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Was ist Recht?

1.1. positivistischer Ansatz

Recht als Ergebnis staatlicher Rechtssetzung: Summe der geltenden, vom
Gesetzgeber erlassenen Normen (positivistischer Ansatz)

Abgrenzung etwa zum Kirchenrecht/Tarifvertrage

Dartber hinaus: Recht als Richterrecht: Wirkkraft der Rechtsprechung der
letzten Instanzgerichte

Die positivistische Definition hat Grenzen und Lucken:
- Die Frage: ,was ist gerecht?“ bleibt offen.
- Gibt es vor-, aulRer- oder Uberpositive Rechtsséatze?

- Setzt die Geltung des Rechts nicht auch die Akzeptanz durch die
Mehrheit der Rechtsunterworfenen voraus?

1.2. naturrechtlicher Ansatz

Recht als Ausdruck von Gerechtigkeit

Quellen zur Bestimmung von Gerechtigkeit: Naturrecht/Vernunftrecht

1.3. soziologischer Ansatz

Soziologische Betrachtung:

Recht ist ein Gestaltungs- Steuerungs- und Stabilisierungselement. Durch
Rechtsnormen werden Anspruchsbeziehungen zwischen Staat, Birgern und
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Gesellschaft gestaltet und organisiert. Letztlich geht es um einen typisierten
Ausgleich, der dem individuellen Konflikt vorgelagert ist und mit dessen Hilfe
soziale Sachverhalte geregelt werden und — im Notfall — Streit geschlichtet
wird.

1.4. Ansatz der Interessenjurisprudenz

Abstellen auf die Interessen: Interessenjurisprudenz

Welche Interessenlagen spielen beim Patentrecht eine entscheidende Rolle?

- Erfinder:
- Schutz der Erfindung
- Verwertungsmaoglichkeiten
- Belohnung
- Grenze: Doppelerfinder/Vorbenutzer

- Unternehmen als Patentinhaber:
- Sicherung der exklusiven Marktstellung; Verwertung
Eigennutzung/Lizenz

- Arbeitgeber des Erfinders

- Unternehmen als Wettbewerber:
- Nachahmungsfreiheit, Reichweite des Patentschutzes
- Beseitigung ungerechtfertigter Monopole
- Zugang zu geschuitzten Technologien, Zwangslizenzen
- Grenzen des Schutzes

- Investoren:
- Investitionsschutz
- Sicherung einer ExKlusivitat am Markt

- Verbraucher/Allgemeinheit:
- Zugang zu technisch fortschrittlichen Produkten
- Zugang zu preiswerten Produkten — Arzneimittel, Corona-
Impfstoff, Gilead, Hepatitis C — Preparat Sovaldi)



- keine Handelshemmnisse
- Wettbewerb
- Standards (Mobiltelefone)

- Staat:
- Patentrecht als Innovationsférderung
- Offenbarung von Wissen
- Offentliches Interesse an Nutzung (Zwangslizenz)

- Durchsetzung ethischer Mal3stabe

1.5. subjektives Recht

Subjektives Recht: ,das ist mein Recht”; Recht im Sinne einer dem Einzel-
nen zugeordneten subjektiven Rechtsbefugnis (subjektive Rechte) (auch
Anspruch)



2. Grundlagen und Grundbegriffe

2.1 Patentrecht als Teil des Technologierechts

Recht der technischen Innovation, praktische Relevanz des Technologierechts
(Osterrieth, PatR, Rn. 40 ff.)
Relevanzebenen:

(1)  Wirtschaftliche Handlungsfreiheit - Freiheit von Schutzrechten Dritter
(2)  Entwicklung eigener Schutzrechte, Aufbau eines Patentportfolios
(3)  Auslizensierung eigener Schutzrechte
(4)  Einlizensierung fremder Technologien zur Férderung von F&E
(5) Bestimmender Einfluss auf die Ubernahme neuer Technologien in verschie-

den Industriefeldern (Standard, Einfluss auf regulatorische Bestimmungen
etc.)

2.1.1 EinfUhrung
2.1.1.1 Patentrecht als Schutz des geistigen Eigentums
Frage der Legitimation eines Ausschlie3lichkeitsrechts fur technische Erfindungen.

Anerkennung des Schutzes der geistigen Leistung als Ausdruck der Anerkennung des
allgemeinen Persoénlichkeitsrechts.

2.1.1.2 Patentrechtstheorien

Man unterscheidet die Eigentumstheorie, die Belohnungstheorie, die Anspor-
nungstheorie und die Offenbarungstheorie.

Wirtschaftliche Betrachtungsweise: "Verhandlungstheorie”

(Osterrieth, PatR, Rn. 14 ff.)



2.1.1.3 Bedeutung des Patentschutzes fiir den technischen Fortschritt

- Technische Innovation als Voraussetzung fir technischen Fortschritt
und Wertschdpfung: Funktionierendes Patentsystem unverzichtbar.

- Anreiz/Belohnung. Doppelfunktion. Anreiz fur Erfinder und Wettbewer-
ber

- Wichtig aber Bewusstsein: Patente als Ausnahmetatbestand im Inno-
vationswettbewerb. Grundsatz: Imitationsfreiheit (Innovationswettbe-
werb)

- Zum funktionierenden Patentsystem gehort: Anmeldesystem und
Rechtschutz (China)

- Suche nach Design around

- Rolle des Erfinders: "Lehrer der Nation": Verdient Belohnung

(Osterrieth, PatR, Rn. 40 ff.)
2.1.1.4 Patente als Wetthewerbshindernis?
-  Tendenzen

Niedriges Niveau fur die Beurteilung der Schutzvoraussetzungen (Erfindung
Neuheit/Erfindungshohe)
- Problem: Begriff "Erfindung” (computerimplementierte Erfin-
dung, kinstliche Intelligenz)
- Neuheit: Fotographischer Neuheitsbegriff
- Erfindungshohe § 4 PatG bzw. 56 EPU, Gefahr vor Trivialpaten-
ten

- Zunehmende technische Komplexitat: Erschwert Recherche und erfordert
hochste Prifungskompetenz
- Chinesische/lndische Anmeldungen
- Umfang der verfliigbaren Literatur nimmt zu. Zurtickhaltung der An-
melder, Stand der Technik zu zitieren

- Wachsende Rechtsunsicherheit: Hohe Erfolgsquote bei Einspru-
chen/Nichtigkeitsverfahren



EPA-Zahlen: deutlich Gber 60% der Einspriiche erfolgreich, ca. 30% Vollver-
nichtung

- Starkung des Patentschutzes: "Scharfung des Messers"
EU Produktpiraterie — Richtlinie (Enforcement)- Richtlinie

,one size fits all* ? , Kampf gegen Produktpiraterie. Aber: Nicht jeder Verlet-
zer ist Produktpirat

Extrem hohe Anmeldedichte: Hypertrophie des Patentsystems?
Bedeutung insbesondere fir Freedom to act-Analyse. Patentdickicht

Sensibilitat des Marktes
Banken/Investoren scheuen Risiko. Problem der Lieferketten

2.1.1.5 Patentschutz und Technologietransfer

Durch Offenbarung der Erfindung erfolgt ein "Technologietransfer an die All-
gemeinheit”, da Patentschriften und Offenlegungsschriften jedermann zu-
ganglich sind.

Durch die Patentanmeldung wird die Erfindung zum Rechtsobjekt, die einer
bestimmten Person - Inhaber - zugeordnet wird. Dies erleichtert die Ubertra-
gung der Rechte an der Erfindung auf Dritte sowie die Erteilung von Nut-
zungsrechten an Dritte in Form von Lizenzen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 48 ff.)
2.1.1.6 Funktionswandel des Patentes - Aktuelle Herausforderungen:

- Schutz gegen Produktpiraterie

- Vom Schutzrecht fir einzelne Erfindungen zum "Asset" eines Unter-
nehmens.

- "Patente fur Erfindungen” oder "Erfindungen fur Patente"?

- Verwertungsgesellschaften (Trolls)

- Patente und Standards

- Computerimplementierte Erfindung oder open source?

- Patente auf Leben?

- kunstliche Intelligenz (KI)



2.2

Historischer Uberblick

2.2.1 Die Antike

In der Antike bestand noch kein besonderer Schutz fur Erfindungen oder astheti-
sche Gestaltungen.

Lediglich Ansatze eines Schutzes auf dem Gebiet des Markenrechts waren vor-
handen: Das romische Namensrecht bot strafrechtlichen und zivilrechtlichen
Schutz gegen Nachahmungen und Verwechslungen.

2.2.2 Das mittelalterliche Privilegienwesen

Im ausgehenden Mittelalter wurden Gewerbe- oder Einfuhrungsprivilegien in
Form eines befristeten Monopolrechts zur Austibung des betreffenden Gewerbes an
Personen erteilt, die neue Gewerbezweige oder neue Waren einfiihrten. Gewerbe-
privilegien wurden z.B. fur die Seidenherstellung, die Goldfolienfabrikation oder den
Buchdruck gewahrt.

1474 Erstes Patentgesetz in der Republik Venedig; Schutz als Gegenleistung zur
Offenlegung von Erfindungen/Importen.

Daneben wurden Erfindungsprivilegien fir neue technische Entwicklungen verlie-
hen, z.B. fir Wasserpumpen und Mihlenkonstruktionen.

Es bestand kein Rechtsanspruch auf Gewahrung der Privilegien, sie war vielmehr
Gnadensache des Territorialherrn. Dennoch bildete sich eine gewisse Rechtspra-
xis aus, auf der verschiedene Grundsatze des heutigen Patentrechts beruhen:

e Die Erteilung des Privilegs setzte einen Antrag voraus.

e Die Erteilung erfolgte durch eine Urkunde, ,Offener Brief* ("litterae paten-
tes"), in dem der Gegenstand der Privilegien definiert wurde.

e Die Erteilung setzte meist entweder die Neuheit der Erfindung im Land oder
die Einfihrung eines neuen Gewerbes oder einer neuen Ware voraus.

e Das Privileg war meist zeitlich begrenzt.



Auch das Markenwesen wurde teilweise durch Privilegien geregelt. So wurde den
Messer- und Klingenschmieden von Amberg und Neumarkt durch ein Privileg von
Karl V. im Jahr 1544 ein Zeichen verliehen, mit dem sie ihre Erzeugnisse versehen
sollten.

Eine erste gesetzliche Regelung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschut-
zes stellt das englische "Statute of Monopolies” (Antimonopolstatut) von 1624
dar, das Missbrauchen der Krone bei der Vergabe von Privilegien und Monopolen
Grenzen setzte.

Es erlaubte die Vergabe von Monopolen durch die Krone nur noch fur die aus-
schlie3liche Benutzung oder Herstellung neuer Gewerbeverfahren im Konigreich
durch den ersten und wahren Erfinder fir eine Hochstfrist von 14 Jahren.

2.2.3 Die Entwicklung in Deutschland

Bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts herrschte mit Ausnahme der linksrheinischen
Gebiete, in denen franzésisches Recht galt, in den deutschen Einzelstaaten noch
das Privilegienwesen.

In PreuBen wurden erste Grundsatze der Patenterteilung durch das "Pub-
likandum" vom 14. Oktober 1815 festgesetzt. Die Patentgesuche wurden einer
strengen Prufung unterworfen. Ein Anspruch auf Erteilung des Patents bestand
nicht. Die Patentdauer betrug hochstens 15 Jahre.

Auch in Wirttemberg, Bayern, Sachsen, Hannover und Hessen wurden ab dem
Jahre 1820 Regelungen Uber die Patenterteilung erlassen.

Nach der Reichsgrindung im Jahre 1871 war man bestrebt, fir alle deutschen
Lander eine einheitliche Schutzgesetzgebung im Bereich des gewerblichen Rechts-
schutzes zu erlassen. Es entstanden im Zuge der sog. Reichsgesetzgebung:

e Das Markenschutzgesetz von 1874

e Das Geschmacksmustergesetz von 1876
e Das Patentgesetz von 1877

e Das Gebrauchsmustergesetz von 1891



2.3

e Das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb von 1896

Nach dem zweiten Weltkrieg verlief die Entwicklung in West- und Ostdeutschland
unterschiedlich.

In Westdeutschland wurde durch Gesetz vom 12.08.1949 das Deutsche Patent-
amt (DPA) mit Sitz in Minchen errichtet und am 01.10.1949 eroffnet. Nach einer
Reihe von Uberleitungsgesetzen in den 50er Jahren, fihrte das "12. Gesetz zur
Anderung des Grundgesetzes" vom 06.03.1961 zur Einrichtung des Bundespa-
tentgerichts mit Sitz in Minchen.

Uberblick Uiber die gewerblichen Schutzrechte

231 Begriff
Unter dem Begriff "Gewerblicher Rechtsschutz" versteht man alle Regelungen,
die dem Schutz des geistigen Schaffens auf gewerblichem Gebiet dienen (Gétting,
8§11).
Bezeichnung im anglo-amerikanischen Bereich lautet "Intellectual Property (IP)"
2.3.2 Die einzelnen Schutzrechtssysteme
e Patent- und Gebrauchsmusterrecht: Schutz von technischen Erfindungen (8 1
PatG / 8 1 GebrMG). Registrierung ohne Prufung, kein Verfahrensschutz, kiirze-

re Laufzeit, anderer Neuheitsbegriff.

e Halbleiterschutzrecht: Schutz der dreidimensionalen Struktur (sog. Topogra-
phie) mikroelektronischer Halbleiterprodukte (§ 1 HalblSchG).

e Designschutz: Schutz von Design (8 1 DesignG).

e Urheber schiitzt Werke der Literatur, Wissenschaft und Kunst

e Markenrecht: Schutz von Kennzeichen



Kennzeichen dienen dazu Guter und Leistung von Unternehmen / Personen und
denen anderer Unternehmen / Personen und Unternehmen / Personen zu un-
terscheiden.

o Marken (z.B. Produktnamen) dienen dazu, Waren- und Dienstleistungen ei-
nes Unternehmens von denen eines anderen zu unterscheiden (§ 3 Abs. 1
MarkenG).

0 Geschaftliche Bezeichnungen (8 5 MarkenG) zerfallen in zwei Untergrup-
pen, die Unternehmenskennzeichen und die Werktitel:

o Unternehmenskennzeichen (8 5 Abs. 2 MarkenG) (z.B. Name / Fir-
ma eines Unternehmens) dienen primar der Unterscheidung verschie-
dener Unternehmen.

o Werktitel (85 Abs. 3 MarkenG) dienen der Unterscheidung von
Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bihnenwerken und sonstigen
vergleichbaren Werken.

0 Geographische Herkunftsangaben (88 126-136 MarkenG) sind Namen
von Orten, Gegenden, Gebieten oder Landern sowie sonstige Angaben. Sie
dienen der Unterscheidung der geographischen Herkunft von Waren oder
Dienstleistungen (8 126 Abs. 1 MarkenG).

(siehe zu den einzelnen Schutzrechten: Osterrieth, PatR, Rn. 440 ff.)

2.4 Grundprinzipien der gewerblichen Schutzrechte

24.1 Gewerbliche Schutzrechte als absolute Immaterialgtiterrechte

. Gewerbliche Schutzrechte sind dingliche, absolute Rechte. Sie vermitteln
als Ausschliel3lichkeitsrechte dem Schutzrechtsinhaber ein positives Be-
nutzungs- und ein negatives Verbietungsrecht an dem Schutzgegenstand.

. Sie sind Immaterialguterrechte, d.h. Vermégensrechte an verselbstandig-
ten, geistigen Gitern. Die Schutzwirkung erstreckt sich aber auch auf Ver-
kérperungen des geistigen Gutes.

. Sie sind regelmanRig unbeschrankt verkehrsfahig, (Ausnahme Urheberrecht,
welches nicht Ubertragbar, sondern nur lizenzierbar ist).
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2.4.2 Numerus Clausus der gewerblichen Schutzrechte

Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Immaterialglterrechten. Geistige
Leistungen, die nicht unter die anerkannten Kategorien fallen, bleiben grund-
satzlich schutzlos.

Daraus folgt, dass die Nachahmung und Ausbeutung sondergesetzlich nicht
geschutzter Erfindungen oder Entwicklungen grundsatzlich zulassig ist.

Ausnahme: Nach den Grundsatzen des ergdnzenden wettbewerbsrechtli-
chen Leistungsschutzes kann eine Nachahmung fremder Leistungsergeb-
nisse sittenwidrig i.S.v. 88 3 Abs. 1, 4 Ziff 3 UWG sein. Voraussetzung ist al-
lerdings, dass besondere Unlauterkeitsmerkmale vorliegen

2.4.3 Prioritdtsgrundsatz

Nehmen mehrere Personen denselben Schutzgegenstand fir sich in An-
spruch, so entscheidet regelmallig das Prioritatsprinzip. Dieses besagt,
dass derjenige, der als erster fur eine schutzwirdige Leistung Schutz bean-
tragt, das Schutzrecht erhalt.

Das Ordnungsprinzip der Prioritat gilt im gesamten System des gewerbli-
chen Rechtsschutzes.

Es gibt grundsatzlich keine Hierarchie gewerblicher Schutzrechte. Daraus
folgt, dass sich z.B. das altere Gebrauchsmuster gegentber dem jingeren
Patent und die altere Firma gegeniber der jingeren Marke durchsetzt

244 Zeitliche Begrenzung

Gewerbliche Schutzrechte sind zeitlich begrenzt.

Die Schutzfristen liegen fur das Patent- und Gebrauchsmusterrecht bei
hdchstens 20 bzw. 10 Jahren.

Der Geschmacksmusterschutz besteht hochstens 25 Jahre, 8 27 Abs.2
GeschmMG, das Urheberrecht erlischt 70 Jahren nach dem Tod des Urhe-
bers, § 64 UrhG.
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Auch das Markenrecht ist zeitlich begrenzt (8 47 MarkenG), es kann jedoch
beliebig oft verlangert werden.

245 Territorialitatsprinzip

Nach dem Territorialitéatsprinzip entfalten gewerbliche Schutzrechte ihre
Wirkung nur innerhalb des Gebietes des Erteilungsstaates. Als Folge des
Territorialitatsprinzips stellt nur eine im Inland vorgenommene Benutzungs-
handlung eine Schutzrechtsverletzung dar.

Folge: Grundsatzlich muss fir jeden einzelnen Staat ein besonderes Schutz-
recht erworben werden.

Das Territorialitatsprinzip wird durch die Regelungen internationaler Ab-
kommen abgemildert, die Gegenseitigkeit regeln und in der Regel Inlander-
behandlung vorsehen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 126 ff.)

2.4.6 Erschopfungsgrundsatz

Die Wirkung der gewerblichen Schutzrechte wird weiter durch den Erschép-
fungsgrundsatz begrenzt. Dieser besagt, dass ein geschutzter Gegenstand,
der vom Schutzrechtsinhaber oder einem sonstigen Berechtigten mit dessen
Willen in den Verkehr gebracht wurde, von Dritten frei benutzt werden darf,
ohne dass eine weitere besondere Zustimmung erforderlich ist.

Wegen des Territorialitatsprinzips tritt Erschopfung grundsatzlich nur inner-
halb des Geltungsbereichs des Schutzrechts also grundsatzlich nur im In-
land ein.

Innerhalb der EU gilt nach der Rechtsprechung des EuGH ( EuGH GRUR Int.
1974, 454 - Negram II) im Hinblick auf die enthaltene Warenverkehrsfreiheit
jedoch der Grundsatz der EU-weiten Erschdpfung, d.h. das Inverkehrbrin-
gen eines geschitzten Erzeugnisses in einem EG-Staat durch den Schutz-
rechtsinhaber konsumiert auch sein Schutzrecht in allen anderen EG-
Staaten.

(Osterrieth, PatR, Rn. 655 ff)
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Lernziele zu Kapitel 2:

1. Warum brauchen wir das Patentrecht?

2. Was sind die Chancen und Risiken des Patentrechtssystems?

3. Welches sind die aktuellen Herausforderungen fur das Patent-
system?

4. Erlautern Sie die das Spannungsverhéltnis zwischen Wettbe-

werbsfreiheit (Immitationsfreiheit) einerseits und den gewerbli-
chen Schutzrechten andererseits.

Patentrecht

3.1 Gegenstand des Patentschutzes

3.1.1 Erfindung

Gegenstand des Patentschutzes ist die Erfindung (8 1 Abs. 1 PatG). Der
Begriff der Erfindung ist dabei im Patentgesetz nicht definiert.

Patentschutz ist kein unmittelbarer Produktschutz.

Haufig nur Verbesserungen geschuitzt.

Der BGH kennzeichnet die Erfindung als Lehre zum technischen Handeln,
genauer als "Lehre zum planmafigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer
Naturkrafte auRerhalb der menschlichen Verstandestatigkeit zur unmittelba-
ren Herbeifihrung eines kausal Ubersehbaren Erfolges.” (BGH, GRUR 1977,
96 - Dispositionsprogramm,; BGH GRUR 1980, 849, 850 -
Antiblockiersystem).
(Osterrieth, PatR, Rn. 332 ff.)
Schopferische Tatigkeit: ,muss vom Menschen ausgehen”

aber nicht eigenpersonlich” («> Urheberrecht)
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Kinstliche Intelligenz: kann nicht ,Erfinder” sein, EP 18 275 163 DABUS
Entscheidung EPA vom 27.01.2020

Fall:
Fur die Technizitat einer erfindungsgeméfien Lehre genugt - auch bei einem
Verfahrensanspruch - ihre Einbettung in eine technische Vorrichtung (BGH
GRUR 2009, 479 - Steuereinrichtung fur Untersuchungsmodalitaten). Stets
muss ein konkretes technisches Problem mit technischen Mitteln gelést wer-
den.

3.1.1.1 Ausschluss von der Patentierung

Nicht patentfahig sind nach dem Negativkatalog des 8§ 1 Abs. 3 PatG, Art. 52
Abs. 2 EPU:

e Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien und mathematische Methoden,

e Aasthetische Formschopfungen,

e Plane, Regeln, Verfahren fir gedankliche Tatigkeiten, fir Spiele, geschaftli-
che Tatigkeiten, Programme flr EDV-Anlagen, sowie

e die Wiedergabe von Informationen

"als solche", 8§ 1 Abs. 4 PatG, Art. 54 Abs. 3 EPU

3.1.1.2 Patentierbarkeitshindernisse

Im offentlichen Interesse bzw. aufgrund von ethischen Wertungen sind
vom Patentschutz ausgenommen:

Erfindungen, deren Vero6ffentlichung oder Verwertung gegen die offentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstol3en wirde (§ 2 Abs. 1 PatG).

Verfahren zum Klonen, Veréndern etc. der menschlichen Lebewesen (8§ 2
Abs. 2 PatG).

Pflanzen und Tiere (8§ 2a PatG)

(Osterrieth, PatR, Rn. 349 ff.)
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3.1.2 Gen- und Biotechnologische Erfindungen

Auch fir die planméaRige Ausnutzung biologischer Naturkrafte und Erschei-
nungen kommt Patentschutz in Frage (BGH GRUR 1969, 672 - rote Taube;
BGH GRUR 1975, 430 - Backerhefe; BGH GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus).

Jedoch ist das blof3e Auffinden eines Mikroorganismus eine blof3e Entde-
ckung, da es am Einsatz von Naturkraften zur Erreichung eines Uberschau-
baren Erfolges fehlt (§ 1 Abs. 3 Nr. 1 PatG, Art. 52 Abs. 2 a EPU). Wenn Mik-
roorganismus von Menschenhand geschaffen ist, kann seine Isolierung fir
Patentschutz ausreichend sein (BGH GRUR 1975, 430 - Backerhefe; BGH
GRUR 1987, 231 - Tollwutvirus).

Der menschliche Korper in den einzelnen Phasen seiner Entstehung und
Entwicklung sowie die bloRe Entdeckung eines seiner Bestandteile ein-
schlie3lich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens kdnnen keine paten-
tierbaren Erfindungen darstellen.

Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Kérpers oder ein auf andere Wei-
se durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestandteil, einschlief3lich
der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfin-
dung sein, selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau eines
naturlichen Bestandteils identisch ist.

Fallstudie 1: EuGH, Urteil v. 18.10.2011, Az. C 34/10 - Brustle ./.

(Osterrieth, PatR, Rn. 407 ff.)
3.1.3 Computerimplementierte Erfindungen

Der Algorithmus als solcher ist nicht patentfahig. Sein Einsatz in einer Daten-
verarbeitungsanlage genugt nicht (BGH GRUR 1977, 96 - Dispositionspro-
gramm; BGH GRUR 1992, 36 - Chinesische Schriftzeichen). Eine Datenver-
arbeitungsanlage ist ein technischer Gegenstand und ist daher nicht nach § 1
Abs. 2 Nr. 3 PatG vom Patentschutz ausgeschlossen (BGH GRUR 2000,
1007 - Sprachanalyseeinrichtung).
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Fall:

Ein Verfahren, das das unmittelbare Zusammenwirken der Elemente
eines Datenverarbeitungssystems (hier: eines Servers mit einem Client
zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente) betrifft, ist stets
technischer Natur, ohne dass es darauf ankédme, ob es in der Ausge-
staltung, in der es zum Patent angemeldet wird, durch technische An-
weisungen gepragt ist.

Ein solches Verfahren ist nicht als Programm flr Datenverarbeitungsan-
lagen vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn es ein konkretes tech-
nisches Problem mit technischen Mitteln I6st. Eine Losung mit techni-
schen Mitteln liegt nicht nur dann vor, wenn Systemkomponenten modi-
fiziert oder in neuartiger Weise adressiert werden. Es reicht vielmehr
aus, wenn der Ablauf eines Datenverarbeitungsprogramms, das zur L6-
sung des Problems eingesetzt wird, durch technische Gegebenheiten
aulRerhalb der Datenverarbeitungsanlage bestimmt wird oder wenn die
Losung gerade darin besteht, ein Datenverarbeitungsprogramm so aus-
zugestalten, dass es auf die technischen Gegebenheiten der Datenver-
arbeitungsanlage Ricksicht nimmit.

(BGH GRUR 2010, 613 - Dynamische Dokumentengenerierung)
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Einzelfallbewertung:

Fall:

3. Betrifft der L6sungsvorschlag einen Zwischenschritt in einem industriel-
len Herstellungsprozess und ist er damit nach seiner Zweckbestimmung
Teil einer aktuellen Technik, so kann er vom Patentschutz nicht deshalb
ausgenommen sein, weil er - abgesehen von den in dem verwendeten
elektronischen Rechner bestimmungsgemal ablaufenden Vorgangen -
auf den unmittelbaren Einsatz von beherrschbaren Naturkraften verzich-
tet und die Mdglichkeit der Fertigung tauglicher Erzeugnisse anderweitig
durch auf technischen Uberlegungen beruhenden Erkenntnisse voran-
zubringen sucht." (BGH GRUR 2000, 498 - Logikverifikation; BGH
GRUR 2002, 143 - Suche fehlerhafter Zeichenketten).

Die Erteilung eines Patents fur ein Verfahren, das der Abwicklung eines im
Rahmen wirtschaftlicher Betéatigung liegenden Geschéafts mittels Computer
liegt, kommt nur in Betracht, wenn der Patentanspruch Uber den Vorschlag
hinaus, fur die Abwicklung des Geschafts Computer als Mittel zur Verarbei-
tung verfahrensrelevanter Daten einzusetzen, weitere Anweisungen enthalt,
denen ein konkretes technisches Problem zugrunde liegt, so dass bei der
Prifung auf erfinderische Tatigkeit eine Aussage dartber moglich ist, ob eine
Bereicherung der Technik vorliegt, die einen Patentschutz rechtfertigt (BGH
GRUR 2004, 667 - elektronischer Zahlungsverkehr).

(Osterrieth, PatR, Rn. 371 ff. mwN)
BGH GRUR 2015, 1184-Entsperrbild:
Anzeige des Bewegungspfades (-)
Anzeige der Entsperrung (+)

3.14 Patentkategorien

Man unterscheidet nach 8§ 9 PatG zwischen Erzeugnispatenten und Verfah-
renspatenten:

Gegenstand eines Erzeugnispatents kann sein:
- eine Sache (beweglicher oder unbeweglicher korperlicher Gegenstand mit

bestimmten Eigenschaften)
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- eine Vorrichtung (Arbeitsmittel zur Durchfiihrung von Herstellungs- und
Arbeitsverfahren)

- eine Anordnung oder Schaltung, oder

- ein (chemischer) Stoff

Verfahrenspatente werden aufgrund ihres unterschiedlichen Schutzberei-
ches unterteilt in:

- Herstellungsverfahren
- Arbeitsverfahren
- Verwendungspatente (Eingruppierung zweifelhaft)
Wichtig in Medizin: "Verwendung des Wirkstoffes x bei der Herstellung

eines Arzneimittels" — sinnvolles Herrichten ausreichend, BGH GRUR
1983, 729- Hydropyridin; OLG Dusseldorf, Beck RS 2018, 2410- Dexmede-
tomidin

Zweckgebundener Stoffschutz

(Osterrieth, PatR, Rn. 357 ff.)

3.2 Voraussetzungen des Patentschutzes

- (technische) Erfindung,

- die neu ist,

- auf erfinderischer Tatigkeit beruht und

- gewerblich anwendbar ist (§ 1 Abs. 1 PatG, Art. 52 EPU).

Prifungsrichtlinien des EPA, Stand November 2019 Abschnitt G ,Patentier-
barkeit®,

3.2.1 Neuheit

Nach § 3 Abs. 1 S. 1 PatG, Art. 54 EPU gilt als neu, was nicht zum Stand
der Technik gehort.

Zum Stand der Technik gehort alles, was der Offentlichkeit zum Zeitpunkt
der Anmeldung schriftlich, mindlich, durch Benutzung oder in sonstiger Wei-
se zuganglich gemacht wurde (8 3 Abs. 1 S. 2 PatG; BGH GRUR 2001, 232 -
Brieflocher).

-18 -



Der Neuheitsbegriff ist im Sinne einer absoluten Neuheit zu verstehen, d.h.
technologisches Wissen ist unabhangig von seiner Verkdrperung und un-
abhangig vom Zeitpunkt und Ort seiner Vertffentlichung zu berticksich-
tigen. Grundsatz der Weltneuheit

Der Stand der Technik umfasst somit letztlich das gesamte der Offentlich-
keit zur Verfigung stehende technische Wissen.

Stichtag: Anmeldezeitpunkt

Entscheidend ist die objektive Neuheit der Erfindung. Unerheblich ist daher,
ob der Erfinder von eventuellen Vorverdffentlichungen/Benutzungen Kenntnis
hatte oder haben konnte.

Aul3er Betracht, weil nicht veroffentlicht, bleibt betriebsinternes oder ge-
heimes Wissen.

Abgrenzung: Wissen des Fachmanns

(Osterrieth, PatR, Rn. 505 ff.; zur Frage der Neuheit vor dem Hinter-
grund des Standes der Technik: BPatG GRUR 1998, 659 - Kinemati-
sche Umkehr; BGH GRUR 1995, 330 - elektrische Steckverbindung;
zur offenkundigen Vorbenutzung als Hindernis der Neuheit: BGH
GRUR 1996, 747 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem, zu be-
achten dahingegen: BGH GRUR 2001, 819 - Schalungselement)

Sonderfalle: - Stand der Technik nach 8 3 Abs. 2 PatG

- 8 3Abs. 3 PatG: 1. Medizinische Indikation
- 8 3Abs. 4 PatG: 2. Medizinische Indikation

Fallstudie 2: Olanzapin — BGH, Urteil v. 16.12.2008, GRUR 2009,

3.2.2 Erfinderische Tatigkeit

Wichtigstes Kriterium: Soll Schutz fir inkrementellen Fortschritt verhindern.
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Eine Erfindung qilt als auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhend, wenn
sie sich fir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik ergibt (§ 4 PatG, Art. 56 EPU).

Abzustellen ist auf einen sog. Durchschnittsfachmann, dessen Fachwissen
aus einem allgemeinen technischen Grundwissen sowie aus speziellem
Fachwissen auf seinem Gebiet und auf technischen Nachbargebieten be-
steht.

Fachmann ist eine ,Kunstfigur®, keine real existierende Person

Abzustellen ist auf den Stand der Technik zum Prioritdtstag mit Ausnahme
des fiktiven Standes der Technik nach § 3 Abs. 2 PatG. Mal3gebend ist der
Stand der Technik in seiner Gesamtheit, der sich (anders als bei der Neu-
heitsprifung) aus einer mosaiksteinartigen Betrachtungsweise der einzel-
nen Kenntnisse und Entgegenhaltungen zusammensetzt.

Eine Erfindung ergibt sich dann nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik, wenn sich die Erfindung nicht nur als routineméaRige
Weiterentwicklung der Technik darstellt, sondern wenn der Stand der
Technik um eine Lehre bereichert wird, die sich insgesamt als eine geistig-
schopferische Leistung darstellt (EPA GRUR Int. 1985, 580, 582 - Verpa-
ckungsmaschine).

Fall:

Das Auffinden einer neuen Lehre zum technischen Handeln kann
nicht schon dann als nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhend bewertet werden, wenn lediglich keine Hinderungs-
grinde zutage treten, von gemald dem Stand der Technik Be-
kanntem zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen, sondern
diese Wertung setzt voraus, dass das Bekannte dem Fach-
mann Anlass oder Anregung gab, zu der vorgeschlagenen
Lehre zu gelangen.

(BGH GRUR 2010, 407 - Einteilige Ose)
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Aufgabe-L6sungs-Ansatz:

Die erfinderische Tatigkeit der Patentanspriche ist nach dem Aufgabe-
Lésungs-Ansatz mit den folgenden drei Phasen zu ermitteln:

i) Ermittlung des ,nachstliegenden Stands der Technik®,

i) Bestimmung der zu l6senden ,objektiven technischen Aufgabe“ und

iii) Prufung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des
nachstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen
Aufgabe fur den Fachmann naheliegend gewesen ware.

Ermittlung des objektiv ,néchstliegenden Standes der Technik* (erfolgver-
sprechendstes Sprungbrett").

Gemal den EPA - Richtlinien far die Prifung ( Abschnitt G VIl Ziff. 5, 5.1)
ist ,unter dem néchstliegenden Stand der Technik die in einer einzigen Quel-
le offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgver-
sprechendsten Ausgangspunkt fir eine Entwicklung darstellt, die zur bean-
spruchten Erfindung fuhrt".

In manchen Fallen gibt es mehrere gleichwertige Ausgangspunkte fur die
Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit, z. B. wenn dem Fachmann mehrere
gangbare Ldsungswege offenstehen, d.h. mehrere von unterschiedlichen
Dokumenten ausgehende Losungswege, die zur Erfindung fihren kdnnten.
Dann kann es bei der Erteilung des Patents nétig sein, fiur alle diese Aus-
gangspunkte, d. h. fur alle gangbaren Losungswege, den Aufgabe-Ldsungs-
Ansatz durchzuflihren. Mehrere der vorliegenden Dokumente kénnen dann
als gleichwertige Ausgangspunkte zur Beurteilung der erfinderischen Tétig-
keit dem Aufgabe-Ldsungs-Ansatz zugrunde gelegt werden.

In der Praxis haben sich zur Beurteilung dieser Frage verschiedene Hilfser-
wagungen / Beweisanzeichen herausgebildet, die als Indizien fur oder ge-
gen das Vorliegen einer Erfindung sprechen kénnen (BGH GRUR 1995, 397,
398 - Aul3enspiegel-Anordnung)

Beweisanzeichen fir das Vorliegen einer erfinderischen Leistung sind da-
nach beispielsweise:
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- seit langem bestehendes unbefriedigtes Bedltirfnis der Fachwelt nach
einer technischen Lésung / vergebliche Bemiuhungen in der Vergangen-
heit,
- Entwicklung der Technik in eine andere Richtung,

- Uberraschende Effekte,

- die erstmalige Losung einer Aufgabe,

- ein groRRer Abstand zu vorbekannten Losungen oder

- das Uberwinden eines allgemein vorhandenen technischen Vorurteils

Fall:

Der Umstand, dass die Kenntnis eines technischen Sachverhalts
zum allgemeinen Fachwissen gehort, belegt noch nicht, dass
es fur den Fachmann nahegelegen hat, sich bei der Losung
eines bestimmten technischen Problems dieser Kenntnis zu
bedienen.

(BGH GRUR 2009,743 -Airbag-Auslosesteuerung)

Der Ruckgriff auf technische Mal3nhahmen, die als solche seit
langem bekannt sind, kann begrindungsbedurftig sein.
(BGH GRUR 2010, 599 - Formteil)

aber:

Fall:

Hilfskriterien (friiher: "Beweisanzeichen™) kdnnen lediglich im Ein-
zelfall Anlass geben, bekannte Losungen besonders kritisch
darauf zu priufen, ob sie vor dem Hintergrund des allgemeinen
Fachwissens hinreichende Anhaltspunkte fur ein Naheliegen
der Erfindung bieten und nicht erst aus ex-post-Sicht eine zur
Erfindung fuhrende Anregung zu enthalten scheinen.

(BGH GRUR 2010, 44 - Dreinahtschlauchfolienbeutel)

(Osterrieth, PatR, Rn. 532 ff.; zur technischen Fehlvorstellung: BGH GRUR
1996, 857 - Rauchgasklappe)
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Fall:

ntscheidend ist, ob die Lésung "naheliegt". Ergeben sich hierfir keine Anhalts-
punkte gilt die Erfindung als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend. Es
kommt nicht auf die Féhigkeit des Fachmanns an, die Losung aufzufinden,
sondern darauf, ob sich aus dem Stand der Technik eine Anregung oder
Veranlassung zur Ldsung ergab. Die Anregung oder Veranlassung muss
sich nicht explizit aus dem Stand der Technik ergeben, problematisch ist je-
doch der ausschliel3liche Riickgriff auf das stetige Streben des Fachmanns
nach Veerbesserung. Das Fehlen von Hindernissen ersetzt nicht die Anre-
gung (BGH Urteil v. 08.12.2009 - X ZR 65/05, GRUR 2010, 407 - einteilige
Ose). Damit ein Lésungsweg naheliegt, bedarf es in der Regel zusétzlicher,
uber die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausgehender Anstdfie,
Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlédsse daftir, die Lésung des techni-
schen Problems auf dem Wege der Erfindung zu suchen (BGH, Urteil v.
30.04.2009, GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung).
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Bei der Beurteilung des Naheliegens eines patentgeschutzten

Gegenstands kann nicht stets der "nachstkommende"
Stand der Technik als alleiniger Ausgangspunkt zugrunde-
gelegt werden. Die Wahl eines Ausgangspunktes oder auch
mehrerer Ausgangspunkte bedarf vielmehr einer besonde-
ren Rechtfertigung, die in der Regel aus dem Bemuhen des
Fachmanns abzuleiten ist, flr einen bestimmten Zweck eine
bessere oder auch eine andere LOsung zu finden, als sie
der Stand der Technik zur Verfliigung stellt.

(BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger)

In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur "Auf-

gabe" der Erfindung kénnen ein Hinweis auf das richtige
Verstandnis des Patentanspruchs enthalten. Auch fir sol-
che Angaben gilt jedoch - wie fir den gesamten Ubrigen In-
halt der Patentschrift - der Vorrang des Patentanspruchs.

(BGH GRUR 2010,602 - Gelenkanordnung)

Um einen abweichenden Losungsweg nicht nur als mdglich,

sondern dem Fachmann als nahegelegt anzusehen, bedarf
es - abgesehen von den Fallen, in denen fir den Fachmann
auf der Hand liegt, was zu tun ist - in der Regel zusatzlicher,
Uber die Erkennbarkeit des technischen Problems hinaus-
reichender Anstof3e, Anregungen, Hinweise oder sonstige
Anlasse dafir, die Loésung des technischen Problems auf
dem Weg der Erfindung zu suchen.

(BGH GRUR 2009,746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung)

Aber: Fachwissen ist heran zu ziehen, wenn zweckmaRig und keine Hinde-
rungsgrinde bestehen, BGH GRUR 2014, 647- Farbversorgungssystem

3.2.3

Gewerbliche Anwendbarkeit

Die Erfindung muss gewerblich anwendbar sein (8 1 Abs. 1 PatG).
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§ 5 Abs. 1 PatG, Art. 57 EPU fingiert eine gewerbliche Anwendbarkeit, wenn
der Gegenstand auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschlie3lich der
Landwirtschaft hergestellt oder benutzt werden kann.

Als nicht gewerblich anwendbar gelten gemal § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG, Atrt.
52 Abs. 4 EPU Verfahren zur chirurgischen Behandlung, Verfahren zur the-
rapeutischen Behandlung und Diagnostizierverfahren (sog. Heilverfahren).

Der Patentierungsausschluss gilt aber nicht fir Erzeugnisse, insbesondere
Stoffe oder Stoffgemische zur Anwendung in einem dieser Verfahren, 8§ 2a
Abs. 1 Nr. 2 PatG; Art. 52 Abs. 4 S. 2 EPU. Daher sind medizinische Behand-

lungsmethoden nicht patentierbar, wohl aber Medikamente (BGH GRUR
2001, 321 - Endoprotheseeinsatz).

Lernziele zu Kapitel 3:

1. Erlautern Sie den Begriff der Erfindung. Zwischen welchen Arten
von Erfindungen kann differenziert werden?

2. Welche Patentkategorien gibt es und weshalb ist zwischen ihnen
zu unterscheiden?

3. Erlautern Sie die Voraussetzungen des Patentschutzes nach 8§ 1
Abs. 1, 3, 4 und 5 PatG

(Osterrieth, PatR, Rn. 546 f.)

3.3 Anmeldeverfahren

(Osterrieth, PatR, Rn. 1124 ff.)
3.3.1 Patentanmeldung

Die Erteilung des Patents setzt eine Anmeldung der Erfindung voraus
(88 34-36 PatG, Art. 75 EPU). Diese besteht im Wesentlichen aus Patentan-
spruchen, einer Beschreibung der Erfindung und erlauternden Zeichnungen.
In der Anmeldung ist die Erfindung so deutlich und vollstandig zu offenba-
ren, dass der Fachmann sie ausfihren kann.
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Unterschiedliche Verfahren fir die Erlangung eines nationalen Patents oder
eines Patents nach dem EPU:

- nat. Verfahren: 8§ 34 ff PatG
- EPU-Verfahren: Art. 75 ff EPU

Art 2, Art 64 EPU — Biindelpatent

Fall:

Jr Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehdrend, kann die Darstellung
in einer Zeichnung gentigen, auf die sich die Beschreibung oder die Patentan-
spriiche der Anmeldeunterlagen beziehen. Aus fachméannischer Sicht muss die
Darstellung als mégliche Ausfiihrungsform der zum Patent angemeldeten Erfin-
dung erkannt werden (BGH, Urteilv. 18.02.2010 - X ZA ZR 52/08 - Formteil). Es
fehit an hinreichender Offenbarung, wenn der Fachmann erst aufgrund eigener,
von seinem Fachwissen getragener Uberlegung den Gegenstand des Patents
erkennt (BGH, Urteilv. 22.12.2009 - X ZR 27/06 - Hubgliedertorl.) Der Sinngeh-
alt muss "unmittelbar und eindeutig" erkennbar sein.
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Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehort im Zu-
sammenhang mit der Frage, ob eine unzulassige Erweiterung
vorliegt, nur das, was den eingereichten Unterlagen "unmittel-
bar und eindeutig" zu entnehmen ist, nicht hingegen eine wei-
tergehende Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der offen-
barten Lehre gelangen kann. (BGH GRUR 2010, 910 - Fal-
schungssicheres Dokument)

Eine ausfuhrbare Offenbarung der Erfindung kann zu verneinen
sein, wenn der geschitzte Bereich im Patentanspruch durch of-
fene Bereichsangaben Uber die dem Fachmann in der Ge-
samtheit der Unterlagen an die Hand gegebene L&sung hinaus
so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz Uber den
Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht.

(BGH GRUR 2010, 414 - Thermoplastische Zusammensetzung)

Eine Erfindung ist ausfuhrbar offenbart, wenn die in der Patentan-
meldung enthaltenen Angaben dem fachmannischen Leser so
viel an technischer Information vermitteln, dass er mit seinem
Fachwissen und seiner Fachkenntnis in der Lage ist, die Erfin-
dung erfolgreich auszufuhren. Es ist nicht erforderlich, dass
mindestens eine praktisch brauchbare Ausfiihrungsform als
solche unmittelbar und eindeutig offenbart ist.

(BGH GRUR 2010,916 - Klammernahtgerat)

Der Nichtigkeitsklager tragt die Beweislast dafir, dass es dem
Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Be-
schreibung und der Zeichnung der Patentschrift nicht moéglich
ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz seines Fachwissens
ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszufuhren.

(BGH GRUR 2010, 901 - Polymerisierbare Zementmischung)

BPatG, Beschluss vom 06.03.2019, Beck RS 2019, 4583 - Turschliel3er
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Notwendiger Inhalt der Patentanmeldung nach § 34 Abs. 3 PatG (vgl. Art. 78
Abs. 1 EPU):

- Ein Antrag, in dem die Erfindung kurz und genau bezeichnet ist,

- ein oder mehrere Patentanspriche, in denen angegeben ist, was als pa-
tentfahig unter Schutz gestellt werden soll,

- eine Beschreibung der Erfindung,

- die Zeichnungen, auf die sich die Patentanspriiche oder die Beschreibung
beziehen sollen.

Die Patentanmeldung begrindet den Prioritatstag und damit den zeitlichen
Maflstab fur die Priafung der Erfindung auf die Patentierungsvoraussetzun-
gen.

Anderungen der Anmeldung, die deren Gegenstand erweitern, sind unzulas-
sig, § 38 PatG, Art. 123 EPU.

Nach Eingang unterwirft das Patentamt die Anmeldung einer sog. Offensicht-
lichkeitsprifung (8§ 42 PatG). Uberprift werden offensichtliche Mangel z.B.
ob dem Wesen nach eine Erfindung vorliegt, ob diese gewerblich anwendbar
und nicht von vornherein von der Patenterteilung ausgeschlossen ist.

Werden bei dieser Prifung keine Mangel festgestellt oder werden diese be-
seitigt, wird die Patentanmeldung 18 Monate nach dem Anmeldetag offenge-
legt (88 31 Abs 2 Ziff 2, 32 PatG, Art. 93, 128 Abs. 4 EPU). Werden gerigte
Mangel nicht beseitigt, erfolgt die Zurtickweisung der Anmeldung (8 42
Abs. 3 PatG).

Der Anmelder kann unmittelbar nach Einreichung der Anmeldung einen Re-
chercheantrag auf Ermittlung der Druckschriften stellen (§ 43 PatG), die fir
die Beurteilung der Patentfahigkeit in Betracht zu ziehen sind, um die Erfolg-
saussichten seiner Anmeldung beurteilen zu kénnen.

Moglichkeit der aufgeschobenen Priufung (bis zu 7 Jahren nach Einreichung
der Anmeldung), § 44 Abs. 2 PatG
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(Osterrieth, PatR, Rn. 1131 ff.)

Wirkung der Anmeldung: Entschadigungsanspruch gemal 8§ 33 Abs. 1
PatG.Verbot unzulassiger Anderungen/Erweiterungen

Fall:

Eine unzulassige Anderung liegt vor, wenn in einen ubergeordne-
ten Patentanspruch Merkmale aus nachgeordneten Patentan-
spruchen des erteilten Patentes aufgenommen werden, die in
ihrer Kombination eine Ausfuhrungsform definieren, die in den
Anmeldeunterlagen nicht als moégliche Ausgestaltung der Er-
findung offenbart ist.

(BGH GRUR 2009, 936 - Heizer)

Der Gegenstand des Patents geht nicht schon dann tber den In-
halt der Anmeldung hinaus, wenn er mit Begriffen gekenn-
zeichnet ist, die in den Anmeldungsunterlagen als solche nicht
verwendet werden, insbesondere wenn damit langere Be-
schreibungen in den urspringlich eingereichten Unterlagen
zusammenfassend oder schlagwortartig umschrieben werden.

(BGH GRUR 2009,933 - Druckmaschinen-Temperierungssystem

1)

3.3.2 Prufung der Patentanmeldung

Spéatestens sieben Jahre nach Anmeldung muss der Anmelder einen Pri-
fungsantrag nach § 44 PatG auf materielle Prifung der Patentanmel-
dung gestellt haben, da sonst die Anmeldung als zurickgenommen gilt (§ 58
Abs. 3 PatG).

Fur die Prufung gelten die Richtlinien des DPMA vom 11. Jan 2019, - bzw
des EPA von Nov. 2019 im Falle einer Anmeldung nach dem EPU

Liegt nach dem Ergebnis der Prifung eine patentfahige Erfindung nach 88 1-

5 PatG vor, wird das Patent erteilt (§ 49 Abs. 1 PatG, Art. 97 Abs. 1 EPU)
und im Patentblatt veroffentlicht (§ 58 PatG, Art. 98 EPU).
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Bei negativem Ergebnis wird die Anmeldung nach § 48 PatG, Art. 97 Abs. 2
EPU zuriickgewiesen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1147 ff.)

Mit der Veroffentlichung im Patentblatt treten die gesetzlichen Wirkun-
gen des Patents ein, § 58 Abs. 1 S. 3 PatG.

3.3.3 Einspruchsverfahren

Innerhalb von neun Monaten nach Veroffentlichung kann jedermann gegen
das Patent Einspruch erheben (88 21, 59 PatG).

Je nach Berechtigung des Einspruchs wird das Patent vom Patentamt auf-
rechterhalten, beschrankt aufrechterhalten oder widerrufen (88 61,
21 Abs. 2 PatG).
(Osterrieth, PatR, Rn. 1158 ff.)
3.34 Rechtsmittel
Alle Entscheidungen, die den Anmelder oder den Einsprechenden beschwe-
ren, kbnnen mit der Beschwerde zum Bundespatentgericht nach 8§ 73

PatG angegriffen werden.

Gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts ist die Rechtsbeschwer-
de nach § 100 PatG an den Bundesgerichtshof statthaft.

EPU-Verfahren: Art. 106 EPU: Beschwerdeverfahren

Lernziele zu Kapitel 4:

4. Wie kann Patentschutz erlangt werden? Erlautern Sie die
Grundzuge des Patenterteilungsverfahrens.
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3.4

Rechte des Erfinders

3.4.1 Erfinder

Das Recht auf das Patent steht dem Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger
zu (8 6 PatG, Art. 60 Abs. 1 Satz 1 EPU) = sog. Erfinderprinzip, allerdings
gilt in dem Verfahren vor dem DPMA der Anmelder als berechtigt, § 7PatG.

Das Erfinderprinzip ist vom sogenannten Anmelderprinzip abzugrenzen,
welches das Recht auf das Patent dem Anmelder zuordnet. Das Patentge-
setz von 1891 folgte dem Anmelderprinzip.

Erfinder kdbnnen immer nur eine oder mehrere natirliche Personen sein,
da nur sie Trager eines schopferischen Gedanken sein kdnnen. Erfinder ist
dabei grundsatzlich derjenige, der die (fertige) Lehre zum technischen Han-
deln aufgefunden hat. KI kann daher kein Erfinder sein.

Das Erfinderrecht hat einen personlichkeitsrechtlichen und einen vermégens-
rechtlichen Charakter (Erfinderpersénlichkeitsrecht / Vermdgensrecht).

Verschiedene Erfinderrechte werden unterschieden § 15 PatG:
- Recht auf das Patent, § 6 PatG
- Anspruch auf Erteilung des Patents, § 7 PatG

- Recht aus dem Patent, § 9 PatG

(Osterrieth, PatR, Rn. 553 ff.)

3.4.2 Mehrere Erfinder

Eine gemeinschaftliche Erfindung liegt vor, wenn mehrere gemeinsam ei-
ne Erfindung gemacht haben. Gemeinschaftlichen Erfindern steht das Recht
auf das Patent gemeinschaftlich zu (8 6 S. 2 PatG). Fur sie gelten grundsatz-
lich die Vorschriften tGber die Bruchteilsgemeinschaft (§ 741 ff. BGB).

Eine Doppelerfindung ist gegeben, wenn mehrere die Erfindung unabhan-

gig voneinander gemacht haben (8§ 6 S. 3 PatG). Fir sie gilt das Erstanmeld-
erprinzip (8 40 PatG).
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(Osterrieth, PatR, Rn. 560 ff.; zur Bruchteilsgemeinschaft: BGH
GRUR 2001, 226 - Rollenantriebselement)

3.4.3 Schutz der Rechte des Erfinders

Hat ein Nichtberechtigter die Erfindung angemeldet (sog. widerrechtliche
Entnahme), kann der Erfinder die Abtretung des Anspruchs auf Erteilung des
Patents verlangen (§ 8 S. 1 PatG, Art. Il § 5 IntPatUG).

Hat die Anmeldung bereits zum Patent gefuhrt, so kann der Erfinder im
Rahmen des sogenannten Patentvindikationsanspruches vom Patentin-
haber die Ubertragung des Patents verlangen, § 8 S. 2 PatG (BGH GRUR
2001, 823 - Schleppfahrzeug).

(Osterrieth, PatR, Rn. 563)

35 Wirkung des Patents

3.5.1 Benutzungs- / Verbietungsrecht

Patent gewahrt dem Inhaber ein positives, alleiniges Benutzungsrecht
(8 9 S. 1 PatG) und ein negatives Verbietungsrecht gegentiber Dritten (§ 9
S. 2 PatG). Die Schutzwirkung beginnt mit der Veroffentlichung im Patentblatt
(8§ 58 Abs. 1 S. 3 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 565 ff.)

Fall
Die Wirkung eines Patents kann durch ein &lteres Patentrecht begrenzt
werden. Das altere Patent steht jedoch nur demjenigen zur Seite, der aus-
schliel3lich dessen Lehre benutzt und nicht von den zusatzlichen Merkma-
len Gebrauch macht, die erst vom jingeren Patent gelehrt werden.
BGH, Urteil v. 12.02.2009, BGHZ 180, 1, GRUR 2009, 655 - Tragerplatte).

3.5.2 Die einzelnen Benutzungsarten

Es ist jedem Dritten verboten, ohne Zustimmung des Patentinhabers ein pa-
tentiertes Erzeugnis herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder
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zu gebrauchen oder zu den genannten Zwecken entweder einzufiihren o-
der zu besitzen (8 9 S. 2 Nr. 1 PatG). Gilt auch fur européische Patente, Art.
64 Abs. 1 EPU.

- Herstellung meint die gesamte Tatigkeit der Schaffung einer Sache vom
Beginn bis zu deren Vollendung, ohne Beschrankung auf den letzten Tatig-
keitsakt.

Das Recht des Erwerbers umfasst alle Ublichen Malinahmen zur Inbetrieb-
nahme, Inbetriebhaltung, Reparatur und Pflege einschliel3lich der Ausbesse-
rungen, nicht aber die Neuherstellung (BGH GRUR 1959, 232, 235 - Férder-

rinne).

Abgrenzung zum Austausch von Komponenten: BGH, Mitt. 2004, 358 - Flu-
gelradzahler.

Herstellung bei Verwendungspatenten (2. medizinische Indikation): es kommt
auf Gebrauchlichkeit des Umgangs im off-label-use an. OLG Dusseldorf,

GRUR RR 2019, 337, Krebsmedikament Fulvestrant

- Anbieten ist das Inaussichtstellen der Verfligungsgewalt Uber den Gegen-
stand.

Fallstudie 3: Simvastatin — BGH, Urteil v. 05.12.2006, GRUR

- Inverkehrbringen ist die willentliche Einraumung der tatsachlichen Verfu-
gungsgewalt, ohne dass ein Eigentumswechsel erforderlich ware.

- Gebrauchen beschreibt die bestimmungsgemale Verwendung der Sache.

- Einfuhr meint das Inverkehrbringen aus dem patentfreien Ausland.

- Besitz beschreibt die Verfligungsgewalt im wirtschaftlichen Sinn.

Fallstudie 4: MP3-Player Import — BGH, Urteil v. 17.09.2009,
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- Patentgeschutzte Verfahren dirfen ohne Zustimmung des Inhabers nicht
angewendet oder zur Anwendung angeboten werden (89 S.2 Nr. 2
PatG).

- Auch die sog. unmittelbaren Verfahrenserzeugnisse unterliegen dem
Verbotsrecht des Patentinhabers (8 9 S. 2 Nr. 3 PatG). Dies sind Erzeugnis-
se, die durch das patentierte Verfahren unmittelbar hergestellt worden
sind.

(zum Erzeugnispatent: Osterrieth, PatR, Rn. 569 ff.; zum Un-

terpunkt des Anbietens: BGH Urteil vom 16.09.2003, X ZR
179/02; zum Verfahrenspatent: Rn. 227 ff.)
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Fall:
Fur die Benutzung eines inlandischen Verfahrenspatents genigt die Vornahme
einzelner Verfahrensschritte im Inland, wenn die Ubrigen im Ausland vorge-
nommenen Verfahrensschritte dem im Inland Handelnden zuzurechnen sind.
Das ist der Fall, wenn sich der Tater die auslandischen Teilakte fir einen im
Inland beabsichtigten Verletzungserfolg zu Eigen macht. Ein Zurechnungs-
sachverhalt liegt vor

wenn bei einem Produktionsverfahren die Herstellung eines Vorprodukts mittels
der ersten Verfahrensschritte im Ausland erfolgt, das dadurch hervorgebrachte
Zwischenprodukt anschlieend ins Inland gebracht wird und hier die restlichen
Verfahrensschritte zur Herstellung des Endprodukts durchgefiihrt werden,

bei einem Verfahren zum Verarbeiten von im Voraus bezahlten Telefonanrufen,
wenn die mit einer Identifikation versehene Prepaid-Telefonkarte im Inland ver-
kauft wird, der das Guthaben verwaltende und die Telefonverbindung vermit-
telnde Rechner jedoch im Ausland stationiert ist, die vom Rechner generierten
Befehle (ldentitatsprufung, Guthabenprifung, Erméglichung der Telefonverbin-
dung, Abbruch der Telefonverbindung nach Verbrauch des Guthabens) jedoch
im Inland herangezogen werden (OLG Diusseldorf, Urteil v. 10.12.2009, InstGE
11, 203 - Prepaid-Telefonkarte).

Das Internetangebot eines auslandischen Unternehmens erfillt die Vorausset-
zung des 8 9 Nr. 1 PatG auch dann, wenn keine tatséchliche Lieferbereitschaft
ins Inland besteht. Entscheidend ist allein, ob der Internetauftritt aus der Sicht
des angesprochenen inlandischen Verkehrs nach den gesamten Umstanden
auf eine solche Bereitschaft schlielen lasst (OLG Karlsruhe, Urteil w.
14.01.2009, InstGE 11, 15 - SMD-Widerstand).

3.5.3 Mittelbare Benutzung

Der Patentinhaber ist auch gegen eine nur mittelbare Benutzung des Pa-
tents geschitzt (8 10 PatG).

Danach ist schon das Anbieten und das Liefern von Mitteln, die den Be-
lieferten in den Stand setzen, die geschitzte Erfindung unberechtigt zu nut-
zen, verboten (BGHZ 115, 205, 208 - Beheizbarer Atemluftschlauch). Die Mit-
tel missen sich dabei auf ein wesentliches Element der Erfindung bezie-
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hen, d.h. dazu dienen, wesentliche Merkmale des Ldsungsprinzips zu ver-
wirklichen.

Dartber hinaus muss der Dritte positiv wissen oder es muss aufgrund der
Umstande jedenfalls offensichtlich sein, dass die Mittel dazu geeignet oder
dazu bestimmt sind, fur die Benutzung der Erfindung verwendet zu werden.

§ 10 PatG begriindet einen einstufigen Gefahrdungstatbestand, der auch
dann verwirklicht wird, wenn keine unmittelbare Patentverletzung nachfolgt
(BGH a.a.O.).

Ein Mittel bezieht sich im Sinne des § 10 PatG auf ein wesentliches Element
der Beziehung, wenn es geeignet ist, mit einem oder mehreren Merkmalen
des Patentanspruchs bei der Verwirklichung des geschitzten Erfindungsge-
danken funktional zusammenzuwirken. Ein fir die technische Lehre der Er-
findung vollig untergeordnetes Merkmal kann als nicht-wesentliches Element
der Erfindung aulRer Betracht zu lassen sein (BGH, Mitt. 2004, 358 - Flugel-
radzahler).

Fall:

Zu dem, dem Erwerber einer patentgeschiitzten Vorrichtung ge-
statteten bestimmungsgemallen Gebrauch gehdrt grundsatz-
lich auch der Austausch eines Teils, welches wahrend der
gewohnlichen Lebensdauer der Vorrichtung aus Verschleil3-
oder anderen Grunden regelmafiig erneuert zu werden pflegt,
sofern nicht die technischen Wirkungen der Erfindung gerade
in dem ausgetauschten Teil in Erscheinung treten, insbeson-
dere sich auf dessen Funktionalitat oder Lebensdauer auswir-
ken (Fortfuhrung von BGHZ 159, 76 - Flugelradzéhler). (BGH
GRUR 2006, 837; Laufkranz)
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b)

d)

Fall:
Ein Merkmal des Patentanspruchs kann im Sinne des § 10 PatG als
nicht- wesentliches Element der Erfindung anzusehen sein, wenn es zu
dem Leistungsergebnis der Erfindung, d.h. zu der erfindungsgemalfen
Losung des dem Patent zugrunde liegenden technischen Problems,
nichts beitragt.
Fur die Abgrenzung zwischen bestimmungsgemalRen Gebrauch und
Neuherstellung eines erfindungsgemalien Erzeugnisses ist maf3geblich,
ob die getroffenen Maflinahmen unter Beriicksichtigung der spezifischen
Eigenschaften, Wirkungen und Vorteile der Erfindung noch die Identitét
des bereits in den Verkehr gebrachten konkreten patentgeschitzten Er-
zeugnisses wahren oder der Schaffung eines neuen erfindungsgema-
Ben Erzeugnisses gleichkommen.
Der bei Vorrichtungen der betreffenden Art an sich Ubliche Austausch
eines Teils kann die Neuherstellung der Vorrichtung bedeuten, wenn die
technischen Wirkungen der Erfindung gerade in dem ausgewechselten
Teil in Erscheinung treten, weil die Erfindung dessen Funktionsweise
oder Lebensdauer beeinflusst.
Hingegen rechtfertigt es die Annahme einer Neuherstellung regelmafig
nicht, wenn das ausgewechselte Teil lediglich Objekt der erfindungsge-
mald verbesserten Funktionsweise der Gesamtvorrichtung ist (Fortfiih-
rung von BGHZ 159, 76 - Flugelradzahler - und Sen.Urt. v. 3.5.2006 - X
ZR 45/05, GRUR 2006, 837 - Laufkranz).

(BGH GRUR 2007, 769 - Pipettensystem)

Fallstudie 5: Pipettensystem — BGH, Urteil v. 27.02.2007, GRUR

Die vorgesehene Benutzung der Erfindung muss im Inland stattfinden, eben-
so muss das Anbieten oder Liefern der "Mittel* im Inland stattfinden. Liefe-
rung vom Ausland in das Inland reicht aus, wenn der Lieferant der Bestim-

mungsland kannte (BGH GRUR 2002, 599 - Funkuhr).

(Osterrieth, PatR, Rn. 587 ff.; zur positiven Kenntnis des Dritten
bzw. zur Offensichtlichkeit: BGH GRUR 2001, 228 - Luftheizgerat,
BGH GRUR 2005, 848 - Antriebsscheibenaufzug; BGH GRUR 2006,

839 - Deckenheizung)
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3.6

Grenzen der Schutzwirkung

3.6.1 Erlaubte Handlungen nach § 11 PatG

Im Interesse der Allgemeinheit wird die Verbotswirkung des Patents durch § 11
PatG begrenzt. Erlaubt sind danach

- Benutzung im privaten Bereich zu nicht gewerblichen Zwecken (§ 11
Nr. 1 PatG).

- Benutzung zu Versuchszwecken, die sich auf den Gegenstand der Er-
findung beziehen (8§ 11 Nr. 2 PatG; BGH GRUR 1996, 109 - klinische Versu-
che I; BGH NJW 1997, 3092 - klinische Versuche II).

- Einzelzubereitung von Arzneimitteln (§ 11 Nr. 3 PatG).

- Gebrauch an Bord von Schiffen

(Osterrieth, PatR, Rn. 625 ff.)

3.6.2 Beschrankung zugunsten der 6ffentlichen Sicherheit, 8§ 13 PatG

Auf Anordnung der Bundesregierung kann die patentierte Erfindung im Inte-
resse der offentlichen Wohlfahrt benutzt werden (8 13 PatG). Im Gegenzug
hat der Patentinhaber einen Entschadigungsanspruch unter Enteignungsge-
sichtspunkten.

3.6.3 Vorbenutzungsrecht / Weiterbenutzungsrecht, 8 12 PatG

Ein Vorbenutzungsrecht liegt vor, wenn ein Dritter die Erfindung bereits
zum Zeitpunkt der Anmeldung in Benutzung genommen oder jedenfalls
die dazu erforderlichen Vorbereitungen getroffen hat. Der Dritte bleibt dann
auch nach Erteilung des Patents berechtigt, die Erfindung zu benutzen.

Die Entstehung eines Vorbenutzungsrechts setzt auf Seiten des Dritten den

sog. Erfindungsbesitz voraus. Der Dritte muss zwar nicht unabhéngig von
der Erfindung des Anmelders, aber doch auf redliche Art und Weise (etwa
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durch unbedachte Handlungen des Anmelders) die tatsachliche Verfigungs-
gewalt Uber die Erfindung erlangt haben.

Das Vorbenutzungsrecht berechtigt den Dritten, die Erfindung ohne Erlaubnis
des Patentinhabers und ohne Zahlung von Lizenzgebuhren, allerdings unter
strenger Bindung an den Betrieb zu benutzen (BGH GRUR 2002, 231 - Bie-
gevorrichtung).

Ein Weiterbenutzungsrecht berechtigt jeden Dritten zur Weiterbenutzung
der Erfindung, wenn er nach einem vortubergehenden Wegfall des Patents
oder der Anmeldung mit der Benutzung begonnen hat und das Patent da-
nach wieder in Kraft gesetzt wird (etwa durch Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand, § 123 Abs. 5 PatG).

(Osterrieth, PatG, Rn. 641 ff.)
3.6.4 Territorialitatsprinzip

Eine weitere Begrenzung der Schutzwirkung des Patentrechts stellt das Ter-
ritorialitatsprinzip dar. Nach diesem Prinzip entfalten Patente ihre Wirkung
nur innerhalb des Gebietes des Erteilungsstaates (BGH GRUR 1968, 195,
196 - Voran).

(Osterrieth, PatR, Rn. 601 f.)
3.6.5 Zeitliche Beschrankung

Der Patentschutz ist nach 8§ 16 Abs. 1 S. 1 PatG auf héchstens 20 Jahre
begrenzt, beginnend mit dem Tag, der auf die Anmeldung der Erfindung folgt.
Voraussetzung: Zahlung der Gebuhren, 8§ 17 PatG

Eine Verlangerung der gesetzlichen Patentdauer kann durch die Erteilung ei-
nes erganzenden Schutzzertifikats gemal 8§ 16a PatG erreicht werden.
Dieses kann fur Arzneimittelpatente beantragt werden (EG-VO Nr. 469/2009
vom 06.05.2009, ABI. L 152/1 i.V.m. der AnderungsVO 2019/933) und fur
Pflanzenschutzmittelpatente (EG-VO Nr. 1610/96 vom 23.07. 1996, ABI. L
198, S. 30

(Osterrieth, PatR, Rn. 607 ff.)
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3.6.6 Erschopfung

Der Erschopfungsgrundsatz besagt, dass ein patentgeschitzter Gegen-
stand, der vom Patentinhaber oder einem sonstigen Berechtigten mit dessen
Willen in den Verkehr gebracht wurde, von Dritten frei benutzt werden darf,
ohne dass eine weitere besondere Zustimmung erforderlich ist.

Im Patentrecht tritt wegen des Territorialitétsprinzips grundsatzlich nur im In-
land Erschopfung ein. Innerhalb der EU gilt nach der Rechtsprechung des
EuGH jedoch der Grundsatz der EU-weiten Erschépfung (BGH GRUR
2000, 299 - Karate).

(Osterrieth, PatR, Rn. 655 ff)

3.6.7 Zwangslizenz, § 24 PatG

2 Fallgruppen: - 6ffentliches Interesse, § 24 Abs. 1 PatG
- abhangiges Patent, § 24 Abs. 2 PatG

Ablehnend: BGH GRUR 1996, 190 — Interferon Gamma; BGH GRUR 2019,
1038 — Alirocumab;

Bejahend: BGH GRUR 2017, 1017 — Raltegravir, vergl. auch BPatG GRUR
2017, 373 - Isentress

3.6.8 Kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand (FRAND)
(BGH GRUR 2004, 966 - Standardspundfass)

"Anspruchsgrundlage™: Art. 102 AEUV. Danach muss der Patentinhaber Uber
eine marktbeherrschende Stellung verfigen und aul3ergewdhnliche Umstan-
de vorliegen. Diese liegen vor, wenn - kumulativ -

- Patentbenutzung unentbehrlich,

- Lizenzsucher beabsichtigt, auf dem Markt neue Erzeugnisse oder
Dienstleistungen anzubieten, die der Schutzrechtsinhaber nicht offe-
riert und fir die eine potentielle Nachfrage der Verbraucher besteht,

- Lizenzverweigerung nicht aus sachlichen Grinden gerechtfertigt ist
und

- durch die Weigerung jeglicher Wettbewerb auf einem abgeleiteten
Markt ausgeschlossen wird.
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Hauptanwendungsfall: Standardgebundenes Schutzrecht

Rechtsfolge: Kein Unterlassungsanspruch, § 242 BGB

Aktuelle Fragestellungen in der FRAND-Rechtsprechung:

1. Beweis- und Darlegungslast fur die Art und Weise der Berechnung des Li-
zenzangebots obliegen dem Patentinhaber

— neben Lizenzsatz und BezugsgrofRe mussen alle Faktoren des Angebots
so detailliert dargelegt werden, dass der Lizenzsucher beurteilen kann, ob
das Lizenzangebot FRAND-Kriterien entspricht:

— Vorlage aller bereits bestehenden Lizenzen (,Vergleichslizenzvertrage®)
und Begrindung, warum die angebotenen Lizenzforderungen vor diesem
Hintergrund FRAND sind

(Oberlandesgericht Dusseldorf, 17. November 2016, I-15 U 66/15; Landge-
richt DUsseldorf, 13. Juli 2017, 4a O 16/16)

- Problemstellung: Geheimhaltungsklauseln in Vergleichslizenzvertragen
verbieten es den Parteien, den Vertragsinhalt Dritten kenntlich zu machen
aber: Die Verpflichtung zur Vorlage von Vergleichslizenzvertragen besteht
unabh&ngig von entsprechenden Klauseln, die unzureichende Darlegung der
Art und Weise der Berechnung des Lizenzangebots geht zulasten des Pa-
tentinhabers

— Klageabweisung als ,derzeit unbegrindet*

(Landgericht Dusseldorf, 13. Juli 2017, 4a O 16/16)

2. Anpassungsklauseln
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Berucksichtigung zukunftiger Sachverhalte:

3. Ist ein Portfolio-Angebot FRAND?

Lernziele zu Kapitel 3:
5. Welches sind die Wirkungen des Patentschutzes? Wo sind die Wir
kungen gesetzlich geregelt? Was ist der Unterschied zwischen mit

telbarer und unmittelbarer Patentverletzung?

6. Erlautern Sie die Grenzen der Schutzwirkung des Patents.

3.7 Erléschen des Patents

Schon vor Ablauf der Schutzdauer von 20 Jahren kann das Patent vorzeitig
mit Wirkung ex nunc erléschen. Erldschensgrinde sind:

3.7.1 Verzicht
Der Verzicht (8 20 Abs. 1 Nr. 1 PatG) gilt ex nunc mit der Folge, dass fir die
Vergangenheit Schadensersatz- und Rechnungslegungsanspriiche noch gel-
tend gemacht werden kdnnen. Unterlassungsanspriichen sind dagegen nicht

mehr mdglich.

(Osterrieth, PatR, Rn. 612 f.; BPatG GRUR 1994, 605 - Lizenzbereit-
schaftserklarung)

3.7.2 Nichtzahlung der Jahresgebihr
Das Patent erlischt, wenn die Jahresgebthr auch nach Zustellung einer
amtlichen Nachricht gemaf 8§ 17 Abs. 3 PatG nicht gezahlt wird (8 20 Abs. 1

Nr. 2 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 614)

-42 -



3.7.3 Verbot des Doppelschutzes
Zur Vermeidung eines Doppelschutzes fir nach dem PatG und dem EPU
erteilte Patente bestimmt Art. 1l § 8 IntPatUG, dass bei einer Kollision europa-
ischer und deutscher Patente derselben Prioritdt das nationale Patent zu-
ricktritt.

(Osterrieth, PatR, Rn. 615)

3.8 Widerruf und Nichtigerkldrung

Der Widerruf im Einspruchsverfahren durch das Patentamt (§ 21 PatG) bzw.
die Nichtigerklarung im Nichtigkeitsklageverfahren durch das Bundespa-
tentgericht (8§ 22 PatG) beseitigen das Patent mit Wirkung ex tunc.

3.8.1 Fehlende Patentfahigkeit

Das Patent wird widerrufen, wenn der Gegenstand des Patents nach den 88
1-5 PatG nicht patentfahig ist (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, Art. 100 a) EPU),

Problem der Recherche: 70% Erfolgsquote im EP-Einspruchsverfahren
3.8.2 Unzureichende Offenbarung

Weiterer Widerrufsgrund ist die unzureichende Offenbarung der Erfindung
(8 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, Art. 100 b) EPU).

Das Patent soll entsprechend dem Gedanken der Belohnungstheorie nur auf-
rechterhalten werden, wenn die Erfindung so deutlich und vollstandig of-
fenbart ist, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

3.8.3 Widerrechtliche Entnahme
Eine widerrechtlichen Entnahme nach § 8 PatG, liegt vor, wenn der we-
sentliche Inhalt des Patents den Beschreibungen, Zeichnungen, Modellen,

Geratschaften oder Einrichtungen eines anderen ohne dessen Einwilligung
entnommen worden ist (8§ 21 Abs. 1 Ziff. 3 PatG).
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3.84 Unzulassige Erweiterung

Das Patent kann wegen einer unzulassigen Erweiterung des Patents wi-
derrufen werden (§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG. Art. 100 c) EPU), wenn der Gegen-
stand des Patents tber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich bei der
Behorde eingereichten Fassung hinausgeht. Der insoweit nachtraglich hin-
zugefugte Uberschuss wird patentrechtlich nicht geschiitzt.

(Osterrieth, PatR, Rn. 616 ff.; zur unzuldssigen Erweiterung:
BGH GRUR 2002, 49 - Drehmomentibertragungseinrichtung; BGH
GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; BPatG GRUR 2001, 144 -)

3.9 Schutzrechtsverletzungen und Rechtsfolgen

391 Schutzbereich des Patents

Als Schutzbereich bezeichnet man die Reichweite des Patents innerhalb
der gegenuber Dritten Ausschlussrechte geltend gemacht werden kénnen.

Nach § 14 PatG, Art. 69 EPU bestimmt sich der Schutzbereich des Patents
und der Patentanmeldung durch den Inhalt der Patentanspriche. Hierbei
sind die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der Patentan-
spruche heranzuziehen.

Auslegungsprotokoll zu Art. 69 EPU (gem. Art. 164 Abs. 1 EPU) Bestandteil
des Ubereinkommens und auch fiir das deutsche Recht maRgeblich:

"Art. 69 ist nicht in der Weise auszulegen, dass unter dem Schutzbe-
reich des européischen Patents der Schutzbereich zu verstehen ist,
der sich aus dem genauen Wortlaut der Patentanspriiche ergibt, und
dass die Beschreibung und die Zeichnungen nur zur Behebung etwai-
ger Unklarheiten in den Patentansprichen anzuwenden sind. Ebenso
wenig ist Art. 69 dahin auszulegen, dass die Patentanspriiche lediglich
als Richtlinie dienen und der Schutzbereich sich auch auf das er-
streckt, was sich dem Fachmann nach Prifung der Beschreibung und
der Zeichnung als Schutzbegehren des Patentinhabers darstellt. Die
Auslegung soll vielmehr zwischen diesen extremen Auffassungen lie-
gen und einen angemessenen Schutz fir den Patentinhaber mit aus-
reichender Rechtssicherheit fir Dritte verbinden."

Grundsatzliche Fragestellung:
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Spannungsverhéltnis zwischen Rechtssicherheit und angemessenem
Schutz.

Auszugehen ist von der technischen Vorstellung, die ein mit den durchschnitt-
lichen Kenntnissen und Fahigkeiten am Prioritdtstage ausgeristeter Fach-
mann den Patentanspriichen unter Heranziehung der Patentbeschreibungen
und des darin mitgeteilten oder sonst zu seinem allgemeinen Fachwissen ge-
horenden Standes der Technik entnimmt (BGH GRUR 1999, 909 - Spann-
schraube; BGH GRUR 2000, 1005 — Bratgeschirr; BGH GRUR 2011, 701 —
Okklusionsvorrichtung; BGH GRUR 2016, 921 — Pemetrexed; BGH GRUR
2018, 390 — Warmeenergieverwaltung;).

(Osterrieth, PatR, Rn. 906 ff.; zum Gewicht der Rechtssicherheit
bei der Bestimmung des Schutzbereichs: BGH GRUR 2002, 527, 529
- Custodiol 1I; BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; zum
Umfang bei Versaumnissen des Anmelders: BGH GRUR 2002, 519,
523 - Schneidmesser |l; zur Bedeutung des Art. 69 EPU fiir nationale
Patente: BGH GRUR 2002, 511, 512 - Kunststoffrohrteile; s.a. Busche,
Die Reichweite des Patentschutzes - Zur Auslegung von Patentan-
spriuchen im Spannungsverhdltnis von Patentinhaberschutz und
Rechtssicherheit, Mitt. 1999, 161; ders., Zur Auslegung von Patentan-
spruchen, in: Materielles Patentrecht, Festschrift fir Reimar Konig,
2003, S. 490; Kaess, Die Merkmalsanalyse als Malistab fur die Ein-
griffsprifung im Patentverletzungsprozess, GRUR 2002, 637; Zum
Sonderfall der Zahlen- und MalRRangaben in Patentanspriichen: BGH
GRUR 2002, 523 - Custodiol I; BGH GRUR 2002, 527 - Custodiol II;
BGH GRUR 2002, 519 - Kunststoffrohrteil; BGH GRUR 2002, 519 -
Schneidmesser II; Bopp/Jeep, Aquivalenz auf des Messers Schneide -
Zur Patentverletzung bei Bereichsangaben und der "dritten" Frage
nach der Aquivalenz, Mitt. 2003, 294; zum Allgemeinen Fachwissen:
BGH GRUR 2001, 232 — Brieflocher; )
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Fall:
Nach der Vorgabe in Art. 69 Abs. 1 Satz 1 EPU wird der Schutzbereich eines
Patents durch die Patentanspriiche bestimmt. Damit diese Bestimmung so erfol-
gen kann, dass die Ziele des Artikels 1 des Auslegungsprotokolls erreicht wer-
den, ist zunachst unter Berlcksichtigung von Beschreibung und Zeichnungen
der technische Sinngehalt zu ermitteln, der dem Wortlaut des Patentanspruchs
aus fachmannischer Sicht beizumessen ist.
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Zwar ist ein buchstabliches Verstandnis der Patentanspriiche nicht zur Erfas-
sung des geschutzten Gegenstands geeignet, andererseits darf der Schutzge-
genstand aber auch nicht durch Verallgemeinerung konkreter, im Anspruch an-
gegebener Losungsmittel erweitert werden (vgl. Ballhaus/Sikinger, GRUR 1986,
337, 341). Insbesondere darf ein engerer Patentanspruch nicht nach Mal3gabe
einer weiter gefassten Beschreibung interpretiert werden. Der Patentanspruch
hat vielmehr Vorrang gegeniber der Beschreibung (BGH, Urteile vom 7. Sep-
tember 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204, 209 = GRUR 2004, 1023 - boden-
seitige Vereinzelungseinrichtung; vom 13. Februar 2007 - X ZR 74/05, BGHZ
171, 120 = GRUR 2007, 410 - Kettenradanordnung I; vom 17. April 2007 - X ZR
72/05, BGHZ 172, 88, 97 = GRUR 2007, 778, 779 - Ziehmaschinenzugeinheit I;
vom 4. Februar 2010 - Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung).
Was in den Patentanspriichen keinen Niederschlag gefunden hat, kann nicht
unter den Schutz des Patents fallen. Die Beschreibung und die Zeichnungen
sind zwar nach Art. 69 Abs. 1 Satz 2 EPU zur Auslegung der Patentanspriiche
heranzuziehen, da diese der Erlauterung der Patentanspriiche dienen, jedoch
sind Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen, um den Sinngehalt des
Patentanspruchs zu ermitteln. lhre Heranziehung darf aber weder zu einer in-
haltlichen Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wort-
sinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands fihren (BGH, aaO - bo-
denseitige Vereinzelungseinrichtung; BGH, aaO - Ziehmaschinenzugeinheit |I;
BGH, aaO - Gelenkanordnung). Lassen sich die technische Lehre der Beschrei-
bung und die technische Lehre des Patentanspruchs nicht in Einklang bringen,
ist der Patentanspruch maf3geblich (vgl. schon BGH, Urteile vom 29. November
1988 - X ZR 63/87, BGHZ 106, 84, 93 f. = GRUR 1989, 205, 208 - Schwerme-
talloxidationskatalysator; vom 16. Juni 1987 - X ZR 51/86, BGHZ 101, 159 =
GRUR 1987, 794 - Antivirusmittel). Bei Widerspriichen zwischen Patentanspri-
chen und Beschreibung sind solche Bestandteile der Beschreibung, die in den
Patentanspriichen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsatzlich nicht in
den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf somit nur insoweit berick-
sichtigt werden, als sie sich als Erlauterung des Gegenstands des Patentan-
spruchs lesen lasst. Auch die Uberlegung, dass die Fachwelt grundsatzlich be-
strebt ist, die Patentschrift in einem sinnvollen Zusammenhang zu lesen und
ihren Gesamtinhalt im Zweifel so zu verstehen, dass sich Widerspriiche nicht
ergeben
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(vgl. BGH, Beschluss vom 8. Juli 2008 - X ZB 13/06, GRUR 2008, 887 - Momen-
tan-pol II; Urteil vom 31. Marz 2009 - X ZR 95/05, BGHZ 180, 215 = GRUR
2009, 653 - Straflenbaumaschine), fuhrt hier nicht zu einer Einbeziehung der
insoweit Ubereinstimmenden angegriffenen Ausfuhrungsformen in den Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 des Klagepatents. Dieser Grundsatz wird namlich
durch den Vorrang des Patentanspruchs eingegrenzt. Kann, wie hier, der Wort-
laut des Patentanspruchs mit einer Beschreibungsstelle nicht in Einklang ge-
bracht werden, kann die Beschreibung nicht zur "Korrektur® des Patentan-
spruchs herangezogen werden; andernfalls wirde gegen den Grundsatz des
Vorrangs des Patentanspruchs verstol3en.

(BGH, Urteil v. 10.05.2011 - X ZR 16/09 - Okklusionsvorichtung)

Fall:

In der Beschreibung des Patents enthaltene Angaben zur "Aufgabe"
der Erfindung kénnen ein Hinweis auf das richtige Verstandnis des
Patentanspruchs enthalten. Auch fur solche Angaben gilt jedoch -
wie fur den gesamten ubrigen Inhalt der Patentschrift - der Vorrang
des Patentanspruchs.

(BGH GRUR 2010,602 - Gelenkanordnung)

Die Ermittlung des einem Patent zugrundeliegenden technischen Problems ist Teil
der Auslegung des Patentanspruchs. Das technische Problem ist aus dem zu entwi-
ckeln, was die Erfindung tatsachlich leistet. MalRgeblich fiir das, was das Patent leis-
tet ist der Patentanspruch.

(GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung)

Zweckangaben in einem Sachanspruch haben die Aufgabe, den durch das Patent
geschitzten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht nur die im Patentan-
spruch genannten raumlich-korperlichen Merkmale erfiillt, sondern so ausgebildet
ist, dass er fur den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar ist (BGH,
Urteil v. 28.05.2009 - Xa ZR 140/05, GRUR 2009, 837 - Bauschalungssttitze).
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Fallstudie 7: Spannschraube — BGH, Urteil v. 02.03.1999, GRUR

Fallstudie 8: Custodiol Il - BGH, Urteil v. 12.03.2002, GRUR 2002,

Fallstudie 9: Okklusionsvorrichtung — BGH, Urteil v. 10.05.2011,
GRUR 2011, 701

3.9.2 WortsinngemaRe Verletzung / Aquivalenzliehre

Unterschieden wird zwischen einer wortsinngemaf3en und einer aquivalen-
ten Verletzung des Patents.

Diskussion der Falle: Spannschrauben
Pfandschloss fur Einkaufswagen
Gillette/Wilkinson wg. Mach 3 Rasierer (Anlagen)

Eine wortsinngemal3e Verletzung liegt vor, wenn die angegriffene Ausfih-
rungsform den geltend gemachten Patentanspriichen dem technischen
Wortsinn nach entspricht. Die angegriffene Ausfiihrungsform muss dabei
vollstdndig vom technischen Sinngehalt aller Merkmale des Klagepatents

Gebrauch machen.

Problem der , funktionsorientierten Auslegung“. Kommt es auf die raum-
lich-kérperliche Anordnung an?

Von einer aquivalenten Verletzung ist auszugehen, wenn
- eine vom Wort-Sinngehalt abweichende Ausfiihrung vorliegt,

- sie aber gleichwohl gleichwirkend im Sinne dessen sind, was die Er-
findung technisch leistet (Gleichwirkung);

- sie der Fachmann mit Hilfe seiner Fachkenntnis problemlos auffinden
konnte (Auffindbarkeit) und

- die dazu erforderlichen fachmannischen Uberlegungen sich am Sinn-
gehalt der in den Anspriichen beschriebenen Erfindung als maf3gebli-
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cher Grundlage orientieren (Gleichwertigkeit) (BGH GRUR 2002, 515 -
Schneidmesser ).

Beispiele: Verbindungstechnik (Schraube, Nagel, Nieten, Loten,
Schweil3en, Kleben, Magnete, Verpressen etc)

Technologie zum Trennen (Filtern, Zentrifuge, Chromatographie, che-
misches Ausfallen)

Die drei "Schneidmesser-Fragen"”. (nach BGH GRUR 2002, 515):

(1) Lost die angegriffene Ausfihrungsform das der Erfindung zu-
grunde liegende Problem mit zwar abgewandelten, aber objek-
tiv gleichwirkenden Mitteln?

(2) Wenn ja: Befahigen den Fachmann seine Fachkenntnisse, die
abgewandelten Mittel als gleichwirkend aufzufinden?

(3) Wenn ja: Sind die Uberlegungen, die der Fachmann hierzu an-
stellen muss, derart am Sinngehalt der im Patentanspruch unter
Schutz gestellten technischen Lehre orientiert, dass der Fach-
mann die abweichende Ausfihrung mit ihren abgewandelten
Mitteln als eine Lésung in Betracht zieht, die der wortsinnge-
malf3en gleichwertig ist? (BGH GRUR 2002, 515 - Schneidmes-
ser )

Aquivalenz ist nicht mehr gegeben, wenn durch den Einsatz des abge-
wandelten Mittels der Sinn der Erfindung verfehlt oder ins Gegenteil ver-
kehrt wird oder wenn sie auf den angestrebten Vorteil verzichtet oder ein
bekanntes Mittel einsetzt, dessen Vermeidung gerade das Ziel der Erfin-
dung ist (BGH GRUR 1991, 444 - Autowaschvorrichtung; BGH GRUR
1991, 744 - Trockenlegungs-Verfahren; BGH GRUR 1993, 886 - Weich-
vorrichtung I; OLG Diusseldorf, GRUR Int. 1993, 242 - EpiLady VII).

Folglich wird eine Ausfihrungsform vom Schutzbereich eines Patents
dann nicht mehr erfasst, wenn das abgewandelte Mittel auf einer erfinde-
rischen Tatigkeit berunt (BGH GRUR 1994, 597 - Zerlegvorrichtung fur
Baumstamme).
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3.9.3

(zur wortsinngemalfen Verletzung: Osterrieth, PatR, Rn. 937 f.; Meier-
Beck, Aktuelle Fragen des Patentverletzungsverfahrens, GRUR 2000,
355; zur Aquivalenzlehre: Osterrieth, PatR, Rn. 451 ff.; speziell zur
Gleichwirkung: Meier-Beck, a.a.O.; darin fur den Sondertatbestand der
Zahlen- und Bereichsangaben: Reimann/Koéhler: Der Schutzbereich
europdaischer Patente zwischen Angemessenheit und Rechtssicher-
heit, Anmerkung zu den Entscheidungen des BGH "Kunststoffrohrteil”,
"Custodiol 1", "Custodiol II", "Schneidmesser ", "Schneidmesser II",
GRUR 2002, 931, 933; BGH GRUR 2000, 1005, 1006 - Bratgeschirr;
speziell zur Orientierung am Sinngehalt des Patentanspruchs: BGH
GRUR 2002, 511, 512 (gleichlautend die Entscheidungen des BGH
"Custodiol | und II" und "Schneidmesser 1"); Meier-Beck, Aktuelle Fra-
gen der Schutzbereichsbestimmung im deutschen und européischen
Patentrecht, GRUR 2003, 905, 907 )

Fallstudie 10: Diglycidverbindung — BGH, Urteil v. 13.09.2011,
Einwande des Verletzers
- Einwand, dass die als aquivalent angegriffene Ausfiihrungsform mit
Rucksicht auf den Stand der Technik im Prioritatszeitpunkt des Klage-
patents keine patentfahige Erfindung dargestellt hat (BGH GRUR 1986,
803, 805 - Formstein) - sog. Formsteineinwand.
- Einwand eines Vorbenutzungsrechts, § 12 PatG,
- Einwand der Erschopfung,
- Einwand der widerrechtlichen Entnahme,
- Einwand der unzulassigen Rechtsausiibung gemal § 242 BGB
Der Einwand fehlender Schutzfahigkeit kann nicht erhoben werden

(allenfalls Aussetzung nach § 148 ZPO). Bindungswirkung des Verlet-
zungsrichters

(Osterrieth, PatR, Rn. 960 ff.; zum Formsteineinwand s.a. BGH
GRUR 1997, 454, 456 - Kabeldurchfiihrung; BGH GRUR 1999, 914,
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919 - Kontaktfederblock; Meier-Beck, Aktuelle Fragen des Patentver-
letzungsverfahrens, GRUR 2000, 355)

Fallstudie 11: Olanzapin - OLG Ddusseldorf, Urteil w.
29.05.2008,

3.94 Anspriche aus der Patentverletzung
Aktivlegitimation:

- materieller Inhaber des Schutzrechts, der zusatzlich durch seine
Eintragung in die Rolle legitimiert sein muss, § 30 Abs. 2 S. 2 PatG;

Inhaberschaft und Rolleneintragung missen spatestens im Verhand-
lungstermin gegeben und vom Klager nachgewiesen sein. Bei Ubertra-
gung des Patents gilt: Bis zur Umschreibung bleibt bisheriger Inhaber
auch fir den Unterlassungsanspruch allein aktivlegitimiert. Bei Scha-
densersatz: "Aufteilung” der Aktivlegitimation pro rata temporis, jedoch
Abtretungen maoglich und Ublich.

- ausschliel3licher Lizenznehmer

3.9.4.1 Unterlassung
Ein (verschuldensunabhéngiger) Unterlassungsanspruch besteht,
wenn die patentierte Erfindung objektiv rechtswidrig benutzt wurde
und die Besorgnis weiterer Rechtsverletzungen (Wiederholungsge-
fahr) oder die konkrete Gefahr einer erstmaligen Verletzung (Erstbe-

gehungsgefahr) besteht (§ 139 Abs. 1 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 982 ff.)
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Fall:

Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist nicht nur, wer
in eigener Person einen der Benutzungstatbestéande des § 9 PatG verwirklicht
oder vorsatzlich die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen
Dritten ermoglicht oder fordert. Verletzer und damit Schuldner ist vielmehr auch,
wer die Verwirklichung des Benutzungstatbestandes durch einen Dritten ermég-
licht oder fordert, obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaf-
fen kann, dass die von ihm unterstitzte Handlung das absolute Recht des Pa-
tentinhabers verletzt.

Den Spediteur trifft keine generelle Prufungspflicht im Hinblick auf Schutzrechts-
verletzungen durch die transportierte Ware, es sei denn, dass konkrete Anhalts-
punkte fur eine Schutzrechtsverletzung vorliegen (BGH, Urteil v. 17.09.2009 - X
ZA ZR 2/08, GRUR 2009, 1142 - MP3-Player-Import).

BGH GRUR, 2016,1031 — Warmetauscher: Grenzen der Aufbrauchsfrist,
vgl. hierzu Osterrieth, Technischer Fortschritt — eine Herausforderung fur
das Patentrechts? Zum Gebot der VerhaltnismaRigkeitnbeim patent-
rechtlichen Unterlassungsanspruch, GRUR 2018, 985

Problem: VerhaltnisméRigkeitsgrundsatz
Grenzen der Rechtsausibung?

Rechtspolitische Fragestellung: Ist der Verhaltnismafigkeitsgrundsatz in al-
len Fallen gewahrt?

- Leistung/Gegenleistung - gerat die Balance aus dem Gleichgewicht?

- Problem der Erstreckung: Patentschutz erstreckt sich auf komplexe
Produkte, die patentierte Lehre benutzen

- Keine Differenzierung zwischen Patentinhabern von genutzten/nicht
genutzten Patenten

- Keine Differenzierung nach Patenten mit hoher/niedriger Erfindungs-
hohe

- nur selten: Aussetzung wg. Einspruch/Nichtigkeitsverfahren

- Kernproblem: Verwertung durch Geltendmachung des Unterlassungs-
anspruchs

- Einblick in die USA: Ebay-Entscheidung
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Unterlassungsanspruch nur, wenn durch Nichtgewahrung ein nicht
wiedergutzumachender Schaden entsteht (1), ein Schadensersatz
nicht ausreichend ist (2), der Verletzer nicht tbermé&Rig beschwert wird
(3) und das offentliche Interesse durch die Unterlassung nicht beein-
trachtigt wird (4).

Rechtsgrundlage fur die Anwendung des allgemeinen Verhaltnisméa-
Rigkeitsgrundsatzes, 8§ 242 BGB, Schikaneverbot, § 226 BGB; Miss-
brauchsverbot.

Gesetzesnovellierung: Entwurf des 2. Patentrechtsmodernisierungs-
gesetz, Neufassung von § 139 PatG - Einflihrung eines Verhaltnisma-
RBigkeitsgrundsatzes

3.9.4.2 Schadensersatz

Im Falle einer schuldhaften Benutzung besteht ein Schadensersatzan-
spruch (z.B. 8§ 139 Abs. 2 PatG).

Ein Verschulden (Vorsatz oder Fahrlassigkeit) wird in der Regel durch
die Rechtswidrigkeit der Schutzrechtsbenutzung indiziert (BGH GRUR
1993, 460, 464 - Wandabstreifer).

An die Feststellung eines Verschuldens werden strenge Anforderungen
gestellt: Am Wirtschaftsleben beteiligte Unternehmen haben sich grund-
satzlich umfassend Uber die Schutzrechtslage zu informieren und mus-
sen sich Rechtsverletzungen regelmafig zurechnen lassen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 989 ff.)

Der Schaden kann auf dreifache Art berechnet werden (BGH GRUR
1980, 841 - Tolbutamid; BGH GRUR 1982, 286 - Fersenabstitzvorrich-
tung; BGH GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil):

(1) Berechnung nach der Lizenzanalogie

Es kann ein angemessener Lizenzsatz in einer Hohe verlangt werden,
wie sie von verntinftigen Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzver-
trages vereinbart worden ware, wenn diese die kunftige Entwicklung und
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namentlich den Umfang der Schutzrechtsbenutzung vorausgesehen hat-
ten (vgl. BGH GRUR 1962, 401, 403 - Kreuzbodenventilsacke IlI; BGH
GRUR 2002, 801 - Abgestuftes Getriebe)..

(2) Herausgabe des Verletzergewinns

Entsprechend 88 687 Abs. 2, 681, 667 BGB kann der Schutzrechtsinha-
ber den durch die Benutzung des Schutzrechts erzielten Reingewinn
herausverlangen (BGH GRUR 2001, 329 - Gemeinkostenanteil).

Problem:

1) Welche Kosten abzugsfahig:
(z.B. Material, Personal, Maschinen, Werbung etc)

2) Kausalitat 5% - 20 % - 50 % ?
(3) Konkrete Schadensberechnung

Der Schutzrechtsinhaber kann schlief3lich seinen konkreten Schaden
einschliellich des ihm entgangenen Gewinns ersetzt verlangen
(88 249 ff. BGB).

Problem: s.o. Kalkulation/Kausalitat
(4) sog. Marktverwirrungsschaden

Dieser umfasst bei entsprechendem Nachweis z.B. die Kostenerstat-
tung von Werbekampagnen, die nétig sind, um eine eingetretene
Marktverwirrung wieder zu beseitigen.

Verjahrung: Auf die Verjahrung finden nach 8§ 141 S. 1 PatG die Vorschriften der
88 194 ff BGB entsprechend Anwendung: RegelmaRige Verjahrungsfrist von drei
Jahren gem. 8§ 195 BGB nach Abschluss des Jahres der Anspruchsentstehung
und Kenntnis bzw. grob fahrlassiger Unkenntnis, § 199 Abs. 1 BGB, Verjahrung
nach § 199 Abs. 3 BGB ohne Riucksicht auf die Kenntnis oder grob fahrlassige
Unkenntnis des Glaubigers in zehn Jahren von ihrer Entstehung an bzw. ohne
Rucksicht auf die Anspruchsentstehung spatestens 30 Jahre nach Begehung
der Patentverletzung.

-55 -



(Osterrieth, PatR, Rn. 992 ff.; zur Lizenzanalogie: LG Dusseldorf,
GRUR 2000, 309, 311 - Teigproportioniervorrichtung; LG Dusseldorf,
GRUR 2000, 690, 692 - Reaktanzschleife; zur Herausgabe des Ver-
letzergewinns: BGH GRUR 2001, 329, 330 f. - Gemeinkostenanteil;
BGH GRUR 1995, 349, 351 - Objektive Schadensberechnung)

3.9.4.3 Bereicherungsanspruch

Auch ein Bereicherungsanspruch nach den Grundsatzen der Eingriffskon-
diktion (8 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB), zugelassen gem. § 141a PatG, kommt
regelmafig in Betracht (BGH GRUR 1977, 250 - Kunststoffhohlprofil I; BGH
GRUR 1982, 301 Kunststoffhohlprofil Il; BGH GRUR 1992, 599 - Teleskopzy-
linder).

Da die durch die Schutzrechtsverletzung erlangten Gebrauchsvorteile meist
nicht mehr herausgegeben werden kdnnen, ist Wertersatz nach § 818 Abs. 2
BGB in Form einer angemessenen Lizenzgebuhr zu leisten.

(Osterrieth, PatR, Rn, 1015)

Neu: BGH GRUR 2019, 496 — Spannungsversorgungsvorrichtung. Entscha-
digung kann auch wie Schadensersatz berechnet werden.

3.9.4.4 Auskunft und Rechnungslegung

Der Schutzrechtsinhaber kann regelmaf3ig - soweit nicht unverhaltnismanig,
8 140b Abs. 4 PatG - vom Verletzer Auskunft Gber Herkunft, Vertriebsweg
und Menge der Verletzungsgegenstande verlangen, 8 140 b PatG. Der An-
spruch ist verschuldensunabhangig und kann auch im Rahmen eines Ver-
fahrens auf Erlass einer einstweiligen Verfigung geltend gemacht werden
(z.B. 8 140 b Abs. 3 PatG).

In Absatz 2 wird die sog. Drittauskunft normiert. Die Bestimmung setzt eine
Patentverletzung voraus, und zieht einen sehr weiten Kreis an Verpflichteten:
Der Auskunftspflicht unterliegen nach Nummer 4 auch Personen, auf die ein
Anspruchsberechtigter erst durch Hinweise der durch Nummer 1, 2 und/oder
3 Verpflichteten aufmerksam geworden ist. Daher missen weitere ein-
schrankende Voraussetzungen erfillt sein, wobei besonders zu bedenken ist,
dass sich der Anspruch aus Absatz 2 gegen unbeteiligte Dritte richtet.
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Absatz 5 regelt die Haftung fur die Erteilung einer falschen oder unvollstandi-
gen Auskunft.

Der Anspruch auf Rechnungslegung zur Berechnung des Schadensersat-
zes, der u.a. die Offenlegung der Kalkulation umfasst, ist gewohnheitsrecht-
lich anerkannt.

3.9.4.5 Besichtigungsanspruch

§ 140c normiert den von der Rechtsprechung anerkannten Besichtigungsan-
spruch (instruktiv hierzu: BGH GRUR 2002, 1045 - Faxkarte). Voraussetzung
fur diesen Besichtigungsanspruch ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit ei-
ner Rechtsverletzung. Dies setzt eine Abwéagung der tangierten Interessen
voraus: zum einen dient die Vorschrift der Gewinnung von Beweismitteln in
einem Stadium, in dem der Sachverhalt noch nicht feststeht, zum anderen ist
aber zu berucksichtigen, dass der Anspruch nicht schon bei jedwedem Ver-
dacht gewahrt werden kann. Der Rechtsinhaber muss daher glaubhaft ma-
chen, dass eine hinreichende Wahrscheinlichkeit fir eine Verletzung seiner
Rechte durch den Gegner besteht. Nach Abs. 2 ist der Anspruch ausge-
schlossen, wenn die Inanspruchnahme unverhaltnismalig ist.

3.9.4.6 Vernichtung / Beschlagnahme / Ruckruf

§ 140a PatG Abs. 1 und 3 begrinden Vernichtungs - sowie Ruckrufan-
spriche in Bezug auf patentverletzende Gegenstande, soweit die Inan-
spruchnahme nicht unverhéaltnismaRig ist. Der Vernichtungsanspruch wird in
Absatz 2 insoweit ausgedehnt, als er sich auch auf solche im Eigentum des
Verletzers befindlichen Materialien und Gerate bezieht, die vorwiegend zur
widerrechtlichen Herstellung patentverletzender Erzeugnisse gedient haben.

§ 142b PatG sieht i.V.m. der VO (EU) Nr. 608/2013 fur beschlagnahmte Wa-
ren ein vereinfachtes Verfahren der Vernichtung vor.

3.9.4.7 Einstweiliger Rechtsschutz

Der (Dritt-)Auskunfts-, Vorlage- und Besichtigungsanspruch gem. 88 140b-
140d kann vor Einleitung des Hauptsacheverfahrens im Wege der einstwei-
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ligen Verfiugung durchgesetzt werden. Diese Maoglichkeit besteht jedoch nur,
wenn die Rechtsverletzung offensichtlich ist.

3.9.4.8 Offentliche Bekanntmachung

Nach § 140e PatG ist bei Vorliegen eines berechtigten Interesses der obsie-
genden Partei diese berechtigt, das Urteil auf Kosten der unterliegenden Par-
tei offentlich bekannt zu machen. Aufgrund der mdglicherweise erheblichen
Nachteile, die aus einer Verotffentlichung resultieren kénnen, trifft das Gericht
die Entscheidung Uber diese Befugnis nach pflichtgemalRem Ermessen, wo-
bei die Gesetzesbegriindung hier zwischen den Zeilen zur Vorsicht mahnt.

3.9.4.9 Strafrechtliche Folgen

Vorséatzliche Schutzrechtsverletzungen sind regelmaRig strafbar (z.B. § 142
PatG).

Zur EindAmmung der Produktpiraterie drohen insbesondere bei gewerbsma-
RBigem Handeln empfindliche Haftstrafen bis zu funf Jahren (z.B. § 142

PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1042 ff.)

Lernziele zu Kapitel 3:
7. Wie wird der Schutzbereich eines Patents definiert? Was ist der Un-
terschied zwischen einer wortsinngemaflen und einer aquivalenten

Patentverletzung?

8. Welche Anspriche stehen dem Patentinhaber im Falle einer Patent-
verletzung zur Verfigung? Wo sind diese gesetzlich geregelt?
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3.10

3.11

Nichtigkeitsklage

Durch die Nichtigkeitsklage kann ein bereits erteiltes Patent nachtraglich ver-
nichtet werden (8 81 Abs. 1 PatG).

3.10.1 Verfahren

Die Nichtigerklarung erfolgt durch Klage eines Dritten an das Bundespatent-
gericht. Das Nichtigkeitsverfahren ist ein kontradiktorisches Streitverfahren.
Die Nichtigkeitsklage kann grundsatzlich von jedermann zu jedem Zeitpunkt
(allerdings erst nach Ablauf der Einspruchsfrist, § 81 Abs. 2 PatG) erhoben
werden.

Amtsermittlungsgrundsatz, § 87 PatG

3.10.2 Nichtigkeitsgrinde

Die Nichtigkeitsgrinde sind in den 88 22, 21 PatG definiert. Sie entspre-
chen bis auf den Grund der Erweiterung des Schutzbereichs den Grinden
fur einen Widerruf des Patentschutzes.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1222 ff.)

Ubertragung von Schutzrechten / Lizenzierung

3.11.1 Ubertragbarkeit

Mit Ausnahme des Urheberrechts (8§ 29 S. 2 UrhG) kdnnen gewerbliche
Schutzrechte grundsatzlich frei Ubertragen (bzw. sicherungsibereignet
oder verpfandet) werden (vgl. 8 15 Abs. 1 PatG; § 22 Abs. 1 GebrMG; § 27
MarkenG).

Eine bestimmte Form ist grundsétzlich nicht einzuhalten.
Nach allgemeinen Regeln ist zwischen schuldrechtlichem Verpflichtungs-

geschaft (z.B. Kauf, § 433 BGB) und der eigentlichen dinglichen Ubertra-
gung (88 398, 413 BGB durch Abtretung) zu unterscheiden.
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(Osterrieth, PatR; Rn. 884 ff.)

3.11.2 Lizenzierung

Gegenstand des Lizenzvertrages ist die - zeitlich begrenzte - Einrhumung
eines Nutzungsrechts an dem Schutzgegenstand. Der Lizenzvertrag ist ein
gegenseitiger Vertrag sui-generis.

(Allgemeines in: Osterrieth, PatR, Rn. 673 ff.)

3.11.2.1 AusschlielRliche / Einfache Lizenz

Die ausschliel3liche Lizenz verschafft dem Lizenznehmer ein gegenuber je-
dermann und damit auch gegentber dem Lizenzgeber wirkendes alleiniges
Benutzungsrecht und fuhrt insoweit zu einer quasi-dinglichen Wirkung.
Der Lizenznehmer ist dartiber hinaus berechtigt Unterlizenzen zu erteilen.

Die einfache Lizenz bietet dem Lizenznehmer lediglich ein schuldrechtlich
wirkendes Benutzungsrecht gegeniber dem Patentinhaber. Der Lizenzge-
ber kann das Schutzrecht weiterhin benutzen und/oder hieran weitere Lizen-
zen erteilen.

Sowohl der ausschlie3liche als auch der einfache Lizenznehmer geniel3en in
der Regel Sukzessionsschutz: Die Veraul3erung des Schutzrechts oder die
EinrAumung weiterer Lizenzen ist ohne Einfluss auf bestehende einfache Li-
zenzvertrage (8 15 Abs. 3 PatG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 728 ff.; zur ausschlief3lichen Lizenz: BGH
GRUR 1995, 338, 340 - Kleiderbiigel)

3.11.2.2 Lizenzkartellrecht des GWB
Das allgemeine Kartellverbot des 8§ 1 GWB entspricht Art. 101 Abs. 1 AEUV.
Die Rechtsfolge der Nichtigkeit ergibt sich aus § 134 BGB, die Tatbestande
des Art. 101 Abs. 3 AEUV sind in § 2 GWG geregelt.

3.11.2.3 Europaisches Kartellrecht

Das deutsche GWB wird durch das europaische Kartellrecht tberlagert.
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Nach Art. 101 Abs. 1 AEUV sind vereinbarte oder abgestimmte Wettbe-
werbshandlungen, die geeignet sind, den Handel zwischen den Mitgliedstaa-
ten zu beeintrachtigen, verboten.

Die Vorschrift unterwirft Lizenzvertrage im Vergleich zum deutschen Recht
strengen Regelungen. Vor diesem Hintergrund hat die Moglichkeit einer
Freistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV eine gro3e Bedeutung.

Die kartellrechtliche Freistellung wird in sogenannten Gruppenfreistel-
lungsverordnungen  konkretisiert.  Fur  Patent- und  Know-how-
Lizenzvertrage ist insbesondere die am 1. Mai 2014 in Kraft getretene Ver-
ordnung (EG) Nr. 316/2014 der Kommission vom 21. Marz 2014 (ABI. L
93,17) - Technologietransfer-GVO (TT-GVO) - zu beachten.

(Osterrieth, PatR, Rn. 698 ff.)

3.12 Grundziige des internationalen Patentrechts

3.12.1  Ausgangspunkt: Territorialitatsprinzip

Das Patentrecht gewahrt Schutz von Erfindungen aufgrund eines staatlich
gewahrten Ausschliel3lichkeitsrechts. Der staatliche Akt der Patenterteilung
ist fir den Patentschutz konstitutiv. Die Wirkung des Hoheitsaktes kann nur
territorial beschrankte Wirkung entfalten.

(Osterrieth, PatR, Rn. 126 ff.)
3.12.2 Grundsatz der Unabhangigkeit der Patente
Die fur ein und dieselbe Erfindung in verschiedenen Hoheitsgebieten ange-
meldeten Patente unterliegen grundsétzlich einem jeweils unterschiedlichen
Schicksal und sind unabhangig voneinander (BGH GRUR 1968, 195 - Vo-

ran).

(Osterrieth, PatR, Rn. 129)

-61 -



3.12.3 Internationale Ubereinkommen
3.12.3.1 Pariser Verbandsiibereinkunft

Im Jahre 1883 schlossen sich 11 Staaten im Rahmen der Pariser Uberein-
kunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums (PVU) zu einem Verband
zusammen, der den Schutz der Erfindungen, der Muster und Modelle, der
Fabrik- oder Handelsmarken und der Handelsnamen sowie die Unterdri-
ckung des unlauteren Wettbewerbs in den Verbandsstaaten zum Inhalt hat.

Grundprinzipien der Pariser Verbandsubereinkunft sind das Assimilations-
prinzip, Art. 2 PVU (Grundsatz der Gleichbehandlung) und das Prioritatsrecht
gemaf Art. 4 PVU. Daneben sind schutzrechtliche Mindeststandards vorge-
sehen, wie z.B. das Recht des Erfinders auf Erfinderbenennung, Art. 4ter
PVU, der Ausschluss eines Ausiibungszwangs in einem Land der Nachan-
meldung, die Festlegung restriktiver Voraussetzungen fiir den Verfall bzw. die
Rucknahme des Patents sowie fir die Erteilung von Zwangslizenzen, Art. 5
PVU.

3.12.3.2 StraRburger Ubereinkommen

Das Ubereinkommen dient der Vereinheitlichung gewisser Begriffe des mate-
riellen Rechts der Erfindungspatente.

3.12.3.3 Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (Patent Cooperation Treaty, PCT)

Der PCT wurde am 19.06.1970 als multilateraler Vertrag von urspringlich 20
Mitgliedsstaaten unterzeichnet. Gegenstand der Vereinheitlichung ist das
Anmeldeverfahren fir internationale Patentanmeldungen und die Neuheits-
recherche.

Anmeldung bei WIPO, EPO, DPMA

Der Anmelder (Art. 9) hat die Mdglichkeit, mit einer einzigen internationalen
Anmeldung (Art. 3) einen multinationalen Schutz fir das Gebiet der Mit-
gliedslander zu erwerben, wobei eine internationale Recherche nach dem
einschlagigen Stand der Technik und -auf Antrag nach Art. 4- eine internati-
onale vorlaufige Prifung vorgenommen werden. Das weitere Verfahren zur
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Patenterteilung, insbesondere die endgultige Prifung auf Patentierbarkeit,
verlauft dann parallel vor dem nationalen bzw. regionalen Patentamt. We-
sentliche Begriffe des PCT sind in Art. 2 definiert, z.B. das ,Bestimmungs-
amt” (nationales Amt des Staates, in dem der Anmelder durch seinen An-
trag nach Art. 4 Schutz begehrt) und das ,Anmeldeamt”. Wahrend der inter-
nationalen Phase der Anmeldung gilt fiir die jeweiligen nationalen Amter
nach Art. 23 ein Bearbeitungsverbot. Wie die internationale Veréffentlichung

einer internationalen Anmeldung wirkt, regelt Art. 29.

3.12.34 Europaisches Patentiibereinkommen (EPU)

Mit dem am 05.12.1973 in Munchen von 14 europdischen Staaten unter-
zeichneten Ubereinkommen iiber die Erteilung européischer Patente
(EPU) wurde ein gemeinsames Recht betreffend die Patenterteilung fiir die

Mitgliedsstaaten geschaffen.

Zahlen und Fakten 2019: 38 Mitgliedsstaaten

Es handelt sich nicht um eine Institution der EU

40 Jahre Zusammenarbeit im Patent-

wesen in Europa Iii

Seit 1973 st die Européische Patentorganisation
auf 38 Mitg und awel Erstr
angewachsen umd deckt ein Gebiet mit nahezu
Boe Millionen Einwohnern ab,

/
Albanien Polen » L3
Belgien Portugal
Bulgarien Rumanien
Danemark 5an Marino
Deutschland Schweden ‘ §
Estland Schweiz
Finnland Serbien 00000 P9 . 00000
Frankreich Slowakei
Griechenland Slowenien b

Irland Spanien

Island Techechische Republic
Italien Turkel

Kroatien Ungarn

Lettland Vereinigtes Kinigreich
Liechtenstein Zypern

Litauen

Luxemburg

Malta

Monaco

Ehemalige jugoslawische
Republik Mazedaonien
Miederlande

Morwegen

Osterreich

Erstreckungsstaaten - —p—
Europische Paterte kbnnen suf Antrag des Anmelders auch auf
Bosnien und Herzegowina sowie Montenegro erstreckt werden.

Standorte des Europalschen Patentamies
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Daruber hinaus enthalt das EPU auch Bestimmungen, die unmittelbar die
Wirkungen des europaischen Patents betreffen (u.a. Laufzeit 20 Jahre ge-
maR Art. 63 EPU, Schutz bei Verfahrenspatenten auch auf das unmittelbar
hergestellte Erzeugnis, Art. 64 Abs. 2 EPU, Bestimmung des Schutzbereichs,
Art. 69 EPU).

Ubersetzungsverfahren nach Londoner Protokoll
3.12.35 TRIPS-Ubereinkommen

Das sogenannte Trips-Ubereinkommen ist am 01.01.1995 als Ubereinkom-
men Uber handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums in
Kraft getreten. Es stellt ein besonderes volkerrechtliches Abkommen im Zu-
sammenhang mit der Grindung der Welthandelsorganisation - WTO - dar.
Das TRIPS-Ubereinkommen nimmt unter den internationalen Abkommen ei-
ne Sonderrolle ein. Im Gegensatz zu anderen internationalen Abkommen, die
sich auf die Regelung einzelner Schutzrechte beziehen, enthalt das TRIPS-
Ubereinkommen einen weit gefassten Regelungsgegenstand. Es gliedert
sich in sieben Teile und enthélt Bestimmungen sowohl zum materiellen Recht
(Art. 9-40) als auch zum Verfahrensrecht (Art. 62 f.) und der Rechtsdurchset-
zung (Art. 41-61). Weiterhin ermdglicht das Ubereinkommen den Staaten, die
den sog. WIPO-Vertragen (unter dem Dach der Weltorganisation fur geisti-
ges Eigentum geschlossene Abkommen) nicht beigetreten sind, am Prozess
der Schutzrechtsharmonisierung teilzuhaben. Grundprinzipien des TRIPS-
Ubereinkommens sind die Grundsatze der Inlandergleichbehandlung (Art. 3)
und der Meistbegunstigung (Art. 4) durch die Vorgabe von Mindeststandards.
Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die TRIPS-Vorgaben madglichst wirksam
umzusetzen, wobei ihnen die Art der Umsetzung und auch die Wabhl, tber
den TRIPS-Standard hinauszugehen, Gberlassen ist, sofern dadurch die Zie-
le des TRIPS-Ubereinkommens nicht beeintrachtigt werden (Art. 1 Abs. 1).
Eine Einschrankung des Ubereinkommens stellt Art. 8 dar, wonach die Mit-
gliedstaaten das Recht haben, im offentlichen Interesse (Art. 8 Abs. 1) oder
im Falle eines Missbrauchs des Schutzrechts durch den Rechtsinhaber (Art.
8 Abs. 2), eine Begrenzung der Schutzreichweite vorzunehmen. DarlUber
hinaus enthélt das TRIPS-Abkommen Harmonisierungsgrundsatze. Das
TRIPS-Ubereinkommen ist nicht unmittelbar anwendbares Recht.
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(zu den internationalen Ubereinkommen: Osterrieth, PatR,
Rn. 137 ff.)

3.13 Auf dem Weqg zu einer Europdaischen Patentgerichtsbarkeit

3.13.1 Rechtsquellen
- EinheitspatentVO - VO 1257/2012 (EPVO)
- UbersetzungsVO - VO 1260/2012
- Ubereinkommen uber ein Einheitliches Patentgericht [EPGU]
(Ratsdokument Nr. 16351/12)

3.13.2 "Europdaisches Patent mit einheitlicher Wirkung"

- Legaldefinitionen in Art. 2 lit. a EPVO
- Voraussetzungen (Art. 3 Abs. 1 EPVO)
- Gleiche Anspriche fir alle teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten
- Eintragung in Register fur den einheitlichen Patentschutz

3.13.3 "Einheitlicher Charakter"

- Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat einheitlichen Cha-
rakter, Art. 3Abs. 2 S. 1 EPVO
- Es kann nur im Hinblick auf alle teiinehmenden Mitgliedsstaaten
beschrankt, Ubertragen oder fir nicht erklart werden oder erlo-
schen, Art. 3 Abs. 2 EPVO
- Territoriale Lizensierung ist moglich, Art. 3 Abs. 2 EPVO

3.13.4 "Einheitlicher Schutz"

- Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung bietet einheitlichen
Schutz und hat gleiche Wirkung, Art. 3 Abs. 2 S. 2 EPVO
- Einheitlicher Schutz (Art. 5 EPVO)
- Recht des Patentinhabers, Verletzungshandlungen zu verbieten
(Abs. 1)
- Schutzumfang und Beschrankungen sind einheitlich (Abs. 2)
- Anwendbares Recht (Abs. 3)
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3.13.5 Rechtsquellen, Art. 24 Abs. 1 EPGU

- Unionsrecht (u.a. EPatvO, EPatUberVO)
- EPGU

- EPU

- Internationale Ubereinkiinfte

- Nationales Recht

3.13.6 Materielles Recht

- Unterlassungsanspruch, Art. 5 Abs. 1 EPVO

- Unmittelbare Benutzung, Art. 25 EPGU (= § 9 S. 2 PatG)

- Mittelbare Benutzung, Art. 26 EPGU (= § 10 PatG)

- Beschrankungen der Wirkungen, Art. 27 EPGU (= § 12 PatG)

- Art. 56 ff. EPGU enthalten "Befugnisse des Gerichts", u.a.:
e Endglltige Verfigungen, Art. 63 EPGU
e AbhilfemaRnahmen, Art. 64 EPGU (insb. Rickruf und Vernichtung)
e Auskunft, Art. 67 EPGU
e Schadensersatz, Art. 68 EPGU

- Sind diese "Befugnisse des Gerichts" spiegelbildlich
Anspruchsgrundlagen?

e "Verjahrungsfrist" in Art. 72 EPGU

3.13.7 Regelungsliicken (Beispiele)

- Zwangslizenz

- "Kartellrechtliche Zwangslizenz"

- Vindikation des erteilten Einheitspatents
- Vorlaufiger Schutz der Anmeldung

3.13.8 "Opt-out" fir Europaische Patente, Art. 83 EPGU
3.13.9 Einheitliches Patentgericht

Lokale Kammern, Art. 7 EPGU
Regionale Kammern, Art. 7 EPGU
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Zentralkammer (Paris, London, Miinchen), Art. 7 EPGU
Berufungsgericht (Luxemburg), Art. 9 EPGU
Umfassende Zustandigkeiten, Art. 32 EPGU

Problem: Nach Brexit: Zentralkammer in London nicht mehr zulassig. Nachfolge?

Lernziele zu Kapitel 3:

10. Welches sind die bedeutendsten internationalen Vertrdge auf dem
Gebiet des Patentrechts?

4. Gebrauchsmusterrecht

4.1 Gegenstand des Gebrauchsmusterschutzes

4.1.1 Erfindung

Ebenso wie das Patent schiitzt das Gebrauchsmuster technische Erfin-
dungen (8 1 GebrMG).

Als sogenanntes kleines Patent sind Schutzgegenstand "kleinere" Erfin-
dungen, die nach dem Willen des historischen Gesetzgebers den hohen An-
forderungen des Patentschutzes hinsichtlich Erfindungshéhe und Neuheit
nicht gerecht werden - erfinderische Tatigkeit <-> erfinderischer Schritt (z.B.
Arbeitsgerate und Gebrauchsgegenstande).

Das Gebrauchsmuster wird ohne materielle Prifung in die Gebrauchsmus-
terrolle eingetragen. Eine Uberpriifung der materiellen Schutzvoraussetzun-
gen erfolgt im Verletzungsprozess oder im Loschungsverfahren.

4.1.2 Ausschluss vom Gebrauchsmusterschutz

Hinsichtlich der Ausschlusstatbestdnde und Ausnahmen vom Ge-
brauchsmusterschutz gelten dieselben Grundsétze wie im Patentrecht
(88 1 Abs. 2, 2 GebrMG).

Dartber hinaus kénnen durch ein Gebrauchsmuster keine Verfahren ge-
schitzt werden (8 2 Nr. 3 GebrMG).
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(Osterrieth, PatR, Rn. 1363 f)

4.2 Voraussetzungen des Gebrauchsmusterschutzes

Gebrauchsmuster missen neu sein, auf einem erfinderischen Schritt beru-
hen und gewerblich anwendbar sein (§ 1 GebrMG).

421 Neuheit, 8 3 Abs. 1 GebrMG

Im Gebrauchsmusterrecht wird der Stand der Technik nach § 3 GebrMG nur
gebildet durch:

Schriftliche Beschreibungen
Vorbenutzungen im Inland

Mundliche Beschreibungen und ausléndische offenkundige Vorbenutzungen
sind nicht neuheitsschadlich.

Besonderheit ist die Neuheitsschonfrist des § 3 Abs. 1 S. 3 GebrMG, nach
der eine innerhalb von sechs Monaten vor dem fur den Zeitrang der Anmel-
dung mafgeblichen Tag erfolgte Beschreibung oder Benutzung durch den
Anmelder oder seinen Rechtsvorgéanger die Neuheit nicht zerstort.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1370)
4.2.2 Erfinderischer Schritt
Erforderlich ist lediglich ein erfinderischer Schritt, keine erfinderische Tétig-
keit (8 1 Abs. 1 GebrMG), aber keine inhaltliche Differenzierung mehr (BGH
GRUR 2006, 842 - Demonstrationsschrank).
Ein erfinderischer Schritt liegt vor, wenn eine Uber dem ublichen, durch-
schnittlichen, rein handwerklichen Kdnnen liegende geistige Leistung er-

bracht wird (Beckmann, GRUR 1997, 513 ff.).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1371)
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4.3

4.2.3 Gewerbliche Anwendbarkeit, 8 3 Abs. 2 GebrMG
Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gebrauchsmusters wird fingiert, wenn
das Muster auf irgendeinem gewerblichen Gebiet einschlie3lich der Landwirt-

schaft hergestellt oder benutzt werden kann (8§ 3 Abs. 2 GebrMG).

Anmeldeverfahren

4.3.1 Anmeldung zum Gebrauchsmuster

Die Erteilung des Gebrauchsmusters setzt eine schriftiche Anmeldung beim
Patentamt voraus (8 4 GebrMG).

Diese besteht wie im Patentrecht im Wesentlichen aus Schutzansprichen,
einer Beschreibung der Erfindung und erlauternden Zeichnungen.

4.3.2 Keine materielle Prifung
Die Anmeldung wird nicht auf Neuheit, Erfindungshéhe oder gewerbliche
Anwendbarkeit gepruft. Das Gebrauchsmuster wird ohne materielle Pri-
fung allein auf Antrag des Anmelders hin in die Gebrauchsmusterrolle einge-

tragen.

Die Schutzvoraussetzungen werden erst im Rahmen eines Loschungsver-
fahrens und/oder eines Verletzungsprozesses geprtift.

Die Anmeldung wird nur hinsichtlich der Formalia und der absoluten
Schutzvoraussetzungen nach 88 1 Abs. 2 GebrMG geprift (8 4 GebrMG).

Es wird daher auch von einem ungepruften Schutzrecht gesprochen.

Die Eintragung des Gebrauchsmusters in die Rolle wirkt konstitutiv, d.h.
rechtsbegriindend, es erfolgt keine Erteilung.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1365 ff.)
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4.4

4.5

4.6

Wirkung des Gebrauchsmusterschutzes

4.4.1 Entstehungszeitpunkt

Die Schutzwirkung des Gebrauchsmusters entsteht mit der Eintragung
(8 13 Abs. 1 GebrMG).

4.4.2 Benutzungs-/ Verbietungsrecht

Umfang und Wirkungen des Gebrauchsmusterschutzes entsprechen im
Wesentlichen denen des Patentrechts:

Allein der Gebrauchsmusterinhaber ist berechtigt, den Gegenstand des Ge-
brauchsmusters zu benutzen. Dritten ist es untersagt, geschitzte Erzeugnis-
se herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu gebrauchen oder
zu den genannten Zwecken einzuflihren oder zu besitzen (8 11 Abs. 1 Ge-
brMG).

Daneben ist der Musterinhaber auch vor mittelbaren Verletzungen ge-

schitzt (8§ 11 Abs. 2 GebrMG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1377 ff.)

Grenzen des Gebrauchsmusterschutzes

Wie der Patentschutz wird der Gebrauchsmusterschutz begrenzt durch:

Erlaubte Benutzungshandlungen (§ 12 GebrMG),

Vorbenutzungsrechte (8 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 12 PatG),

Behordliche Benutzungsanordnungen (8 13 Abs. 3 GebrMG i.V.m. § 13 PatG),
Erschépfungsgrundsatz, Territorialitatsprinzip und Schutzdauer.

Schutzverletzungen und Rechtsfolgen

Die Anspriiche des Gebrauchsmusterinhabers im Falle von Rechtsverletzun-
gen sind den 88 139 ff. PatG nachgebildet:
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4.6.1 Unterlassung / Schadensersatz / Bereicherung

Gegen objektiv rechtswidrige Handlungen besteht bei Erstbegehungs- bzw.
Wiederholungsgefahr ein Unterlassungsanspruch (8 24 Abs. 1 GebrMG).

Nach den Grundsatzen der Eingriffskondiktion (§ 812 Abs. 1 S. 1 2. Alt. BGB)
kann ggf. Bereicherungsausgleich verlangt werden.

4.6.2 Auskunft / Rechnungslegung / Vernichtung

Dem Verletzten steht ein Auskunftsanspruch (8 24b GebrMG) und bei
schuldhaftem Handeln ein Rechnungslegungsanspruch zu.

Nach 8§ 24a GebrMG konnen unter Wahrung der VerhéaltnismaRigkeit Ver-
nichtungsanspriche geltend gemacht werden.

4.7 Dauer des Gebrauchsmusterschutzes

Die Laufzeit des Gebrauchsmusters ist auf maximal zehn Jahre begrenzt
(8 23 GebrMG).

Der Gebrauchsmusterschutz beginnt mit dem Tag, der auf die Anmeldung
folgt und dauert zunachst drei Jahre. Eine Verlangerung um zunachst drei
Jahre sowie dann um jeweils zwei Jahre auf hdchstens zehn Jahre ist még-
lich.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1376)

4.8 Loschungsverfahren

Soweit die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters nicht im Wege der Einrede
im Verletzungsprozess festgestellt wird, kann beim DPMA ein Léschungsver-
fahren eingeleitet werden (88 15 ff. GebrMG).

Als Popularverfahren kann das Loschungsverfahren von jedermann begonnen
werden (88 15 Abs. 1, 16 GebrMG).

Als Léschungsgrund kann der Antragssteller sich auf die fehlende Schutz-
fahigkeit des Gebrauchsmusters nach 88 1-3 GebrMG, auf eine frihere Pa-
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5.

4.9

5.1

tent- oder Gebrauchsmusteranmeldung, oder eine unzulassige Erweite-
rung stutzen (8 15 GebrMG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1372 ff.)

Ubertragbarkeit und Lizenzierung

Das Gebrauchsmuster kann vererbt, ganz oder teilweise Ubertragen oder li-
zenziert werden (8 22 GebrMG).

Lernziele zu Kapitel 4:

Was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede zwischen
Erfindungsschutz nach Patentgesetz einerseits und Gebrauchsmuster-
gesetz andererseits?

Arbeitnehmererfindungsrecht

Uberblick

Das Arbeitnehmererfindungsrecht regelt die Rechtsstellung an der Erfindung
im Verhaltnis zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer als Erfinder.

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz dient dabei der Konfliktldsung zwischen
arbeitsrechtlichen und patentrechtlichen Grundsatzen:

Nach arbeitsrechtlichen Grundsatzen gehoren die Arbeitsergebnisse des
Arbeitnenmers dem Betrieb, wahrend nach § 6 PatG das Patentrecht dem
Erfinder zusteht.

Der Konflikt wird grundséatzlich dahingehend gel6st, dass die Rechte an der
Erfindung unter bestimmten Voraussetzungen durch einseitige Erklarung
des Arbeitgebers auf diesen Ubergehen. Im Gegenzug trifft den Arbeitgeber
eine Anmelde- und Vergutungspflicht.
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5.2

(Osterrieth, PatR, Rn. 1287 ff.)

Anwendungsbereich des Arbeithehmererfindungsgesetzes

5.2.1 Personlicher Anwendungsbereich

Arbeitnehmer im Sinne von 8§ 1 ArbNEG ist, wer aufgrund privatrechtlichen
Vertrages im Dienst eines anderen in personlich abhéngiger Stellung tatig ist.

Keine Arbeitnehmer sind alle Organmitglieder von juristischen Personen
wie Geschaftsfuhrer einer GmbH, Vorstande einer AG oder auch personlich
haftende Gesellschafter einer KG.

Problematisch ist die praktische Einstufung bei Auszubildenden, leitenden
Angestellten, Praktikanten, Werkstudenten und Doktoranden. Hier ist letzt-
endlich in jedem Einzelfall zu prifen, ob die Voraussetzungen des Arbeitneh-
merbegriffs vorliegen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1291 f.; Bartenbach/Volz, Erfindungen an
Hochschulen - zur Neufassung des 8§ 42 ArbEG, GRUR 2002, 743,
748)

5.2.2 Sachlicher Anwendungsbereich

Das Arbeitnehmererfindungsgesetz gilt nur fir Erfindungen und technische
Verbesserungsvorschlage (8 1 ArbNErG).

Dabei werden unter Erfindungen nur solche verstanden, die nach deut-

schem Recht patent- oder gebrauchsmusterfahig sind (8 2 ArbNEfG).

Technische Verbesserungsvorschlage sind Vorschlage fur sonstige tech-
nische Neuerungen, die nicht patent- oder gebrauchsmusterfahig sind (8 3
ArbNEIG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1300 f.)
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5.2.3 Diensterfindung / freie Erfindung

Es ist zu unterscheiden zwischen Diensterfindungen und freien Erfindun-
gen (8 4 ArbNEG):

Diensterfindungen sind nach 8§84 Abs. 2 ArbNErfG alle Erfindungen, die
wahrend der Dauer des Arbeitsverhaltnisses gemacht werden und entweder

- aus der dem Arbeitnehmer im Betrieb obliegenden Tatigkeit entstan-
den sind (Aufgabenerfindung) oder

- malRgeblich auf Erfahrungen von Arbeiten des Betriebs beruhen (Er-
fahrungserfindung).

Alle sonstigen Erfindungen sind freie Erfindungen.

Bei der Abgrenzung zwischen Diensterfindung und freier Erfindung spricht
grundsatzlich eine Vermutung fur das Vorliegen einer Diensterfindung.

Bei der Beurteilung, ob eine Aufgabenerfindung vorliegt, kommt es maf3-
geblich auf die Abgrenzung der arbeitsvertraglichen Pflichten des Arbeitneh-
mers und damit letztendlich auf dessen Stellung im Betrieb an: Je hoher
dieser in der Unternehmenshierarchie steigt, desto grofl3er ist grundsatzlich
der ihm obliegende Pflichtenkreis.

Eine Erfahrungserfindung liegt vor, wenn der innere Stand der Technik des
Unternehmens in erheblichem Mal3e zur Erfindung beigetragen hat. Die Be-
griffe "Erfahrung” und "Arbeiten” sind dabei grundsatzlich weit auszulegen.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1303 f.)

Meldepflicht

Der Arbeitnehmer hat eine Diensterfindung unverziglich, also ohne schuld-
haftes Zoégern (§ 121 BGB), dem Arbeitgeber schriftlich zu melden (8 5 Arb-
NEG).

Auch freie Erfindungen sind dem Arbeitgeber unverziglich schriftlich mitzutei-
len (8 18 Abs. 1 S. 2 ArbNEIfG). Bestreitet der Arbeitgeber nicht innerhalb von
drei Monaten, dass die ihm mitgeteilte Erfindung frei ist, so kann die Erfindung
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nicht mehr als Diensterfindung in Anspruch genommen werden (8§ 18 Abs. 2
ArbNErG).

Auch freie Erfindungen missen zunachst dem Arbeitgeber, zumindest in
Form eines nicht ausschlief3lichen Rechts, zur Benutzung der Erfindung zu an-
gemessenen Bedingungen angeboten werden, jedoch nur dann, wenn die Er-
findung in den Arbeitsbereich des Betriebs des Arbeitgebers fallt (§ 19 Abs. 1
ArbNErG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1309 ff.)

Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber

Der Arbeitgeber kann durch Erklarung gegenidber dem Arbeitnehmer die
Diensterfindung in Anspruch nehmen (8 6 ArbNErfG).

Fiktion der Inanspruchnahme (8 6 Abs. 2 ArbNErfG).

Mit dem Zugang der Erklarung gehen alle Rechte an der Diensterfindung auf
den Arbeitgeber tber (8 7 Abs. 1 ArbNErG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1314 ff.)
541 Anmeldepflicht
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die gemeldete Diensterfindung im Inland zur
Erteilung eines Schutzrechts anzumelden. Die Anmeldung hat unverzig-
lich zu erfolgen (8§ 13 Abs. 1 ArbNErfG).
(Osterrieth, PatR, Rn. 1318)
5.4.2 Vergutungspflicht
Sobald der Arbeitgeber die Diensterfindung in Anspruch genommen hat, hat
der Arbeitnehmer einen Anspruch auf angemessene Vergutung (8 9, Arb-

NEIG).

Fur die Bemessung der Vergutung sind die wirtschaftliche Verwertbarkeit
der Erfindung, die Aufgaben und die Stellung des Arbeitnehmers im Be-
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trieb sowie der Anteil des Betriebes an dem Zustandekommen der Diens-
terfindung mafR3gebend (8 9 ArbNErG).

Details der Bemessung der Vergltung sind in den "Richtlinien fur die Ver-
gutung von Arbeitnehmererfindungen im Privaten Dienst" gemafl 811
ArbNErfG geregelt.

Nach den Richtlinien wird die Vergitung nach der Formel
V=EXxA
ermittelt. Hierbei bedeuten

- V: die zu zahlende Vergitung
- E: den Erfindungswert und
- A: den Anteilsfaktor.

Erfindungswertbemessung: 3 Methoden:

- erfassbarer betrieblicher Nutzen
- Schatzung
- Lizenzanalogie (Regelfall)

(Rechtsprechung: BGH GRUR 2002, 801 - abgestuftes Getriebe; BGH
GRUR 2003, 789 - Abwasserbehandlung)

Der Anteilsfaktor soll berlicksichtigen, dass es sich nicht um eine freie Erfin-
dung, sondern um eine Erfindung handelt, an deren Zustandekommen der
Betrieb einen bestimmten Anteil hat.

(Osterrieth, PatR, Rn. 1319 ff.; siehe zur Bemessung des Erfindungs-
wertes auch Bartenbach/Volz, KommArbEG, gesamter § 9)

5.4.3 Feststellung / Festsetzung der Vergitung

Kommt keine Vereinbarung Uber die Verglitung zustande, hat der Arbeitge-
ber die Vergutung durch eine begrindete schriftliche Erklarung an den Ar-
beitnehmer festzusetzen, § 12 Abs. 1 und 3 ArbNErfG.
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Korrekturmoglichkeiten: § 12 Abs. 6 ArbNErfG: andere Regelung der Vergu-
tung, wenn sich die Umstande wesentlich andern, 8 23 ArbNErfG: im Falle
der Unbilligkeit der urspriinglichen Festlegung.

Kommt es insgesamt zu keiner Einigung zwischen den Parteien tber die Ho-
he der Vergitung, kann von beiden Parteien die beim Patentamt in Minchen

eingerichtete Schiedsstelle angerufen werden (8 28 ff. AroNErfG).

(Osterrieth, PatR, Rn. 1357 ff.)

Lernziele zu Kapitel 4:

1. Welche Personen unterliegen dem Arbeitnehmererfinderrecht?

2. Auf welchem Grundgedanken beruht das Arbeithehmererfinder-
recht?

3. Wie wird eine Arbeitnehmererfindervergttung berechnet?

6. Halbleiterschutzrecht

Schutzgegenstand: Objekt (Chip) nicht technische Lehre

Halbleiterschutzrecht wichtig nicht wegen praktischer Bedeutung, sondern
wegen abweichendem Schutzkonzept.

6.1 Gegenstand des Halbleiterschutzes

Das Halbleiterschutzgesetz befasst sich mit dem Schutz von dreidimensio-
nalen Strukturen von mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen (Topo-
graphien) = Stichwort "Mikrochips".

Nicht geschitzt sind die der Topographie zugrundeliegenden Entwurfe, Verfah-

ren, Systeme, Techniken oder die gespeicherten Informationen (8 1 Abs. 4
HalblSchG).
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6.2

6.3

6.4

Voraussetzungen des Halbleiterschutzes

Eine Topographie wird geschutzt, wenn und soweit sie die erforderliche Eigen-
art aufweist (8 1 Abs. 1 HalblSchG).

Eine solche Eigenart liegt (schon) dann vor, wenn sich die Topographie als
Ergebnis geistiger Arbeit und nicht blof3 als Nachbildung oder alltagliches Er-
zeugnis darstellt (§ 1 Abs. 2 HalblSchG).

Berechtigter Inhaber des Schutzrechts ist derjenige, der die Topographie ge-
schaffen hat (8 2 HalblSchG). Wurde die Topographie in abhangiger Stellung
geschaffen, steht das Recht regelméRig dem Arbeitgeber oder dem Auftragge-
ber zu (8 2 Abs. 2 HalblSchG).

Der unberechtigte Inhaber kann einem Vindikationsanspruch (8 7 HalblSchG
i.V.m. § 8 PatG) oder einem Loschungsantrag (8 8 Abs. 2 HalblSchG) ausge-

setzt sein.

Schutzentstehung / Anmeldeverfahren

Der Schutz entsteht bereits mit der ersten geschéaftlichen Verwertung des
Halbleitererzeugnisses, wenn die Topographie dann innerhalb von zwei Jahren
angemeldet wird, oder mit der Anmeldung (8 5 Abs. 1 HalblSchG). Erst mit der
Anmeldung entsteht auch ein Schutz gegentber Dritten (8 5 Abs. 3 Halb-
ISchG).

Im Anmeldeverfahren findet keine Uberpriifung der materiellen Schutzvo-
raussetzungen statt. Die Topographie wird ohne materielle Prifung in die da-
fir vorgesehene Rolle eingetragen. Eine Uberprifung erfolgt meist erst im
Verletzungsprozess.

Schutzwirkung und Rechtsfolgen

6.4.1 Benutzungs-/Verbietungsrecht

Der Inhaber erwirbt ein ausschlieRliches Verwertungsrecht. Es gewaéhrt -
vergleichbar dem Patentrecht - Schutz gegen Nachbildung und geschaftli-
che Verwertung (8 6 HalblSchG).
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6.4.2 Schutzgrenzen

Die Wirkungen des Topographieschutzes erstrecken sich nicht

- auf Handlungen im privaten Bereich zu nicht geschaftlichen Zwecken (§ 6
Abs. 2 Nr. 1 HalblSchG),

- auf Nachbildungen der Topographie zu Zwecken der Analyse, der Be-
wertung oder der Aushildung (8 6 Abs. 2 Nr. 2 HalbISchG),

- auf die geschaftliche Verwertung einer Topographie, die das Ergebnis einer
Analyse oder Bewertung ist und selbst Eigenart im Sinne von 8 1 Abs. 1
HalblSchG aufweist (8§ 6 Abs. 2 Nr. 3 HalblSchG).

Zugunsten des gutglaubigen Erwerbers sieht § 6 Abs. 3 HalblSchG vor,
dass dieser die erworbene Topographie weiter ohne Zustimmung des Inha-
bers verwerten kann. = Ausnahme im System des gewerblichen Recht-
schutzes

6.4.3 Rechtsfolgen

Unterlassungs- und Schadensersatzanspriche (8 9 HalblSchG) und Be-
reicherungsausgleich.

6.5 Schutzdauer
Die Dauer des Schutzes betragt zehn Jahre. Sie wird vom Anfang des Ka-
lenderjahres angerechnet, dass auf den Schutzbeginn (erste geschaftliche
Verwertung oder Anmeldung) folgt (8 5 Abs. 2 und 4 HalblSchG). = Aus-

nahme im System des gewerblichen Rechtschutzes

6.6 Loschungsverfahren

Jedermann kann den registrierten Halbleiterschutz mit einem Loschungs-
antrag angreifen (8 8 HalblSchG):

Das Loschungsverfahren wird beim Patentamt durchgefiihrt und unterliegt
den Regeln des Léschungsverfahrens fur Gebrauchsmuster (8 8 Abs. 5
HalblSchG).
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7.1

7.2

7.3

SortG.

7.4

Die Loschungsreife kann auch im Verletzungsverfahren schutzhindernd
entgegengehalten werden (8 7 Abs. 1 HalblSchG).

Sortenschutz

Gegenstand des Sortenschutzes

Sortenschutzgesetz (SortG) in der Fassung vom 19.12.1997

Sortenschutz wird fur Pflanzensorten erteilt, wenn sie

- unterscheidbar

- homogen und

- bestéandig

- neu sowie

- durch eine eintragbare Sortenbezeichnung bezeichnet sind (8 1
i.V.m. 88 3 - 7 SortG)

Berechtigter

Das Recht auf Sortenschutz steht dem Ursprungsziichter oder auch Entde-
cker einer Sorte oder seinem Rechtsnachfolger zu, § 8 SortG.

Dauer

25 Jahre, bei Hopfen, Kartoffeln, Reben und Baumarten 30 Jahre, § 13

Wirkung:

Nach § 10 Nr. 1 SortG ist der Sortenschutzinhaber berechtigt, Vermehrungs-
material der Sorte zu erzeugen, fur Vermehrungszwecke aufzubereiten, in Ver-
kehr zu bringen oder ein- oder auszufiihren, vgl. Legaldefinition § 2 Ziff. 3
SortG.

Bei Verletzung: Unterlassung, Schadensersatz, Vernichtung und Auskunft, §§
37 - 37c SortG, Zustandigkeit der Gerichte flr Sortenschutzstreitsachen, § 38
SortG.
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8.1

Wichtig: 8 10a SortG. Beschrankung der Wirkung

Lizenzvertragsrecht

Einfihrung

8.1.1 Wirtschaftliche Bedeutung der Lizenzvertrage

8.1.2 Technologie als Rechtsobjekt

8.1.3 Grundformen der Verwertung

8.1.4 Die Lizenz

8.1.4.1.1 Erscheinungsformen

- reine Patent/Know-how/Marken/Design-Lizenz
- gemischte Vertrage

- vertikale bzw. horizontale Vereinbarungen

- Cross-Licensing

- Intragroup-Lizenzvertrage

- versteckte Lizenzen: F&E Kooperationen

8.1.4.2 Grundproblem bei Lizenzvertragen: Interdisziplinarer Ansatz:

- Recht
- Technik
- wirtschaftliche Fragen

8.1.4.3 Bedeutung von Lizenzvertragen

- Technologietransfer

- Lizenzvertrage in der Due Diligence fur M&A/Finanzierungen etc.

8.1.5 Die Lizenzstrategien
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8.2

8.1.5.1 Interessenlage - Lizenzgeber

- Marktzugang auf Drittmarkt

- kann Technologie selbst nicht oder nicht in ausreichendem Umfang
nutzen

- Zweitverwertung einer Technologie fur andere technische Anwen-
dungsbereiche

- "Second-source" Anforderung des Abnehmers

- Prozessuale Beweggrinde (Torpedo; Prozesskostensicherheit; dem-
nachst: UPC)

8.1.5.2 Interessenlage - Lizenznehmer

- Marktzugang auf eigenem Markt - notwendige Lizenz zur Uberwin-
dung von Ausschlussrechten

- ersparte Entwicklungskosten

- keine Kosten der Aufrechterhaltung

- profitiert von Ausschliel3lichkeit

8.1.6 Praxis der Beratung in lizenzrechtlichen Fragen

8.1.6.1 Vertragsgestaltung

8.1.6.2 rechtliche Uberpriifung bestehender Vertrage, insbesondere Due
Diligence

8.1.6.3 streitige Verfahren

Rechtsnatur/Arten des Lizenzvertrages

8.2.1 Rechtsnatur

- Miete? Rechtspacht? NieRbrauch?
- Gesellschaftsvertrag (Patentpool)?
- Vertrag sui generis
= Risikocharakter (insbesondere bei spaterem Wegfall der Vertrags-
schutzrechte)
= Dauerschuldverhaltnis (wichtig insbesondere in der Insolvenz —
Wabhlrecht des Insolvenzverwalters, 8 103 Abs. 1 InsO)
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8.2.2 Arten der Lizenzvertrage

8.2.2.1 Differenzierung nach Gestattungsumfang

=  Vertriebslizenz
= Herstellungslizenz
=  Gebrauchslizenz

8.2.2.2 Differenzierung nach den verbleibenden Rechten des Lizenzgebers

= ausschlief3liche Lizenz
Wirkung: Ubertragbarkeit, Recht der Gewahrung von Unter-
lizenzen, Aktivlegitimation im Verletzungsprozess, aber: Pa-
tentinhaber bleibt aktivlegitimiert, wenn er einen eigenen
Schaden erleidet; keine Mitglaubiger nach § 432 BGB, aber
notwendige Streitgenossen nach § 62 ZPO, wenn gemein-
sam auf Ersatz des Gesamtschadens geklagt wird (BGH,
Urteil vom 24.01.2012 — Tintenpatrone Il — X ZR 94/10)

= einfache Lizenz
Wirkung: regelmafdig nur einfaches Nutzungsrecht, kein
Recht zur Gewahrung von Unterlizenzen, fihrt als solches
nicht ohne Weiteres zu einer Aktivlegitimation im Verlet-
zungsprozess

8.2.2.3 Sonstige Differenzierungen
* negative Lizenz
= freie Lizenz
= Unterlizenz
(BGH GRUR 2012, 914 — Take Five; BGH GRUR 2012, 916 — M2Trade)

8.2.3 Lizenzbereitschaftserklarung, 8 23 Abs. 1 S. 1 PatG

- Eintragung im Patentregister = Angebot an die Allgemeinheit
- Vertragsabschluss mit Benutzungsanzeige — 8§ 23 Abs. 3 PatG
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8.2.4

Anreiz fur Patentinhaber: Reduzierung der Jahresgebihren

FRAND-Lizenzbereitschaftserklarung

- Zivilrechtliche Einordnung

o dinglicher Verzicht auf Unterlassungsanspruch?
o rechtlich bindendes Angebot des Patentinhabers ad incertas personas?
o0 Vertrag zugunsten Dritter nach § 328 BGB?
0 pactum de negotiando?
0 invitatio ad offerendum

8.2.5 Zwangslizenz, § 24 Abs. 1 PatG

8.3 Gegenstand des Lizenzvertrages
8.3.1 Technische Schutzrechte (Patente/Patentanmeldungen,

Gebrauchsmuster)

8.3.1.1 § 15 Abs. 2 PatG:

.Rechte nach Abs. 1°

Patente, auch Geheimpatente
Patentanmeldungen (s. auch Art. 73 EPU)
zur Anmeldung vorgesehene Erfindungen
Offengelegte Patentanmeldungen
Erfindungen? - s. spater unter ,Know-how"
Erganzende Schutzzertifikate, 8 16a PatG

O O O o o oo

8.3.1.2 § 22 Abs. 2 GebrMG

o ,Rechte nach Abs. 1¢

8.3.1.3 Know-how

8.3.2

Marken
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8.3.3 Design

8.34 Urheberrechte

- 831UrhG
- Zweckubertragungslehre - § 31 Abs. 5 UrhG

8.3.5 Software

- Patentschutz?
- Urheberrechtsschutz? - § 69a UrhG

8§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Vertragsgegenstand besteht aus den Vertragsschutzrechten und dem Vertrags-Know-How.
(2) Vertragsschutzrechte

Gegenstand des Vertrages sind

das europdische Patent PA betreffend ., angemeldet am und erteilt
am (Vertragsschutzrecht 1);

das européische Patent PA betreffend ., angemeldet am und erteilt
am (Vertragsschutzrecht 1);

die européische Patentanmeldung betreffend angemeldet am ,
offengelegt am (\Vertragsschutzrecht 111);

sowie eventuelle Patentanmeldungen fur Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber gem. § 15
Abs. 2;

Die Vertragsschutzrechte I, 1l und Ill gelten fir die Bestimmungslédnder Belgien, Bulgarien, Bundesrepublik
Deutschland, Dénemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, GrofBbritannien, Irland, Italien, Kroatien,
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Polen, Portugal, Rumanien, Schweden, Slowakei,
Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Zypern sowie Island, Norwegen, Liechtenstein und Schweiz.

8.4 Allgemeine Grundsatze der Vertragsverhandlungen und Vertragsgestaltung

8.4.1 Geheimhaltungsabreden

- bei noch nicht angemeldeten Erfindungen und bei Know-how ist vor Be-
ginn der Verhandlung an den Abschluss einer Geheimhaltungsvereinba-
rung zu denken

- Bei Offenlegung von Know-how ist zudem genau zu dokumentieren, was
offengelegt wurde, damit spater auch ein Nachweis mdglich ist, wenn es
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8.4.2

8.4.3

zu einem Vertragsbruch kommen sollte (BGH GRUR 1978, 297, 298; hyd-
raulischer Kettenbandantrieb BGH GRUR 1962, 86, 88 - Fischereifahr-
zeug)

Grundsatz der Vertragsfreiheit - 8 311 Abs. 1 BGB, § 15 Abs. 2 PatG

Vereinbarung von Beschrénkungen personlicher, sachlicher, raumlicher
oder auch zeitlicher Art méglich

Kein allgemeiner Grundsatz der Meistbegiinstigung — Grenze: nationa-
les/internationales Kartellrecht (Diskriminierungsverbot) (OLG Karlsruhe
InstGE 13, 138 — FRAND-Grundséatze)

Stadien wahrend der Vertragsverhandlungen

8.4.3.1 Letter of Intent (LOI)

0]

0]

Grundsatzlich blo3e Absichtserklarung der Beteiligten, in ernsthafte Ver-
tragsverhandlungen einzutreten —um Zweifel an der fehlenden Bindungs-
wirkung auszuraumen, empfiehlt sich die Aufnahme einer sog. ,non-
binding-clause*

RegelméaRig auch Festlegung der wichtigen Eckpunkte einer angestrebten
Einigung

Eventuell Bedeutung fur die Auslegung des spateren Hauptvertrages

8.4.3.2 Vorvertrag

o
o

§ 154 Abs. 1 S. 1und 2 BGB

Aber: es besteht die Mdglichkeit, auch bei fehlender Einigung in bestimm-
ten Details, dass sich die Parteien zumindest dahingehend mit Rechtsbin-
dungswillen geeinigt haben, dass es in jedem Fall zu einem Vertragsab-
schluss kommt — Vorvertrag

Allerdings muss dafir der Inhalt des Hauptvertrages bestimmbar sein (8
287 ZPO), was voraussetzt, dass Uber die wesentlichen Punkte des
Hauptvertrages Einigkeit besteht

Rechtsfolgen aus dem Vorvertrag: klagbares Recht auf Abschluss des
Hauptvertrages

Wichtig: Aufnahme einer Anpassungsklausel schon im Vorvertrag
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8.4.3.3 Option
0 Gestaltungsrecht: Hauptvertrag ist bereits vollstandig ausgehandelt und
enthéalt ein einseitiges Bestimmungsrecht des Optionsberechtigten

0 Hauptvertrag kommt mit Austibung der Option entsprechend des Inhalts
der AuslUbungserklarung zustande

8.4.4 Vertragsschluss

8.4.4.1 Ubereinstimmende Willenserklarungen gem. 88 145ff. BGB

8.4.4.2 Grundsatz der Formfreiheit
o Art. 72 EPU statuiert lediglich ein Formerfordernis fir die Ubertra-

gung von Europaischen Patentanmeldungen, nicht fur Lizenzver-
trage (BGH GRUR 2013, 712 — Fahrzeugscheibe)

8.4.4.3 Gewillkurte Schriftform - 8§ 127 BGB
8.4.4.4 Gesetzliche Formerfordernisse

o eventuell nach auslandischem Recht, wenn entsprechende

Rechtswahlklausel
0 834 GWG a.F. fur Altvertrage bis 31. Dezember 1998

8.4.5 Auslegungsgrundsatze

8.4.5.1 88 133, 157 BGB

o0 Treu und Glauben mit Rucksicht auf die Verkehrssitte
0 Grundsatz der beiderseits interessengerechten Auslegung
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8.4.5.2 Zweckubertragungslehre

o0 ein Lizenzgeber will dem Lizenznehmer grundsatzlich nur so viel an
Rechten Uberlassen, wie dieser unbedingt zur Durchfihrung des
Vertrages bendtigt (BGH GRUR 2011, 59 — Larmschutzwand; LG
Mannheim InstGE 12, 136 — zuséatzliche Anwendungssoftware)

o0 nur ein Grundsatz: Verschiebung der Darlegungs- und Beweislast
auf den Lizenznehmer, der einen gré3eren Umfang der Lizenz be-
hauptet

o0 anders in anderen Rechtsordnungen (z.B. in der Schweiz)

8.4.5.3 Auslegung und Vertragsstatut

0 Art. 12 Abs. 1 Nr. 1 Rom-I-VO: das auf den Vertrag anzuwendende
Recht bestimmt auch die maf3geblichen Auslegungsregeln

8.4.5.4 Einfluss der Vertragssprache auf die Auslegung

o der Sprachgebrauch in der verwendeten Vertragssprache ist bei
der Auslegung auch dann zu bertcksichtigen, wenn auf den Ver-
trag das Recht eines Staats als Sachrecht Anwendung finden soll,
dessen Amtssprache von der Vertragssprache abweicht (BGH
NJW-RR 1992, 423 — Englische indemnity clause)

8.5 Kartellrechtliche Rahmenbedingungen der Lizenzvertragsgestaltung

8.5.1 Grundlagen
8.5.1.1 Europaisches Kartellrecht
o Art. 101 Abs. 1 AEUV Beeintrachtigung des Handels/Verfalschung
des Wettbewerbs
0 Art. 102 AEUV Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung

o Kartellverfahrensverordnung VO (EG) 1/2003

8.5.1.2 Deutsches Wettbewerbsrecht
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o seitdem 1. Januar 2005 gleichlaufend zu europaischen Regeln
o Parallel anwendbar, sofern ein Inlandsbezug besteht

8.5.1.3 Ratio

8.5.2

0 Wettbewerbspolitik soll den Bedurfnissen und Interessen der Ver-
braucher dienlich sein, indem sie den Wettbewerb als treibende
Kraft effizienter Markte verteidigt, um so dafir zu sorgen, dass
Produkte bester Qualitat zu niedrigsten Preisen angeboten werden

Art. 101 AEUV

Verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschliisse
von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhal-
tensweisen, die den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu beeintréchtigen
geeignet sind und eine Verhinderung, Einschrdnkung oder Verfalschung
des Wettbewerbs innerhalb des gemeinsamen Marktes bezwecken oder
bewirken
Rechtsfolge: Nichtigkeit der Vereinbarung — Art. 101 Abs. 2 AEUV
o Nichtig ist aber nur die Klausel, die die Wettbewerbsbeschrankung
enthalt oder ihrer Umsetzung dient; der Gesamtvertrag ist nur nich-
tig, wenn sich die Klausel nicht vom Rest des Vertrages trennen
lasst (EuGH, Rs. C-279/06 — CEPSAI/LV Tobar)
Ausnahme von Art. 101 Abs. 1 AEUV: Freistellung im Wege einer Ein-
zelfreistellung oder Gruppenfreistellungsverordnung, Art. 101 Abs. 3
AEUV

8.5.2.1 Spurbarkeitskriterium (,den Handel zwischen Mitgliedsstaaten zu

beeintrachtigen geeignet sind*)

0 De-minimis-Bekanntmachung vom 30. August 2014 enthalt be-
stimmte Marktanteilsschwellen fir jedes beteiligte Unternehmen
0 horizontal: max. 10%, vertikal: max. 15%

8.5.2.2 bezwecken oder bewirken
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0 Zweck der Vereinbarung ist vorrangig vor den Auswirkungen der
Vereinbarungen zu untersuchen (,Die alternative Verknupfung zwi-
schen dem Zweck und der Wirkung hat zur Folge, dass in_erster
Linie nach dem Vorliegen eines einzigen Kriteriums zu suchen ist,
vorliegend nach dem Zweck der Vereinbarung. Erst in zweiter Linie
(...) sind ihre Auswirkungen zu untersuchen, und es miussen,
damit sie vom Verbot erfasst wird, Voraussetzungen vorliegen,
aus denen sich insgesamt ergibt, dass der Wettbewerb tat-
sachlich spirbar verhindert, eingeschrankt oder verfalscht
worden ist.“ (vgl. EUGH GRUR 2012, 156 — Football Associa-
tion Premier League Ltd)

8.5.2.3 Wettbewerbsbeschrankung (,Verhinderung, Einschrdnkung oder
Verfalschung des Wettbewerbs*)

0 Grundsatz: jede Einschrankung der Handlungsfreiheit
0 Regelbeispiele in Art. 101 Abs. 1 lit. a) — e) AEUV

8.5.2.4 Art. 101 Abs. 3 AEUV

Vertikal-GVO 330/2010
Spezialisierungsvereinbarungen-GVO 1218/2010
F+E-Vereinbarungen-GVO 1217/2010
Kraftfahrzeug-GVO 461/2010
TT-GVO 316/2014 ab dem 1. Mai 2014
= Art. 10 TT-GVO: seit dem 1. Mai 2015 muissen alle beste-
henden Lizenzvertrage auf die Neuregelung umgestellt sein
= TT-GVO 772/04 vom 27. April 2004 ist zum 30. April 2014
ausgelaufen

O O 0O O ©O

8.5.3 Gruppenfreistellungsverordnung der Kommission vom 21. Marz 2014
Nr. 316/2014 fur Technologietransfer-Vereinbarungen (TT-GVO)

8.5.3.1 Grundlagen
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o Kartell-Verfahrensrecht: VO 1/2003
0 Verbotsprinzip nach amerikanischem Vorbild
= vorher galt das ,Anmeldesystem*
= das Verbotsprinzip besagt, dass jede spirbare Wettbe-
werbsbeschréankung nach Art. 101 AEUV grundsétzlich unter
dem Vorbehalt der Freistellungsmdglichkeit durch die EU-
Kommission verboten ist
* Problem: Uberlastung der Kommission, keine Ressourcen
fur ,Hardcorekartelle®
o0 Verbot gilt nur noch fir nicht-freistellungsfahige Wettbewerbsbe-
schrankungen, d.h. Art. 101 Abs. 3 AEUV ist unmittelbar anwend-
bar
o Nicht freistellungsfahig sind insbesondere Vereinbarungen zwi-
schen Unternehmen mit einer gewissen Marktmacht, sog. Marktan-
teilsschwellen
o Daneben bestehen ,per se“-Verbote (=unabhangig von der Markt-
macht) fur ,Hardcore“-Beschrankungen wie Preiskartelle, Marktauf-
teilungen, Produktionsbeschrankungen, Beschrankungen des
freien Warenverkehrs und von Parallelimporten

8.5.3.2 Einzelheiten

o Inkrafttreten: 01.05.2014

o Leitlinien zur Anwendung von Art. 101 AEUV auf TT-
Vereinbarungen (OJ 2014 C 89/3)

o Betrifft: Know-how, Patente, GebrM, Designrechte, Halbleitertopo-
grafien, erganzende Schutzzertifikate, Sortenschutzrechte, Soft-
ware-Urheberrechte

o Erweiterter Anwendungsbereich gegeniber TT-GVO a.F. durch
Entfallen der Schwerpunktprifung bei gemischten Vertragen

o Grundprinzip: kein statischer Rahmen, sondern Vertragsfreiheit,
aber:

8.5.3.2.1 Art. 3/ Art. 8 TT-GVO: Marktanteilsschwellen

o TT-Vereinbarungen zwischen konkurrierenden Unternehmen (hori-
zontal): Gemeinsamer Marktanteil nicht iber 20%

-91 -



o TT-Vereinbarungen zwischen nicht konkurrierenden Unternehmen
(vertikal): Individueller Marktanteil der Parteien nicht Gber 30%

8.5.3.2.2 Problem: Definition Wettbewerber

o Es kommt auf tatsachlichen oder potentiellen Wettbewerb an

o Potentieller Wettbewerb: Parteien werden als potentielle Wettbe-
werber auf dem Produktmarkt betrachtet, wenn sie voraussichtlich,
auch ohne die Vereinbarungen, die notwendigen zusatzlichen In-
vestitionen getatigt hatten, um als Reaktion auf eine geringfligige,
aber dauerhafte Erhéhung der Produktpreise in den relevanten
Markt einzutreten (Leitlinien Ziff. 28ff.)

8.5.3.2.3 Problem: Marktdefinition ,Produktmarkt/Technologiemarkt”

o Leitlinien Ziff. 19ff. beachtlich
0 Produkt und Technologiemarkt nach Leitlinien Ziff. 20:
» Produktmarkt umfasst auch Produkte, die als mit den Ver-
tragsprodukten austauschbar angesehen werden, vgl. Leitli-
nien Ziff. 21
= Technologiemarkt umfasst ebenfalls Technologien, die als

Substitut der lizensierten Technologie anzusehen sind; dies
sind die Technologien, zu denen der Lizenznehmer wech-
seln kénnte, vgl. Leitlinie Ziff. 22
o0 Raumlicher Markt i.S.d. Art. 1 Abs. 1 TT-GVO, vgl. Leitlinien Ziff. 24
= (mit Blick auf die) Produkte: Gebiet, in dem diese angeboten
oder nachgefragt werden
= (mit Blick auf die) Lizenz: Gebiet, in dem die Technologie li-
zensiert wird
0 Marktanteilsermittlung
= auf dem Technologiemarkt, vlg. Leitlinien Ziff. 25
Absatzzahlen mit Produkten, die die lizensierte Tech-
nologie beinhalten oder
Anteil der Technologie an den gesamten Lizenzein-
nahmen
= auf dem Produktmarkt, s. Art. 8 TT-GVO
Absatzzahlen
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8.5.3.2.4

8.5.3.2.5

Leitlinien der Kommission zur Marktdefinition (Abl. C 372 vom 9.
Dezember 1997, S. 5)

o Differenzierung zwischen sachlich relevantem Markt und raumlich

relevantem Markt

o sachlich relevanter Markt: Umfasst samtliche Erzeugnisse und/oder

Dienstleistungen, die von den Verbrauchern hinsichtlich ihrer Ei-
genschaften, Preise und ihres vorhergesehenen Verwendungs-
zwecks als austauschbar oder substituierbar angesehen werden

o raumlich relevanter Markt: Umfasst das Gebiet, in dem die beteilig-

ten Unternehmen die relevanten Produkte oder Dienstleistungen
anbieten, in dem die Wettbewerbsbedingungen hinreichend homo-
gen sind und das sich von benachbarten Gebieten durch spirbare
unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen unterscheidet (Ziff. 7/8
der Bekanntmachung C 372)

Kriterien und Nachweise fir die Definition relevanter Markte

o Informationen der beteiligten Unternehmen

o0 sonstige Erfassung der Marktanteile der Parteien und ihrer Wett-
bewerber

o Nachfragemerkmale des Marktes/Kaufverhalten

0 Reaktion des Marktes auf Preiserhbhungen (10%-Regel), vgl. Nr.
40 der Bekanntmachung C 372/02

o0 Funktionale Austauschbarkeit oder ahnliche Merkmale sind keine
ausreichenden Kriterien, da Kundenreaktion auf Anderungen bei
den relevanten Preisen auch von anderen Faktoren abh&ngen
kénnen (Bsp.: Markt fur Original-Kfz-Ausrustungen bei Erstausris-
tungen und Ersatzteilen: Zwei relevante Markte, vgl. Nr. 36 der Be-
kanntmachung 372/03)

o0 Verbraucherpraferenzen/Substituierbarkeit: Ermittlung durch Markt-
studien, Gutachten etc.
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8.5.3.2.6 Problem: Freistellung von Vertragen unter Partner, bei denen die
Marktanteilsschwellen im Einzelfall Gberschritten werden

o Art. 8 TT-GVO: Bei Uberschreitung der Marktanteilsschwellen gilt
die Freistellung fur die Dauer von zwei Folgejahren fort
o Rechtsfolge fiir die Uberschreitung der Schwellenwerte fur Markt-
anteile:
= Nichtanwendung der Gruppenfreistellung
= Einzelpriufung eines VerstolRes gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV
erforderlich, vgl. Leitlinien Ziff. 156ff., dabei sind maf3gebli-
che Faktoren:
Art der Vereinbarung
Marktstellung der Parteien
Marktstellung der Wettbewerber
Marktstellung der Abnehmer
Marktzutrittsschranken
Reifegrad des Marktes
= Safe-Harbour-Regelung flir Verstéf3e aulR3erhalb der Kernbe-
schrankungen nach Leitlinien Ziff. 157: mindestens vier
~echte”, wirtschaftlich erhebliche Alternativtechnologien

8.5.3.2.7 Art. 4:TT-GVO: Kernbeschrankungen

o Die gesamte Vereinbarung ist nicht freigestellt
0 Unterscheidung zwischen Vereinbarungen zwischen konkurrierenden
(Art. 4 Abs. 1 TT-GVO) und nicht konkurrierenden (Art. 4 Abs. 2 TT-GVO)
Unternehmen
0 Kernbeschrankungen betreffen
= Preisfestsetzungen
= Mengenbeschrankungen in wechselseitigen Vereinbarungen
= Marktzuweisungen mit Ausnahmen fur nicht wechselseitige Ver-
einbarungen
= Verwertungsbeschréankungen im Hinblick auf eigene Verwertung
eigener Technologierechte/Beschrankung der F&E-Arbeit

8.5.3.2.8 Art. 5 TT-GVO: Nicht freigestellte Einzelverpflichtungen

o nur die betreffende Verpflichtung ist nicht freigestellt
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0 Art. 5 Abs. 1 lit. a): Verbot ausschlief3licher Ricklizenz an Weiterentwick-
lungen durch den Lizenznehmer
0 Art. 5AbDbs. 1 lit. b): Verbot von Nichtangriffsabreden
= Zuldssigkeit eines Kundigungsrechts, wenn der Lizenzneh-
mer die Schutzrechte angreift?
Differenzierung zwischen einfachen und exklusiven
Lizenznehmern
Nur beim ausschlie3lichen Lizenznehmer ist ein Kin-
digungsrecht zulassig
weitere Ausnahme bei Streitbeilegung?
vgl. hierzu: Leitlinien Ziff. 234ff., insb. Ziff. 235 a.E.:
,ES liegt jedoch im allgemeinen offentlichen Interesse, alle
Hindernisse fur die Innovations- und Wirtschaftstatigkeit
auszuraumen, die sich aus ungultigen Rechten des geistigen
Eigentums ergeben kdnnen.*
0 Exkurs:
= Nichtangriffsklausel in Markenabgrenzungsvereinbarung verstof3t
gegen Art. 101 Abs. 1 AEUV (friher: Art. 85 Abs. 1 EGV), vgl.
EuGH Slg. 1985, 636 — BAT
= Nichtangriffsklausel in Markenlizenzvertrag kann gegen Art. 101
Abs. 1 AEUV verstoRen, wenn der Rechtsbestand der Marke er-
hebliche Wettbewerbsvorteile verschafft (bekannte Marke), vgl. EU
Kommission GRUR Int. 1990, 626 — Moosehead/Whitebread

8.5.4 Art. 102 AEUV (friher: Art. 82 EGV)

- Besonderes Augenmerk heutzutage bei standard-essentiellen Patenten

8.5.4.1 ,marktbeherrschende Stellung*®

o ,Markt"
= Definition anhand wirtschaftlicher Betrachtung
= bei standardisierter Technologie bildet die Vergabe von
Rechten einen gesonderten, dem Produktmarkt vorgelager-
ten ,Lizenz-Markt“, wenn die geschitzte Technologie uner-
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setzlich fur den Marktzutritt mit einem ,Normprodukt® ist
(BGHZ 160, 67 — Standard—Spundfass)
o ,beherrschend”
= Mdglichkeit eines Unternehmens, die Aufrechterhaltung ei-

nes wirksamen Wettbewerbs auf einem nachgelagerten

Markt zu verhindern
Bisher: Inhaber von Schutzrechten, die den (Teile
des) Standard(s) betreffen, verfligen insoweit tber ei-
ne beherrschende Stellung
Neu: Marktbeherrschung auf dem nachgelagerten
Produktmarkt ist darzulegen (70%-Schwelle)

8.5.4.2 Missbrauch

0 Ausbeutungsmissbrauch
= Verschlechterung des Preis-Leistungsverhéltnisses durch
das marktbeherrschende Unternehmen
0 Behinderungsmissbrauch
= Behinderung von Wettbewerbern, sodass diesen kein Ver-
haltensspielraum mehr verbleibt
o0 \Verweigerung einer Lizenz ist grundsatzlich kein Missbrauch nach
Art. 102 AEUV
o Ausnhahme:
= willktirlich diskriminierende Ablehnung einer Lizenz (EuGH
GRUR 2004, 524 — IMS/Health; OLG Dusseldorf GRUR
Prax 2013, 382 — Waage mit Tragplatte)
o standard-essentielle Patente
= Geltendmachung des patentrechtlichen Unterlassungsan-
spruchs als Missbrauch i.S.v. Art. 102 AEUV
nach friherer deutscher Rechtsprechung allerdings
nur, wenn der Lizenzsucher ein unbedingtes Lizen-
zangebot unterbreitet hat und — bei bereits erfolgter
Aufnahme der Benutzungshandlungen — sich so ver-
halt, wie ein redlicher Lizenznehmer
gilt so nach bisher h.M. noch fir sogenannte de-facto-
Standards, also nicht durch Normsetzung entstande-
ne Standards (BGHZ 180, 312 - Orange-Book-
Standard)
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Nach der jungsten EuGH-Entscheidung liegt unter
den folgenden Voraussetzungen kein Missbrauch vor:

o Vor Klageerhebung erfolgter Hinweis des SEP-

Inhabers auf Patentverletzung unter Nennung
des Patents

Bringt der angebliche Verletzer Lizensierungs-
willen zum Ausdruck, obliegt es dem SEP-
Inhaber, ein konkretes schriftliches Lizenzan-
gebot vorzulegen, das FRAND-Kriterien ent-
spricht

Angeblicher Verletzer kann annehmen oder
ablehnen und FRAND-Gegenangebot unter-
breiten

Maoglichkeit der Drittbestimmung im Wege ei-
nes Schiedsverfahrens

(EuGH GRUR Int. 2015, 942 — Huawei/ZTE; OLG Dusseldorf,
Beschl. v. 17.11.2016 — I-15 U 66/15)

Unsicherheit in der Rechtsprechung, was damit tat-
sachlich gemeint ist und wie in Ubergangsfallen vor-
zugehen ist

8.5.4.3 Rechtsfolge

o0 Anspruch des diskriminierten Wettbewerbers auf Erteilung einer Li-

zenz

8.6 Umfang der Lizenz

8.6.1 Personlicher Umfang

- Betriebslizenz/Unternehmenslizenz
0 Bindung an ein bestimmtes Unternehmen
0 Recht des Lizenznehmers zur Nutzung im gesamten Betrieb
o0 Keine Mengenbeschrankung (Gegenteil bedarf einer expliziten
Vereinbarung im Lizenzvertrag)
o Recht, Uber ,verlangerte Werkbank” zu produzieren

- Personliche Lizenz
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0 Bindung an natirliche Person
- Konzernlizenz
0 Lizenz fir konzernverbundene Unternehmen
o verschiedene rechtliche Konstruktionen denkbar (OLG Dusseldorf
CR 2006, 656)

8.6.2 Raumlicher Umfang

- Beschrankung auf den Schutzrechtsstaat (Territorialitatsprinzip)
- Bezirks-/Gebietslizenz: kartellrechtlich problematisch

8.6.3 Zeitlicher Umfang

o Grundsatzlich frei wahlbar; wenn keine Regelung im Vertrag getrof-
fen wurde, bezieht sich die Lizenz auf die gesamte Laufzeit des
Schutzrechts

o Problem: zeitliche Erstreckung des Lizenzvertrages uber die Dauer
der Vertragsschutzrechte hinaus

o Kartellrechtlich unzulassig

o ,Evergreen“-Klauseln

0 Auslaufklauseln

8.6.4 Inhaltliche Beschrankungen

8.6.4.1 Auf Vertragsschutzrechte
o Erfordert die Benutzung einer Erfindung zwangslaufig auch die
Nutzung einer anderen Erfindung des Lizenzgebers, dann ist diese

weitere Erfindung im Zweifel mit lizensiert (BGH GRUR 2005, 406
— Leichflussigkeitsabschneider)

8.6.4.2 Nach Nutzungsarten

o0 Herstellungs-, Vertriebs-, Gebrauchslizenz
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84 Lizenzerteilung

(1) Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer an den Vertragsschutzrechten 1 bis 111 sowie an dem Ve rtrags-Know-
How eine Lizenz zur Herstellung und zum Vertrieb der Vertragsprodukte im Vertragsgebiet.

8.6.4.3 Nach technischem Gebiet (field-of-use)

0 Voraussetzung ist ein technisch abgrenzbarer Anwendungsbereich
= Bsp. Pharma-Industrie
0 Art. 4 Abs. 1lit. ¢) TT-GVO

8.6.4.4 Mengenbeschrankungen

o Mindestmengen: kartellrechtlich unproblematisch
0 Hoéchstmengen: s. Art. 4 Abs. 1 lit. b) TT-GVO
= Kuinstliche Gulterverknappung
= Erfasst auch wechselseitige mittelbare Hochstmengenbe-
schrankungen, etwa durch die Lizenzgebuhrengestaltung,
so bspw. bei einer vereinbarten hoheren Lizenzgebuhr bei
steigendem Umsatz (Leitlinien Ziff. 103)

Rechte und Pflichten des Lizenzgebers

8.7.1 Pflichten bei Abschluss des Vertrages

- Aufklarungspflichten (Uber bekannte Rechtsbestandsprobleme, bestehen-
de Lizenzen etc.)

- Warnpflichten

- Haftung bei Abbruch von Vertragsverhandlungen

8.7.2 Pflicht zur NutzungseinraGumung
- Positives Benutzungsrecht
o Nicht nur bei negativer Lizenz

- Frei von Rechten Dritter (Vorbenutzungsrecht?, andere Lizenznehmer?)
- Garantie fur kiinftigen Rechtsbestand? - Wagnischarakter
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8 13 Gewadbhrleistung des Lizenzgebers
(1) Der Lizenzgeber versichert, tiber die Vertragsschutzrechte allein verfiigungsberechtigt zu sein.

(2) Der Lizenzgeber haftet nicht fur den Bestand der Vertragsschutzrechte und den Erfolg der Schutzrechtsanmeldung
sowie dafir, dass die Nutzung der Vertragsschutzrechte nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er haftet auch nicht fur
das Fehlen von Vorbenutzungsrechten Dritter. Der Lizenzgeber versichert jedoch, dass ihm keine Umstand e bekannt
sind, die den Bestand oder die Ausnutzung der Vertragsschutzrechte geféahrden, insbesondere, dass ihm kein
neuheitsschédlicher Stand der Technik bekannt ist und ihm auch Vorbenutzungsrechte Dritter und einer ungehinderten
Nutzung entgegenstehende Abhangigkeiten nicht bekannt sind. Er versichert weiterhin, dass bis zur Unterzeichnung de
Vertrages kein Dritter die Loschung der Vertragsschutzrechte beantragt oder einen Loschungsantrag angekiindigt oder
angedroht hat.

(3) Der Lizenzgeber bernimmt kein e Gewéhr dafiir, dass die Nutzung des Vertrags-Know-How nicht in Schutzrechte
Dritter eingreift. Er versichert jedoch, dass ihm keine Umsténde bekannt sind, die dazu gefiihrt haben, dass das Vertrag
Know-How nicht mehr geheim ist.

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht fur die technische Brauchbarkeit und Leistungsféhigkeit der Vertragsprodukte32. Fir
eine fehlerfreie Herstellung der Vertragspro dukte sowie eine fehlerfreie Montageanleitung und Betriebsanleitung ist
ausschlief3lich der Lizenznehmer verantwortlich. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenz geber von etwaigen
Ansprichen aus Produkthaftung freizustellen.

8.7.3 Uberlassung des Konw-how, Schulungspflichten

- Geheimnischarakter/Ubertragung von Know-how; Identifizierung des
Know-how
- Schulungspflicht wird erfiillt als Nebenleistung (Dienstvertrag)

§ 12 Mitteilung des VertragsKnow-How

(1) Die Mitteilung des Vertragsknow-How erfolgt durch Ubergabe aller Unterlagen, wie Dokumente, Pléne, Protokolle
Disketten oder andere Trager des Vertrags-Know-How. Die Ubergabe erfolgt spatestens nach Ablauf von zwei Wochen
nach der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Ubergabe erfolgt unter Beifiigung eines Ubergabeprotokolls mit einer
Auflistung aller Gibergebenen Unterlagen. Das Ubergebene Vetrags -Know-How wird als Anlage 1 diesem Vertrag
beigefigt.

(2) AufWunsch des Lizenznehmers wird der Lizenzgeber Techniker und Ingenieure fiir einen Zeitraum von maximal
zwei Monaten beginnend mit Unterzeichnung des Vertrages zur Verfigung stellen, die den Lizenznehmer bei der
Vorbereitung der Fertigung und der Fertigung e iner Testserie der Vertragsprodukte in dessen Fabrikationsstatten
unterstiitzen. Die vom Lizenznehmer zu tragenden Kosten hierfir betragen EUR  600,— fiir jeden begonnenen Tag und
Mitarbeiter zuzlglich Reisekosten, Aufenthaltskosten, nachgewiesener Spesen sowie eventuell anfallender Sachkosten.

8.7.4 Aufrechterhaltung und Verteidigung der Vertragsschutzrechte

- Betreiben des Erteilungsverfahrens (Prufungsantrag etc.)

- Zahlung der Patentgebihren (unstreitig bei einfacher Lizenz, umstritten
bei ausschlie3licher Lizenz)

- Verteidigung des Vertragsschutzrechts in Rechtsbestandsverfahren

- Verzicht/Beschrankung
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§ 14 Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

(1) Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten gilt Folgendes:

[...]

(2) Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch Nichtigkei  tsklage
und/oder Ldschungsantrag, selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der
Lizenzgebiihren bleibt unberthrt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstiitzen.

(3) Wird der Lizenznehmer infolge der Benutzu ng des Vertragsgegenstandes von Dritten wegen
Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so wird er den Lizenzgeber hiervon unverziglich unterrichten und ihm
Gelegenheit geben, sich an einem eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Lizenzgeber ist hierzu jed och nicht
verpflichtet. Er hat jedoch den Lizenznehmer bei der Flihrung eines solchen Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu
unterstutzen. Die Kosten der Rechtsverteidigung tragen der Lizenznehmer und der Lizenzgeber je zur Hélfte.

8.7.5 Verfolgungspflicht

- umstritten: nach h.M. besteht keine Verfolgungspflicht

o Bei ausschliel3licher Lizenz ist der Lizenznehmer selbst klagebe-
fugt (BGH GRUR 2012, 430 — Tintenpatrone II)

o Bei einfacher Lizenz ist der Lizenznehmer jedenfalls nicht schutz-
wuirdig, da es dem Lizenzgeber frei steht, weitere Lizenzen zu er-
teilen

» Schutz des Lizenznehmers wird in solchen Fallen erreicht
durch die Aufnahme einer Meistbegtinstigungsklausel in den
Lizenzvertrag

= Neuere Rechtsprechung: auch eine einfache Lizenz hat
dingliche Wirkung, ergo kann ein einfacher Lizenznehmer
wie ein ausschliel3licher Lizenznehmer selbst klagen (BGHZ
180, 344 — Reifen Progressiv); allerdings ist der einfache Li-
zenznehmer nur als Prozessstandschafter aktivlegitimiert

8.7.6 Sonstige Pflichten
- Anpassung im Falle des Offenkundigwerdens des Vertrags-Know-how
- Anpassung bei Wegfall der Vertragsschutzrechte
- Erfahrungsaustausch
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8.7.7 Mangelgewahrleistungspflichten des Lizenzgebers

8.7.7.1 Haftung nach dem allgemeinen System der 88 280ff. BGB

0 8§ 31la BGB: Schadensersatz bei anfanglicher Unmdoglichkeit

0 88 280, 281, 282, 283 BGB: Schadenersatz bei nachtraglicher Unmaoglich-
keit und Schlechtleistung

0 88 323f. BGB: Rucktritt vor Leistungsaustausch

0 § 314 BGB: Kindigung nach erfolgter Durchfihrung des Lizenzvertrages
(=Dauerschuldverhaltnis)

0 8§ 313 BGB: Wegfall der Geschéftsgrunlage

8.7.7.2 Haftung fur technische Ausfuhrbarkeit und Brauchbarkeit

o ,Die Frage der Haftung fur die Ausfuhrbarkeit und Brauchbarkeit
beantwortet sich bei einem Lizenzvertrag danach, was geschuldet
ist und welche Risikoverteilung die Parteien vereinbart haben®
(BGH GRUR 1979, 768, 769 — Mineralwolle)

8.7.7.3 Haftung fur wirtschaftliche Verwertbarkeit

o0 ohne gesonderte vertragliche Regelung besteht keine derartige
Haftung

§ 13 Gewahrleistung des Lizenzgebers
L]
@[]
@[]

(4) Der Lizenzgeber haftet nicht fiir die technische Brauchbarkeit und Leistungs fahigkeit der Vertragsprodukte. Fur
eine fehlerfreie Herstellung der Vertragspro dukte sowie eine fehlerfreie Montageanleitung und Betriebsanleitung ist
ausschliellich der Lizenznehmer verantwortlich. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, den Lizenz  geber von etwaigen
Ansprichen aus Produkthaftung freizustellen.

8.7.8 Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber
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8.8

- Umfang der Nutzungsberechtigung des Lizenznehmers sollte ausdricklich
im Lizenzvertrag geklart werden

§ 15 Fortentwicklung der Vertragsprodukte

(1) Der Lizenzgeber ist auch in Zukunft bemiht, die Fortentwicklung der Vertragsprodukte zu fordern. Er ist hierzu
jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenznehmer eventuelle Verbesserungen und Fortentwicklungen der
Vertragsprodukte mitteilen und im Rahmen dieses Vertrages lizenzieren. Die Mitteilung erfolgt entsprechend 8§12
durch Ubergabe von Unterlagen, auf denen das fortentwickelte Vertrags-Know-How dokumentiert und identifiziert
wird. Die Unterlagen sind zu kennzeichnen und der Zeitpunkt der Ubergabe zu notieren.

(2) Sollten Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber als Schutzrecht angemeldet oder darauf
Schutzrechte erwirkt werden, gewéhrt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer hieran eine unmittel bare und
unentgeltliche Lizenz, im Ubrigen im Umfang der Lizenzerteilung gemaR § 4. Der Lizenznehmer ist berechtigt, die
Lizenz an diesem Schutzrecht abzulehnen. Die Ablehnung hat schriftlich zu erfolgen.

(3) Der Lizenznehmer wird sich ebenfalls um eine stdndige Fortentwicklung der Vertragsprodukte bemiihen. Er ist
hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenzgeber eventuell entstehende Fortentwicklungen mitteilen.
Der Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst zu nutzen sowie seinen sonstigen Lizenznehmern zur Nutzung mit zu
Uberlassen. Sollten bei Fortentwicklungen durch den Lizenznehmer schutzrechtsfahige Erfindungen anfallen, wird der
Lizenznehmer diese nach seiner Wahl entweder selbst in Landern seiner Wahl anmelden oder dem Lizenzgeber die
Maoglichkeit einrdumen, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen im Namen und in VVollmacht des Lizenznehmers
vorzunehmen. Meldet der Lizenznehmer oder der Lizenz geber die Schutzrechte an, erteilt der Lizenznehmer dem
Lizenzgeber hieran eine einfache unentgeltl iche Lizenz fiir den Bereich auBerhalb des Vertragsgebiets mit dem Recht
zur Erteilung von Unterlizenzen an andere Lizenznehmer, wenn auch hierfiir Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen
werden.

Der Lizenzgeber wird seinen sonstigen Lizenznehmern gleiche Verpflichtungen auferlegen, um eine einheitliche
Fortentwicklung der Vertragsprodukte sicherzustellen.

(4) Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber und den Lizenznehmer
schutzrechtsfahige Erfindungen im Bereich der Vertragsprodukte, so sind beide zur gemeinsamen Anmeldung
entsprechender Schutzrechte berechtigt. Etwaige Vergutungen an Mitarbeiter nach dem Arbeitnehmererfindungsgesetz,
die fur diese Gemeinschaftserfindungen zu zahlen sind, Gbernimmt jede Partei flr sich.

Rechte und Pflichten des Lizenznehmers

8.8.1 Zahlung der Lizenzgeblhr
- regelmalig Hauptpflicht des Lizenznehmers

8.8.1.1 Kartellrechtliche Bewertung

o TT-GVO: ,Den Vertragspartnern einer Lizenzvereinbarung steht es
in der Regel frei, die vom Lizenznehmer zu zahlenden Lizenzge-
bdhren und die Zahlungsmodalitaten festzulegen; Artikel 101 Abs. 1
AEUV wird hiervon nicht berihrt.“ — Leitlinien TT-GVO, Ziff. 184

o0 Deutsches Kartellrecht: Lizenzgebuhr stellt eine grundséatzlich kar-
tellrechtlich relevante Beschrankung des Wettbewerbs dar (BGH
GRUR 2005, 845 — Abgasreinigungsvorrichtung)
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§ 5 Lizenzgebiihr

(1) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt fiir die Lizenzerteilung laufende Umsatz-Lizenzgebihren nach
MaRgabe der folgenden Staffel. Der Umsatz bezieht sich auf die Nettd/erkaufspreise abzuglich aller vom Lizenznehme
gewahrter gesondert ausgewiesene r Rabatte, Kosten fiir Verpackung und Fracht, etwaiger Vorkaufssteuern, Zélle und

Versicherungen sowie Skonti und Jahresend-Boni und Provisionen (Verkaufserldse) in Bezug auf die Vertragsprodukte

Der Anspruch entsteht mit der Auslieferung der Vertragsprodkte durch den Lizenznehmer. Nimmt der Lizenznehmet
bereits ausgelieferte Vertragsprodukte zuriick, so bleibt er zur Zahlung der bereits entstandenen Lizenzgebihr
verpflichtet. Bei erneuter Auslieferung entsteht keine weitere Lizenzgebdhr.

8.8.1.2  Wirtschaftliche Bezugsgrol3en fir die Bemessung der Lizenzgebuhr

0 Umsatzlizenz

= Prozentualer Anteil vom erzielten Umsatz des
Lizenznehmers mit den lizensierten Produkten

» in der Praxis ublichste Form

= Bruttoumsatz/Nettoumsatz?

= Maldgeblich ist grundsatzlich die Rechnungsstellung — Risiko
des Zahlungsausfalls liegt in Ermangelung abweichender
Regelung beim Lizenznehmer (BGH GRUR 1998, 561 —
Umsatzlizenz)

§ 5 Lizenzgeblhr

ML

Die Lizenzgebihren betragen bei Quartalsumsatzen
a) bis zu EUR 3%
b) bis zu EUR 2,5%
) dariiber: 2%.

o Gewinnlizenz

» Problematisch fur den Lizenzgeber, weil in diesem Fall konk-
ret die Kostenstruktur des Lizenznehmers nachvollzogen
werden muss

o Stucklizenz

= Fester Preis pro Stick

= Vorteil: einfache Kontrollmdglichkeit des Lizenzgebers
o einmalige Zahlung (Pauschallizenz)

» Interessant vor allem mit Blick auf eventuelle insolvenzrecht-
liche Zusammenhé&nge: nach § 103 InsO gendgt jegliche of-
fene Vertragspflicht, um das Wahlrecht des Insolvenzverwal-
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ters zu eroffnen (LG Minchen | GRUR-RR 2012, 142 — In-
solvenzfestigkeit; OLG Minchen GRUR 2013, 1125 — Qi-
monda/Infineon; BGH GRUR 2016, 201 — Ecosoil)
0 Mindestlizenz

»= Mindestlizenzgebuhr ist auch dann zu zahlen, wenn sich die
gehegten Erwartungen nicht erfullen (BGH GRUR 1974, 40,
43 — Bremsrolle)

= Anpassung bei Wegfall der Geschaftsgrundlage (BGH
GRUR 2001, 223 — Bodenwaschanlage)

§ 5 Lizenzgebiihr
M1

(2) Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Zah lung einer Mindestlizenzgebihr in Héhe von:

im ersten Jahr: EUR 10.000,—-
im zweiten Jahr: EUR 30.000,—-
im dritten Jahr: EUR 40.000,—

im vierten und den
folgenden Jahren: EUR 50.000,—.
Eventuell anfallende Steuern sind hinzuzurechnen.

Die Mindestlizenzgebuhr wird am 1. Februar furr das zuriickliegende Jahr fallig. Bereits geleistete
Lizenzgebiihrenzahlungen gemal § 5 Abs. 1 werden angerechnet.

8.8.1.3  Grundsatze der Patentbewertung

= Produktionsfaktoren, Markt- und Vertriebsfaktoren, Monopol-
faktoren
= RL fur Vergutung von Arbeitnehmererfindungen

8.8.1.4  Berechnung der Lizenzgebiihr bei nachtraglichen Anderungen

o0 etwa bei einer Beschrankung des Vertragsschutzrechts oder einem
Wegfall von Schutzrechten aus einem Schutzrechtspool

o0 keine Ruckwirkung auf Lizenzgebuhren, die fur die Vergangenheit
gezahlt wurden — Wagnischarakter (EuGH, C-567/14 — Genentech)

0 Bis zur rechtskréaftigen Vernichtung des gesamten Schutzrechts
auch keine Auswirkung auf die Zukunft, solange dem Lizenzneh-
mer nach wie vor eine tatsachliche Vorzugsstellung verbleibt (BGH
GRUR 1990, 667 — Einbettungsmasse)
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o Eventuell Anpassung uber 8 313 BGB, wenn bei einem Schutz-
rechtspool Veranderungen eintreten

§ 5 Lizenzgebiihr
L]
@[]
G L[]

(4) Sollte das Vertrags -Know-How wahrend der Laufzeit des Vertrages offenkundig werden, ohne dass dies auf eine
Mitwirkung des Lizenzgebers zuriickzufiihren ist, bleibt die Hohe der Lizenzgebdiihr hiervon unberiihrt, soweit noch
mindestens eines der Vertragspatente in Kraft ist. Gleiches gilt, wenn der Lizenznehmer nachweist, dass das Vertrags -
Know-How bereits im Zeitpunkt der Mitteilung offenkundig war.

(5) Sollte ein Dritter hinsichtlich eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ein VVorbenutzungsrecht geltend machen,
bleibt hiervon die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzgebiihr grundsatzlich unberiihrt, es sei denn
dass auf Grund der Ausiibung des Vorbenutzungsrechts durch den Berechtigten ein Riickgang des Marktanteils der
Vertragsprodukte in dem Vertragsgebiet insgesamt von mehr ds 20% festgestellt werden kann. In diesen Féllen werden
die Parteien die Hohe der Lizenzgebihr neu festlegen.

8.8.2  Pflicht zur Abrechnung und Rechnungslegung

- Abrechnungspflicht als Hauptpflicht des Lizenznehmers (BGH GRUR
2004, 532 — Nassreinigung)

- Rechnungslegung (88 259, 666 BGB) als Nebenpflicht, ergibt sich bei feh-
lender vertraglicher Regelung aus § 242 BGB

§ 6 Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebihr

(1) Abrechnungszeitraum ist jeweils ein Quartal. Die Abrechnung enthélt vollstdndige Angaben zu denim Quartal
erzielten Verkaufserlgsen i. S. von 8 5 Abs. 1 sowie sémtlichen innerhalb eines Quartals an Abnehmer gelieferten
Mengen der Vertragsprodukte sowie Namen und Adressen der Abnehmer. Der Lizenznehmer wird die schriftliche
Abrechnung binnen eines Monats nach Quartalsende vorlegen.

(2) Die sich aus der Abrechnung ergebende Lizenzgebuhr ist binnen eines Monats nach Quartalsende zur Zahlung
fallig und auf das Konto des Lizenzgebers

Bank:

Kontonummer:

Verwendungszweck

zu zahlen.

8.8.3 Einsicht in die Geschaftshicher

o0 ohne eine gesonderte vertragliche Abrede besteht kein Recht des
Lizenzgebers zur Einsicht in die Geschéftsbiicher des Lizenzneh-
mers
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o0 Unter Umstdnden (Geheimnisschutz) ist jedoch eine Vorlage an
Dritte (bspw. Wirtschaftsprifer) denkbar (BGH GRUR 1994, 898 —

Copolyester)
§ 6 Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebuhr
ML
@[]
@ L]
4[]

(5) Der Lizenznehm er wird (ber die Herstellung und die Verkaufe der Vertragsprodukte sowie iber Verkaufserldse
Buch fiihren und die Unterlagen getrennt von anderen Unterlagen des Unternehmens aufbewahren. Gleiches gilt fir die
Umsatzzahlen der Unterlizenznehmer. Der Lizenzge ber ist berechtigt, in angemessenen Absténden, letztmalig ein Jahr
nach Vertragsbeendigung alle Biicher, Konten, Rechnungen und sonstige Unterlagen, die unmittelbar oder mittelbar mi
der Lizenz gebiihrenrechnung zusammenhangen, durch einen unabhéngigen, a uch gegeniiber dem Lizenzgeber zur
Verschwiegenheit verpflichteten Steuerberater oder Buchprifer prifen zu lassen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf
die Unterlizenznehmer. Die Kosten hierfur tragt der Lizenznehmer.

8.8.4 Entstehung und Falligkeit des Anspruchs auf Lizenzgebuhren

- Entstehung regelmafig mit der Ausfiihrung der Nutzungshandlung
- Falligkeit entsprechend vertraglicher Regelung

8.8.5 Eintrittsgeld

- Vergutung fur die Bereitschaft des Lizenzgebers zum Vertragsabschluss

8 5 Lizenzgebuhr
ML
@[]

(3) Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt fir die geleisteten Entwicklungsarbeiten einen einmaligen
Pauschalbetrag in Hohe von EUR 100.000,—. Dieser Betrag ist mit Abschluss des Vertrages zur Zahlung fallig. Er ist
auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle des vorzeitigen Weg falls des Vertrags-Know-
How nicht riickzahlbar. Eine Anrechnung auf die laufenden Lizenzgebiihren erfolgt nicht.

8.8.6 Ausubungspflicht/“Best-Effort-Klausel*

- Sicherstellung der Einnahmen des Lizenzgebers, Verhinderung von Blo-
ckadelizenzen, Prasenz des Lizenzproduktes am Markt sicherstellen
- Grundsatzlich ist eine vertragliche Regelung anzuraten
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- Eine Auslbungspflicht kann sich aber auch aus einer (ergdnzenden) Ver-
tragsauslegung nach 88 133, 157 BGB oder aus 8§ 242 BGB ergeben
o bei ausschlielichen Lizenzen nimmt die h.M. eine Austbungs-
pflicht auch ohne vertragliche Vereinbarung grundsatzlich an (BGH
GRUR 2000, 138 — Knopflochnahmaschine)
o bein einer einfachen Lizenz gilt dies grds. nur, wenn eine Sttckli-
zenz vereinbart wurde (BGH GRUR 1980, 38 — Fullplastverfahren)
- die Ausubungspflicht kann erléschen, wenn die Vermarktung des Produkts
entweder
o technisch unmaglich ist
o oder wirtschaftlich unzumutbar ist; es besteht keine Pflicht des Li-
zenznehmers, ,unverkauflichen Schrott* herzustellen (BGH GRUR
1978, 166 — Banddulingerstreuer)

8 7 Ausuibungspflicht

(1) Der Lizenzne hmer wird das Lizenzrecht ausiiben und bestmdgliche Anstrengungen bei der Herstellung und dem
Verkauf der Vertragsprodukte unternehmen. Er wird die Produktion spatestens am 1.Mé&rz 2008 aufnehmen.

(2) Sollte die Umsatzentwicklung fiir das fiinfte oder fiir difolgenden Vertragsjahre in der Weise hinter den Erwartunge
der Parteien zuriickbleiben, dass die nach 8 5 Abs. 1 zu berechnende Lizenzgebihr weniger als die nach § 5 Abs. 2 zu
berechnende Mindestlizenzgebiihr in Hohe von EUR 50.000,— betrégt, behalt sichd er Lizenzgeber vor, die
ausschliel3liche Lizenz innerhalb einer sechsmonatigen Frist zum darauf folgenden Kalenderjahr durch schriftliche
Mitteilung an den Lizenznehmer in eine einfache Lizenz umzuwandeln.

Macht der Lizenzgeber von diesem Recht Gebrauch, en tféllt die Verpflichtung des Lizenznehmers zur Zahlung der
Mindestlizenzgebdihr.

8.8.7 Mindestqualitatsstandards/Kontrollbefugnisse

§ 8 Mindestqualitatsstandard/Zulassung

(1) Der Lizenznehmer wird bei der Herstellung der Vertragsprodukte sicherstellen, dass die in Anlage1 festgelegten
Mindestqualititsstandards eingehalten werden.

(2) Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass die Vertragsprodukte in bestimmten zum Vertragsgebiet gehrenden Staatel
nicht ohne eine Zulassung der zustandigen Stelle in Verkehr gebracht werden dirfen. Derartige Zulassungen liegen fir
die zum Vertragsgebiet gehdrenden Staaten noch nicht vor. Der Lizenznehmer wird unverziiglich bei den zustandigen
Stellen in den betreffenden Staaten die Zulassung der Vertragsprodukte veranlassen und diese erst dann in den einzelne
zum Vertragsgebiet gehdr enden Staaten in Verkehr bringen, wenn die erforderlichen Zulassungen erteilt sind. Der
Lizenznehmer hat dem Lizenzgeber durch Ubersendung einer Kopie des Antrags von der Antragstellung zu informierer
Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer im Rahmen des Zu lassungsverfahrens unterstiitzen. Der Lizenzgeber haftet
indessen nicht fiir die Erlangung der Zulassung in den zum Vertragsgebiet gehdrenden Staaten.

8.8.8 Mitteilung von Verbesserungen

- ohne ausdrickliche Vereinbarung besteht keine solche Verpflichtung
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8§ 15 Fortentwicklung der Vertragsprodukte
O L1
@]

(3) Der Lizenznehmer wird sich ebenfalls um eine standige Fortentwicklung der Vertragsprodukte bemiihen. Er ist
hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Lizenzgeber eventuell entstehende Fortentwicklungen mitteilen.
Der Lizenzgeber ist berechtigt, diese selbst zu nutzen sowie seinen sonstigen Lizenznehmern zur Nutzung mit zu
Uberlassen. Sollten bei Fortentwicklungen durch den Lizenznehmer schutzrechtsféahige Erfindungen anfallen, wird der
Lizenznehmer diese nach seiner Wahl entweder selbst in Landern seiner Wahl anmelden oder dem Lizenzgeber die
Maglichkeit einrdumen, entsprechende Schutzrechtsanmeldungen im Namen und in VVollmacht des Lizenznehmers
vorzunehmen. Meldet der Lizenznehmer oder der Lizenz geber die Schutzrechte an, erteilt der Lizenznehmer dem
Lizenzgeber hieran eine einfache unentgeltliche Lizenz fiir den Bereich aulRerhalb des Vertragsgebiets mit dem Recht
zur Erteilung von Unterlizenzen an andere Lizenznehmer, wenn auch hierfur Schutzrechtsanmeldungen vorgenommen
werden.

8.8.9 Bezugspflichten
8.8.10 Verwendungsbeschrankungen
o innerhalb der eingeraumten technischen Nutzungsmaoglichkeit
8.8.11 Nicht-Angriffsabrede und Kiindigungsrecht
0 Grundsatzlich kartellrechtlich unzuléassig, Ausnahme bei einer Frei-
lizenz
0 S. Art. 5 Abs. 1 lit. b) TT-GVO: ,alle auferlegten unmittelbaren und
mittelbaren Verpflichtungen®

8.8.12 Exportverbote

8.8.13 Geheimhaltungsvereinbarung

§ 17 Geheimhaltung

(1) Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung des Vertrags-Know-How sowie aller vor oder
wahrend der Laufzeit dieses Vertrages ausgetauschten bzw. auszutauschenden Informationen und erworbenen
Kenntnisse tber Grundlagen, Arbeitsweisen, Herstellung, Neuentwicklung, Verbesserungen und sonstige Details
betreffend die VVertragsprodukte und die Vertragsabwicklung beriihrende Betriebsvagange und werden alle hierzu
erforderlichen Manahmen ergreifen.

Die ausgetauschten Informationen, insbesondere das Vertrags-Know-How, sind ausdriicklich als geheim oder
vertraulich zu kennzeichnen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt nicht, soweit die Offenbarung nétig ist, um das VertragsKnow-How auRerhalb des
Vertragsgebiets an andere Lizenznehmer zu iibertragen oder um etwaige behdrdliche Genehmigungen zu erwirken.

Die Geheimhaltungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf VVertrags-Know-How oder sonstige Informationen, von denen
der Lizenznehmer nachweist, dass sie bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ohne sein Zutun offenkundig waren
oder von Dritten bekannt gemacht wurden. Sie erstreckt sich auch nicht auf Vertrags-Know-How oder sonstige
Informationen, Gber die der Lizenznehmer bereits vor der Offenbarung durch den Lizenzgeber verfiigt hat. In einem
solchen Fall wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber unverziiglich dartiber informieren, dass ihm das Vertrags-Know-
How ganz oder teilweise bereits zuvor bekannt war. Er hat dies in geeigneter Form nachzuweisen.
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8.8.14 Preisstellungs-Konditionenbindung

8.8.15 Vorkaufsrecht

8 16 Vorkaufsrecht

Sollte der Lizenzgeber die Vertragsschutzrechte in Bezug auf das gesamte Vertragsgebiet oder Teile hiervon vor deren
Ablauf bzw. das VertragsKnow-How vor dessen Offenkundigwerden veraufRern wollen, raumt er dem Lizenznehmer
in gleichem Umfang ein Vorkaufsrecht an den Vertragsschutzrechten und/oder dem VertragsKnow-How ein.

8.8.16 Unterlizenzen

0 Inhaber einer ausschliel3lichen Lizenz darf ohne vorherige Geneh-
migung des Lizenzgebers Unterlizenzen erteilen, wenn nichts an-
deres geregelt ist (BGH GRUR 1953, 114, 118 — Reinigungsverfah-
ren; BGH GRUR 1955, 338, 340).

8 4 Lizenzerteilung
L1
(2) Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

(3) Die Ubertragung der Lizenz auf ein anderes als ein i. S. von §§ 15 ff. AktG verbundenes Unternehmen bedarf der
schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

8.8.17 Ubertragung der Lizenz

0 ob die Lizenz Ubertragbar ist, ist Frage der Vertragsgestaltung im
Einzelfall

8.9 Verteidigung von Schutzrechten und nicht geschiitzten Erfindungen

8.9.1 Verletzungsverfahren

8.9.1.1 Aktivlegitimation des ausschliel3lichen Lizenznehmers fir Erhebung der
Verletzungsklage (Anspriche auf Unterlassung, Schadenersatz etc.)
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o Die Aktivlegitimation ergibt sich aus eigenem Recht, soweit das
ausschlief3liche Nutzungsrecht des Lizenznehmers betroffen ist
(BGH GRUR 2004, 758 — Flugelradzahler)

o Daneben bleibt der Patentinhaber aktivlegitimiert, wenn er selbst in
seinen Rechten betroffen ist (BGH GRUR 2006, 896 — Tintenpatro-
nel)

8.9.1.2 Aktivlegitimation des einfachen Lizenznehmers

o In Bezug auf den Unterlassungsanspruch nur, wenn der Schutz-
rechtsinhaber eine Prozessfiihrungsermachtigung erteilt hat und
ein eigenes Interesse des einfachen Lizenznehmers an der Verfol-
gung besteht (ein solches besteht regelmaldig dann, wenn gegen
Wettbewerber vorgegangen wird)

o In Bezug auf den Schadensersatzanspruch (sowie den Anspruch
auf Rechnungslegung) besteht eine Aktivlegitimation nur, wenn der
Schutzrechtsinhaber seine Anspriiche abgetreten hat

§ 14 Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

(1) Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten gilt Folgendes:

a)

b)

d)

e)

Jede Partei wird jede ihr bekannt werdende Verletzung der Vertragsschutzrechte der anderen Partei
mitteilen.

Im Falle einer Verletzung eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ist in erster Linie der Lizenzgeber
berechtigt, gegen Verletzer vorzugehen. Der Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber alle zur
Verfolgung der Anspriche notwendigen Informationen und alle notwendigen Hilfestellungen zu geben.
Die Kosten einer Rechtsverfolgung werden zwischen dem Lizenznehmer und dem Lizenzgeber hélftig
geteilt.

Erhalt der Lizenzgeber Einnahmen aus Schadensersatzzahlungen des Verletzers, wird er die Halfte dieser
Einnahmen an den Lizenznehmer abfiihren.

Sollte der Lizenzgeber im Einzelfall auf sein Verfolgungsrecht verzichten, wird er den Lizenznehmer
dariiber schriftlich in Kenntnis setzen. In diesem Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, gegen den Verletzer
auf eigene Kosten vorzugehen. Gleiches gilt, wenn der Lizenzgeber nach Ablauf einer angemessenen Frist,
beginnend mit dem Zeitpunkt, zu dem alle entstehungserheblichen Umsténde bekannt sind, gerichtliche
Schritte noch nicht eingeleitet hat. Schadensersatzzahlungen des Verletzers stehen dann allein dem
Lizenznehmer zu.

§ 14 Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

CON B

(2) Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbesondere durch Nichtigkeitsklage
und/oder Léschungsantrag, selbst und auf eigene Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der
Lizenzgebiihren bleibt unberiihrt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstiitzen.
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8.9.2 Einspruchs-/Nichtigkeitsverfahren

o Passivlegitimiert ist immer nur der im Register eingetragene
Schutzrechtsinhaber, § 81 Abs. 1 S. 2 PatG, § 55 Abs. 1 MarkenG

8.10 Beendigunqg des Lizenzvertrages

8.10.1 Zeitablauf

o Wenn das Schutzrecht auslauft

o0 Bei mehreren Schutzrechten ist der Zeitpunkt des Auslaufens des

am langsten laufenden Schutzrechts mafigeblich (BGH GRUR
1980, 750 — Pankreaplex Il)

8.10.2 AulRerordentliche Kiindigung - § 314 BGB

0 Wenn das Festhalten am Vertrag unzumutbar ist
o0 Problem: Abmahnung erforderlich?

8.10.3 ordentliche Kiindigung

8.10.4 Auslaufregelungen
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§ 18 Laufzeit des Vertrages

@[]

@L-1

(3) Hiervon unberiihrt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem Grund fristlos zu kiindigen.

Die Parteien sind sich darliber einig, dass ein wichtiger Grund insbesondere dann vorliegt, wenn

a)
b)

<)

d)
e)

9)

der Lizenznehmer die nach § 8 Abs. 2 von ihm zu stellenden Antrége auf Zulassung der Vertragsprodukte
nicht spatestens nach Ablauf von drei Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages gestellt hat;

der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von Lizenzgebuhren trotz Mahnung und einer
schriftlich gesetzten Nachfrist von sechs Wochen mehr als drei Monate in Verzug ist;

der Lizenznehmer von der Lizenz trotz Abmahnung innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten nach
Vertragsabschluss keinen Gebrauch macht oder die Benutzung zu einem spateren Zeitpunkt fur die Dauer von
sechs Monaten einstellt;

eine Partei trotz Abmahnung mit angemessener Fristsetzung sonstige wesentliche Vertragspflichten verletzt;
die Zulassungen nach § 8 Abs. 2 fiir eines der nachfolgend genannten Lander [Bundesrepublik Deutschland,
Spanien, Frankreich, GroRRbritannien, Italien, Griechenland und Schweden] nach Ablauf von zwei Jahren
nach Abschluss dieses Vertrages noch nicht vorliegen sollten, obwohl der Lizenznehmer alle hierfir
erforderlichen Anstrengungen unternommen hat;

der Lizenznehmer trotz Abmahnung und trotz ausreichender Hilfestellung seitens des Lizenzgebers
spatestens zum 1. Méarz 2009 bei der Herstellung der Vertragsprodukte den QualitatsstandardgemaR § 8 Abs.
1 nicht erreicht;

sich bei einer der Vertragsparteien die Mehrheitsverhaltnisse an den Beteiligungen dergestalt andern, dass
tber 50% der Stimmrechte von einem anderen Beteiligten gehalten werden und aufgrund der gednderten
Beteiligungsverhaltnisse der andren Vertragspartei ein Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet
werden kann. Eine nur mittelbare Anderung der Beteiligungsverhiltnisse beim Lizenznehmer rechtfertigt die
Kindigung grundsétzlich nicht.

§ 18 Laufzeit des Vertrages

@1

(2) Der Vertrag endet mit dem Wegfall des letzten wesentlichen Vertragspatents, es sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt
das VertragsKnow-How noch geheim ist. In diesem Fall besteht der Vertrag als Know-How-Lizenzvertrag weiter, er
endet in diesem Falle jedoch nach Ablauf von zehn Jahren nach Unterzeichnung des Vertrages.

8.11

Vertragsstatut, Gerichtswahl

8.11.1 Das IPR des Lizenzvertragsrechts

0 Rom-I-Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europaischen Parla-
ments und des Rates vom 17. Juni 2008 Uber das auf vertragliche
Schuldverhaltnisse anzuwendende Recht (Amtsblatt Nr. L 177 vom
4.7.2008, S. 6 ber. Amtsblatt Nr. L 309 vom 24.11.2009, S. 87)

0 Nach Art. 3 Abs. 1 Rom-I-VO unterliegt der Vertrag in erster Linie
dem von den Parteien gewahlten Recht

0 Wenn keine Rechtswahl gem. Art. 3 Rom-I-VO erfolgt ist, dann gilt
die objektive Anknipfung nach Art. 4 Rom-I-VO
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(0}

~LAnknupfungsleiter* nach Art. 4 Abs. 1 Rom-I-VO zunachst mal3-
geblich fur die objektive Anknupfung

Sofern der Vertrag nicht unter Abs. 1 fallt oder die Anknupfungslei-
ter den konkreten Fall nicht erfasst, gilt Art. 4 Abs. 2 Rom-I-VO: Der
Vertrag unterliegt dem Recht des Staates, in dem die Partei, wel-
che die fur den Vertrag charakteristische Leistung erbringt, ihren
gewdhnlichen Aufenthalt hat

Sofern der Vertrag eine offensichtlich engere Bindung zu einem
Staat aufweist, dessen Recht nicht nach Abs. 1 bzw. Abs. 2 be-
stimmt wurde, ist das Recht dieses Staates anzuwenden, Art. 4
Abs. 3 Rom-1-VO

Sofern weder Abs. 1 noch Abs. 2 fir die Bestimmung des anwend-
baren Rechts weiterhelfen, ist das Recht des Staates maR3geblich,
zu dem der Vertrag die engste Bindung aufweist, Art. 4 Abs. 4
Rom-I-VO

Es ist streitig, welche Faktoren maRgeblich sind, um zu bestimmen,
mit welchem Staat der Vertrag die engste Verbindung aufweist bzw.
was die charakteristische Leistung ist; im Ergebnis ist eine Einzel-
fallabwagung maRgeblich (LG Disseldorf GRUR Int. 1999, 772 —
virusinaktiviertes Blutplasma)

§ 19 Anzuwendendes Recht, Erfillungsort, Gerichtsstand

(1) Auf den vorliegenden Lizenzvertrag findet deutsches Recht Anwendung.

(2) Erfullungsort ist der jeweilige Sitz des Lizenznehmers. Dieser ist zurzeit ... .

8.11.2

o
o

Gerichtswahlklauseln

Vertragsfreiheit
EuGVVO (Brussel I-VO) geht ZPO vor

§ 19 Anzuwendendes Recht, Erfullungsort, Gerichtsstand

ML-1
@A1L.]

(3) Die Parteien vereinbaren fiir den Fall einer streitigen Auseinandersetzung die Zustandigkeit des Landgerichts
Dusseldorf. Hiervon unberihrt bleibt das Recht des Lizenzgebers, den Lizenznehmer vor dem 6rtlich zustandigen
Gericht seines Heimatstaates in Anspruch zu nehmen.
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8.12 Salvatorische Klauseln, staatliche Genehmigungen

8.12.1 Salvatorische Klauseln

o Bewirkt Umkehr der Darlegungs- und Beweislast (BGH GRUR
2004, 353 — Tennishallenpacht)

§ 20 Schriftform, Sonstiges
@Ir...1

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so beruhrt dies die Wirksamkeit des Vertrages in
Ubrigen nicht. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am néchsten kommt.

8.12.2 Staatliche Genehmigungen

o fur Weitergabe bestimmter Technologien in bestimmte Gebiete
o vgl. 885-7, 16, 26ff. AWG

8.13 Due Diligence

- Prifung der Relevanz, ob Patentschutz fir die beabsichtigte Kooperation
mit dem Lizenzvertragspartner ausreichend ist

- Schutzfahigkeit prufen — z.B. Softwarepatente

- Prufung, wer Inhaber der Patentrechte bzw. Patentanmeldungen ist

- exakte Analyse der Patentanspriiche

- bei Patentanmeldungen: Ermittlungen des Standes des Erteilungsverfah-
rens/Analyse des Standes der Technik; Frage nach dem Prioritatsrecht

- Analyse der Schutzlander

- Analyse des Schutzbereichs des Patentanspruchs in den einzelnen Lan-
dern

- Prifung der Dauer des Patentschutzes

- Analyse etwaiger Einspruchs-/Nichtigkeits- oder Verletzungsverfahren

8.14 Aktuelle lizenzvertragliche Implikationen des UPC
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- Verordnung (EG) 1257/2012 vom 17.12.2012 — Einfuhrung des ,Européi-
schen Patents mit einheitlicher Wirkung“ (Unified Patent)
- Ubereinkommen tiber ein einheitliches Patentgericht (Unified Patent Court
— ,UPC Agreement“) vom 19.02.2013
- Entwurf der Verfahrensordnung des UPC, derzeit aktuell in der 18. Fas-
sung (,UPC Rules")
- s. auch: http://mwww.upc.documents.eu.com/
- Art. 3 UPC-Agreement erfasst:
o0 Europaische Patente mit einheitlicher Wirkung und
o alle herkdbmmlichen Europaischen Patente
- Art. 83 UPC Agreement sieht furr eine Ubergangszeit von 7 Jahren ab In-
krafttreten ein sog. ,,opt out” fir herkdbmmliche Europaische Patente vor,

o allerdings muss der Inhaber oder Anmelder dieses opt out erkla-
ren

o0 in Rule 5.13 ist eine ,sunrise period“ vorgesehen

- Problem fur den Lizenznehmer (auch den ausschliel3lichen)

o er kann nicht selbst dartiber entscheiden, ob er in dem neuen Sys-
tem klagen/verklagt werden will oder lieber in den herkdbmmlichen,
nationalen Systemen

o0 Lo6sung: lizenzvertragliche Regelung zu opt out unter Bertcksichti-
gung der ,sunrise period“, bevorzugt mit entsprechender Vollmacht

- Art. 47 Abs. 2 UPC Agreement sieht eine Klagebefugnis auch des aus-
schlief3lichen Lizenznehmers vor
- Problem fur den Lizenzgeber/Inhaber des Patents:

o Wahrend der Ubergangszeit ist ein opt out moglich, allerdings nur
solange, wie keine Klage beim UPC wegen dieses Patents einge-
reicht wurde, Art. 83 UPC Agreement

o Erhebt der ausschliel3liche Lizenznehmer eine solche Klage, kann
der Patentinhaber daher an einem opt out gehindert sein

o0 Lo6sung: Lizenzvertragliche Regelung oder schnelles opt out schon
wéahrend der sunrise period

§ 11 Anmeldung und Aufrechterhaltung der Vertragsschutzrechte/Verzicht/Optout und/oder Opt-in
O]
L]
@[]

(4) Die Erkldrung eines Opt-out nach Art. 83 Abs. 3 des Ubereinkommens iiber ein einheitliches Patentgericht steht
allein dem Lizenzgeber zu. Dasselbe gilt fiir die Erklarung eines Opt-in nach Art. 83 Abs. 4 dieses Ubereinkommans.
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- Art. 47 Abs. 5 UPC Agreement sieht vor:

o Die Rechtsgiiltigkeit eines Patents kann im Rahmen einer Verlet-
zungsklage, die vom Inhaber einer Lizenz erhoben wurde, nicht
angefochten werden, wenn der Patentinhaber nicht an dem Verfah-
ren teilnimmt

o Die Partei, die im Rahmen einer Verletzungsklage die Rechtsgul-
tigkeit eines Patents anfechten will, muss eine Klage gegen den
Patentinhaber erheben

o Dadurch, dass man den Lizenznehmer im UPC-Verfahren klagen
lasst, kann man folglich entsprechend des deutschen Trennungs-
systems verhindern, dass Uber Verletzung und Rechtsbestand
gleichzeitig entschieden wird

0 Regelung im Lizenzvertrag zur Klagebefugnis des Lizenznehmers
auch bedeutsam, wenn der Inhaber nicht von dem opt out Ge-
brauch machen will

0 Art. 6 VO (EG) 1257/2012 regelt die Erschopfung von Rechten aus
einem Europdaischen Patent mit einheitlicher Wirkung wie folgt:

o Die durch das Européaische Patent mit einheitlicher Wirkung verlie-
henen Rechte erstrecken sich nicht auf Handlungen, die ein durch
das Patent geschutztes Erzeugnis betreffen und in den teilneh-
menden Mitgliedsstaaten vorgenommen werden, in denen dieses
Patent einheitliche Wirkung hat, nachdem das Erzeugnis vom Pa-
tentinhaber oder mit seiner Zustimmung in der Union in den Ver-
kehr gebracht worden ist

o dies gilt nicht, wenn der Patentinhaber berechtigte Griinde hat, sich
dem weiteren Vertrieb des Erzeugnisses zu widersetzen

Lernziele zu Kapitel 7:

1. Welche unterschiedlichen Arten des Lizenzvertrages kdnnen un-
terschieden werden?

2. Welches sind die kartellrechtlichen Rahmenbedingungen fir Li-
zenzvertrdge? Erldutern Sie die Grundstruktur von Artikel 101

AEUV

3. Erlautern Sie das Prinzip der "Schirmfreistellung” nach Artikel 2
TT-GVO Nr. 316/2014
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Description

L'invention concerne un consigneur & chaine
pour chariot de transport de marchandises du type
comprenant une clé montée & une extrémité d'une
chaine dont'autre extrémité est solidaire d'un chariot,
ladite clé coopérant avec une serrure a monnayeur
d'un autre chariot pour libérer une piéce de consigne
(monnaie) qu'il contient en verrouillant les deux cha-
riots I'un & l'autre, le déverrouillage étant produit par
introduction d'une piece de consigne qui ouvre ladite
serrure et y reste prisonniére.

Un tel consigneur est connu par exemple par EP-
A-0125127.

Les consigneurs pour chariots ont regu une appli-
cation importante par les avantages qu'ils apportent
aux magasins, gares, aérogares, etc. : formation de
files de chariots disponibles pour les utilisateurs au
moyen d'une piéce de consigne qui est restituée,
dégagement des allées de circulation, parkings et
garages, et diminution sensible des pertes et endom-
magements de chariots.

Les appareils rigides connus, dans lesquels laclé
etla serrure 2 monnayeur sont d’'une seule piéce, per-
mettent une utilisation simple mais présentent des
inconvénients, principalement d’'encombrement et de
difficulté de montage. Ils s'adaptent mal lorsque le
terrain est en pente.

Les consigneurs & chaine connus sont peu
encombrants car ils peuvent étre montés sur la poi-
gnée du chariot, s'adaptent bien sur des chariots de
dimensions diverses et leur souplesse permet de les
utiliser sur des terrains inclinés. Cependant, leur uti-
lisation au déverrouillage est compliquée par un posi-
tionnement précis de la piece de consigne, une
introduction délicate de la clé, une manoeuvre supplé-
mentaire d'un organe de manceuvre.

On connait par ailleurs (FR-A-596099) une
serrure & consigne pour le verrouillage d'une fiche
dans laquelle deux leviers pivotent chacun autour
d'un axe d'extrémité et verrouillent la fiche par des
salllies intermédiaires de ces leviers. Un mécanisme
de verrouillage & ressort est prévu pour maintenir un
jeton de consigne quand la fiche est sortie et pourlibé-
rer le jeton lorsque la fiche est verrouillée. Cette
semure, qui pourrait &tre adaptée a un consigneur du
type précédent, est de construction extrémement
compliquée, coliteuse, encombrante et fragile.

La présente invention vise & créer un nouveau
consigneur & chaine qui soit simple, donc économi-
que, léger et peu encombrant, fiable et résistant,

A cet effet, I'invention a pour objet un consigneur
a chaine pour chariot de transport de marchandises
du type comprenant une clé montée a une extrémité
d'une chaine dont I'autre extrémité est solidaire d'un
chariot, ladite clé coopérant avec une serrure 2 mon-
nayeur d'un autre chariot pour libérer une piéce de
consigne (mennaie) qu'il contient en verrouillant les
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deux chariots I'un & l'autre, le déverrouillage étant
produit par introduction d’une piéce de consigne qui
ouvre |adite serrure et y reste prisonniére, caractérisé
par le fait que la serrure a consigneur comprend deux
leviers pivotant chacun autour d'un axe intermédiaire,
qu'une extrémité de chaque levier coopére avec des
crans ménagés sur ladite clé et I'extrémité opposée
de chaque levier coopére avec ladite piéce de consi-
gne, lesdits leviers étant soumis & I'action d'une pail-
lette de verrouillage, rappelée par ressort et
coopérant avec ladite clé, de telle sorte que, a I'état
de condamnation, la clé est retenue prisonniére par
lesdites extrémités de chaque levier et, en position de
libération, la piéce de consigne est maintenue entre
les extrémités opposées des leviers.

L'invention sera bien comprise & la lecture de la
description suivante faite en se référant au dessin
annexé dans lequel :

—la figure 1 est une vue en coupe axiale d'un

consigneur selon un exemple de réalisation de

I'invention, en position de condamnation sur un

autre consigneur identique ;

—la figure 2 est analogue a la figure 1, pour la

position de décondamnation ; et

—la figure 3 est une vue en coupe fransversale

du consigneur des figures 1 et 2, la partie supé-

rieure représentant la position de condamnation
et la partie inférieure la position de décondamna-
tion.

Le consigneur comprend une serrure & mon-
nayeur comportant un corps ou bottier 1 dans lequel
peut pénétrer une clé 2’ munie d’'un manche 3’ d'un
consigneur identique. Un ressort 4 rappelle une pail-
lette 5 de verrouillage d'un levier ou palpeur 6 dont
une extrémité coopére avec la clé 2' et ['autre extré-
mité avec une piéce de monnaie 7 faisant office de
consigne

Le boitier 1 est fixé sur la barre de guidage 8 d'un
chariot par l'intermédiaire d'une vis traversante 9,
Une soudure 10 relie un anneau 11 au boftier 1 etune
chaine 12 est fixée sur I'anneau 11 et porte & son
extrémité une clé (non représentée) identique 4 la clé
2'. Les leviers ou palpeurs 6 sont pivotants chacun
autour d'un axe 13,

Le fonctionnement est le suivant :

A I'état de condamnation (figure 1 et haut de la
figure 3), la clé 2', salidaire du chariot précédent (non
représenté) dans une file, est retenue prisonniére par
les extrémités des leviers-palpeurs 6 maintenus
ancrés par le ressort 4,

Si on introduit une piéce de monnale 7 dans la
serrure, elle actionne les leviers-palpeurs 6 en rota-
tion autour des axes 13, ce quilibére laclé 2, Entirant
sur la poignée 8 du chariot, la clé 2’ sort de |a serrure,
libérant Ia paillette 5 qui monte au niveau des leviers-
palpeurs 6. Le chariot estlibéré, la piéce 7 étant main-
tenue entre les extrémités des leviers B qui sont
eux-mémes verrouillés par la paillette 5 poussée par
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le ressort 4.

On voit ‘que le dispositif selon I'invention, avec
une structure trés simple, permet une condamnation
et une décondamnation automatiques du consigneur.

Revendications

1. Consigneur & chaine pour chariot de transport
de marchandises du type comprenant une clé (2')
montée & une extrémité d'une chaine dont |'autre
extrémité est solidaire d'un chariot, ladite clé coopé-
rant avec une serrure & monnayeur d'un autre chariot
pour libérer une piéce de consigne (7) (monnaie) qu'il
contient en verrouillant les deux chariots I'un a I'autre,
le déverrouillage étant produit par introduction d’'une
pigce de consigne (7) qui ouvre ladite serrure et y
reste prisonniére, caractérisé par le fait que Ia serrure
a consigneur comprend deux leviers pivotant chacun
autour d'un axe intermédiaire, qu'une extrémité de
chaque levier (6) coopére avec des crans ménagés
sur ladite clé (2') et I'extrémité opposée de chaque
levier (B) coopére avec ladite pigce de consigne (7),
lesdits leviers (6) étant soumis & I'action d'une pail-
lette de verrouillage (5), rappelée par ressort (4) et
coopérant avec ladite clé (2'), de telle sorte que, a
I'état de condamnation, la clé (2') est retenue prison-
niére par lesdites extrémités de chaque lavier (6) et,
en position de libération, la piéce de consigne (7) est
maintenue entre les extrémités opposées des leviers
(8).

2. Consigneur selon la revendication 1, caracté-
risé par le fait que la clé (2') est reliée au boitier (1)
de la serrure par une chaine (12).

Patentanspriiche

1. KettenpfandschloB fiir Einkaufswagen, enthal-
tend einen Schlissel (2'), der an einem Ende einer
Kette angebracht ist, deren anderes Ende fest mit ei-
nem Wagen verbunden ist, wobei der genannte
Schlissel mit einem MinzautomatenschloB eines
anderen Wagens zusammenwirkt, um ein darin ent-
haltenes Pfandstiick (7) (Miinze) durch Vemriegelung
der beiden Wagen miteinander freizugeben, wobei
die Entriegelung durch Einfihrung eines Pfandstiicks
(7) bewirkt wird, welches das genannte SchloB &ffnet
und darin verbleibt, dadurch gekennzeichnet, dal
das PfandschloR zwei jeweils um eine Zwische-
nachse schwenkbare Hebel enthilt, daR ein Ende
jedes Hebels (6) mitam genannten Schiissel (2) vor-
gesehenen Kerben zusammenwirkt und das jedem
Hebel (6) gegeniberliegende Ende mit dem genann-
ten Pfandstick (7) zusammenwirkt, wahrend die
genannten Hebel (6) der Einwirkung einer Verriege-
lungsfahne (5) ausgesetzt sind, die durch eine Feder
(4) zurlickgeholt wird und mit dem genannten Schlds-
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sel (2') so zusammenwirkt, dal der Schiissel (2') im
verriegelten Zustand von den genannten Enden jedes
Hebels (6) festgehalten wird und dal das Pfandstiick
(7) Im entriegelten Zustand zwischen den gegeniiber-
liegenden Enden der Hebel (6) festgehalten wird.

2. Pfandschlo® nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB der Schidssel (2) durch eine
Kette (12) mit dem Gehause (1) des Schlosses ver-
bunden ist.

Claims

1. A chain refunding padlock for trolleys used for
transporting goods of the type including a key (29
mounted at one end of a chain the other end of which
is rigidly connected to a trolley, said key cooperating
with a money releasing lock of another trolley so as
to release a consignement token (coin) (7) which it
contains by latching the two trolleys to one another,
the unlatching being produced by the introduction of
a consignment token (7) which opens said lock and
remains captured therein, characterized by the fact
that the consignmentlock includes two levers pivoting
each about an intermediate axis, one end of each
lever (6) cooperates with notches provided on said
key (2') and the opposite end of each lever (6) coop-
erates with said consignment token (7), said levers (6)
being subjected to the action of a latching bolt (5),
returned by a spring (4) and cooperating with said key
(2') so that, in the blocked state, the key (2') is
retained captured by said ends of each lever (6) and,
in the released position, the consignment token (7) is
retained between the opposite ends of the levers (6).

2. A refunding padlock according to claim 1,
characterized by the fact that the key (2') is connected
to the casing (1) of the lock via a chain (12).
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Anlage 1a zum Patentrecht

Merkmalsanalyse
des Anspruchs 1 des Klagepatents

Es handelt sich um ein Kettenpfandschloss fir Einkaufswagen;

das Kettenpfandschloss enthélt einen Schlissel, der an einem Ende
einer Kette angebracht ist, deren anderes Ende fest mit einem Wagen
verbunden ist;

der Schlussel wirkt mit dem Milnzautomatenschluss eines anderen
Wagen zusammen, um ein darin enthaltenes Pfandstiick (Miinze) durch
Verriegelung der beiden Wagen miteinander freizugeben;

die Entriegelung wird durch Einfihrung eines Pfandstliickes bewirkt,
welches das genannte Schloss 6ffnet und darin verbleibt.

Das Pfandschiass enthalt zwei jeweils um eine Zwischenachse
schwenkbare Hebel;

das eine Ende jedes Hebels wirkt mit am Schlissel vorgesehenen
Kerben zusammen,

das jedem Hebel gegeniiberliegende Ende wirkt mit dem Pfandstiick
zusammen;

die Hebel sind der Einwirkung einer Verriegelungsfahne ausgesetzt, die
durch eine Feder zurickgeholt wird und mit dem Schlissel
zusammenwirkt;

die Zusammenwirkung erfolgt in der Art, dass der Schlissel im
verriegelten Zustand von den Enden jedes Hebels festgehalten wird
und dass das Pfandstiick im entriegelten Zustand zwischen den
gegeniberliegenden Enden der Hebel festgehalten wird.
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Die vorliegende Erfipdung betrifft Sicherheitsrasierer und
Sicherheitsrasierer mit Klingeneinheiteﬁ'mit einer Gruppe von
drei Klingen, die parallele scharfe Kanten definieren, die so
angeordnet sind, dass sie nacheinander lber eine rasierte
Hautoberflidche verlaufen, entsprechend der Art, die in dem
U.S. Patent US-A-4.200.976 mit drei Klingen offenbart wird.
Wie dies im Fach allgemein bekannt ist, konnen
Klingeneinheiten dauerhaft an einem Rasiererhandstiick
angebracht werden oder in Form von entfernbaren Einheiten

. vorgesehen sein, die ausgewechselt werden konnen, wenn die
Klingenschneidkanten stumpf geworden sind. Bei einer anderen
Art von Rasierer kann die Klingeneinheit fest an der
Verwendungsposition an dem Handstiick oder um eine parallel zu
den Klingenkanten verlaufenden Achse schwenkbar angebracht
werden. Die vorliegende Erfindung ist auf alle drei dieser

Formen von Klingeneinheiten anwendbar.

In den vergangenen Jahren wurden Sicherheitsrasierer mit
Klingeneinheiten mit zwei Klingen in sehr grofen Stiickzahlen
verkauft, und es wird allgemein anerkannt, dass sie ein
besseres Rasurergebnis liefern, was speziell fir die Glatte
gilt, als Rasierer mit Einzelklinge. Ferner wurden lber die
Jahre hinweg zahlreiche schriftliche Vorschldge fiir
Sicherheitsrasierer mit mehreren Klingen unterbreitet. Eine
Klingeneinheit mit vielen Klingen kann eine glattere Rasur
liefern als eine vergleichbare Klingeneinheit mit nur einer
oder zwei Klingen. Die Gl&tte der erreichten Rasur ist
allerdings nur ein Parameter, die Anwender zur Beurteilung der
Leistung eines Rasierers verwenden. Das Hinzufiigen weiterer
Klingen kann sich deutlich nachteilig auf die Merkmale und
Eigenschaften einer anderen Klingeneinheit auswirken, speziell
auf die Zugkrédfte, die man spilirt, wenn die Klingeneinheit iiber

die Haut gefiihrt wird, was zur Folge hat, dass die

h__\



Gesamtleistung der Klingeneinheit deutlich schlechter
ausfillt, obwohl eine glattere Rasur erreicht werden kann.
Daraus folgt, dass nach unserem Kenntnisstand bis heute keine
Rasierer mit Klingeneinheiten, die mehr als zwei Klingen

aufweisen, auf dem Markt erfolgreich gewiesen sind.

Es konnte festgestellt werden, dass die friktionalen Zugkradfte
bei einer Klingeneinheit mit drei Klingen auf einem
brauchbaren Niveau gehalten werden kénnen, wdhrend
gleichzeitig eine verbesserte Rasureffizienz erméglicht wird,
indem die Klingen im Verhdltnis zueinander und zur Schutz- und
Kappenoberfldachen angeordnet werden, die vor und hinter den

Klingenkanten gemdf einer bestimmten geometrischen Disposition

positioniert sind. Vorgesehen ist somit
Erfindung eine Klingeneinheit fiir einen

gemdh den gegenstdndlichen Anspriichen 1

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf

beschrdnkt, bei denen die Klingen starr

gemdl der vorliegenden
Sicherheitsrasierer

und 13.

Klingeinheiten

an einer festen

Position im Verh&dltnis zu der Schutzeinrichtung und/oder der
Kappe angebracht sind. Wenn die Klingen beweglich sind, so
handelt es sich bei den hierin festgelegten geometrischen
Parametern um die Parameter, die gelten, wenn sich die Klingen

an ihren normalen Ruhestellungen befinden.

Die Klingenexposition ist als der senkrechte Abstand oder die
Hohe der Klingenkante gemessen im Verhdltnis zu einer
tangentialen Ebene zu den Hautberihrungsoberfldachen der
Elemente der Klingeneinheit definiert, die als n&chste vor und
hinter der Kante angeordnet sind. Bei der erfindungsgemdBen
Klingeneinheit mit drei Klingen wird die Exposition der ersten
oder primdren Klinge somit in Bezug auf eine Ebene gemessen,

die tangential zu der Schutzeinrichtung und der Kante der



zweiten Klinge verlduft, und wobei die Exposition der dritten
oder tertidren Klinge in Bezug auf eine‘Ebene gemessen wird,
die tangential zu der Kante der zweiten Klinge und der Kappe

verlauft.

Die U.S. Patente US-A-1.920.711 und US-4.146.958
veranschaulichen Rasierer mit mehreren Klingen. In den U.S.
Patenten US-A-3.842.502 und US-A-4.200.976 werden Rasierer mit
Gruppen aus drei Klingen offenbart. Das letztgenannte Dokument
offenbart einen Sicherheitsrasierer mit einer
Schutzeinrichtung, einer Kappe und einer Gruppe aus drei
Klingen und wird als das verwandteste Dokument gemdRl dem Stand

der Technik angesehen.

Vorgesehen ist gemdBl der vorliegenden Erfindung eine
Klingeneinheit fir einen Sicherheitsrasierer, wobei die
Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung, eine Kappe
und eine Anordnung von drei Klingen mit parallelen scharfen
Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung und der Kappe
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Klinge, die die der Schutzeinrichtung am ndchsten angeordnete
Kante definiert, eine Exposition von nicht mehr als Null
aufweist, wobei die dritte Klinge, die die der Kappe am
ndchsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit
einem positiven Wert aufweist, und wobei die zweite Klinge
eine Exposition aufweist, die nicht kleiner ist als die
Exposition der ersten Klinge und nicht groBer als die

Exposition der dritten Klinge.

Vorgesehen ist gemdB einem bevorzugten Ausfihrungsbeispiel der
Erfindung eine Klingeneinheit fiir einen Sicherheitsrasierer,
wobei die Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung,

eine Kappe und eine Anordnung von drei Klingen mit parallelen



scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung und der
Kappe angeordnet sind, dadurch gekennze{bhnet, dass die erste
Klinge, die die der Schutzeinrichtung am ndchsten angeordnete
Kante definiert, eine Exposition mit einem negativen Wert von
nicht weniger als -0,2 mm aufweist, wobei die dritte Klinge,
die die der Kappe am ndchsten angeordnete Kante definiert,
eine Exposition mit einem positiven Wert von nicht mehr als
+0,2 mm aufweist, und wobei die zweite Klinge eine Exposition
aufweist, die nicht kleiner ist als die Exposition der ersten

Klinge und nicht groéBer als die Exposition der dritten Klinge.

Die primare Klinge weist eine negative Exposition auf, d.h.
sie ist unterhalb der relevanten Tangentialebene angeordnet,
und die tertidre Klinge weist eine positive Exposition auf,
d.h. sie ist oberhalb der relevanten Tangentialebene
angeordnet. Diese Anordnung neigt im Effekt dazu, di durch die
entsprechenden Klingen ausgefiihrten Arbeiten zu abzugleichen,
da die filhrende Klinge in einem Rasierer mit einer Mehrzahl
von Klingen dazu neigt, die meiste Arbeit zu verrichten.
Natiirlich darf die Exposition der primdren Klinge nicht so
gering sein, dass sie keinen wirksamen Kontakt mit der zu
rasierenden Hautoberfldche herstellt. Die zuldssige
Mindestexposition wird durch die Abmessungen der anderen
Klingeneinheiten beeinflusst, wie etwa den Abstand von der
Hauteingriffsoberfldche der Schutzeinrichtung zu der Kante,
d.h. die "Spanne" der primdren Klinge. Der Begriff "Spanne"
betrifft hierin den Abstand von der Klingenkante zu dem
Hautberihrungselement unmittelbar vor der Kante, gemessen
entlang einer Tangentiallinie, die sich zwischen dem genannten
Element und der genannten Klingenkante erstreckt. Bei einer
angenommenen nicht groffen Spanne, d.h. von nicht mehr als etwa
1,5 mm, ist eine Exposition von mindestens -0,2 mm fir die

primdre Klinge zufriedenstellend. Bei einer Spanne von etwa



0,7 mm hat sich eine Exposition von etwa -0,04 mm fir die
primdre Klinge als sehr geeignet erwieséh. Wenn die Exposition
der primaren Klinge nicht grofBer ist als Null, sollte die
Spanne nicht sehr klein sein, wobei zu diesem Zweck eine
Mindestspanne von etwa 0,5 mm vorgeschlagen wird. Es ist
vorteilhaft, wenn die Spanne der primdren Klinge kleiner ist
als zum Beispiel ungefdhr die Halfte der Spanne zwischen den
Kanten der primdren und der sekunddren Klinge sowie die Spanne

zwischen der sekunddren und der tertidren Klinge.

Praktische Einschrédnkungen begriinden ebenfalls eine maximal
zuldssige Exposition fiir die tertidre Klinge. Diese sollte zum
Beispiel nicht so groB sein, dass die tertidre Klinge ein zu
hohes Risiko der Verursachung eines Hautschnittes aufweist. Es
wird davon ausgegangen, dass eine maximale Exposition von etwa
+0,2 mm zufriedenstellende Ergebnisse gewahrleistet. Eine
entsprechend geeignete Spanne fiir die tertidre Klinge liegt im
Bereich von 1,0 bis 2,0 mm, wobei dies auch filir die zweite

Klinge gilt.

Die Exposition der zweiten oder sekunddren Klinge ist nicht
kleiner als die Exposition der primdren Klinge und nicht
grofler als die Exposition der tertidren Klinge. Eine stetig
ansteigende Klingenexposition hat sich als am wirksamsten
erwiesen. Somit entspricht der Wert der Exposition der
sekunddren Klinge im Idealfall ungefdhr dem Mittel zwischen
den Expositionswerten der primdren und der terti&dren Klinge,
und wobei sehr zufriedenstellende Testergebnisse erzielt
werden konnten, wenn alle drei Klingenkanten in einer
gemeinsamen Ebene liegen. In dem meisten Ausfithrungsbeispielen
liefert eine Klingenexposition, die im wesentlichen gleich
Null ist, sehr zufriedenstellende Ergebnisse. Wir empfehlen

fiir die Exposition der tertidren Klinge einen positiven Wert,



dessen Ausmall der negativen Exposition der primdren Klinge

entspricht.

Ein weiterer Faktor, der die den Klingen zugeordneten
Zugkrafte beeinflussen kann, ist der Rasurwinkel, d.h.
gemessen wird der Winkel zwischen einer Ebene, welche die
Klingenspitze halbiert, und der Ebene, im Verhdltnis zu
welcher die Klingenexposition gemessen wird. Allerdings sind
die Klingenrasurwinkel nicht kritisch und zuldssig sind Werte
innerhalb eines umfassenden Bereichs von zum Beispiel 19 bis
28°. Die drei Klingen miissen nicht alle die gleichen
Rasurwinkel aufweisen, wobel die wirksamsten Werte von der fir
jede Klinge ausgewdhlten Spanne und Exposition abhdngen

kénnen.

Fiir eine Klingeneinheit filir einen Sicherheitsrasierer mit drei
Klingen und einer Anordnung gemdB den hierin vorgesehenen
Ausfilihrungen konnte im Vergleich zu einem Rasierer mit zweil
Klingen eine verbesserte Gesamtrasurleistung festgestellt

werden.

Nachstehend sind einige besondere Ausfiihrungsbeispiele der
Erfindung in Bezug auf die beigefiigten Zeichnungen

beschrieben. Darin zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines transversalen
Querschnitts durch eine Konstruktion, die durch die Anspriche
nicht geschiitzt ist, da die Exposition der dritten Klinge

gleich Null ist; und

Figur 2 eine schematische Darstellung eines transversalen
Querschnitts durch das bevorzugte Ausfiihrungsbeispiel der

Erfindung.



In den beiden Abbildungen aus den Figuren 1 und 2 ist ein
Klingeneinheit filir einen Sicherheitsrasierer zur Anbringung an
einem Rasiererhandstick dargestellt. Die Klingeneinheit kann
dauerhaft an dem Handstiick angebracht werden, wie zum Beispiel
an einem Einwegrasierer, wobei die Einheit aber auch als '
Patrone ausgebildet sein kann, die entfernbar an dem Handstick
angebracht wird. In beiden Fdllen bildet das Handstiick keinen
Bestandteil der vorliegenden Erfindung und muss somit nicht

ndher beschrieben werden.

Jede der veranschaulichten Klingeneinheiten weist einen Rahmen
1 auf, der eine Schutzeinrichtung 2 und eine Kappe 3
definiert. GemdR der Abbildung umfasst die Kappe einen an dem
Rahmen angebrachten Gleitstreifen 4. Der Streifen kann eine im
Fach allgemein bekannte Ausfiihrung aufweisen. Der Rahmen tréagt
primdre, sekunddre und tertidre Klingen 11, 12, 13 mit
parallelen, scharfen Kanten. Die Klingen missen durch den
Rahmen fest getragen werden, so dass sie im wesentlichen fest
an ihren dargestellten Verwendungspositionen verbleiben (bei
jeglicher elastischer Verformung der Klingen durch wdhrend der
Rasur auf die Klingen ausgeiibte Krdfte). Alternativ koénnen die
Klingen fiir eine eingeschrdnkte Bewegung gegen
Federriickholkrdfte gelagert werden, wie zum Beispiel bei der
Ansicht der Zeichnungen in eine abwdrts gerichtete Richtung.
Die grundlegende Konstruktion und Montage der Klingeneinheiten
entspricht der herkémmlichen Art und Weise, wobei die
neuartigen Aspekte der vorliegenden Erfindung in der
Bereitstellung einer Anordnung von drei Klingen in der
Klingeneinheit liegen, die im Verhdltnis zueinander und zu der
Schutzeinrichtung und der Kappe in bestimmen Dispositionen

vorgesehen sind.



Bei der Klingeneinheit aus der Abbildung aus Figur 1 liegen
die Kanten aller drei Klingen in einer demeinsamen Ebene P,
wobei die Ebene ferner tangential zu den
Hauteingriffsoberfldchen der Schutzeinrichtung und der Kappe
liegt, so dass die Ebene die "Expositionsebene" bildet, im
Verhdltnis zu welcher die Klingenexpositionen spezifiziert
sind. Tatsdchlich entspricht die Exposition filir jede der drei
Klingen 11, 12, 13 Null. Die Spanne S; der primdren Klinge 11
liegt im Bereich von 0,5 bis 1,5 mm und entspricht
vorzugsweise im wesentlichen 0,70 mm. Die Spanne S, der
sekunddren Klinge 12 und die Spanne S; der tertiidren Klinge 13
weisen Werte im Bereich von 1,0 bis 2,0 mm auf. In der
Abbildung entsprechen sie einem Wert von im wesentlichen 1,50
mm. Die Kante der tertidren Klinge weist vor der Kappe einen
Abstand S4 von im wesentlichen 1,80 mm auf. In dem AusmaB, in
dem die primdre Klinge eine Exposition von Null aufweist und
die tertidre Klinge ebenfalls eine Exposition von Null
aufweist, zeigt die vorliegende Konstruktion eine Anordnung,
bei der die Klingeneinheit sehr gute Rasurergebnisse liefert,
was die erreichte Gldtte der Rasur sowie die
zufriedenstellende Gesamtleistung unter Beriicksichtigung aller

Rasureigenschaften betrifft.

Wie dies in der Abbildung aus Figur 1 dargestellt ist, weisen
alle drei Klingen den gleichen Rasurwinkel A auf, wobei dies
jedoch nicht wesentlich ist. Eine bevorzugtere
Klingenanordnung ist in der Abbildung aus Figur 2 dargestellt.
Die Spannen S;, Sz, S3 und S; entsprechen den vorstehend in
Bezug auf die Abbildung aus Figur 1 vorgesehenen Werten. Die
primdre Klinge weist in diesem Ausfihrungsbeispiel eine
Exposition von -0,04 mm auf, wobei die Exposition der
sekunddren Klinge 12 gleich Null ist. Dabei liegen die Kanten

aller drei Klingen wie in der Abbildung aus Figur 1 in einer



gemeinsamen Ebene P und die Exposition der tertidren Klinge 13
entspricht +0,06 mm. Somit ist eine progressiv hdhere
Klingenexposition von der fiihrenden Klinge 11 zu der hinteren

Klinge 13 gegeben.

Bei den erfindungsgemédBen Ausfiihrungsbeispielen konnen die
Zugkrdfte in Bezug auf die Klinge, welchen die Klingeneinheit
im Einsatz ausgesetzt ist, durch die Auswahl der Werte der
Klingenexposition verringert werden, wdhrend gleichzeitig
gewadhrleistet wird, dass eine verbesserte Effizienz der Rasur

durch drei scharfe Klingen sichergestellt wird.
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Patentanspriliche
1. Klingeneinheit fiir einen Sicherheitsrasierer, wobei die

Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung (2), eine
Kappe (3) und eine Anordnung von drei Klingen (11, 12, 13) mig
parallelen scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung
und der Kappe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Klinge (11), die die der Schutzeinrichtung am
ndchsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition von
nicht mehr als Null aufweist, wobei die dritte Klinge (13),
die die der Kappe am ndchsten angeordnete Kante definiert,
eine Exposition mit einem positiven Wert aufweist, und wobei
die zweite Klinge eine Exposition aufweist, die nicht kleiner
ist als die Exposition der ersten Klinge und nicht gréfer als

die Exposition der dritten Klinge.

2. Klingeneinheit filir einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der ersten

Klinge einen negativen Wert aufweist.

3 Klingeneinheit filir einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der ersten
Klinge einen negativen Wert von nicht weniger als -0,2 mm

aufweist.

4, Klingeneinheit fir einen Sicherheitsrasierer nach einem
der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne
zwischen der ersten Klingenkante und der Schutzeinrichtung im

Bereich von 0,5 mm bis 1,5 mm liegt.

G Klingeneinheit flr einen Sicherheitsrasierer nach einem

der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
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Exposition der ersten Klinge im wesentlichen gleich -0,04 mm

ist.

6. Klingeneinheit fiir einen Sicherheitsrasierer nach einem
der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Exposition der dritten Klinge eine positiven Wert aufweist,

der nicht groBer ist als +0,2 mm.

T Klingeneinheit filir einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen der Kante
der dritten Klinge und der Kante der zweiten Klinge im Bereich

von 1,0 mm bis 2,0 mm liegt.

8. Klingeneinheit fiir einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen der Kante
der zweiten Klinge und der Kante der ersten Klinge im Bereich

von 1,0 mm bis 2,0 mm liegt.

s Klingeneinheit fiir einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Spanne zwischen den Kanten
der ersten und zweiten Klingen und/oder zwischen den Kanten

der zweiten und dritten Klingen im wesentlichen gleich 1,5 mm

ist.

10. Klingeneinheit fiir einen Sicherheitsrasierer nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Exposition der zweiten

Klinge im wesentlichen gleich Null ist.

11. Klingeneinheit flir einen Sicherheitsrasierer nach einem
der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Exposition der dritten Klinge einen positiven Wert aufweist,
der im wesentlichen in der Hohe dem negativen Wert der

Exposition der ersten Klinge entspricht.
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12. Klingeneinheit flir einen Sicherheitsrasierer nach einem
der Anspriiche 1 bis 11, dadurch gekennzéichnet, dass die
Spanne (51) zwischen der Kante der ersten Klinge (11) und der
Schutzeinrichtung (2) im wesentlichen kleiner ist als die
Spanne (52) zwischen den Kanten der ersten und zweiten Klingen
(11, 12) und die Spanne (53) zwischen den Kanten der zweiten

und dritten Klingen (12, 13).

13. Klingeneinheit flir einen Sicherheitsrasierer, wobei die
Einheit folgendes umfasst: eine Schutzeinrichtung (2), eine
Kappe (3) und eine Anordnung von drei Klingen (11, 12, 13) mit
parallelen scharfen Kanten, die zwischen der Schutzeinrichtung
und der Kappe angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die erste Klinge (11), die die der Schutzeinrichtung am
nachsten angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit
einem negativen Wert von nicht weniger als -0,2 mm aufweist,
wobei die dritte Klinge (13), die die der Kappe am ndchsten
angeordnete Kante definiert, eine Exposition mit einem
positiven Wert von nicht mehr als +0,2 mm aufweist, und wobei
die zweite Klinge (12) eine Exposition aufweist, die nicht
kleiner ist als die Exposition der ersten Klinge (11) und

nicht groBer als die Exposition der dritten Klinge (13).

M 7830



94929295.7

EXP -0,04
2

UL

EXP +0,06




Anlage 3

Européisches Patentamt
® 0’ European Patent Office @ Verdffentlichungsnummer: 0319521
Office européen des brevets B1

® EUROPAISCHE PATENTSCHRIFT

@® g$mﬂegtlichungstag der Patentschrift: 6 wnt.c.:: F16L 33/04, F16L 3/10
109

@) Anmeldenummer: 89101504.2

@ Anmeldetag: 20.11.86

@ Veréffentlichungsnummer der frilheren Anmeldung

nach Art. 76 EPU: 0225515

&) Rohrschelle.
@ Prioritdt: 07.12.85 DE 3543383 @ Patentinhaber: Miiller, Franz, Eichelhéherstrasse 1,
D-6200 Wieshaden(DE)
@ Verbffentlichungstag der Anmeldung:
07.06.89 Patentblatt 89/23 (@ Erfinder: Milller, Franz, Eichelhiiherstrasse 1,
D-6200 Wiesbaden(DE)

@ Bekanntmachung des Hinwelses auf die Patenterteilung:
31.10.90 Patentblatt 90/44 @ Vertreter: Jochem, Bemd, Dipl.-Wirtsch.-Ing.,

Patentanwiélte Beyer & Jochem

Postfach 17 01 45 Staufenstrasse 36,

&) Benannte Vertragsstaaten: D-6000 Frankfurt/Main 1(DE)
ATCHDEESFRGBITLINL

6 Entgegenhaltungen:
DE-A-3308 459
DE-A-3346 423
DE-A-341529%4
DE-U-8511234
US-A-2941273

319 521 B1

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des européischen
Patents im Européischen Patentblatt kann jedermann beim Europaischen Patentamt gegen das erteilte europiische Patent
n Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schrifilich einzureichen und zu begrlinden. Er gilt erst als eingelegt, wenn die
Einspruchsgebiihr entrichtet worden ist (Art. 99(1) Européisches Patentlibereinkommen).

ACTORUM AG



1 EP 0319 521 B1 2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Rohrschelle, beste-
hend aus einem ringfdrmigen Bligel mit wenigstens
einer Offnung, die durch eine Spannschraube
schlieBbar ist, deren FuBl auf der einen Seite der
Offnung mit Gewindeeingriff gelagert und deren
Kopf auf der anderen Seite der Offnung durch ein
Loch in einem am Biigel angebrachten Flansch hin-
durchfiihrbar und festlegbar ist.

Eine derartige Rohrschelle ist z. B. in der DE-A-
33 08 459 beschrieben. Dort ist ein Langloch im
Flansch mit Bezug auf die Mittellangsachse der
Rohrschelle radial innen offen. Der Kopf der
Spannschraube wird beim Einhaken durch ein aus-
reichend groBes Loch im Blgel hindurchgefiihrt,
welches in das Langloch Gibergeht. Da beide die Off-
nung der einteiligen Schelle begrenzenden Flan-
sche starr am Bigel sitzen, ist selbst bei einer diin-
nen Rohrschelle die zum Einhaken not wendige Be-
weglichkeit der Spannschraube nur dann
gewdhrleistet, wenn viel Spiel zwischen dem Rohr
und der Rohrschelle vorhanden, also deren Off-
nung sehr weit ist. Dies bedingt eine lange Spann-
schraube und in Anbetracht der groBen Zahl der bei
einem Bauobjekt normalerweise zu montierenden
Rohrschellen eine entsprechend lange Montagezeit
zum Anziehen der Spannschrauben un hat auBer-
dem den weiteren Nachteil, daB die im fertig montier-
ten Zustand weit von der geschlossenen Rohrschel-
le abstehenden Schrauben ggf. storend oder ge-
fahrlich sein kdnnen.

Bei einer anderen bekannten Rohrschelle gemaR
DE-A-33 46 423 ist der FuB der Spannschraube in
eine scheibenférmige Mutter eingeschraubt, die am
Biigel der Rohrschelle derart schwenkbar gelagert
ist, daB der Schraubenkopf von dem Biigel weg
nach auBen verschwenkt werden kann, um von dort
aus in ein radial auBen offenes Langloch in einem
Flansch auf der anderen Seite der Offnung der
Rohrschelle eingehakt zu werden. Abgesehen von
dem Mangel, daB diese Rohrschelle nur gering be-
lastbar ist, weil bei Verformung das Kopfende der
Spannschraube aus dem radial auBen offenen Lang-
loch herausrutscht, besteht aus in diesem Fall wie-
der der Nachteil, daB die Spannschraube verhélt-
nism&Big lang sein muB. Wenn gemaB DE-A-34 36
710 der Schraubenkopf durch ein gréBeres Loch im
Bigel radial von innen in das Langloch einge-
schwenkt wird, ist der Ubergang vom Biigel zum
Langloch geschwécht und man braucht ebenfalls ei-
ne verhéltnism&Big lange Schraube.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Rohrschelle der eingangs genannten Art zu schaf-
fen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spann-
schraube gut handhaben und leicht schlieBen 1aBt.

Vorstehende Aufgabe wird erfindungsgemal da-
durch gelost, daB der Kopf 24 der Spannschraube
10 mit Bezug auf deren Mittelldngsachse axial durch
das Laoch 36 im Flansch 20 hindurchfiihrbar ist und
durch eine vor dem Spannen zwischen Kopf 24 und
Flansch 20 eingefiihrte, mit einem am einen Ende of-
fenen Langloch 40 ausgebildete Unterlegscheibe
38 gehalten ist.
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Die Erfindung bietet den Vorteil, daB die Spann-
schraube unabhéngig von der Stdrke der Rohr-
schelle und vor allem auch bei nur geringem Spiel
zwischen Rohr und Rohrschelle, d. h. schmalem und
bei Verwendung einer Gummieinlage sogar minima-
lem Offnungsspalt, mit wenigen Umdrehungen ge-
spannt und daher sehr kurz sein kann.

Die Erfindung wird nachstehend anhand von in
der Zeichnung dargestellten Ausfihrungsbeispie-
len naher erldutert. Es ziegen:

Fig. 1 in Seitenansicht und teilweise im Schnitt ein
Rohrschelle ohne Gelenk und mit einem so groBen
Loch in einem Flansch, daB der Kopf der Spann-
schraube axial hindurchgefiihrt werden kann;

Fig. 2 u. 3 Langsschnitt und Seitenansicht einer
mit einem einseitig offenen Langloch ausgebildeten
Unterlegscheibe zur Verwendung bel der Rohr-
schelle nach Fig. 1;

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Flansch mit Durch-
steckloch der Rohrschelle nach Fig. 1;

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Unterlegscheibe
nach Fig. 2 und 3;

Fig. 6 u. 7 ein weiteres Ausfithrungsbeispiel ei-
nen;_l Unterlegscheibe im Langsschnitt und in Drauf-
sicht.

Bei der dargesteliten Rohrschelle ist sowohl ein
eine Spannschraube 10 tragender Flansch 34 als
auch der gegeniiberliegende Flansch 20 starr mit
dem Biigel 12 verbunden. In dem Flansch 20 befin-
det sich ein im Querschnitt so groBes Loch 36, daB
der Schraubenkopf 24 ohne weiteres hindurchge-
fihrt werden kann. Die Spannschraube 10 kdnnte
sich ohne Zuhilfenahme weiterer MaBnahmen dann
natiirlich auch wieder aus dem Loch 36 zurlickzie-
hen. Um dies zu verhindern und eine zuverlassige
Spannung zu ermdglichen, ist eine im Beispielsfall
besonders gestaltete Unterlegscheibe nach Fig. 2,
3 und 5 vorgesehen. Wesentlich ist, daB diese mit
38 bezeichnete Unterlegscheibe ein an einem Ende
offenes Langloch 40 hat, so daB sie nach dem Hin-
durchfiihren des Schraubenkopfs 24 durch Loch
36 zwischen den Flansch 20 und den Schrauben-
kopf 24 geschoben werden kann. Danach erstreckt
sich der Schraubenschaft durch das Langloch 40,
und der Schraubenkopf 24, welcher breiter ist als
das Langloch 40, kann sich nicht mehr durch das
Loch 36 zuriickziehen.

Die Unterlegscheibe 38 ist neben dem Langloch
40 an dessen offenem Ende mit zwei gegeniber-
liegenden Hdckern 42 geformt, deren Zwischen-
abstand kleiner ist als der Durchmesser des
Schraubenkopfs 24. Die Hocker 42 befinden sich
nach dem Festziehen der Spannschraube 10 neben
dem Schraubenkopf 24 und verhindern, daB die Un-
terlegscheibe 38 verloren geht oder abgezogen
wird.

Es empfiehlt sich, schon vor der Montage der
Rohrschelle die Unterlegscheibe 38 daran beweg-
lich, aber unverlierbar anzubringen. Zu diesem
Zweck hat der Flansch 20 gegeniberliegende seitli-
che Aussparungen 44, und die Unterlegscheibe 38
ist seitlich um den Flansch 20 herum, diesen hinter-
greifend, abgewinkelt, wie dies aus Fig. 3 ersicht-



3 EP 0319 521 B1 4

lich ist. Sie fiihrt sich somit in radialer Richtung auf
dem Flansch 20. Dabei greifen aus Fig. 5 ersichtlich
kleine seitliche Nasen 46 in die Aussparungen 44
ein, in die sie vorher eingeschnappt worden sind.
Die Anordnung der Nasen 46 an demjenigen Rand
der Unterlegscheibe 38, an welchem das Langloch
40 miindet, und die L&nge der Aussparungen 44 mit
Bezug auf die Lage des Lochs 36 gestatten es, die
Unterlegscheibe 38 bei der Montage der Rohrschel-
le zunéchst so weit radial nach auBen zuriickzuzie-
hen, daB der Schraubenkopf 24 durch das Loch 36
hindurchgefiihrt werden kann. Danach braucht nur
noch die Unterlegscheibe 38 nach radial innen zu-
rickgeschoben werden, um den Rohrschellenver-
schluB zu verriegeln.

Wie ersichtlich, kommt man bei der Rohrschelle
nach Fig. 1 bis 5 mit einer sehr kurzen Spannschrau-
be aus, da diese nur um die Starke der Unterleg-
scheibe 38, also nur verhdlt nismaBig wenig langer
sein muB als die Offnungsweite der Rohrschelle
beim SchlieBvorgang. Die Ausfithrung eignet sich
fir Rohrschellen mit zwei oder mehr ungen,
von denen eine oder mehrere in der vorstehend be-
schriebenen Weise ausgebildet und verschlossen
werden kdnnen.

Bei einem weiteren Ausfilhrungsbeispiel nach
Fig. 6 und 7 hat die dort im Langsschnitt und in
Draufsicht gezeigte Unterlegscheibe 48 im mittle-
ren Bereich eine Vertiefung 50. Diese ist im UmriB
so bemessen, daB sie kleiner ist als das Loch 36 im
Flansch 20. Im montierten Zustand wird die Vertie-
fung 50 durch die Spannschraube 10 teilweise in das
Loch 36 hineingedriickt, und dadurch die Unterleg-
scheibe 48 formschlissig auf dem Flansch 20 ge-
halten. Wenn die Vertiefung 50 auch auf der Ober-
seite der Unterlegscheibe 48 ausgepragt ist, sollie
sie dort im UmriB groBer sein als der Schrauben-
kopf, so daB sich im montierten Zustand die in Fig. 6
gezeigte Anordnung ergibt.

Patentanspriiche

1. Rohrschelle, bestehend aus einem ringférmigen
Biigel (12) mit wenigstens einer Offnung, die durch
eine Spannschraube (10) schlieBbar ist, deren Fuf
auf der einen Seite der Offnung mit Gewindeeingriff
gelagert und deren Kopf (24) auf der anderen Seite
der Offnung durch ein Loch (38) in einem am Biigel
(12) angebrachten Flansch (20) hindurchfihrbar
und festlegbar ist, dadurch gekennzeichnet, daB
der Kopf (24) der Spannschraube (10) mit Bezug auf
deren Mittelldngsachse axial durch das Loch (36) im
Flansch (20) hindurchfihrbar ist und durch eine
vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch
(20) eingefiihrte, mit einem am einen Ende offenen
Langloch (40) ausgebildete Unterlegscheibe (38)
gehalten ist.

2. Rohrschelle nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Unterlegscheibe (38) im ge-
spannten Zustand der Schraube (10) formschliissig
durch diese und/oder den Flansch (20) gehalten ist.

3. Rohrschelle nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Unterlegscheibe (38) in Rich-
tung des Langlochs (40) verschieblich, aber unver-
lierbar auf dem Flansch (20) sitzt.
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4. Rohrschelle nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Unterlegscheibe (48) im miit-
leren Bereich mit einer Vertiefung (50) ausgebildet
ist, welche im Umrif groBer ist als der Kopf der
Spannschraube (10), aber kleiner als das Loch (36)
im Flansch (20).

Claims

1. A pipe clamp, comprising an annular strap (12)
with at least one opening which can be closed by a
clamping screw (10), the tip of which is mounted on
one side of the opening by thread engagement and
the head (24) of which on the other side of the open-
ing can be passed through and located in a hole (36)
in a flange (20) attached to the strap (12), character-
ised in that the head (24) of the clamping screw (10)
can be passed axially, relative to its central longitu-
dinal axis, through the hole (36) in the flange (20)
and is retained by a washer (38) which is inserted
between the head (24) and the flange (20) before
tightening takes place and which is formed with a
slot (40) open at one end.

2. A pipe clamp according to Claim 1, character-
ised in that in the tightened condition of the screw
(10) the washer (38) is retained in form-locking man-
ner by the screw and/or the flange (20).

3. A pipe clamp according to Claim 1, character-
ised in that the washer (38) is mounted displaceably
in the direction of the slot (40) but captive on the
flange (20).

4. A pipe clamp according to Claim 2, character-
ised in that in its central region the washer (48) is
provided with a recess (50) which in cutline is larger
than the head of the clamping screw (10) but smaller
than the hole (386) in the flange (20).

Revendications

1. Collier de serrage formé d'un étrier annulaire
(12) avec au moins une ouverture, ce collier se fer-
mant & 'aide d'une vis de serrage (10) dont I'extrémi-
té est prévue du coté de l'ouverture muni du fileta-
ge et dont la téte (24) traverse de l'autre coté de
l'ouverture, un trou (36) d'une patte (20) de I'étrier
(12) pour se fixer, collier caractérisé en ce que la té-
te (24) de la vis de serrage (10) traverse le trou (36)
de la bride (20) axialement par rapport a I'axe longitu-
dinal médian et est maintenue par une rondelle (38) &
trous oblongs (40) ouverts & une exirémité, cette
rondelle étant mise en place enire la téte (24) et la
patte (20) avant le serrage.

2. Collier de serrage selon la revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la rondelle (38) est maintenue
par une liaison par la forme, lorsque la vis (10) est a
I'état serré, par la vis et/ou la patte (20).

3. Collier de serrage selon |a revendication 1, ca-
ractérisé en ce que la rondelle (38) est montée cou-
lissante dans la direction du trou oblong (40) mais
est reliée de maniére non détachable & la patte (20).

4, Collier de serrage selon la revendication 2, ca-
ractérisé en ce que la rondelle (48) comporte dans
sa zone médiane, une cavité (50) dont le contour est
supérieur a celui de la téte de la vis de serrage (10)
mais inférieur a celui du trou (36) de la patte (20).
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Anlage 4

Fallstudien zum Vorlesungsskript

1) Fallstudie ,,Briistle ./. Greenpeace*

Der Fallstudie liegt das Urteil des EuGH vom 18.10.2011 - Rechtssache C-34/10 zugrunde.
Der Fall wurde nach Art. 267 AEUV (Vorabentscheidung) vom BGH vorgelegt. Der
dahinterstehende Sachverhalt hat moralische und politische Dimension und betrifft das
Verstandnis menschlicher Embryonen sowie deren Verwendung fur industrielle oder
kommerzielle Zwecke.

Herr Briustle ist Inhaber eines deutschen Patents, das isolierte und gereinigte neurale
Vorlauferzellen, Verfahren zu ihrer Herstellung aus embryonalen Stammzellen und ihre
Verwendung zur Therapie von neuralen Defekten betrifft. Der Patentschrift zufolge ist die
Transplantation von Hirnzellen in das Nervensystem eine Erfolg versprechende Methode zur
Behandlung zahlreicher neurologischer Erkrankungen, u.a. Parkinson.

Um neurale Defekte beheben 2zu koénnen, sei die Transplantation von noch
entwicklungsfahigen Vorlauferzellen notwendig, die jedoch im Wesentlichen nur wahrend der
Entwicklung des Gehirns vorhanden seien. Auf das Gehirngewebe menschlicher Embryonen
zurickzugreifen, sei mit erheblichen ethischen Problemen verbunden und kénne nicht den
Bedarf an Vorlauferzellen decken, der fir die Erméglichung einer allgemein zugénglichen
zelltherapeutischen Behandlung erforderlich sei.

Die Patentschrift schlagt vor, embryonale Stammzellen fur die Herstellung von Zellen flr
Transplantationszwecke zu nutzen. Da sie pluripotent seien, kénnten sie in alle Zell- und
Gewebetypen ausdifferenzieren, und sie lielen sich Uber viele Passagen in ihrem
pluripotenten Zustand halten und vermehren.

Das BPatG hat, gestitzt auf § 22 Abs. 1 PatG, das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit es
Vorlauferzellen, die aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnen werden, und
die Verfahren zu ihrer Herstellung umfasst.

Gegen das Urteil wurde Berufung zum BGH eingelegt. Entscheidend ist, ob die technische
Lehre des Streitpatents, soweit sie aus menschlichen embryonalen Stammzellen gewonnene
Vorlauferzellen betrifft, gemal § 2 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 PatG von der Patentierung
ausgeschlossen ist. Die Antwort auf diese Frage hange wiederum davon ab, wie Art. 6 Abs.
2 Buchst. ¢ der Biotechnologie-Richtlinie (98/44/EG) auszulegen sei.

§ 2 PatG hat folgenden Wortlaut:

(1) Fur Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die éffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstolRen wirde, werden keine Patente erteilt; ein solcher Verstol3 kann nicht
allein aus der Tatsache hergeleitet werden, dass die Verwertung durch Gesetz oder
Verwaltungsvorschrift verboten ist.

(2) Insbesondere werden Patente nicht erteilt fr

3.
die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen
Zwecken;

Art. 6 der Biotechnologie-Richtlinie:

(1) Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die &6ffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoRen wiirde, sind von der Patentierbarkeit ausgenommen, dieser Verstol3
kann nicht allein daraus hergeleitet werden, dall die Verwertung durch Rechts- oder
Verwaltungsvorschriften verboten ist.

(2) Im Sinne von Absatz 1 gelten unter anderem als nicht patentierbar:



c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder kommerziellen
Zwecken;

Eine europaweit einheitliche Interpretation der Rechtsnormen wird hier angestrebt, um
Handelshindernisse abzubauen, ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes zu
gewahrleisten und industrielle Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Gentechnik
zu fordern.

Unterschiedliche Konzepte verschiedener Mitgliedstaaten wiirden den reibungslosen Ablauf
der Wirtschaft nachteilig beeinflussen, weil entsprechende Patente nur in den liberaleren
Mitgliedstaaten vergeben wirden.

Ein jeweils nationaler Gestaltungsspielraum bei der Auslegung von Art. 6 der Biotechnologie-
Richtlinie besteht nach Ansicht des BGH nicht.

Entscheidung des EuGH zum Konzept des menschlichen Embryos:

Jede menschliche Eizelle vom Stadium ihrer Befruchtung an, jede unbefruchtete
menschliche Eizelle, in die ein Zellkern aus einer ausgereiften menschlichen Zelle
transplantiert worden ist, und jede unbefruchtete menschliche Eizelle, die durch
Parthenogenese zur Teilung und Weiterentwicklung angeregt worden ist, ist ein
"menschlicher Embryo" i. S. von Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der Richtlinie 98/44.

Es ist Sache des nationalen Gerichts, im Licht der technischen Entwicklung festzustellen, ob
eine Stammzelle, die von einem menschlichen Embryo im Stadium der Blastozyste
gewonnen wird, einen ,menschlichen Embryo" im Sinne von Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der
Richtlinie 98/44 darstellit.

Der Ausschluss von der Patentierung nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der Richtlinie 98/44, der
die Verwendung menschlicher Embryonen zu industriellen oder kommerziellen Zwecken
betrifft, bezieht sich auch auf die Verwendung zu Zwecken der wissenschaftlichen
Forschung, und nur die Verwendung zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken, die
auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen anwendbar ist, kann Gegenstand eines
Patents sein.

Eine Erfindung ist nach Art. 6 Abs. 2 Buchst. ¢ der Richtlinie 98/44 von der Patentierung
ausgeschlossen, wenn die technische Lehre, die Gegenstand des Patentantrags ist, die
vorhergehende Zerstérung menschlicher Embryonen oder deren Verwendung als
Ausgangsmaterial erfordert, in welchem Stadium auch immer die Zerstérung oder die
betreffende Verwendung erfolgt, selbst wenn in der Beschreibung der beanspruchten
technischen Lehre die Verwendung menschlicher Embryonen nicht erwahnt wird.

In Konsequenz fuhrt diese Entscheidung zur Begrenzung der wissenschaftlichen Forschung
mit embryonalen Stammzellen in der EU.

2) BGH ,,Olanzapin®

Urteil v. 16. Dezember 2008, Az. X ZR 89/07, veroéffentlicht in GRUR 2009, 382

Das Urteil betrifft die Reichweite des Offenbarungsgehalts der Vorverdffentlichung einer
chemischen Strukturformel. Der BGH hatte zu entscheiden, ob die Grundsatze der

Entscheidung ,Fluoran® weitergefuihrt oder préazisiert werden.

Der Stand der Technik offenbart eine Strukturformel mit zwei Substituenten (R und Ry):
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Eine erschopfende Liste der méglichen Kombinationen dieser Substituenten war in der
Veréffentlichung nicht enthalten.

Olanzapin ist ein Arzneimittel mit der Strukturformel
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und fallt unter die allgemeine Formel
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als eine von zwoélf méglichen Kombinationen von Substituenten, die ein Fachmann bei der
Erstellung einer diesbeziglichen Auflistung identifizieren wirde.

In der Entscheidung ,Fluoran® fihrte der BGH aus (veréffentlicht in GRUR 1988, 447): Dass
eine chemische Verbindung unter eine vorveroffentlichte Formel falit, sagt fur die
Neuheitsfrage noch nichts aus. MalRgebend hierfir ist allein, ob ein Sachversténdiger durch
die Angaben einer vorvertffentlichten Druckschrift GUber eine chemische Verbindung ohne
weiteres in die Lage versetzt wird, die diese chemische Verbindung betreffende Erfindung
auszufuhren, d. h. den betreffenden Stoff in die Hand zu bekommen.

Das BPatG entschied in der Vorinstanz, dass jede Verbindung, die von einer allgemeinen
Strukturformel abgedeckt werde, als Stand der Technik anzusehen sei. Der Fachmann
schlieRe die Licke der nicht expressis verbis beschriebenen Kombinationen der
Substituenten durch sein allgemeines Wissen.

Der BGH entschied, dass eine allgemeine Strukturformel in der Regel nicht jede mégliche
Ausfuhrung offenbare. Die Offenbarung einer speziellen Verbindung bedarf ihrer
Individualisierung. ,Licken® in der Offenbarung sind nur dann vernachlassigbar, wenn die
Abwandlung sehr naheliegend ist, wobei zu unterscheiden ist ob der Fachmann sie
gleichermafen in Gedanken mitliest, oder zur Auffindung sein Fachwissen anwenden muss.

Leitsatze der Entscheidung:

Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveréffentlichung
neuheitsschadlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts der
Vorveréffentlichung. MaRgeblich ist, welche technische Information dem Fachmann offenbart
wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er auch sonst im Patentrecht zu
Grunde gelegt wird.

Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht
ausdriicklich erwahnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch fur die Ausfihrung der unter
Schutz gestellten Lehre selbstverstéandlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung
bedarf, sondern ,mitgelesen” wird. Die Einbeziehung von Selbstverstéandlichem erlaubt
jedoch keine Erganzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient, nicht anders
als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs, lediglich der vollstandigen
Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der fachkundige
Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens entnimmt.



Mit der Offenbarung einer chemischen Strukturformel sind die unter diese Formel fallenden
Einzelverbindungen grundséatzlich noch nicht offenbart (FortfUhrung von BGH GRUR 1988,
447 — Fluoran).

Zusammenfassung:

Die Offenbarung einer Strukturformel ist fur die zahlreichen unter die Strukturformel fallenden
Einzelverbindungen nicht zwingend neuheitsschadlich. Hierfir ist eine Individualisierung
notwendig. Nur Einzelverbindungen, die der Fachmann ,implizit mitliest*, werden offenbart.

Schlussfolgerung:

Das BGH-Urteil definiert und verringert den Umfang der Offenbarung durch chemische
Strukturformeln.

Es geht damit auf einer Linie mit der Praxis des EPA.

3) BGH ,,Simvastatin®
Urteil v. 05. Dezember 2006, Az. X ZR 76/05, veroffentlicht in GRUR 2007, 221

Das EP 0 033 538 sowie das erganzende Schutzzertifikat hierzu haben ein
cholesterinspiegelsenkendes Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin zum Gegenstand.
Die Klagerin vertreibt ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Simvastatin selbst und hat dartiber
hinaus Lizenzen zum Vertrieb erteilt, darunter auch zwei Lizenzen flur den frithen Markteintritt
(sog. ,early entry“-Lizenzen). Die Beklagte ist ein Generikahersteller aus Deutschland.

Die Beklagte warb bereits vor Ablauf des Schutzzertifikats fur ein cholesterinsenkendes
Produkt namens ,Sim“, welches sie nach Ablauf des Schutzzertifikats zu vermarkten
beabsichtigte. Sie hat auRerdem ihr Arzneimittel Sim zu dem insbesondere an Arzte,
Apotheker und Pharmahéandler verteilten Pharmainformationssystem ,Lauer-Taxe"
angemeldet, das Giber Erhaltlichkeit und Preise von Arzneimitteln unterrichtet.

Die Klagerin war der Meinung, dass die Werbung ein patentverletzendes Anbieten eines
generischen Medikaments darstellte. Die Beklagte berief sich darauf, dass die Anzeigen den
geschiutzten Wirkstoff ,Simvastatin® nicht ausdricklich nannten und dass eine
Patentverletzung ausgeschlossen sei, weil der Vertrieb des Medikaments erst nach Ablauf
des Schutzzertifikats beginnen sollte.

Zu entscheiden war somit Uber die Frage, ob — nach Ablauf der Patents — eine wahrend der
Laufzeit des erganzenden Schutzzertifikats veréffentlichte Werbung, die ein
Verkaufsangebot fur die Zeit nach Ablauf des Schutzzertifikats beinhaltet, eine
Patentverletzung darstelit.

Der BGH entschied, dass, auch wenn die Werbung sich nicht auf das Patent bezog und auch
den patentierten Wirkstoff Simvastatin nicht ausdricklich nannte, dieses trotzdem verletzt
war. Ob ein patentverletzendes Anbieten vorliegt, muss unter Bericksichtigung aller
tatséchlichen Umsténde des Einzelfalls aus dem zu ermitteinden objektive Erklarungswert
der Werbung beantwortet werden. Im hier entschiedenen Fall war zwar Simvastatin nicht
ausdricklich in der Werbung genannt, trotzdem ging der objektive Erklarungswert dahin,
dessen Vertrieb anzukindigen.

Auch die Tatsache, dass der Vertrieb nur fUr die Zeit nach Ablauf des Schutzzertifikats
angekiindigt war, schloss eine Patentverletzung durch die Werbung nicht aus. § 9 PatG stellt
das Anbieten als selbststéandige Benutzungsart dem Herstellen, dem Inverkehrbringen und
den anderen dort aufgelisteten Handlungen gleich. Daher ist der Vollzug des Angebots, also
das Inverkehrbringen der Produkte, keine Voraussetzung einer Patentverletzung.



4) BGH ,,MP3 Player Import*
Urteil v. 17. September 2009, Az. X ZR 02/08, veroffentlicht in GRUR 2009, 1142

Die Klagerin ist Inhaberin einer ausschlieRlichen Lizenz am europdischen Patent EP 402
973, das ein digitales Ubertragungssystem betrifft. Die Kldgerin nimmt die Beklagten — unter
anderen ein Spediteur — wegen Verletzung des Klagepatents auf Einwilligung in die
Vernichtung von beim Zoll lagernden MP3-Playern in Anspruch.

Die Klagerin ist der Ansicht, dass aufgrund der Beférderung der MP3-Player eine
Patentverletzung vorliege. Die Beklagten bestreiten das Vorliegen einer Patentverletzung mit
Nichtwissen.

Zu entscheiden war Uber die Frage, bis zu welchem AusmaR ein Spediteur fur eine
Patentverletzung von durch ihn transportierte Waren verantwortlich gemacht werden kann.

Der BGH verwies dies Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung zuriick ans
Oberlandesgericht. DarlUber hinaus entschied er, dass ein Bestreiten der Patentverletzung
mit Nichtwissen durch die Beklagten hier zuldssig war: lhre Tatigkeit als Spediteurin
vermittelte der Beklagten keine naheren Kenntnisse Uber die technische Beschaffenheit der
von ihr beférderten Erzeugnisse. Die fir ein qualifiziertes Bestreiten erforderlichen
Kenntnisse konnte sie sich allenfalls beschaffen. Eine solche prozessuale
Informationsbeschaffungspflicht einer Partei wird fur Vorgange aus dem eigenen Geschafts-
oder Verantwortungsbereich angenommen, bestand fir die Bekl. indessen nicht, weil die
Produkte eben nicht ihrem Geschaftsbereich entstammten.

Schuldner des Unterlassungs- und des Vernichtungsanspruchs ist [...] auch, wer die
Verwirklichung des Benutzungstatbestands durch einen Dritten ermdglicht oder fordert,
obwohl er sich mit zumutbarem Aufwand die Kenntnis verschaffen kann, dass die von ihm
unterstitzte Handlung das absolute Recht des Patentinhabers verletzt. Eine generelle
Priafungspflicht im Hinblick auf Schutzrechtsverletzungen durch die transportierte Ware trifft
den Spediteur aber nicht. Dies andert sich dann, wenn ihm konkrete Anhaltspunkte fur die
Verletzung solcher gewerblicher Schutzrechte vorliegen.

5) BGH ,,Pipettensystem*
Urteil v. 27. Februar 2007, Az. X ZR 38/06, veréffentlicht in GRUR 2007, 769

Die Klagerin war Inhaberin européischen Patents EP 656 229. Das Patent hatte ein
Repetierpipettensystem mit Spritze zum Gegenstand. Die Beklagte vertreibt ihrerseits
Spritzen fur Pipettensysteme. Diese Spritzen sind, worauf die Beklagte hinweist, unter
anderem fur die Handpipette der Klagerin geeignet. Die Klagerin sieht in dem Vertrieb der
Spritzen eine mittelbare Verletzung des Klagepatents.

Zu entscheiden war somit Uber die Voraussetzungen einer mittelbaren Patentverletzung im
Sinne einer Unterscheidung zwischen dem bestimmungsgemafiien Gebrauch eines Produkts
gemal der Erfindung und der (verbotenen) Neuherstellung, sofern der Austausch sich im
Rahmen der Ublichen Nutzung bewegt.

Der BGH entschied, dass der Verkauf von Spritzen fur das Pipettensystem der Kl&gerin
keine Patentverletzung darstellte.

Zur Begrindung fuhrte er aus, dass, auch wenn die Spritzen des Beklagten als
erfindungswesentliches Mittel i.S.d. § 10 PatG angesehen werden kénnten, der Austausch
dieser Spritzen trotzdem noch zum bestimmungsgemaRen Gebrauch der Erfindung gehére.
Der Erwerber eines Pipettiersystems aus Repetierpipette und Spritze darf erwarten, die fur



einen dauerhaften Gebrauch ausgelegte Repetierpipette nicht lediglich mit der mitgelieferten
Spritze und damit als ,Wegwerfartikel" benutzen zu darfen.

Verkoérperten gerade die Spritzen wesentliche Teile des Erfindungsgedankens, so dirfte der
Erwerber des Pipettiersystems zwar erwarten, die Handpipette nicht nur zum
Einmalgebrauch zu erhalten. Er durfte aber nicht notwendigerweise erwarten, die dafir
bendtigten Spritzen selbst herstellen oder aus beliebiger Quelle beziehen zu kénnen. So
verhalt es sich hier jedoch nicht. Denn die technischen Wirkungen der Erfindung treten nicht
— auch nicht teilweise — in den Spritzen in Erscheinung. Die Spritze ist vielmehr bloRes
Objekt des verbesserten An- und Abkupplungsprozesses, der seine gegenstandliche
Verkorperung allein in den hierfir geschaffenen Greifeinrichtungen der Pipette findet.

Auch wirtschaftliche Erwagungen filhren zu keinem anderen Ergebnis: der Patentinhaberin
die Lieferung von Spritzen vorzubehalten, wirde vielmehr dazu fuhren, ihr den
wirtschaftlichen Vorteil aus dem Vertrieb eines Massenprodukts zuzuweisen, ohne dass sich
die Erfindung auf dieses Massenprodukt selbst in irgendeiner Weise auswirkte.

6) BGH ,,Orange Book*
Urteil v. 06. Mai 2009, Az. KZR 39/06, veréffentlicht in NJW-RR 2009, 1047

Die Kléagerin war Inhaberin des europaischen Patents EP 325 330, dessen Anspriiche sich
auf optische Datentrager beziehen. Die Beklagte stellt einfach und mehrfach beschreibbare
optische Datentrager her und vertreibt solche europaweit.

Die Klagerin sieht den Vertrieb besagter optischer Datentréger als Patentverletzung an. Die
Beklagte ist der Ansicht, dass die Patentinhaberin keinen Unterlassungsanspruch
durchsetzen kénne, weil sie ein Recht auf eine Lizenz zu FRAND-Bedingungen habe.

Zu entscheiden war somit Uber die Frage, ob die beklagte Partei sich im Prozess um die
Patentverletzung mit dem Kkartellrechtlichen Zwangslizenzeinwand (FRAND) verteidigen
kann.

Der BGH befand dies fur grundséatzlich zuldssig, jedoch nur unter den folgenden
Vorbedingungen:

1. Zum einen muss der Lizenzsucher ein unbedingtes Angebot auf Abschluss eines
Lizenzvertrags gemacht haben, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf, ohne den
Lizenzsucher unbillig zu behindern oder gegen das Diskriminierungsverbot zu
verstoflen, und sich an dieses Angebot gebunden halten.

2. Zum anderen muss der Lizenzsucher, wenn er den Gegenstand des Patents bereits
benutzt, bevor der Patentinhaber sein Angebot angenommen hat, diejenigen
Verpflichtungen einhalten, die der abzuschlieende Lizenzvertrag an die Benutzung
des lizenzierten Gegenstands knupft.

Dies begriindet der BGH damit, dass der Lizenzsucher zwar rechtswidrig handele, wenn er
das Patent benutze, ohne dass der Patentinhaber hierzu seine Zustimmung erteilt habe,
dass der Patentinhaber ihn aber gleichwohl nicht auf Unterlassung in Anspruch nehmen
kénne, weil er mit dem Unterlassungsbegehren etwas verlange, was er sogleich (in Form der
Lizenzerteilung) zurlickzugewahren habe. Daher verstoRt die Geltendmachung des
Unterlassungsanspruchs gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (dolo petit, qui petit
quod statim redditurus est).

7) BGH ,,Spannschraube”

Urteil v. 02. Marz 1999, Az. X ZR 85/96, verdffentlicht in GRUR 1999, 909



Gegenstand des Verfahrens ist das EP 0 319 521, welches Schutz flr eine Rohrschelle
beansprucht. Als Aufgabe des Patents wird bezeichnet, eine Rohrschelle der bekannten Art
zur Verfugung zu stellen, die sich auch mit einer sehr kurzen Spannschraube gut handhaben
und leicht schlielen lasst. Diese Aufgabe wird von Anspruch 1 des EP '521 geldst.

Merkmalsanalyse von Anspruch 1:

1.
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(b)
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Zeichnungen:
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Die Rohrschelle besteht aus

einem ringférmigen Bugel (12)

mit wenigstens einer Offnung,

die durch eine Spannschraube (10) schlieBbar ist.

Der FuR der Spannschraube (10) ist auf der einen Seite der Offnung mit
Gewindeeingriff gelagert.

Der Kopf (24) der Spannschraube (10) ist

auf der anderen Seite der Offnung durch ein Loch (36) in einem am Biigel (12)
angebrachten Flansch (20) hindurchfihrbar, und zwar

aa) mit Bezug auf deren Mittelachse axial,

und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,

aa) die mit einem an einem Ende offenen Langloch (40) ausgebildet ist und
bb)  die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingefuhrt

Die Beklagte vertreibt Rohrschellen:



Fur diese Rohrschellen ist der Beklagten unter Berlicksichtigung des Klagepatents das
europaische Patent EP 0 471 989 erteilt worden.

Bei dieser Rohrschelle kann eine auf der einen Seite der Offnung mit ihrem Ful gelagerte
Spannschraube - wie nach der Lehre des Klagepatents - mit ihrem Kopf durch ein Loch im
gegenuberliegenden Flansch hindurchgesteckt werden.

Das einzig kritische und umstrittene Merkmal ist Merkmal 3b, bb:
3b) und dort durch eine Unterlegscheibe (38) gehalten,
bb) die vor dem Spannen zwischen Kopf (24) und Flansch (20) eingefihrt ist.

Somit ist die streitentscheidende Frage: Was versteht ein Fachmann hierunter? Das
Verstandnis des Fachmanns wird davon gepréagt, was mit dem Merkmal der "eingeflhrten
Unterlegscheibe" erreicht werden soll.

Das Landgericht Disseldorf urteilte zu Gunsten der Klagerin, das Oberlandesgericht
Dusseldorf wiederum hob dieses Urteil auf und wies die Klage ab.

In anderen (kontinental-)européischen Landern wurde in der Schweiz in erster und zweiter
Instanz eine Verletzung des Patents festgestellt; in Frankreich unterlag die Klagerin in erster
Instanz, obsiegte in zweiter Instanz, um danach in der dritten Instanz wieder zu unterliegen.

Der BGH entschied in Leitsatzen:

1. Bei der Auslegung eines européaischen Patents ist nicht am Wortlaut zu haften, sondern
auf den technischen Gesamtzusammenhang abzustellen, den der Inhalt der Patentschrift
dem Fachmann vermittelt. Nicht die sprachliche oder logisch-wissenschaftliche Bestimmung
der in der Patentschrift verwendeten Begriffe ist entscheidend, sondern das Verstandnis des
unbefangenen Fachmanns.

2. Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes
Lexikon dar. Weichen diese vom allgemeinen (technischen) Sprachgebrauch ab, ist letztlich
nur der aus der Patentschrift sich ergebende Begriffsinhalt maRgebend.

3. Der Schutzbereich eines europdischen Patents kann nicht auf Ausflihrungsformen
erstreckt werden, die Ersatzmittel verwenden, die vollig oder bis zu einem praktisch nicht
mehr erheblichen Umfang auf den mit dem Patent erstrebten Erfolg verzichten.

Zur Begrundung fuhrte das Gericht aus:

Nach Art. 69 Abs. 1 EPU wird der Schutzbereich des Patents durch den Inhalt der
Patentanspriiche bestimmt, wobei die Beschreibung und die Zeichnungen zur Auslegung der
Patentanspriiche heranzuziehen sind. Inhalt bedeutet nicht Wortlaut, sondern Sinngehalt.



MaRgebend ist der Offenbarungsgehalt der Patentanspriiche und erganzend - im Sinne einer
Auslegungshilfe - der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit dieser Niederschlag in
den Ansprlchen gefunden hat.

Fur die Beurteilung entscheidend ist dabei die Sicht des in dem jeweiligen Fachgebiet tatigen
Fachmanns. Begriffe in den Patentanspriichen und in der Patentbeschreibung sind deshalb
so zu deuten, wie sie der angesprochene Durchschnittsfachmann nach dem Gesamtinhalt
der Patentschrift unter Berlicksichtigung von Aufgabe und Lésung der Erfindung versteht.

Analyse der Entscheidung:

Ein Fachmann wird nur solch eine Interpretation eines Merkmals in Betracht ziehen, die nicht
nur technisch ausfilhrbar ist, sondern dartiber hinaus hilft, das technische Problem zu lésen.
Das in Streit stehende Merkmal ist im Lichte des zu Iésenden Problems auszulegen.

Es ist daher notwendig, das technische Problem detaillierter zu analysieren. Hierzu ist eine
Analyse des Standes der Technik vorzunehmen, die im Klagepatent angefiihrt wird.

Im Hinblick auf die drei angefiihrten Rohrschellen aus dem Stand der Technik lasst sich
feststellen, dass das Klagepatent daran bemangelt, dass lange Schrauben notwendig sind.
Diese Kritik fuhrt den Fachmann zu der Annahme, dass lange Schrauben und Schraubwege
aus dem Stand der Technik die Folgen einer unglinstigen Bewegung zwischen dem Kopf der
Spannschraube und dem Spannflansch sind.

Ein Fachmann wird ferner erkennen, dass bei der Lésung des Standes der Technik deshalb
lange Schrauben erforderlich sind, weil der Schraubenkopf auf einer Kreisbahn mit
Drehmittelpunkt nahe der Flansche in Spannposition bewegt wird.

Infolgedessen wird der Fachmann verstehen, dass die Lehre des Merkmals 3b) bb), das
.Eingeflihrtsein" der Unterlegscheibe, zur Lésung des Problems der langen Schrauben
beitragen soll, indem die Unterlegscheibe so eingefuhrt wird, dass klrzere Schrauben
verwendet werden kénnen.

Der Fachmann wird erkennen, dass die Verwendung relativ langer Schrauben im Stand der
Technik dadurch bedingt ist, dass die Képfe der Schrauben
- entweder auf einer Kreisbahn mit Drehmittelpunkt nahe der Flansche in die
Spannposition bewegt werden
- oder dass diese und die Flanschflachen auf einer angenahert zykloiden- oder
evolventenférmigen Bahn zueinander in Spannposition gebracht werden.

Der Fachmann wird dann zur Schlussfolgerung kommen, dass das ,Eingefiihrtsein® sich
auch darauf bezieht, auf welchem Weg bzw. mit welcher Bewegungsform die
Unterlegscheibe in Spannposition gebracht wird.

Die entscheidende Frage ist nun: Ist es zulassig, die Reichweite eines technischen Merkmals
— ,Eingeflhrtsein“ — als einen Zustand zu interpretieren, der durch oder mittels einer
besonderen Bewegung erreicht wird?

Kann ein Merkmal eines Patentanspruchs, welches eine breitere — unspezifischere —
Bedeutung in philologischer Betrachtung hat, auf eine Bedeutung reduziert und begrenzt
werden, die zwar enger ist, aber die technische Lésung entsprechend der Lehre des Patents
beschreibt?

Die Antwort ist ja, weil:
- Ein Patent wird erteilt, weil es die Lésung eines bestimmten technischen
Problems offenbart
- Daher sind die technischen Begriffe in Patentanspriichen im Hinblick auf die
Patentschrift auszulegen
- Insofern kann festgestellt werden, dass Patentschriften im Hinblick auf die dort
gebrauchten Begriffe gleichsam ihr eigenes Lexikon darstellen kénnen.



Folgen fur das Verletzungsverfahren:

Die von der Bekl. als Fangplatte bezeichnete Unterlegscheibe sei in einer Ausnehmung im
Verriegelungsflansch drehbar gelagert und werde mittels eines elastischen Gliedes gegen
den Verriegelungsflansch gedriickt. Die Schraube muss lang genug sein, um die Fangplatte
wegzudriicken.

Eine lange Schraube wird bendétigt, weil sie eine Drehbewegung der Fangplatte erméglichen
soll.

Damit handelt es sich um das aus dem Stand der Technik vorbekannte technische Problem,
worin aufgrund von Drehbewegungen eine lange Schraube technisch notwendig ist.

Daher kann die drehbare Fangplatte nicht als ein der Unterlegscheibe vergleichbares
Element angesehen werden, die durch eine lineare Bewegung in Position gebracht wird. Die
angegriffene Ausfihrungsform folgt der Lehre des Standes der Technik und basiert auf einer
Drehbewegung, wozu eine lange Schraube notwendig ist.

Ergebnis: keine wortsinngemaRe Verletzung.

Dariiber hinaus liegt auch keine Verletzung nach der Aquivalenzlehre vor:

Aquivalenz im patentrechtlichen Sinne liegt dann vor, wenn bei den sich
gegenluberstehenden Ausfihrungsformen Aufgabe und technischer Erfolg gleich, die zur
Lésung der Aufgabe und damit zur Erzielung des gleichen Erfolges verwendeten Mittel aber
verschieden sind.

Hier wird eine Fangplatte durch eine Drehbewegung in ihre Endposition gebracht, wozu eine
lange Schraube bendtigt wird. Der vom Patent angestrebte Erfolg, namlich kurze
Spannschrauben und kurze Wege vorzusehen, wird nicht erreicht.

Ergebnis: auch keine Patentverletzung durch &quivalente Mittel.

8) Fallstudie ,,Custodiol II*
Urteil v. 12. Marz 2002, Az. X ZR 73/01, verdéffentlicht in GRUR 2002, 527

Bei der durch EP 0 054 635 geschitzten Erfindung handelt es sich um eine protective
Lésung fur Herz und Nieren, die bei Operationen und Transplantationen der Organe
verwendet wird.

Die Klagerin war eingetragene Inhaberin des im Lauf des Revisionsverfahrens durch Ablauf
der Schutzdauer erloschenen europédischen Patents 0 054 635 (Klagepatents). Das
Klagepatent betrifft eine protektive Lésung fir Herz und Niere und ein Verfahren zu dessen
Herstellung. Patentanspruch 1 des Klagepatents lautet:

,Protektive Losung zur Verhinderung von Ischamie-Schaden an Herz und Nieren, sowie
anderen Organen bei Operationen und Transplantationen der Organe, dadurch
gekennzeichnet, dass sie pro Liter folgende Zuséatze enthalt:

Kalium- oder Natrium-hydrogen- -ketoglutarat 4 +/- 3 Millimol
Natriumchlorid 15 +/- 8 Millimol
Kaliumchlorid 10 +/- 8 Millimol
Magnesiumchlorid 10 +/-2 Millimol
Tryptophan 2 +/-1 Millimol
Histidin 150 +/- 100 Millimol
Histidin-Hydrochlorid 16 +/- 11 Millimol
Mannitol 50 +/-50  Millimol
Fruktose 50 +/-50  Millimol

Ribose 50 +/-50  Millimol



Inosin 50 +/-50 Millimol

wobei die Osmolaritat der Lésung etwa 300 bis 350 mosm betrégt und das pH der Lésung
zwischen 6,8 und 7,4 liegt.”

In der Krankenhausapotheke des Stadtischen Krankenhauses M. der Beklagten wird eine
organprotektive Lésung hergestellt und verwendet, die in ihrer Zusammensetzung der des
Patentanspruchs 1 des Klagepatents mit folgenden Abweichungen entspricht: Der Zusatz
von Magnesiumchlorid betragt 4 mmol/l; das Histidin-Hydrochlorid ist durch Salzsdure 25%
ersetzt. Auch das von der Klagerin vertriebene, von ihr als patentgemaR angesehene
Praparat ,Custodiol” weist nur 4 mmol/l Magnesiumchlorid auf.

Unstreitig ist, dass der Zusatz Histidin-Hydrochlorid durch einen fur den Fachmann
erkennbar gleichwirkenden anderen Zusatz ersetzt wurde, wodurch nach Ubereinstimmender
Auffassung der Parteien der Schutzbereich des Klagepatents nicht verlassen wird.

Im Streit steht allein, ob Patentanspruch 1 des Klagepatents auch hinsichtlich des Merkmals
Magnesiumchlorid 10 +/- 2 mmol/l benutzt wird.

Die Klagerin sieht in der Herstellung des Praparats durch die Beklagte eine Verletzung des
Klagepatents, die zur Schadensersatzpflicht fuhrt. Die Klagerin behauptet, dass der Fachwelt
zum Prioritatszeitpunkt des Streitpatents bekannt gewesen sei, dass Magnesiumchlorid-
Konzentrationen von 10 mmol/l und solche von 4 mmol/l im Bereich der Kardioplegie und
Organprotektion eine weitgehend vergleichbare Wirkung erzielten, auch wenn die niedrigere
Konzentration im Hinblick auf eine kalziumantagonistische Wirkung als weniger effektiv
angesehen worden sei.

Der Klagerin zufolge ist es auch nicht gerechtfertigt, den Schutzbereich des Klagepatents
hinsichtlich der Mengenbereiche auf den Wortlaut zu beschranken, weil der im Klagepatent
neue Bestandteil ausschliellich das -Ketoglutarat sei, wahrend die Patentschrift zu den
angegebenen Mengenbereichen keine Erlauterung enthalte und der Fachmann wisse, dass
ihm bei den Konzentrationen je nach Bestandteil ein mehr oder weniger grofer Spielraum
zur Verfligung stehe.

Die Beklagte ist der Ansicht, dass eine Patentverletzung nicht in Betracht komme. Dies
aufgrund der — unstreitigen — Konzentration von 4 mmol/l, die damit nur die Halfte des
unteren Grenzwerts nach Patentanspruch 1 des Klagepatents betragt.

Die folgenden Fragen waren durch das Gericht zu beantworten: +

- welche Bedeutung haben die Zahl- und MaRangaben des Anspruchs 17

- kann eine wortsinngemale Benutzung der Lehre des Klagepatents angenommen werden,
obwohl die Magnesiumchlorid-Konzentration jenseits der niedergelegten Werte liegt?

- kann in der Folge eine Patentverletzung mit aquivalenten Mitteln angenommen werden?

9) Fallstudie ,,Okklusionsvorrichtung“

Der Fallstudie liegt das BGH-Urteil vom 10. Mai 2011, Az. X ZR 16/09 zugrunde, mit dem die
vorangegangene Berufungsentscheidung durch das OLG Dusseldorf aufgehoben wurde. Die
Entscheidung betrifft eine medizinische Vorrichtung und hatte grofRen Einfluss auf die
Aquivalenztheorie im deutschen Patentrecht.

Das Patent EP 808 138 betrifft eine kollabierbare medizinische Vorrichtung, die der
Behandlung und dem Verschluss von Perforationen der Herzscheidewand dient. Die
Vorrichtung besteht aus einem Metallgewebe aus geflochtenen Litzen und ist dadurch
gekennzeichnet, dass die Klemmen zum Festklemmen der Litzen an den entgegengesetzten
Enden der Vorrichtungen ausgefihrt sind.



Metallgewebe in gestrecktem Zustand:

-

AR RN R

In gefaltetem Zustand:

Klemmen

Angegriffene Ausfithrungsform:

entgegengesetzte Enden der Litze

Klemme

Das Landgericht entschied, dass die angegriffene Ausfihrungsform vom Wortlaut der
Patentanspriiche erfasst ist. Im Rahmen der funktionalen Auslegung ist die technische
Wirkung eines Merkmals fur das zu |6sende Problem zu ermitteln.

Die Klemmen haben hier die Funktion, ein Ausfasern der Litzenenden zu verhindern und die
Litzen in ihrer geflochtenen Stellung dauerhaft zu halten. Eine funktionelle Auslegung des
Merkmals ,Klemmen® (trotz Verwendung des Plurals) ergibt, dass nur so viele Klemmen
verwendet werden wie notwendig, um ein Ausfasern der Litzenenden zu vermeiden.

Der BGH hat eine wortsinngemalRe Verletzung verneint. Dies wurde damit begriindet, dass
es jedenfalls an Klemmen an den entgegengesetzten Enden der Vorrichtung fehlt. Eine
Ausfiihrungsform, bei der es auf einer Seite an Drahtenden fehlt, kann daher nicht dazu
herangezogen werden, entgegen dem klaren Wortlaut des Patentanspruchs ein
Festklemmen samtlicher Litzen an ein und demselben Ende der Vorrichtung statt an den
entgegengesetzten als wortsinngeméafe Verwirklichung der erfindungsgemafen Lehre
anzusehen.



Auch eine Verletzung mit aquivalenten Mitteln wird verneint, trotz dass die Beschreibung des
Patents explizit auf eine Ausfiihrungsform mit nur einer Klemme Bezug nimmt. Diese
Ausfuhrungsform ist nach Ansicht des BGH nicht im Schutzbereich des Patents, weil sie in
den Patentanspriichen keinen Niederschlag gefunden hat.

Leitsatze:

1. Bei Widerspriichen zwischen den Patentanspriichen und der Beschreibung sind solche
Bestandteile der Beschreibung, die in den Patentanspriichen keinen Niederschlag gefunden
haben, grundsatzlich nicht in den Patentschutz einbezogen. Die Beschreibung darf nur
insoweit berlicksichtigt werden, als sie sich als Erlduterung des Gegenstands des
Patentanspruchs lesen lasst.

2. Offenbart die Beschreibung mehrere Moglichkeiten, wie eine bestimmte technische
Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Méglichkeiten in den Patentanspruch
aufgenommen worden, begriindet die Benutzung einer der Gbrigen Mdglichkeiten regelmaRig
keine Verletzung des Patents mit dquivalenten Mitteln.

Diese Entscheidung hat zur Verunsicherung gefuhrt und wird teilweise auch als Ende der
Aquivalenzlehre angesehen.

10) Falistudie ,,Diglycidverbindung®

Der Fallstudie liegt das BGH-Urteil vom 13. September. 2011, Az. X ZR 69/10 zugrunde, das
vertiefte Einsicht in die Herangehensweise des Gerichtshofs zur Ermittiung einer
Patentverletzung mit &quivalenten Mitteln bietet.

Das Patent des Falles betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Reagenz. Die
Beschreibung legt alternative Verfahren zur Epoxidierung organischer Festphasen offen, der
Patentanspruch bezieht sich jedoch nur auf eines dieser Verfahren, namlich die Reaktion mit
einer Diglycidverbindung.

Die angegriffene Ausfiihrungsform verwendet eines der Verfahren, das in der Beschreibung
als eine alternative technische Lésung offengelegt worden war (Copolymerisation).

Das Berufungsgericht entschied auf eine Patentverletzung mit aquivalenten Mitteln. Das
alternative Verfahren habe die gleiche technische Wirkung und sei dem Fachmann
offensichtlich, weil es in der Beschreibung nahegelegt werde. Daher begriinde die alternative
Lésung eine Patentverletzung des geschitzten Verfahrens mit dquivalenten Mitteln.

Der BGH verneint eine dquivalente Verwirklichung des geschitzten Verfahrens. Zwar liege
die gleiche technische Wirkung vor, jedoch decke der Patentanspruch nicht die gesamte in
der Beschreibung offenbarte technische Ld&sung ab. Der Schutz sei dann auf die
beanspruchte Variante beschrankt. Die Beschrankung des Anspruchs kann nicht dadurch
Uberwunden werden, dass eine aquivalente Verwirklichung durch Verwendung eines
alternativen offengelegten, aber nicht beanspruchten Verfahrens angenommen wird.

Leitsatz:

Offenbart die Beschreibung eines Patents mehrere Mdglichkeiten, wie eine bestimmte
technische Wirkung erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Mdglichkeiten in den
Patentanspruch aufgenommen worden, kann eine Verletzung des Patents mit &quivalenten
Mitteln nur dann angenommen werden, wenn sich die abgewandelte Lésung in ihren
spezifischen Wirkungen mit der unter Schutz gestellten Lésung deckt und sich in &hnlicher
Weise wie diese Loésung von der nur in der Beschreibung, nicht aber im Patentanspruch
aufgezeigten Losungsvariante unterscheidet.

Hierin liegt eine neue Herangehensweise an die Aquivalenz:



- Ermittlung der spezifischen technischen Wirkungen der beanspruchten Lésung und des
Schutzbereichs

- Die angegriffene Ausfihrungsform sieht genau diese technische Wirkung der
beanspruchten Lésung vor

- Unterschiede zwischen der alternativen und der beschriebenen Lésung

- Die Unterschiede missen gleichzusetzen sein mit den Unterschieden zwischen der
beanspruchten und der beschriebenen Lésung

In Konsequenz existiert das Konzept der Aquivalenz weiterhin, ist jedoch in seinem
Anwendungsbereich erheblich eingeengt worden.

11) OLG Diisseldorf ,,Olanzapin“
Urteil v. 29. Mai 2008, Az. 2 W 47/07, veroffentlicht in GRUR-RR 2008, 329

Gegenstand des Verfahrens ist ein Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz durch die
Inhaberin des EP 454 436, welches fur ein Pharmaerzeugnis mit dem Wirkstoff Olanzapin
erteilt wurde.

Das BPatG hatte das Patent in erster Instanz fir nichtig erklart.

Ein Generika-Hersteller beabsichtigte, ein Generikum mit dem Wirkstoff Olanzapin zu
vertreiben. Hiergegen beantragte die Patentinhaberin eine einstweilige Verfigung beim
Landgericht Dusseldorf. Dieses jedoch verweigerte den Erlass der beantragten Verfliigung
mit der Begriindung, dass das Patent in erster Instanz vom BPatG fur nichtig erklart worden
war. Die Antragstellerin legte daraufhin sofortige Beschwerde zum OLG Dusseldorf ein.

Entscheidung:
Das OLG erlieR die einstweilige Verfligung, weil die Nichtigerklarung evident unrichtig war.

Begrluindung:

Grundsaétzlich kann eine einstweilige Verfligung nicht erlassen werden, wenn es Zweifel an
der Rechtsbesténdigkeit des Patents gibt — dies ist normalerweise stets dann der Fall, wenn
das Patent in der ersten Instanz fUr nichtig erklart wurde. Eine Ausnahme von dem
prinzipiellen Vorrang der erstinstanzlichen Einspruchs- oder Nichtigkeitsentscheidung ist von
Verfassungs wegen (Art. 2 Abs. | GG i.V. mit dem Rechtsstaatsprinzip) allerdings dort
zwingend geboten, wo der Widerruf oder die Nichtigerkldrung evident unrichtig ist. Dem
Anspruch auf Gewahrung wirkungsvollen Rechtsschutzes kommt im Bereich des
Patentrechts ganz besonderes Gewicht zu, weil die Laufzeit eines Patents gesetzlich
begrenzt ist, so dass dem Schutzrechtsinhaber seine — trotz erstinstanzlicher Vernichtung
fortbestehenden — gesetzlichen Verbietungsrechte fur die Dauer einer Aussetzung des
Hauptsacheverfahrens bzw. einer Verweigerung vorldufigen Rechtsschutzes endgtiltig und
unwiederbringlich genommen werden. Diese Folge ist umso weniger akzeptabel, wenn
innerhalb der verbleibenden Patentlaufzeit nicht mehr mit einer korrigierenden
Berufungsentscheidung zu rechnen ist. Gerade zum Ende der Patentlaufzeit hin wird eine
unberechtigte Vernichtungsentscheidung die Wettbewerber in besonderem MaRe zu
Verletzungshandlungen herausfordern.

Diese Entscheidung ist eher auBergewoéhnlich, weil dem OLG Dusseldorf gute Griinde zur
Seite standen, um die Nichtigerklarung in der ersten Instanz durch das BPatG fir evident
unrichtig zu befinden.

Am Ende desselben Jahres hob der BGH in zweiter Instanz die Entscheidung des BPatG auf
und wies die Nichtigkeitsklage ab.
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1. Voraussetzungen fiir Lizenzierungs-
pflicht bei standardessenziellem Patent

AEUV Art. 102, 267 - Huawei Technologies/ZTE

1. Art. 102 AEUYV ist dahin auszulegen, dass der Inhaber
cines fiir einen von einer Standardisierungsorganisation
normierten standardessenziellen Patents, der sich gegen-
iiber dieser Organisation unwiderruflich verpflichtet hat,
jedem Dritten eine Lizenz zu fairen, zumutbaren und dis-
leriminierungsfreien Bedingungen (so genannte FRAND-
Bedingungen) (fair, reasonable and non-discriminatory)
zu erteilen, seine marktbeherrschende Stellung nicht im
Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er eine
Patentverletzungsklage auf Unterlassung der Beeintrich-
tigung seines Patents oder auf Riickruf der Produlkte, fiir
deren Herstellung dieses Patent benutzt wurde, erhebt,
wenn

— er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung
der Klage auf die Patentverletzung, die ihm vorgewor-
fen wird, hingewiesen hat und dabei das betreffende
Patent bezeichnet und angegeben hat, auf welche Wei-
se es verletzt worden sein soll, und zum anderen,
nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen
zum Ausdrucle gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu
FRAND-Bedingungen zu schliefen, dem Patentverlet-
zer ein konkretes schriftliches Lizenzangebot zu diesen
Bedingungen unterbreitet und insbesondere die Li-
zenzgebithr sowie die Arc und Weise ihrer Berechnung
angegeben hat und

— dieser Patentverletzer, wihrend er das betreffende Pa-
tent weiter benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorg-
falt, gemaR den in dem betreffenden Bereich an-
erleannten geschiftlichen Gepflogenheiten und nach
Treu und Glauben, reagiert, was auf der Grundlage
objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter
anderem impliziert, dass keine Verzégerungstaktile
verfolgt wird.

2. Art. 102 AEUV ist dahin auszulegen, dass er es einem

Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber

cines fiir einen von einer Standardisierungsorganisation

normiecrten standardessenziellen Patents ist und sich ge-
geniiber der Standavdisierungsorganisation verpflichtet
hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen fiir dieses Patent
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zu erteilen, unter Umstdnden wie denen des Ausgangs-
verfahrens nicht verbietet, gegen den angeblichen Ver-
letzer seines Patents eine Verletzungsklage auf Rech-
nungslegung beziiglich der vergangenen Benutzungs-
handlungen in Bezug auf das Patent oder auf Schadens-
ersatz wegen dieser Handlungen zu erheben.

EuGH (Fiinfte Kammer), Urt. v. 16.7.2015 - C-170/13 (Hua-
wei Technologies Co.Ltd./ZTE Corp., ZTE Deutschland
GmbH)

Zum Sachverhalt: Das Vorabentscheidungsersuchen betriffr die
Auslegung von Art. 102 AEUV.

Es ergeht im Rahmen cines Rechtsstreits zwischen der Huawei
Technologies Co Ltd (im Folgenden: Huawei Technologies) auf der
einen Seite und der ZTE Corp. und der ZTE Deutschland GmbH
{im Folgenden: ZTE) auf der anderen Seite wegen der behaupteten
Verletzung eines Patents, das fiir einen von einer Standardisierungs-
organisation normierten Standard esscnzncll ist (standardessenzielles
Patent, im Folgenden: SEP).

(Der rechtliche Rahmen ist abrufbar unter BeckRS 2015, 80933.)
Huawei Technologies, ein weltweit auf dem Telekommunilkations-
sektor ritiges Unternehmen, ist unter anderem Inhaber des unter
der Referenz EP 2090050 B 1 eingetragenen europiischen Patents
»Verfahren und Einrichtung zum Aufbau eines Synchronisierungs-
signals in einem Vermittlungssystem®, das in der Bundesrepublik
Deutschland als Vertragsstaat des EPU erteilt wurde (im Folgenden:
Patent EP 2090050 B 1). Huawei Technologies meldete dieses
Patent am 4.3.2009 bei ETSI als fiir den ,Long Term Evolution“-
Standard essenzielles Patent an. Dabei verpflichtete sich Huawei
;l"echnologies, Dritten Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu ertei-
en.

Hierzu stellt das vorlegende Gericht in der Vorlageentscheidung
fest, dass dieses Patent fiir diesen Standard essenziell ist, was
bedeutet, dass es bei Nutzung des genannten Standards zwangs-
laufig benutzt wird. In der Zeit von November 2010 bis Ende
Mirz 2011 fithrten Huawei Technologies und ZTE Corp., ein zu
einer weltweit auf dem Telekommunikationssektor titigen Unter-
nehmensgruppe gehérendes Unternehmen, das in Deutschland Pro-
dukte mit einer Software vertreibr, von der der genannte Standard
genutzt wird, Gespriiche iiber unter anderem die Verletzung des
Patents EP 2090050 B 1 und die Méglichkeit einer Lizenz zu
FRAND-Bedingungen fiir diese Produkte. Huawei Technologies
nannte die aus ihrer Sicht angemessene Lizenzgebiihr. ZTE Corp.
wollte eine I(reuzlizenzierung. Lizenzvertragsangebote ergingen je-
doch nicht, Gleichwohl vertreibt ZTE Produkte, die nach dem
wLong Term Evolution®“-Standard arbeiten und benutzt somit das
Patent EP 2090050 B 1, ohne an Huawei Technologies Lizenz-
gebiihren zu zahlen und ohne Giber erfolgte Benutzungshandlungen
abschliefend Rechnung zu legen. Am 28.4.2011 erhob Huawei
Technologies beim vorlegenden Gericht auf der Grundlage von
Art. 64 EPU und der §§ 139 ff. ParG idF von Art, 13 des Gesetzes
vom 24.11.2011 eine Patentverletzungsklage gegen ZTE, mit der
sie Unterlassung, Rechnungslegung, Riickruf und Schadensersatz
verlangte.

Nach Ansichr des vorlegenden Gerichts hingt der Ausgang des
Rechtsstreits im Ausgangsverfahren von der Frage ab, ob die von
Huawei Technologies eingereichte Klage einen Missbrauch ihrer
marktbeherrschenden Stellung darstellt. Der Durchsetzung des Un-
teclassungsanspruchs kénne niimlich unter anderem der kartell-
rechtliche Zwangslizenzeinwand nach Art. 102 AEUV entgegenste-
hen, wenn die Geltendmachung dieses Anspruchs durch Huawei
Technologies als Missbrauch ihrer marktbeherrschenden Stellung
anzuschen wire, die dem vorlegenden Gericht zufolge unstreitig
vorliegt. Es kiimen jedoch verschiedene Aunsdtze in Betrache, um zu
bestimmen, wann der Inhaber eines SEP seine marktbeherrschende
Stellung iSv Art. 102 AEUV durch die Erhebung einer Unterlas-
sungsklage missbrauche. In diesem Zusammenhang weist das vor-
legende Gericht darauf hin, dass der BGH in seinem Urteil vom 6.5.
2009 ,,Orange-Boolk-Standard” (BGHZ 180, 312 = GRUR 2009,
694) auf der Grundlage von Art, 102 AEUV, § 20 I des Gesetzes
gegen Wettbewerbsbeschrinkungen idF der Bclmnntmnchung vom
26.6.2013 und § 242 des BGB festgestellt habe, dass etnsPatent-
inhaber, der aufUntell.msun;, einer Pateutvmlemmg klage, abwohl
dem Bekl, ein Anspruch auf Finriumung einer Lizenz am Patent
zustehe, seine marktbeherrschende Stellung nur missbrauche, wenn
bestimmte Voraussetzungen ecfillt seien. Zum einen miisse der
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Bekl. dem Kl ein unbedingtes, dh nichr unter einen Verletzungs-
vorbehalt gestelltes, Angebot auf Abschluss eines Lizenzvertrags
gemacht haben, an das er sich gebunden halte und das der KI. nicht
ablehnen diirfe, ohne den Bekl. unbillig zu behindern oder gegen
das Diskriminierungsverbot zu verstofen. Zum anderen miisse der
Bekl., wenn er das Patent bereits benutze, bevor der Kl. sein Ange-
bot angenommen habe, diejenigen Verpflichtungen einhalten, die
der abzuschliefende Lizenzvertrag an die Benutzung des Patents
kniipfe, dh iiber den Umfang seiner Benutzungshandlungen abrech-
nen und seinen sich daraus ergebenden Zahlungspflichten nach-
kommen. In Anbetracht der Tatsachen, dass die Vertragsangebote
von ZTE nicht als ,,unbedingte® Angebote angesehen werden konn-
ten, da sie nur fiir Produkte gilten, fiir die eine Patentverlerzung
festzustellen sei und dass ZTE weder den sich ihrer Ansicht nach
ergebenden Lizenzbetrag an Huawei Technologies gezahlt noch
dieser gegeniiber iiber vergangene Benutzungshandlungen vollstin-
dig Rechnung gelegt habe, miisse der kartellrechtliche Zwangs-
lizenzeinwand von ZTE ohne Erfolg bleiben und sei der Verlet-
zungsklage somit stattzugeben. Allerdings habe die Europiische
Kommission in den Pressemitteilungen Nr. 1P/12/1448 und ME-
MO/12/1021 vom 21.12.2012 iiber eine an Samsung gerichtete
Mitteilung der Beschwerdepunkte wegen von diesem Unternehmen
eingereichter Patentverletzungsklagen im Mobiltelefonbereich of-
fenbar die Auffassung vertreten, dass die Durchsetzung eines Unter-
lassungsanspruchs nach Art. 102 AEUV rechtsmissbrauchlich sei,
wenn cs um ein SEP gehe, der Patentinhaber gegeniiber der Stan-
dardisierungsorganisation zugesagt habe, Lizenzen an diesem Patent
zu FRAND-Bedingungen zu erteilen und eine Verhandlungsbereit-
schaft des Patentverletzers gegeben sei. Demnach wire es unerheb-
lich, dass sich die betreffenden Parteien nicht auf den Inhalt be-
stimmter Klauseln des Lizenzverwrags und insbesondere die Hohe
der Lizenzgebithr hiten einigen konnen. Wire allein auf diese
Kriterien abzustellen, miisste das vorlegende Gericht die Unrerlas-
sungsklage von Huawei Technologies als rechtsmissbriauchlich iSv
Art. 102 AEUV abweisen, da feststehe, dass die Parteien des Aus-
gangsverfahrens zu Verhandlungen bereit gewesen seien. Das vor-
legende Gericht ist der Auffassung, dass im Ausgangsverfahren ein
Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung nicht bereits da-
durch begriindet werde, dass der Patentverletzer zu Verhandlungen
und der Inhaber des Patents EP 2090050 B 1 zur Erteilung von
Lizenzen an Dritte bereit gewesen sei. Bei der Beurteilung des miss-
briuchlichen Charakters des Verhaltens eines SEP-Inhabers miisse
ein angemessener und fairer Ausgleich simclicher berechrigter Inte-
ressen der Parteien, die mit einer gleichberechtigten Verhandlungs-
position auszustatten seien, gewihrleister werden. In diesem Sinne
ist das vorlegende Gericht der Auffassung, dass weder der Inhaber
eines SEP noch der Patentverletzer durch ihre Stellung berechtige
sein diirften, unangemessen hohe (hold-up) oder’ unangemessen
niedrige (reverse hold-up) Lizenzgebithren durchzusetzen. Aus die-
sem Grund, aber auch aus Erwigungen der Gleichbehandlung der
Lizenznehmer und der Verletzer in Bezug auf dasselbe Produkt
miisse der Inhaber eines SEP die Méglichkeit haben, eine Unterlas-
sungsklage einzureichen. Die Ausiibung eines gesetzlich gewihrten
Rechts konne namlich fiir sich genommen keinen Missbrauch einer
beherrschenden Stellung darstellen, vielmehr miissten weitere Um-
stinde hinzukommen. Den Begnff , Verhandlungsbereitschaft* als
Kriterium eines solchen Missbrauchs heranzuziehen, kénne jedoch
nicht zufriedenstellend sein, da dieser Begriff Raum fiir viele Inter-
pretationen lasse und dem Verletzer zu weite Freiheiten einrdume.
Jedenfalls miisste sich die Verhandlungsbereitschaft, wenn sie als
taugliches Kriterium herangezogen werden selle, durch bestimmre
qualitative und zeitliche Vorgaben auszeichnen, dic die Redlichkeit
des Lizenzsuchers gewihrleisten sollten. Daher sei vor der Benut-
zung des betreffenden Patents die Vorlage eines ,,unbedingten*
Lizenzvertragsangebots zu verlangen, das ausformuliert und annah-
mefihig sei und samtliche Regelungen enthalte, die tiblicherweise in
Lizenzvertrigen enthalten seien. Was insbesondere Lizenzantrige
von Wirtschaftsteilnehmern angehe, die bereits Produkte auf den
Markt gebracht hitten, fiir die ein SEP verwendet werde, miissten
diese Wirtschaftsteilnehmer umgehend die Verpflichtungen zur
Rechnungslegung iiber die Benurzung dieses SEP und zur Entwick-
lung der sich daraus ergebenden Lizenzgebuhren erfiillen. Ein Pa-
tentverletzer miisse zuniichst eine Sicherheit leisten diicfen, statr die
Lizenzgebiihren unmittelbar an den Inhaber des betreffenden SEP
zahlen zu miissen. Auch komme in Betracht, dass der Lizenzsucher
es dem Lizenzinhaber tiberlasse, die Lizenzgebithren nach billigem
Ermessen zu bestimmen.

Unter diesen Umstinden hat das LG Diisseldorf beschlossen, das
Verfahren auszusetzen und dem Gerichishof folgende Fragen zur
Vorabentscheidung vorzulegen (GRUR-RR 2013, 196 = GRUR
2013, 614 Ls. = LTE-Standard): (1) Missbraucht der Inhaber eines
SEP, der gegeniiber einer Standardisicrungsorganisation seine Be-
veitschaft erklare hat, jedem Dritten eine Lizenz zu FRAND-Bedin-
gungen zu erteilen, seine markebeherrschende Stellung, wenn er
gegeniiber cinem Patentverletzer einen Unterlassungsanspruch ge-
richtlich geltend macht, obwohl der Patentverletzer seine Bereit-

schaft zu Verhandlungen iiber eine solche Lizenz erklart hat, oder
ist ein Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung erst dann
anzunchmen, wenn der Patentverletzer dem Inhaber des SEP ein
annahmefihiges unbedingtes Angebot auf Abschluss eines Lizenz-
vertrags unterbreitet hat, das der Patentinhaber nicht ablehnen darf,
ohne den Patentverletzer unbillig zu behindern oder gegen das Dis-
kriminierungsverbort zu verstofen und der Patentverletzer im Vor-
griff auf die zu erteilende Lizenz fur bereits begangene Benutzungs-
handlungen die ihn treffenden Vertragspflichten erfiille? (2) Sofern
der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung bereits infolge
der Verhandlungsbereitschaft des Patentverletzers anzunehmen ist:
Stellc Art. 102 AEUV besondere qualitative und/oder zeitliche An-
forderungen an die Verhandlungsbereitschaft? KKann eine solche ins-
besondere bereits dann angenommen werden, wenn der Patentver-
letzer lediglich in allgemeiner Art und Weise (miindlich) erklirt hat,
bereit zu sein, in Verhandlungen einzutreten, oder muss der Patent-
verletzer bereits in Verhandlungen eingetreten sein, indem er bei-
spielsweise konkrete Bedingungen nennt, zu denen er bereit ist,
einen Lizenzvertrag abzuschlieBen? (3) Sofern die Abgabe eines
annahmefihigen unbedingten Angebots auf Abschluss eines Lizenz-
vertrags Voraussetzung fiir den Missbrauch einer marktbeherr-
schenden Stellung ist: Stellt Art. 102 AEUV besondere qualitative
und/oder zeitliche Anforderungen an dieses Angebor? Muss das
Angebot simtliche Regelungen enthalten, die iiblicherweise in Li-
zenzvertriigen auf dem in Rede stchenden Technikgebiet enthalten
sind? Dart das Angebot insbesondere unter die Bedingung gestellt
werden, dass das SEP tatsichlich benutzt wird und/oder sich als
rechtsbestindig erweist? (4) Sofern die Erfiillung von Pflichten aus
der zu erteilenden Lizenz seitens des Patentverletzers Voraussetzung
fiir den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung ist: Stellt
Art. 102 AEUV besondere Anforderungen beziiglich dieser Erfiil-
lungshandlungen? Ist der Patentverletzer namentlich gehalten, tiber
vergangene Benutzungshandlungen Rechnung zu legen und/oder
Lizenzgebiihren zu zahlen? Kann eine Pflicht zur Zahlung der Li-
zenzgebiihren gegebenenfalls auch mittels Leistung einer Sicherheit
erfiillt werden? (5) Gelten die Bedingungen, unter denen ein Macht-
missbrauch durch den I[nhaber eines SEP anzunehmen ist, auch fiir
die klageweise Geltendmachung der sonstigen aus einer Patentver-
lerzung herzuleitenden Anspriiche (auf Rechnungslegung, Rickruf,
Schadensersatz)?

Der EuGH hat wie aus den Leitsitzen exsichtlich entschieden.

Griinde: Zu den Vorlagefragen

[40] Das vorliegende Vorabentscheidungsersuchen ergeht
im Rahmen eines Rechtsstreits wegen Patentverletzung zwi-
schen zwel Unternehmen des Telekommunikationssektors,
die Inhaber zahlreicher fiir den ,Long Term Evolution®-
Standard essenzieller Patente sind. Dieser Standard wurde
im Rahmen des ETSI festgelegt und umfasst tiber 4700 SEP,
fiir die sich diese Unternehmen verpflichtet haben, Dritten
Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen.

[41] Im Rahmen dieses Rechtsstreits fragt sich das vorlegen-
de Gericht, ob die Patentverletzungsklage auf Unterlassung,
Rechnungslegung, Riickruf und Schadensersatz des Inhabers
eines SEP, hier Huawei Technologies, gegen den angeblichen
Verletzer dieses SEP, hier ZTE, der den Abschluss einer
Lizenzvereinbarung angestrebt hatte, als Missbrauch einer
markbeherrschenden Stellung iSv Arte. 102 AEUV einzustu-
fen und damit abzuweisen ist.

[42] Um dem vorlegenden Gericht zu antworten und die
Rechtmifigkeit dieser Verletzungsklage, die der Inhaber ei-
nes SEP gegen einen Verletzer, mit dem keine Lizenzverein-
barung erzielt werden konnte, erhoben hat, zu beurteilen,
sind die Erhaltung eines freien Wetthewerbs, zu dessen
Schutz das Primirrecht, insbesondere Art. 102 AEUV, die
missbrauchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung
verbieret und die notwendige Gewahrleistung von Rechten
des geistigen Eigentums des Patentinhabers und dessen
Recht aul wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz, die in
Art. 17 IT bzw., Art. 47 der Charta garantiert werden, gegen-
einandcr abzuwiigen, :

[43] Wie das vorlegende Gericht in der Vorlageentscheidung
konstatiert, haben die Parteien im Ausgangsverfahren nicht
bestritten, dass eine marktbeherrschende Stellung vorliegt.
Da sich die Fragen des vorlegenden Gerichts nur auf das
Vorliegen eines Missbrauchs beziehen, ist die Priiffung auf
dieses Kriterium zu beschrinken.

[ —
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Zu den Fragen 1 bis 4 und zu Frage 5, soweit Letztere
gerichtlich geltend gemachte Riickrufanspriiche betrifft

[44] Mit den Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere gericht-
lich geltend gemachte Riickrufanspriiche betrifft, die zusam-
men zu priifen sind, méchte das vorlegende Gericht wissen,
unter welchen Umstinden es als gegen Art. 102 AEUV ver-
stoflende missbrauchliche Handlung anzusehen ist, wenn ein
Unternehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines
SEP ist und sich gegeniiber der Standardisierungsorganisati-
on verpflichtet hat, Dritten zu FRAND-Bedingungen Lizen-
zen fiir dieses SEP zu erteilen, eine Verletzungsklage auf
Unterlassung oder auf Riickruf der Produkte, zu deren Her-
stellung dieses SEP verwendet wurde, erhebt.

[45] Zunichst ist darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem
Begriff ,,missbriuchliche Ausnutzung einer beherrschenden
Stellung* iSv Art. 102 AEUV um einen objektiven Begriff
handelt, der auf die Verhaltensweisen eines Unternehmens
in beherrschender Stellung abstellt, die auf einem Markt, auf
dem der Grad an Wettbewerb gerade wegen der Anwesen-
heit des fraglichen Unternehmens bereits geschwicht ist, die
Aufrechterhaltung des auf dem Markt noch bestehenden
Grades an Wettbewerb oder die Entwicklung des Wett-
bewerbs durch den Einsatz von anderen Mitteln behindern
als denjenigen eines normalen Produkt- oder Dienstleis-
tungswettbewerbs auf der Grundlage der Leistungen der
Wirtschaftsteilnehmer (EuGH, ECLI:EU:C:1979:36 Rn. 91
- Hoffmann-La Roche/Kommission; E«GH, ECLLEU:
C:1991:286 Rn. 69 = NJW 1992, 677 Ls. - AKZO/Kom-
mission, und EvGH, ECLI:EU:C:2012:221 Rn. 17 - Tomra
Systems ua/Kommission).

[46] Nach stindiger Rechtsprechung gehért die Ausiibung
eines mit einem Recht des geistigen Eigentums verbundenen
ausschlieBlichen Rechts, hier des Rechrs, eine Verletzungs-
klage zu erheben, zu den Vorrechten des Inhabers eines
Rechts des geistigen Eigentums, so dass sie als solche keinen
Missbrauch einer beherrschenden Stellung darstellen kann,
selbst wenn sie von einem Unternehmen in beherrschender
Stellung ausgeht (vgl. in diesem Sinne ExGH, ECLLEU:
C:1988:477 Rn. 8 - Volvo; EwGH, ECLL:EU:C:1995:98
Rn. 49 - RTE und ITP/Kommission und ExGH, ECLLI:EU:
C:2004:257 Rn. 34 = GRUR 2004, 524 —IMS Health).

[47] Nach ebenfalls stindiger Rechtsprechung kann jedoch
die Ausiibung eines mit einem Recht des geistigen Eigentums
verbundenen ausschlieBlichen Rechts durch den Inhaber un-
ter aufergewdhnlichen Umstinden ein missbrauchliches
Verhalten iSv Art. 102 AEUV darstellen (vgl. in diesem
Sinne EuGH, ECLLEU:C:1988:477 Rn, 9 — Volvo; ExGH,
ECLLEU:C:1995:98 Rn. 50 — RTE und ITP/Kommission,
und EuGH, ECLEEU:C:2004:257 Rn. 35 = GRUR 2004,
524 - IMS Health).

[48] Wie der Generalanwalt (GA Wathelet, BeckRS 2014,
82403) in Nr. 70 seiner Schlussantrage ausgefiihrt hat, weist
das Ausgangsverfahren jedoch Besonderheiten auf, die es
von den Verfahren unterscheiden, die Anlass zu der in den
Rn. 46 u. 47 des vorliegenden Urteils angefithrten Recht-
sprechung gegeben haben.

[49] Es zeichnet sich zum einen dadurch aus, dass das frag-
liche Patent, wic das vorlegende Gericht ausfihrt, fiir einen
von einer Standardisicrungsorganisation normierten Stan-
dard essenziell ist und seine Benutzung daher fir jeden Wett-
bewerber, der Produkte herzustellen beabsichtigt, die dem
Standard, mit dem es verbunden ist, entsprechen, unerliss-
lich ist.

[50] Dies unterscheider SEP von nicht standardessenziellen
Patenten, dic es Dritten normalerweise erlauben, konkurrie-
rende Produkte herzustellen und dabei von dem betreffen-
den Patent abzuweichen, ohne die grundlegenden Funktio-
nen des fraglichen Produkts zu gefihrden.
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[51] Zum anderen zeichnet sich das Ausgangsverfahren da-
durch aus, dass das in Rede stehende Patent, wie sich aus
den Rn. 15 bis 17 und 22 des vorliegenden Urteils ergibt,
den Status eines SEP nur im Gegenzug zu einer unwiderruf-
lichen Verpflichtungszusage seines Inhabers gegeniiber der
betreffenden Standardisierungsorganisation, Dritten zu
FRAND-Bedingungen Lizenzen zu erteilen, erlangt hat.

[52] Zwar steht dem Inhaber des fraglichen SEP das Recht
zu, Anspriiche auf Unterlassung oder auf Riickruf von Pro-
dukten gerichtlich geltend zu machen, doch bewirke der
Umstand, dass dieses Patent den Status eines SEP erlangt
hat, dass sein Inhaber verhindern kann, dass derartige Pro-
dukte, die von seinen Wettbewerbern hergestellt werden, auf
den Markt gelangen oder auf dem Markt bleiben und er sich
so die Herstellung dieser Produkte vorbehalten kann.

[53] Unter diesen Umstinden und in Anbetracht der Tatsa-
che, dass eine Zusage, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu
erteilen, bei Dritten die berechtigte Erwartung weckt, dass
der Inhaber des SEP ihnen tatsichlich Lizenzen zu diesen
Bedingungen gewahren wird, kann eine Weigerung des In-
habers des SEP, eine Lizenz zu diesen Bedingungen zu er-
teilen, grundsitzlich einen Missbrauch iSv Art. 102 AEUV
darstellen.

[54] Daraus folgt, dass angesichts der geweckten berechrig-
ten Erwartungen Klagen auf Unterlassung oder Riickruf
grundsitzlich der missbriuchliche Charakter einer solchen
Weigerung entgegengehalten werden kann. Doch ist der
Patentinhaber nach Art. 102 AEUV nur verpflichtet, eine
Lizenz zu FRAND-Bedingungen zu erteilen. Die Parteien des
Ausgangsrechtsstreits sind sich indessen nicht einig, welche
Anforderungen hier durch die FRAND-Bedingungen gestellt
werden,

[55] In einer solchen Konstellation muss der Inhaber eines
SEP, damit eine Klage auf Unterlassung oder Riickruf niche
als missbrauchlich angesehen werden kann, Bedingungen
erfiillen, durch die ein gerechter Ausgleich der betroffenen
Interessen gewihrleistet werden soll.

[56] Hierbei ist den besonderen rechtlichen und tatsich-
lichen Umstinden des konkreten Falls gebithrend Rechnung
zu tragen (vgl. in diesem Sinne EvGH, ECLI:EU:C:2012:172
Rn. 26 = EuZW 2012, 540 - Post Danmark, mwN).

[57] So ist der notwendigen Wahrung der Rechte des geisti-
gen Eigentums Rechnung zu tragen, die unter anderem mit
der RL 2004/48 bezweckt wird, die im Einklang mit
Art. 17 1T der Charta eine Reihe von Rechtsbehelfen vor-
sicht, die gewihrleisten sollen, dass fiir das geistige Eigen-
tum im Binnenmarke und das in Art. 47 der Charta garan-
tierte Recht auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz, das
mehrere Elemente umfasst, zu denen das Recht auf Zugang
zu den Gerichten gehort, ein hohes Schutzniveau besteht
(vgl. in diesem Sinne ExGH, ECLI:EU:C:2012:684 Rn. 48 =
EuZW 2013, 24 - Otis ua).

[58] Dieses Erfordernis des hohen Schutzes der Rechte des
geistigen Eigentums impliziert, dass ihrem Inhaber grund-
sitzlich nicht die Méglichkeit genommen werden kann, ge-
richtliche Schritte zu unternehmen, durch die gewihrleistet
wird, dass seine ausschliefllichen Rechte tatsiachlich beachtet
werden und dass der Benutzer dieser Rechte, wenn er nicht
ihr Inhaber ist, grundsatzlich vor jeder Benutzung eine Li-
zenz einholen muss.

[59] Somit kénnen durch die gegeniiber der Standardisic-
rungsorganisation erklirte unwiderrufliche Zusage des SEP-
Inhabers, Lizenzen zu FRAND-Bedingungen zu erteilen, die
diesem durch Art. 17 I und Art, 47 der Charta gewihrleis-
teten Rechte zwar nicht ausgehahlt werden, Sie rechtfertigt
es aber, ihn zu verpflichten, bei der gerichtlichen Geltend-
machung von Anspriichen auf Unterlassung oder Riickruf
gegen angebliche Patentverletzer besondere Anforderungen
zu beachten.
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[60] Folglich darf der Inhaber eines SEP, der der Auffassung
ist, dass dieses verletzt worden sei, um nicht gegen Art, 102
AEUV zu verstoBen, keine Anspriiche auf Unterlassung oder
Riickruf gegen den angeblichen Verletzer gerichtlich geltend
machen, ohne ihm dies anzukiindigen und ihn vorher an-
zuhoren, selbst wenn das betreffende SEP von dem angeb-
lichen Verletzer bereits benutzt wurde.

[61] Vor der gerichtlichen Geltendmachung derartiger An-
spriiche obliegt es dem Inhaber des betreffenden SEP daher
zum einen, den angeblichen Verletzer auf die Patentverlet-
zung, die ihm vorgeworfen wird, hinzuweisen und dabei das
fragliche SEP zu bezeichnen und anzugeben, auf welche
Weise es verletzt worden sein soll.

[62] Wie der Generalanwalt in Nr. 81 seiner Schlussantrige
ausgefithrt hat, ist nimlich in Anbetracht der grofen Zahl
von SEP, aus denen ein Standard wie der im Ausgangsver-
fahren in Rede stehende besteht, nicht sicher, dass der Ver-
letzer eines SEP zwangsliufig weils, dass er die Lehre eines
rechtsbestiindigen und standardessenziellen Patents benutzt.

[63] Zum anderen obliegt es dem Patentinhaber, dem an-
geblichen Verletzer, nachdem dieser seinen Willen zum Aus-
druck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedin-
gungen zu schliefen, gemal seiner gegeniiber der Standardi-
sierungsorganisation iibernommenen Verpflichtung ein kon-
kretes schriftliches Lizenzangebot zu FRAND-Bedingungen
zu unterbreiten und insbesondere die Lizenzgebiihr sowie
die Art und Weise ihrer Berechnung anzugeben.

[64] Wie der Generalanwalt in Nr. 86 seiner Schlussantrige
ausgefithrt hat, kann namlich von dem Inhaber eines SEP,
wenn dieser sich gegeniiber der Standardisierungsorganisati-
on zur Erteilung von Lizenzen zu FRAND-Bedingungen ver-
pflichtet hat, erwartet werden, dass er ein solches Angebot
unterbreitet. Auflerdem ist der Inhaber des SEP, wenn weder
ein Standardlizenzvertrag noch mit anderen Werthewerbern
bereits geschlossene Lizenzvertrage verdffentlicht sind, in
einer besseren Lage, um zu priifen, ob sein Angebor die
Voraussetzung der Gleichbehandlung wahrt, als der angeb-
liche Verlerzer.

[65] Dem angeblichen Verletzer obliegt es hingegen, auf
dieses Angebot mit Sorgfalt, gemif den in dem Bereich
anerkannten geschiftlichen Gepflogenheiten und nach Treu
und Glauben, zu reagieren, was auf der Grundlage objekti-
ver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und unter anderem
impliziert, dass keine Verzégerungstakrik verfolgr wird.

[66] Nimmt der angebliche Verletzer das ihm unterbreitete
Angebot nicht an, kann er sich auf den missbrauchlichen
Charakter einer Unterlassungs- oder Riickrufklage nur beru-
fen, wenn er dem Inhaber des betreffenden SEP innerhalb
einer kurzen Frist schriftlich ein konkretes Gegenangebot
macht, das den FRAND-Bedingungen entspricht.

[67] Dariiber hinaus hat der angebliche Verletzer, wenn er
das SEP benutzt, bevor ein Lizenzvertrag geschlossen wurde,
ab dem Zeitpunkt, zu dem sein Gegenangebot abgelehnt
wurde, eine angemessene Sicherheit gemafs den in dem be-
treffenden Bereich anerkannten geschiftlichen Gepflogen-
heiten zu leisten, zB, indem er eine Bankgarantie beibringt
oder die erforderlichen Betriige hinterlegt. Die Berechnung
dieser Sicherheit muss unter anderem die Zahl der vergange-
nen Benurzungshandlungen in Bezug auf das SEP umfassen,
fir die der angebliche Verletzer eine Abrechnung vorlegen
konnen muss,

[68] Im Ubrigen haben die Parteien, wenn nach dem Gegen-
angebot des angeblichen Verletzers keine Linigung iiber die
Einzelheiten der FRAND-Bedingungen erzielt wurde, die
Maoglichkeit, im gegenseitigen Einvernchmen zu beantragen,
dass die Lizenzgebiihren durch einen unabhingigen Dritten,
der innerhalb einer kurzen Frist entscheidet, festgelegt wer-
den.
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[69] Schlieflich kann dem angeblichen Verletzer in An-
betracht der Tatsache, dass eine Standardisierungsorganisa-
tion, wie diejenige, die den im Ausgangsverfahren in Rede
stehenden Standard normiert hat, im Standardisierungsver-
fahren weder prift, ob die Patente rechtsbestindig sind,
noch, ob sie fiir den Standard, zu dem sie gehéren, essenziell
sind und angesichts des durch Art. 47 der Charta gewihr-
leisteten Rechts auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz
kein Vorwurf daraus gemacht werden, dass er neben den
Verhandlungen tiber die Erteilung von Lizenzen die Rechts-
bestiandiglkeit dieser Patente und/oder ihren essenziellen
Charakter fir den Standard, zu dem sie gehoren und/oder
ihre tatsichliche Benutzung anficht oder sich die Maglich-
keit vorbehilt, dies spiter zu tun. _

[70] Es ist Aufgabe des vorlegenden Gerichts zu priifen, ob
die oben genannten Kriterien hier erfiillc sind, soweit sie
nach den Umstinden des vorliegenden Falls fiir die Entschei-
dung des Ausgangsrechtsstreits mafigeblich sind.

[71] Nach alledem ist auf die Fragen 1 bis 4 und 5, soweit Letztere
gerichtlich geltend gemachte Ruckrufanspriiche betrifft, zu antwor-
ten, dass Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass der Inhaber
eines SEP, der sich gegeniiber einer Standardisierungsorganisation
unwiderruflich verpflichtet har, jedem Dritten eine Lizenz zu
FRAND-Bedingungen zu erteilen, seine marktbeherrschende Stel-
lung nicht im Sinne dieser Vorschrift dadurch missbraucht, dass er
eine Patentverlerzungsklage auf Unterlassung der Beeintrichtigung
seines Patents oder auf Riickruf der Produkte, fiir deren Herstellung
dieses Patent benutzt wurde, erhebr, wenn

— er zum einen den angeblichen Verletzer vor Erhebung der Klage
auf die Patentverletzung, die ihm vorgeworfen wird, hingewiesen
hat und dabei das fragliche SEP bezeichnet und angegeben hat,
auf welche Weise es verletzt worden sein soll, und zum anderen,
nachdem der angebliche Patentverletzer seinen Willen zum Aus-
druck gebracht hat, einen Lizenzvertrag zu FRAND-Bedingun-
gen zu schlieBen, dem Patentverletzer ein konkretes schriftliches
Lizenzangebot zu diesen Bedingungen unterbreitet und insbeson-
dere die Lizenzgebiihr sowie die Art und Weise ihrer Berechnung
angegeben hat und

— dieser Patentverletzer, wihrend er das betreffende Patent weiter
benutzt, auf dieses Angebot nicht mit Sorgfalt, gemif den in
dem betreffenden Bereich anerkannten geschifilichen Gepflo-
genheiten und nach Tren und Glauben, reagiert, was auf der
Grundlage objektiver Gesichtspunkte zu bestimmen ist und un-
ter anderem impliziert, dass keine Verzogerungstakrik verfolgt
wird.

Zur fiinften Frage, soweit sie gerichtlich geltend gemachte
Anspriiche auf Rechnungslegung oder Schadensersatz be-
trifft

[72] Mit der fiinften Frage, soweit sie gerichtlich geltend
gemachte Anspriiche auf Rechnungslegung oder Schadens-
ersatz betrifft, mochte das vorlegende Gericht wissen, ob
Art. 102 AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unter-
nehmen in beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP
ist und sich gegeniiber der Standardisierungsorganisation
verpflichtet hat, zu FRAND-Bedingungen Lizenzen fiir die-
ses Patent zu erteilen, verbietet, gegen den angeblichen Ver-
letzer seines SEP eine Verletzungsklage auf Rechnungs-
legung beziiglich der vergangenen Benutzungshandlungen in
Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser
Handlungen zu erheben.

[73] Wie sich aus den Rn. 52 u. 53 des vorliegenden Urteils
ergibt, kann es unter Umstinden wic den im Ausgangsver-
fahren in Rede stehenden als missbrauchlich eingestuft wer-
den, wenn der Inhaber des SEP seine Rechre des geistigen
Eigentums dadurch ausiibt, dass er Klagen auf Unterlassung
oder Riickruf echebt, da derartige Klagen geeignet sind, zu
verhindern, dass von Wettbewerbern hergestellte Produkete,
die dem berreffenden Standard entsprechen, auf den Marke
gelangen oder auf dem Marke bleiben. ’
[74] So, wie die Klagen des Inhabers eines SEP auf Rech-
nungslegung iiber die vergangenen Benurzungshandlungen
in Bezug auf dieses SEP bzw. aul Schadensersatz wegen
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dieser Handlungen in der Vorlageentscheidung geschildert
sind, haben sie jedoch keine unmittelbaren Auswirkungen
darauf, ob von Wettbewerbern hergestellte Produkre, die
dem betreffenden Standard entsprechen, auf den Marke ge-
langen oder auf dem Markt bleiben.

[75] Folglich kénnen sie unter Umstinden wie denen des
Ausgangsverfahrens nicht als missbrauchlich iSv Art. 102
AEUV angesehen werden.

[76] Nach den vorstehenden Erwigungen ist auf die fiinfre Frage,
soweit sie gerichtlich geltend gemachte Anspriiche auf Rechnungs-
legung oder Schadensersatz betrifft, zu antworten, dass Art. 102
AEUV dahin auszulegen ist, dass er es einem Unternehmen in
beherrschender Stellung, das Inhaber eines SEP ist und sich gegen-
iiber der Standardisierungsorganisation verpflichter hat, zu
FRAND-Bedingungen Lizenzen fiir dieses Parent zu erteilen, unter
Umstinden wie denen des Ausgangsverfahrens niche verbietet, ge-
gen den angeblichen Verletzer seines SEP eine Verletzungsklage auf
Rechnungslegung iiber die vergangenen Benutzungshandlungen in
Bezug auf das SEP oder auf Schadensersatz wegen dieser Hand-
lungen zu erheben.

Anm, d. Red.: Zu diesem Urteil s. demniichst den Beitrag ,zur
Rechtsprechung® von Heinemann, GRUR 2015, H. 9. Zum Vor-
lagebeschluss des LG Diisseldorf ,LTE-Standard" (GRUR-RR
2013, 196 = GRUR 2013, 614 Ls.) s. die Besprechung von Ver-
hawwen, GRUR 2013, 558. 2]
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Anlage 1
zum Technologietransfer/Lizenzvertragsrecht

AusschlieBlicher Lizenzvertrag

zwischen

Firma ... AG
mit Firmensitz in
(Ort, StralRe)
Schweiz
- im Folgenden "Lizenzgeber" -

und

Firma ... GmbH

mit Firmensitz in

(Ort, StralRe)
Bundesrepublik Deutschland

- im Folgenden "Lizenznehmer" -

Praambel

Der Lizenzgeber ist Inhaber diverser Patentanmeldungen bzw. erteilter Patente in meh-
reren Landern bezlglich einer Rohrverbindung auf Verpressungsbasis sowie Werkzeu-
gen zur Herstellung derartiger Rohrverbindungen.

Der Lizenzgeber hat selbst Rohrelemente flr unlésbare Rohrverbindungen auf
Verpressungsbasis sowie entsprechende Werkzeuge in Serie hergestellt und verfugt
daher auch tber umfangreiches Know-how zur Herstellung unlésbarer Rohrverbindun-
gen auf Verpressungsbasis sowie zur Herstellung von Werkzeugen zur Herstellung
derartiger Rohrverbindungen. Er hat diese bisher allein in den USA und in Japan auf
den Markt gebracht. In dem Vertragsgebiet sind sie bisher nicht angeboten und vertrie-
ben worden. Der Lizenzgeber behélt sich das Recht vor, aulerhalb des Vertragsgebie-
tes weitere Lizenznehmer einzusetzen.

T1 - Lizenzvertrag



Der Lizenznehmer stellt her und vertreibt unter anderem Armaturen und Fittinge fir
Heiz-, Kiihl- und Brauchwassersysteme fur Haustechnik.

Mit dem vorliegenden Vertrag erteilt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer eine Lizenz
nach MaRgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

§1
Vertragsgegenstand

(1)  Der Vertragsgegenstand besteht aus den Vertragsschutzrechten und dem Ver-
trags-Know-how

(2)  Vertragsschutzrechte

Gegenstand des Vertrages sind

T1 - Lizenzvertrag

das europaische Patent PA ... betreffend ........... , angemeldet am
............. und erteilt am ........... (Vertragsschutzrecht |);

das europaische Patent PA ............ betreffend ............. angemeldet am
............. und erteilt am ........................(Vertragsschutzrecht Il);

die europaische Patentanmeldung ......... betreffend ............. angemeldet
am, ... offen gelegtam ............. (Vertragsschutzrecht Il1);

sowie eventuelle Patentanmeldungen fir Fortentwicklungen der Vertrags-
produkte durch den Lizenzgeber gem. § 15 Abs. 2;

Die Vertragsschutzrechte |, Il und lll gelten fur die Bestimmungslander
Belgien, Bundesrepublik Deutschland, Danemark, Spanien, Portugal,
Frankreich, GroRbritannien, Irland, Italien, Griechenland, Luxemburg, Nie-
derlande, Schweden, Finnland, Osterreich sowie in Island, Norwegen,
Liechtenstein und Schweiz.



(3) Vertrags-Know-how

Vertrags-Know-how im Sinne dieses Vertrages ist die Gesamtheit der techni-
schen Kenntnisse und Erfahrungen des Lizenzgebers auf dem Gebiet der Her-
stellung und Anwendung von unlésbaren Rohrverbindungen auf
Verpressungsbasis bzw. von Werkzeugen zur Herstellung dieser Rohrverbin-
dungen. Hierzu gehéren insbesondere Zeichnungen, Konstruktionsunterlagen,
Spezifikationen, Unterlagen mit Daten insbesondere tiber Materialpriifungen so-
wie Aufzeichnungen uber praktische Erfahrungen tber den Einsatz der unlésba-
ren Rohrverbindungen und der Werkzeuge, Ablaufplane, insbesondere Doku-
mentationsunterlagen tber relevante Versuche und Dichtigkeitspriifungen.

§2
Vertragsprodukte

Vertragsprodukte im Sinne dieses Vertrages sind alle vom Lizenznehmer unter
Verwertung der Lizenz an dem Vertragsgegenstand hergestellten Rohrelemente
fur unlésbare Rohrverbindungen aus Metall und/oder Kunststoff sowie Werkzeu-
ge zur Herstellung derartiger Rohrverbindungen.

§3
Vertragsqgebiet

Das Vertragsgebiet umfasst die Staaten: Belgien, Bundesrepublik Deutschland,
Danemark, Spanien, Portugal, Frankreich, GroRbritannien, Irland, Italien, Grie-
chenland, Luxemburg, Niederlande, Schweden, Finnland, Osterreich, Norwegen,
Island, Liechtenstein und Schweiz.

§4

Lizenzerteilung

(1)  Der Lizenzgeber erteilt dem Lizenznehmer eine Lizenz zur Herstellung und zum
Vertrieb der Vertragsprodukte im Vertragsgebiet.
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(2)

3)

(1)

Die Lizenz ist ausschlieBlich, soweit die Vertragsprodukte in den zum Vertrags-
gebiet gehdrenden Staaten durch die Vertragsschutzrechte geschitzt sind. Der
Lizenzgeber wird weder selbst noch durch andere Lizenznehmer im Vertragsge-
biet Vertragsprodukte herstellen bzw. herstellen lassen und/oder vertreiben oder
vertreiben lassen. Im Falle des Wegfalls eines oder mehrerer Vertragsschutz-
rechte in einem oder mehreren zum Vertragsgebiet gehérenden Staaten ist die
AusschlieRlichkeit in diesen Staaten bis zum Ablauf von 10 Jahren befristet, vo-
rausgesetzt, dass das Vertrags-Know-how oder wesentliche Teile hiervon noch
geheim sind.

Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.

Die Ubertragung der Lizenz auf ein anderes als ein i.S. von §§ 15 ff. AktG ver-
bundenes Unternehmen bedarf der schriftlichen Zustimmung des Lizenzgebers.

§5

Lizenzgebiihr

Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt fir die Lizenzerteilung lau-
fende Umsatz-Lizenzgebiihren nach Malgabe der folgenden Staffel. Der Umsatz
bezieht sich auf die Netto-Verkaufspreise abzliglich aller vom Lizenznehmer ge-
wahrten gesondert ausgewiesener Rabatte, Kosten fiir Verpackung und Fracht,
etwaiger Vorkaufssteuern, Zélle und Versicherungen sowie Skonti und Jahres-
end-Boni und Provisionen (Verkaufserlése) in Bezug auf die Vertragsprodukte.

Der Anspruch entsteht mit der Auslieferung der Vertragsprodukte durch den Li-
zenznehmer. Nimmt der Lizenznehmer bereits ausgelieferte Vertragsprodukte
zuriick, so bleibt er zur Zahlung der bereits entstandenen Lizenzgebihr verpflich-
tet. Bei erneuter Auslieferung entsteht keine weitere Lizenzgebihr.

Die Lizenzgebiihren betragen bei Quartalsumsatzen

a) bis zu SFR .... 3%
b) bis zu SFR .... 2,5%
c) dartber: 2%.
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(2)

(3)

(4)

(5)

Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Zahlung einer Mindestlizenzgebiihr in
Héhe von:

im ersten Jahr: SFR 10.000,00
im zweiten Jahr: ~ SFR 30.000,00
im dritten Jahr: SFR 40.000,00
im vierten und den

folgenden Jahren: SFR 50.000,00.

Eventuell anfallende Steuern sind hinzuzurechnen.

Die Mindestlizenzgebiihr wird am 01.02. fiir das zuriickliegende Jahr fallig. Be-
reits geleistete Lizenzgebuhrenzahlungen gemal § 5 Abs. 1 werden angerech-
net.

Der Lizenznehmer zahlt dem Lizenzgeber als Entgelt fir die geleisteten Entwick-
lungsarbeiten einen einmaligen Pauschalbetrag in Héhe von SFR 100.000,00.
Dieser Betrag ist mit Abschluss des Vertrages zur Zahlung fallig. Er ist auch im
Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder im Falle des vorzeitigen
Wegfalls des Vertrags-Know-hows nicht riickzahlbar. Eine Anrechnung auf die
laufenden Lizenzgebihren erfolgt nicht.

Sollte das Vertrags-Know-how wahrend der Laufzeit des Vertrages offenkundig
werden, ohne das dies auf eine Mitwirkung des Lizenzgebers zurlickzufiihren ist,
bleibt die Hohe der Lizenzgebihr hiervon unberihrt, soweit noch mindestens ei-
nes der Vertragspatente in Kraft ist.

Gleiches gilt, wenn der Lizenznehmer nachweist, dass das Vertrags-Know-how
bereits im Zeitpunkt der Mitteilung offenkundig war.

Sollte ein Dritter hinsichtlich eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ein Vor-
benutzungsrecht geltend machen, bleibt hiervon die Verpflichtung des Lizenz-
nehmers zur Zahlung der Lizenzgebiihr grundsatzlich unberthrt, es sei denn,
dass aufgrund der Ausiibung des Vorbenutzungsrechts durch den Berechtigten
ein Rickgang des Marktanteils der Vertragsprodukte in dem Vertragsgebiet ins-
gesamt von mehr als 20% festgestellt werden kann. In diesen Féllen werden die
Parteien die Héhe der LizenzgebUhr neu festlegen.
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§6
Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebiihr

(1)  Abrechnungszeitraum ist jeweils ein Quartal. Die Abrechnung enthélt die im
Quartal erzielten Verkaufserlose i.S.v. § 5 Abs. 1 sowie séamtliche innerhalb eines
Quartals an Abnehmer gelieferte Mengen der Vertragsprodukte. Der Lizenzneh-
mer wird die schriftliche Abrechnung binnen eines Monats nach Quartalsende
vorlegen.

(2) Die sich aus der Abrechnung ergebende Lizenzgebiihr ist binnen eines Monats
nach Quartalsende zur Zahlung fallig und auf das Konto des Lizenzgebers

Bank

BLZ

Kontonummer
Verwendungszweck

zu zahlen.

(3) Bei verspateter Zahlung der Lizenzgebiihren sind die Betrage mit 5% tber dem
Diskontsatz der Schweizer Bundesbank zu verzinsen.

(4) Hat der Lizenzgeber seine Zustimmung zur Erteilung von Unterlizenzen erteilt,
wird der Lizenznehmer dem Lizenzgeber lber die Umsatze der Unterlizenzneh-
mer eine Abrechnung entsprechend § 6 Abs. 1 vorlegen und die sich hieraus
gemal § 5 zu errechnenden Lizenzgebiihren an den Lizenzgeber zahlen.

(5)  Der Lizenznehmer wird tber die Herstellung und die Verkaufe der Vertragspro-
dukte sowie Uber Verkaufserlése Buch filhren und die Unterlagen getrennt von
anderen Unterlagen des Unternehmens aufbewahren. Gleiches gilt fir die Um-
satzzahlen der Unterlizenznehmer. Der Lizenzgeber ist berechtigt, in angemes-
senen Abstanden, letztmalig ein Jahr nach Vertragsbeendigung alle Bicher,
Konten, Rechnungen und sonstige Unterlagen, die unmittelbar oder mittelbar mit
der Lizenzgeblhrenrechnung zusammenhangen, durch einen unabh&ngigen
auch gegentiber dem Lizenzgeber zur Verschwiegenheit verpflichteten Steuerbe-
rater oder Buchprifer prifen zu lassen. Diese Rechte erstrecken sich auch auf
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(1)

(2)

(2)

die Unterlizenznehmer. Die Kosten hierfiir tragt der Lizenznehmer.

§7
Ausiibungspflicht

Der Lizenznehmer wird das Lizenzrecht austiben und bestmégliche Anstrengun-
gen bei der Herstellung und dem Verkauf der Vertragsprodukte unternehmen. Er
wird die Produktion spéatestens am 1. Marz 1998 aufnehmen.

Sollte die Umsatzentwicklung fir das fiinfte oder fiir die folgenden Vertragsjahre
in der Weise hinter den Erwartungen der Parteien zuriickbleiben, dass die nach
§ 5 Abs. 1 zu berechnende Lizenzgebiihr weniger als die nach § 5 Abs. 2 zu be-
rechnende Mindestlizenzgebuhr in Hohe von SFR 50.000,00 betragt, behalt sich
der Lizenzgeber vor, die ausschlieBliche Lizenz innerhalb einer sechsmonatigen
Frist zum darauf folgenden Kalenderjahr durch schriftliche Mitteilung an den Li-
zenznehmer in eine einfache Lizenz umzuwandeln.

Macht der Lizenzgeber von diesem Recht Gebrauch, entfallt die Verpflichtung
des Lizenznehmers zu Zahlung der Mindestlizenzgeblhr.

§8
Mindestqualitdtsstandard/Zulassung

Der Lizenznehmer wird bei der Herstellung der Vertragsprodukte sicherstellen,
dass die in Anlage 1 festgelegten Mindestqualitadtsstandards eingehalten werden.

Dem Lizenznehmer ist bekannt, dass die Vertragsprodukte in bestimmten zum
Vertragsgebiet gehérenden Staaten nicht ohne eine Zulassung der zustandigen
Stelle in Verkehr gebracht werden durfen. Derartige Zulassungen liegen fiir die
zum Vertragsgebiet gehérenden Staaten noch nicht vor. Der Lizenznehmer wird
unverziglich bei den zustéandigen Stellen in den betreffenden Staaten die Zulas-
sung der Vertragsprodukte veranlassen und diese erst dann in den einzelnen
zum Vertragsgebiet gehdrenden Staaten in Verkehr bringen, wenn die erforderli-
chen Zulassungen erteilt sind. Der Lizenznehmer hat dem Lizenzgeber durch
Ubersendung einer Kopie des Antrags von der Antragstellung zu informieren.
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Der Lizenzgeber wird den Lizenznehmer im Rahmen des Zulassungsverfahrens
unterstitzen. Der Lizenzgeber haftet indessen nicht fir die Erlangung der Zulas-
sung in den zum Vertragsgebiet gehérenden Staaten.

§9
Durchfiihrung geeigneter WerbemaRRnahmen

Der Lizenznehmer wird die Vertragsprodukte insbesondere durch die Schaltung von
Anzeigen in einschlagigen Fachzeitschriften, durch regelmaRige Mailings an die wich-
tigsten Abnehmer und durch Ausstellung auf einschlagigen Messen im Vertragsgebiet
intensiv bewerben. Der Lizenznehmer wird fir WerbemaRnahmen jahrliche Kosten in
einer GréRenordnung von ...% des Jahresumsatzes gemal § 5 Abs. 1 ausgeben und
dem Lizenzgeber hierliber am Ende eines jeden Kalenderjahres Auskunft erteilen.

§10
Lizenzvermerk

Der Lizenznehmer wird alle von ihm gefertigten Vertragsprodukte mit einer dauerhaften
Kennzeichnung mit dem Wortlaut "hergestellt in Lizenz von ... AG" versehen. Die GréRRe
der Kennzeichnung auf den Vertragsprodukten und der Verpackung werden die Partei-
en einvernehmlich festlegen.

Hiermit wird dem Lizenznehmer keine Lizenz zur Nutzung des Warenzeichens des Li-
zenzgebers erteilt.

§11
Anmeldung und Aufrechterhaltung
der Vertragsschutzrechte/Verzicht

(1)  Der Lizenzgeber wird darauf hinwirken, dass die Patentanmeldung hinsichtlich
des Vertragsschutzrechts Il ohne zeitliche Verzégerung weiterbetrieben wird und
so schnell wie méglich eine Erteilung des beantragten Schutzrechts herbeige-
fuhrt wird. Die in diesem Zusammenhang entstehenden Kosten hat der Lizenz-
geber zu tragen.

(2)  Der Lizenzgeber wird wahrend der Dauer dieses Vertrages die Vertragsschutz-
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(3)

(1)

(2)

(1

rechte auf eigene Kosten aufrechterhalten.

Beabsichtigt der Lizenzgeber, ganz oder teilweise auf eines oder mehrere der
Vertragsschutzrechte zu verzichten, wird er diese zuvor dem Lizenznehmer zur
unentgeltlichen Ubernahme anbieten.

§12
Mitteilung des Vertrags Know-how

Die Mitteilung des Vertrags-Know-how erfolgt durch Ubergabe aller Unterlagen
wie Dokumente, Plane, Protokolle, Disketten oder anderer Trager des Vertrags-
Know-how. Die Ubergabe erfolgt spatestens nach Ablauf von zwei Wochen nach
der Unterzeichnung dieses Vertrages. Die Ubergabe erfolgt unter Beifiigung ei-
nes Ubergabeprotokolls mit einer Auflistung aller tibergebenen Unterlagen.

Auf Wunsch des Lizenznehmers wird der Lizenzgeber Techniker und Ingenieure
fur einen Zeitraum von maximal 2 Monaten beginnend mit Unterzeichnung des
Vertrages zur Verflugung stellen, die den Lizenznehmer bei der Vorbereitung der
Fertigung und der Fertigung einer Testserie der Vertragsprodukte in dessen Fab-
rikationsstatten unterstitzen. Die vom Lizenznehmer zu tragenden Kosten hierfir
betragen SFR 600,00 fur jeden begonnenen Tag und Mitarbeiter zuziglich Rei-
sekosten, Aufenthaltskosten, nachgewiesener Spesen sowie eventuell anfallen-
der Sachkosten.

§13
Gewadhrleistung des Lizenzgebers

Der Lizenzgeber versichert, Uber die Vertragsschutzrechte allein verfliigungsbe-
rechtigt zu sein.

Der Lizenzgeber haftet nicht fiir den Bestand der Vertragsschutzrechte und den
Erfolg der Schutzrechtsanmeldung sowie dafir, dass die Nutzung der Vertrags-
schutzrechte nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er haftet auch nicht fiir das
Fehlen von Vorbenutzungsrechten Dritter. Der Lizenzgeber versichert jedoch,
dass ihm keine Umstande bekannt sind, die den Bestand oder die Ausnutzung
der Vertragsschutzrechte geféhrden, insbesondere, dass ihm kein neuheits-
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(4)
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schadlicher Stand der Technik bekannt ist und ihm auch Vorbenutzungsrechte
Dritter und einer ungehinderten Nutzung entgegenstehende Abhangigkeiten nicht
bekannt sind. Er versichert weiterhin, dass bis zur Unterzeichnung des Vertrages
kein Dritter die Léschung der Vertragsschutzrechte beantragt oder einen L&-
schungsantrag angekiindigt oder angedroht hat.

Der Lizenzgeber Gbernimmt keine Gewahr dafiir, dass die Nutzung des Vertrags-
Know-hows nicht in Schutzrechte Dritter eingreift. Er versichert jedoch, dass ihm
keine Umstande bekannt sind, die dazu geflihrt haben, dass das Vertrags-Know-
how nicht mehr geheim ist.

Der Lizenzgeber haftet nicht fir die technische Brauchbarkeit und Leistungsfa-
higkeit der Vertragsprodukte. Fir eine fehlerfreie Herstellung der Vertragspro-
dukte sowie eine fehlerfreie Montageanleitung und Betriebsanleitung ist aus-
schlieBlich der Lizenznehmer verantwortlich. Der Lizenznehmer ist verpflichtet,
den Lizenzgeber von etwaigen Anspriichen aus Produkthaftung freizustellen.

§14
Angriffs- und Verteidigungsgemeinschaft

Im Falle der Verletzung der Vertragsschutzrechte durch einen Dritten gilt Folgen-
des:

a) Jede Partei wird jede ihr bekannt werdende Verletzung der Vertrags-
schutzrechte der anderen Partei mitteilen.

b) Im Falle einer Verletzung eines oder mehrerer Vertragsschutzrechte ist in
erster Linie der Lizenzgeber berechtigt, gegen Verletzer vorzugehen. Der
Lizenznehmer ist verpflichtet, dem Lizenzgeber alle zur Verfolgung der
Anspriiche notwendigen Informationen und alle notwendige Hilfestellun-
gen zu geben.

Die Kosten einer Rechtsverfolgung werden zwischen dem Lizenznehmer
und dem Lizenzgeber halftig geteilt.

Erhalt der Lizenzgeber Einnahmen aus Schadensersatzzahlungen des
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Verletzers, wird er die Halfte dieser Einnahmen an den Lizenznehmer ab-
fuhren.

Sollte der Lizenzgeber im Einzelfall auf sein Verfolgungsrecht verzichten,
wird er den Lizenzgeber darliber schriftlich in Kenntnis setzen. In diesem
Fall ist der Lizenznehmer berechtigt, gegen den Verletzer auf eigene Kos-
ten vorzugehen. Gleiches gilt, wenn der Lizenzgeber nach Ablauf einer
angemessenen Frist beginnend mit dem Zeitpunkt zu dem alle entste-
hungserheblichen Umstande bekannt sind, gerichtliche Schritte noch nicht
eingeleitet hat. Schadensersatzzahlungen des Verletzers stehen dann al-
lein dem Lizenznehmer zu.

(2) Der Lizenzgeber wird die Vertragsschutzrechte gegen Angriffe Dritter, so insbe-
sondere durch Nichtigkeitsklage und/oder Léschungsantrag selbst und auf eige-
ne Kosten verteidigen. Die Pflicht des Lizenznehmers zur Zahlung der Lizenzge-
biihren bleibt unberthrt. Er wird den Lizenzgeber auf eigene Kosten unterstt-
zen.

(3)  Wird der Lizenznehmer infolge der Benutzung des Vertragsgegenstandes von
Dritten wegen Schutzrechtsverletzungen angegriffen, so wird er den Lizenzgeber
hiervon unverziglich unterrichten und ihm Gelegenheit zu geben, sich an einem
eventuellen Rechtsstreit zu beteiligen. Der Lizenzgeber ist hierzu jedoch nicht
verpflichtet. Er hat jedoch den Lizenznehmer bei der Fiuhrung eines solchen
Rechtsstreits in jeder Hinsicht zu unterstitzen. Die Kosten der Rechtsverteidi-
gung tragen der Lizenznehmer und der Lizenzgeber je zur Halfte.

§15
Fortentwicklung der Vertragsprodukte

(1)  Der Lizenzgeber ist auch in Zukunft bemiht, die Fortentwicklung der Vertrags-
produkte zu fordern. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch dem Li-
zenznehmer eventuelle Verbesserungen und Fortentwicklungen der Vertrags-
produkte mitteilen und im Rahmen dieses Vertrages lizenzieren. Die Mitteilung
erfolgt entsprechend § 12 durch Ubergabe von Unterlagen, auf denen das fort-
entwickelte Vertrags-Know-how dokumentiert und identifiziert wird. Die Unterla-
gen sind zu kennzeichnen und der Zeitpunkt der Ubergabe zu notieren.
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(2)  Sollten Fortentwicklungen der Vertragsprodukte durch den Lizenzgeber als
Schutzrecht angemeldet oder darauf Schutzrechte erwirkt werden, gewahrt der
Lizenzgeber dem Lizenznehmer hieran eine unmittelbare und unentgeltliche Li-
zenz, im Ubrigen im Umfang der Lizenzerteilung geméaR § 4. Der Lizenznehmer
ist berechtigt, die Lizenz an diesem Schutzrecht abzulehnen. Die Ablehnung hat
durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen.

(3)  Der Lizenznehmer wird sich ebenfalls um eine standige Fortentwicklung der Ver-
tragsprodukte bemiihen. Er ist hierzu jedoch nicht verpflichtet. Er wird jedoch
dem Lizenzgeber eventuell entstehende Fortentwicklungen mitteilen. Der Li-
zenzgeber ist berechtigt, diese selbst zu nutzen sowie seinen sonstigen Lizenz-
nehmern zur Nutzung mit zu Uberlassen. Sollten bei Fortentwicklung durch den
Lizenznehmer schutzrechtsfahige Erfindungen anfallen, wird der Lizenznehmer
diese nach seiner Wahl entweder selbst in Landern seiner Wahl anmelden oder
dem Lizenzgeber die Moglichkeit einrdumen, entsprechende Schutzrechtsan-
meldungen selbst vorzunehmen, soweit ihm hieran eine einfache unentgeltliche
Lizenz im Umfang von § 4 eingerdaumt wird. Meldet der Lizenznehmer selbst die
Schutzrechte an, erteilt er dem Lizenzgeber hieran eine einfache unentgeltliche
Lizenz fur den Bereich aullerhalb des Vertragsgebiets mit dem Recht zur Ertei-
lung von Unterlizenzen an andere Lizenznehmer, wenn auch hierfir Schutz-
rechtsanmeldungen vorgenommen werden.

Der Lizenzgeber wir seinen sonstigen Lizenznehmern gleiche Verpflichtungen
auferlegen, um eine einheitliche Fortentwicklung der Vertragsprodukte sicherzu-
stellen.

(4) Ergeben sich bei der gemeinschaftlichen Fortentwicklung durch den Lizenzgeber
und den Lizenznehmer schutzrechtsfahige Erfindungen im Bereich der Vertrags-
produkte, so sind beide zur gemeinsamen Anmeldung entsprechender Schutz-
rechte berechtigt. Etwaige Vergitungen an Mitarbeiter nach dem Arbeitnehme-
rerfindungsgesetz, die fur diese Gemeinschaftserfindungen zu zahlen sind, ber-
nimmt jede Partei flr sich.

§ 16
Vorkaufsrecht
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(2)
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A

Sollte der Lizenzgeber die Vertragsschutzrechte in Bezug auf das gesamte Ver-
tragsgebiet oder Teile hiervon vor deren Ablauf bzw. das Vertrags-Know-how vor
dessen Offenkundigwerden verduBern wollen, raumt er dem Lizenznehmer in
gleichem Umfang ein Vorkaufsrecht an den Vertragsschutzrechten und/oder dem
Vertrags-Know-how ein.

§17
Geheimhaltung

Die Parteien verpflichten sich gegenseitig zur Geheimhaltung des Vertrags-
Know-hows sowie aller vor oder wahrend der Laufzeit dieses Vertrages ausge-
tauschten bzw. auszutauschenden Informationen und erworbenen Kenntnisse
tber Grundlagen, Arbeitsweisen, Herstellung, Neuentwicklung, Verbesserungen
und sonstige Details betreffend die Vertragsprodukte und die Vertragsabwicklung
bertihrende Betriebsvorgange, auch wenn sie nicht ausdriicklich als geheim oder
vertraulich bezeichnet worden sind. Dies gilt nicht, soweit die Offenbarung nétig
ist, um das Vertrags-Know-how aulerhalb des Vertragsgebiets an andere Li-
zenznehmer zu Ubertragen oder um etwaige behérdlichen Genehmigungen zu
erwirken.

Die Geheimhaltungsverpflichtung erstreckt sich nicht auf Vertrags-Know-how
oder sonstige Informationen, von denen der Lizenznehmer nachweil3t, dass sie
bereits im Zeitpunkt des Vertragsschlusses ohne sein Zutun offenkundig waren
oder von Dritten bekannt gemacht wurden. Sie erstreckt sich auch nicht auf Ver-
trags-Know-how oder sonstige Informationen, Giber die der Lizenznehmer bereits
vor der Offenbarung durch den Lizenznehmer verflgt hat. In einem solchen Fall
wird der Lizenznehmer den Lizenzgeber unverziiglich darliber informieren, dass
ihm das Vertrags-Know-how ganz oder teilweise bereits zuvor bekannt war. Er
hat dies in geeigneter Form nachzuweisen.

Der Lizenznehmer darf die Informationen nur solchen Mitarbeitern zuganglich
machen, fir die die Kenntnis zur Herstellung der Vertragsprodukte unumganglich
ist.

Die Parteien werden diese Geheimhaltungsverpflichtung auch ihren samtlichen
Betriebsangehdrigen sowie aulien stehenden Dritten auferlegen, die aufgrund ih-
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rer Tatigkeit verwertbare Kenntnisse von dem Vertragsprodukt erlangen kénnen.
Diese Geheimhaltungsverpflichtung fur die Mitarbeiter ist diesen in rechtlich zu-
lassigem Umfang auch fiir die Zeit nach Beendigung ihres Arbeitsvertrages auf-
zuerlegen sowie mit einem Vertragsstrafeversprechen zu bewehren.

Der Lizenzgeber wird Lizenznehmern fir andere Vertragsgebiete entsprechende
Geheimhaltungsverpflichtungen auferlegen.

Die Geheimhaltungsverpflichtung besteht tiber die Laufzeit dieses Vertrages hin-
aus bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Vertrags-Know-how offenkundig gewor-
den ist.

§18
Laufzeit des Vertrages

Der Vertrag tritt 01.01.1998 in Kraft.

Der Vertrag endet mit dem Wegfall des letzten wesentlichen Vertragspatents, es
sei denn, dass zu diesem Zeitpunkt das Vertrags-Know-how noch geheim ist. In
diesem Fall besteht der Vertrag, als Know-how-Lizenzvertrag weiter, er endet in
diesem Falle jedoch nach Ablauf von 10 Jahren nach Unterzeichnung des Ver-
trages.

Hiervon unberihrt bleibt das Recht jeder Partei, den Vertrag aus wichtigem
Grund fristlos zu kiindigen.

Die Parteien sind sich dariiber einig, dass ein wichtiger Grund insbesondere
dann vorliegt, wenn

a) der Lizenznehmer die nach § 8 Abs. 2 von ihm zu stellenden Antrage auf
Zulassung der Vertragsprodukte nicht spatestens nach Ablauf von drei
Monaten nach Unterzeichnung des Vertrages gestellt hat;

b) der Lizenznehmer mit der Abrechnung und/oder der Zahlung von Lizenz-
gebihren trotz Mahnung und einer schriftlich gesetzten Nachfrist von 6
Wochen mehr als 3 Monate in Verzug ist;

T1 - Lizenzvertrag



g)

=

der Lizenznehmer von der Lizenz trotz Abmahnung innerhalb eines Zeit-
raums von 6 Monaten nach Vertragsabschluss keinen Gebrauch macht
oder die Benutzung zu einem spateren Zeitpunkt fur die Dauer von 6 Mo-
naten einstellt;

eine Partei trotz Abmahnung mit angemessener Fortsetzung sonstige we-
sentliche Vertragspflichten verletzt;

die Zulassungen nach § 8 Abs. 2 fir eines der nachfolgend genannten
Lander [Bundesrepublik Deutschland, Spanien, Frankreich, GroRbritanni-
en, ltalien, Griechenland und Schweden] nach Ablauf von zwei Jahren
nach Abschluss dieses Vertrages noch nicht vorliegen sollte, obwohl der
Lizenznehmer alle hierfur erforderlichen Anstrengungen unternommen
hat;

der Lizenznehmer trotz Abmahnung und trotz ausreichender Hilfestellung
seitens des Lizenzgebers spatestens zum 1. Marz 1999 bei der Herstel-
lung der Vertragsprodukte den Qualitatsstandard gem. § 8 nicht erreicht;

wenn Uber das Vermdgen einer Partei ein Vergleichs- oder Konkursver-
fahren erdffnet wird. In diesem Fall ist von dem Kiindigungsrecht innerhalb
von 2 Monaten nach Eréffnung des Konkursverfahrens Gebrauch zu ma-
chen;

wenn sich die Mehrheitsverhaltnisse bei der jeweils anderen Partei an-
dern, und aufgrund geanderter Beteiligungsverhaltnisse einer Partei ein
Festhalten an dem Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.

(4) Im Falle der Beendigung des Vertrages gemaR Abs. 2 darf der Lizenznehmer
das Vertrags-Know-how unentgeltlich weiterbenutzen. Im Falle der Beendigung
des Vertrages gem. Abs. 3 lit. a)-d) ist der Lizenznehmer mit Wirksamwerden der
Kindigung zu einem Verkauf oder zu einer Auslieferung bereits produzierter Ver-
tragsprodukte fur eine Dauer von maximal 2 Monaten nur dann berechtigt, wenn
nicht der Lizenzgeber innerhalb einer Frist von einer Woche nach Zugang der
Kindigung erklart, die Bestédnde des Lizenznehmers zu den durchschnittlichen
Verkaufspreisen gem. § 5 abziglich 30% zu Gbernehmen. Im Falle der Beendi-
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gung des Vertrages gem. Abs. 3 lit. ), g) und h) darf der Lizenznehmer die be-
reits produzierten Vertragsprodukte, soweit ihm der Vertrieb nicht gesetzlich oder
gerichtlich verboten ist, noch wahrend einer Aufbrauchsfrist von 3 Monaten ge-
gen Zahlung der Lizenzgebiihr gemaR § 5 des Vertrages weiterverkaufen.

Im Falle der Beendigung des Vertrages gem. Abs. 3 lit. f) ist der Lizenznehmer
nicht mehr berechtigt, Vertragsprodukte nach Zugang der Kiindigung auszulie-
fern.

Im Falle der Beendigung des Vertrages gem. § 18 Abs. 3 lit. a)-h) wird der Li-
zenznehmer das Vertrags-Know-how geheim halten und es nicht mehr nutzen,
es sei denn, er weil3t nach, dass das Vertrags-Know-how offenkundig geworden
oder etwa von Dritten veréffentlicht worden ist.

Der Lizenznehmer wird im Falle einer Beendigung des Vertrages gemal § 18
Abs. 3 dem Lizenzgeber samtliche zu Beginn der Laufzeit sowie alle weiteren
wahrend der Laufzeit des Vertrages vom Lizenzgeber erhaltenen Unterlagen be-
treffend die Vertragsprodukte zuriickgeben.

§19
Anwendbares Recht, Erfiillungsort, Gerichtsstand

Auf den vorliegenden Lizenzvertrag findet deutsches Recht Anwendung.

Erfullungsort ist der jeweilige Sitz des Lizenznehmers. Dieser ist zur Zeit .... .

Die Parteien vereinbaren fur den Fall einer streitigen Auseinandersetzung die
Zustandigkeit des Landgerichts Diisseldorf und des Oberlandesgerichts Dissel-
dorf. Hiervon unberihrt bleibt das Recht des Lizenzgebers, den Lizenznehmer
vor dem ortlich zustandigen Gerichts seines Heimatstaates in Anspruch zu neh-
men.

T1 - Lizenzvertrag
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§ 20
Schriftform, Sonstiges

(1)  Die Parteien sind sich darliber einig, dass auBerhalb dieses Vertrages weder
miindliche noch schriftiche Nebenabreden getroffen wurden. Anderungen, Er-
ganzungen und Zusatze dieses Vertrages haben nur Gultigkeit, wenn sie zwi-
schen den Parteien schriftlich vereinbart werden. Das Schriftformerfordernis
kann nicht abbedungen werden.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so berihrt
dies die Wirksamkeit des Vertrages im Ubrigen nicht. Die Parteien verpflichten
sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Regelung zu ersetzen,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am néachsten
kommt.

.....................................................

(Lizenzgeber) (Lizenznehmer)

Anlage 1

T1 - Lizenzvertrag
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VERORDNUNG (EU) Nr. 316/2014 DER KOMMISSION
vom 21. Mirz 2014

iiber die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags iber die Arbeitsweise der
Europiischen Union auf Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen

(Text von Bedeutung fiir den EWR)

DIE EUROPAISCHE KOMMISSION —

gestiitzt aufl den Vertrag iber die Arbeitsweise der Europiischen

Union,

gestiitzt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom
2. Mirz 1965 iiber die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3
des Vertrags auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander
abgestimmten Verhaltensweisen ('), insbesondere auf Artikel 1,

nach Verdffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung,

nach Anhorung des Beratenden Ausschusses fiir Kartell- und
Monopollragen,

in Erwigung nachstehender Griinde:

O]

(2)

(3)

Nach der Verordnung Nr. 19/65[EWG ist die Kommis-
sion ermichtigt, Artikel 101 Absatz 3 AEUV durch Ver-
ordnung aul bestimmte unter Anikel 101 Absatz 1
AEUV fallende Gruppen von Technologietransfer-Verein-
barungen und entsprechende aufeinander abgestimmite
Verhaltensweisen fiir anwendbar zu erkliren, an denen
nur zwei Unternchmen beteiligt sind.

Auf der Grundlage der Verordnung Nr. 19/65/EWG hat
dic Kommission insbesondere die Verordnung (EG) Nr.
772/2004 (%) erlassen. In der Verordnung (EG) Nr.
772/2004 sind die Gruppen von Technologietransfer-
Vereinbarungen festgelegt, die nach Auffassung der Kom-
mission in der Regel die Voraussetzungen des Artikels
101 Absatz 3 AEUV erfiillen. Angesichts der insgesamt
positiven Erfahrungen mit der Anwendung dieser Verord-
nung, die am 30. April 2014 aufler Kraft tritt, und der
seit ihrem Erlass gesammelten Erfahrungen sollte eine
neue Gruppenfreistellungsverordnung erlassen werden.

Diese Verordnung sollte sowohl den Weubewerb wirk-
sam schiitzen als auch den Unternehmen angemessenc

{1} ABL 36 vom 6.3.1965, S. 533/65.
() Verordnung (EG) Nr. 772/2004 der Kommission vom 7. April 2004

iiber diec Anwendung von Artikel 81 Absarz 3 EG-Vertrag auf Grup-
pen von Technologictransfer-Vereinbarungen (ABL L 123 vom
37.4.2004, S. 11).

(4

(5)

(6)

Rechtssicherheit bieten. Bei der Verfolgung dieser beiden
Zicle ist darauf zu achten, dass die behordliche Kontrolle
und der rechtliche Rahmen so weit wie miglich verein-
facht werden.

Gegenstand ciner  Technologietransfer-Vereinbarung ist
die Vergabe von Technologierechten in Form einer Li-
zenz. Solche Vereinbarungen steigern in der Regel die
Effizienz in der Wirtschaft und férdem den Wettbewerb,
da sie den parallelen Forschungs- und Entwicklungsaul-
wand reduzieren, den Anreiz zur Aufnahme von For-
schungs- und Entwicklungsarbeiten stirken, Anschlussin-
novationen fordern, die Verbreitung der Technologic er-
leichtern und den Wettbewerb auf den Produkimirkeen
beleben konnen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die effizienzsteigernden und
wettbewerbsfordernden Wirkungen die wettbewerbsschi-
digenden Wirkungen iiberwiegen, die von Beschrinkun-
gen in Technologictransfer-Vercinbarungen  verursacht
werden, hingt von der Marktmacht der beteiligten Un-
ternehmen und somit von dem Ausmal ab, in dem diese
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Unternchmen
ausgesetzt sind, die iiber Ersatztechnologien verfiigen
oder Ersatzprodukte herstellen.

Diese Verordnung sollte nur fiir Technologictransfer-Ver-
cinbarungen zwischen einem Lizenzgeber und cinem Li-
zenznehmer gelten. Sie sollte fiir solche Vereinbarungen
auch dann gelten, wenn sic Bedingungen fiir mehr als
cine Handelsstufe enthalten, beispielsweise wenn der Li-
zenznehmer verpflichtet wird, cin spezielles Vertricbssys-
tem zu errichten, und wenn ihm vorgegeben wird, wel-
che Verpflichtungen er den Wiederverkiufern der in Li-
zenz hergestellten Produkte auferlegen muss oder kann.
Diese Beschrinkungen und Verpflichtungen sollten je-
doch mit den fiir Liefer- und Vertriebsvereinbarungen
geltenden Wettbewerbsregeln der Verordnung (EU) Nr.
330/2010 der Kommission (%) vercinbar sein. Liefer-
und Vertricbsvereinbarungen zwischen einem Lizenzneh-
mer und Kunden, die seine Vertragsprodukte kaufen, soll-
ten von dieser Verordnung nicht freigestellt sein.

(') Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April

2010 diber dic Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags
iiber dic Arbeitsweise der Europdischen Union auf Gruppen von
vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen (ABL.
L 102 vom 23.4.2010, S. 1).
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(8)

()

Dicese Verordnung sollte nur fiir Vereinbarungen gelten,
mit denen der Lizenzgeber dem Lizenznehmer undfoder
cinem oder mehreren seiner Zulieferer(n) erlaubt, die li-
zenzierten Technologicrechte — gegebenenfalls nach wei-
teren Forschungs- und Entwicklungsarbeiten des Lizenz-
nchmers undfoder seines Zulieferers bzw. seiner Zulicfe-
rer — zur Produktion von Waren oder Dienstleistungen
zu nutzen, Sie sollte nicht gelten fiir die Lizenzvergabe
im Zusammenhang mit Forschungs- und Entwicklungs-
vereinbarungen, die unter die Verordnung (EU) Nr.
1217]2010 der Kommission () fallen, und die Lizenzver-
gabe im Zusammenhang mit Spezialisierungsverein-
barungen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 12182010
der Kommission () lallen. Ebenfalls nicht gelten sollte sie
fir Vereinbarungen zur reinen Vervielfiltigung und zum
reinen Vertrich urheberrechtlich geschiitzrer Softwarcpro-
dukte, da derartige Vercinbarungen nicht die Vergabe von
Technologielizenzen zu Produktionszwecken zum Gegen-
stand haben, sondern eher mit Vertricbsvereinbarungen
vergleichbar sind, Ferner sollte die Verordnung weder fiir
Vereinbarungen zur Errichtung von Technologiepools,
das heiflt Vereinbarungen iiber die Zusammenfithrung
von Technologien mit dem Ziel, diese Dritten zur Nut-
zung anzubieten, noch fiir Vercinbarungen gelten, in de-
ren Rahmen diesen Dritten Lizenzen fir die zusammen-
gefithiten Technologien erteilt werden.

Fiir die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV
durch Verordnung ist es nicht erforderlich, diejenigen
Technologictransfer-Vereinbarungen zu  bestimmen, die
unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen kénnten. Bei
der individuellen Beurteilung von Vereinbarungen nach
Artikel 101 Absatz 1 sind mchrere Faktoren zu beriick-
sichtigen, insbesondere die Strukwur und Dynamik der
relevanten Technologie- und Produkemirkee.

Die in dieser Verordnung geregelte Gruppenfreistellung
sollte nur fiir Vercinbarungen gelten, von denen mit hin-
reichender Sicherheit angenommen werden kann, dass sic
die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV
erfiillen. Damit die Vorteile des Technologietransfers ge-
nutzt und die damit verbundenen Zicle erreicht werden
konnen, sollte diese Verordnung nicht nur fiir den Tech-
nologietransfer als solchen, sonderm auch fiir andere in
Technologietransfer-Vereinbarungen  enthaliene  Bestim-
mungen gelten, soweit diese Bestimmungen unmittelbar
mit der Produktion oder dem Verkaul von Vertragspro-
dukten verbunden sind.

(10)  Bei Technologietransfer-Vereinbarungen zwischen Wett-

bewerbern kann davon ausgegangen werden, dass sie
im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion

() Verordnung (EU) Nr, 1217/2010 der Kommission vom 14. Dezem-

[1

ber 2010 uber die Anwendung von Artikel 101 Absawz 3 des Ver-
trags iiber die Arbeitsweise der Europaischen Union auf bestimmte
Gruppen von Vercinbarungen dber Forschung und Entwicklung
(ABL 1. 335 vom 18.12.2010, 5. 30).

Verordnung (EU) Nr. 1218/2010 der Kommission vom 14, Dezem-
ber 2010 Gber die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Ver-
trags uber die Arbeitsweise der Europiischen Union auf bestimmite
Gruppen von  Spezialisierungsvereinbarungen (ABL L 335 vom
18.12.2010, §. 43).

(n

(12)

(13

(14)

(13)

oder des Vertriebs und zu ciner angemessenen Betei-
ligung der Verbraucher an den daraus resulticrenden Vor-
teilen fithren, wenn der gemeinsame Marktanteil der be-
teiligten Unternchmen aul den relevanten Mirkten 20 %
nicht iiberschreitet und die Vercinbarungen keine stark
wettbewerbsschidigenden Beschrinkungen enthalten,

Bei Technologietransfer-Vercinbarungen zwischen Nicht-
Wettbewerbern kann davon ausgegangen werden, dass
sic im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion
oder des Vertricbs und zu einer angemessenen Betei-
ligung der Verbraucher an den daraus resultierenden Vor-
teilen fithren, wenn der individuelle Marktanteil der be-
teiligten Unternchmen auf den relevanten Mirkten 30 %
nicht iiberschreitet und die Vercinbarungen keine stark
wettbewerbsschidigenden Beschrinkungen enthalten,

Wird die anwendbare Marktanteilsschwelle aul einem
oder mehreren Produkt- oder Technologiemirkten tiber-
schritten, so sollte die Gruppenfreistellung fiir die Ver-
cinbarung in Bezug auf die betreffenden relevanten
Mirkte nicht gelten.

Bei Technologictransfer-Vereinbarungen oberhalb dieser
Marktanteilsschwellen kann nicht ohne weiteres davon
ausgegangen werden, dass sie unter Artikel 101 Absatz
1 AEUV fallen. Eine Vercinbarung zwischen nichtkonkur-
riecrenden Unternchmen iiber die Vergabe ciner Exklusiv-
lizenz fallt beispielsweise haufig nicht unter Artikel 101
Absatz 1 AEUV. Auch bei unter Artikel 101 Absatz |
fallenden  Technologictransfer-Vereinbarungen  oberhalb
dieser Marktanrteilsschwellen kann nicht ohne weiteres
davon ausgegangen werden, dass sie die Freistellungs-
voraussetzungen nicht erfiillen. Ebenso wenig kann je-
doch angenommen werden, dass sie in der Regel objek-
tive Vorteile mit sich bringen, dic nach Art und Umfang
gecignet sind, die durch sie verursachten Wettbewerbs-
beeintrichtigungen auszugleichen.

Diese Verordnung sollte keine Technologietransfer-Ver-
einbarungen freistellen, die Beschrankungen enthalten,
die fiir die Verbesserung der Produktion oder des Ver-
trichs nicht unerlisslich sind. Insbesondere Technologie-
transfer-Vercinbarungen, die stark  wettbewerbsschiidi-
gende Beschrinkungen enthalten, wie die Festsetzung
von Preisen gegeniiber Dritten, sollten ungeachtet des
Marktanteils der beteiligten Unternchmen von dem Vor-
teil der Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung aus-
genommen  werden. Bei  diesen  sogenannten  Kern-
beschrinkungen sollte die gesamte Vereinbarung vom
Vorteil der Gruppenfreistellung ausgeschlossen werden.

Um Innovationsanreize zu wahren und eine angemessene
Anwendung der Rechte des geistigen Eigentums sicher-
zustellen, sollten bestimmite Beschrinkungen von der
Gruppenfreistellung ausgenommen werden, Dies gilt vor
allem  fiir bestimmte  Ricklizenz-Verpflichtungen  und
Nichtangrilfsklauseln. Sind solche Beschriinkungen m ei-
ner Lizenzvereinbarung enthalten, so sollte nur dic be-
treffende Beschrinkung vom Vorteil der Gruppenfreistel-
lung ausgeschlossen werden,



28,

3.2014 DE

Amtsblau der Europiischen Union

L 9319

{16}

(17)

(18)

(19)

Die Markianteilsschwellen und der Ausschluss von der
Gruppenfreistellung  von  Technologietransfer-Verein-
barungen welche stark  wettbewerbsschiidigende  Be-
schrinkungen und nichifreigestellte Beschrinkungen, die
in dieser Verordnung vorgeschen sind, enthalten, durften
im Allgemeinen sicherstellen, dass Vereinbarungen, auf
die die Gruppenfreistellung Anwendung findet, den be-
teiligten Unternehmen nicht die Moglichkeit erofinen, fiir
cinen wesentlichen Teil der betreffenden Produkte den
Wetthewerb auszuschalten,

Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003 des Rates (') kann die Kommission den mit die-
ser Verordnung verbundenen Rechtsvorteil entziehen,
wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine
nach dieser Verordnung freigestellte Vercinbaung gleich-
wohl Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3
AEUV unvereinbar sind. Dies kann unter anderem dann
der Fall sein, wenn Innovationsanreize eingeschrinke wer-
den oder der Marktzugang erschwert wird.

Die Wettbewerbsbehdrde eines Mitgliedstaats kann nach
Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
den Rechtsvorteil der vorliegenden Verordnung fir das
Gebict oder ein Teilgebiet des jeweiligen Mitgliedstaats
entzichen, wenn sie in einem bestimmuen Fall feststellt,
dass cine unter die Freistellung nach dieser Verordnung
fallende Vercinbarung im Gebiet oder in einem Teilgebiet
des Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines gesonderten
raumlichen Marktes aufweist, Wirkungen hat, die mit
Artikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind.

Im Hinblick auf die Verstirkung der Uberwachung paral-
leler Netze von Technologietransfer-Vereinbarungen, dic
gleichartige  wettbewerbsbeschriinkende  Auswirkungen
haben und mehr als 50 % cines Marktes abdecken,
kann die Kommission durch Verordnung erkliven, dass
die vorlicgende Verordnung auf Technologictransfer-Ver-
cinbarungen, die bestimmte aul den betroffenen Marke
bezogene Beschrinkungen enthalien, keine Anwendung
findet, und dadurch die volle Anwendbarkeit des Artikels
101 AEUV auf diese Vereinbarungen wiederherstellen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffshestimmungen

(1) Fir diese Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmun-
gen:
a) Vercinbarung™: eine Vereinbarung, cin Beschluss einer Un-

ternehmensvereinigung oder eine abgestimmue Verhaltens-
weise;

('} Verordnung (EG) Nr. 1j2003 des Rates vom 16. Dezember 2002

zur Durchithrung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABL L 1 vom 4.1.2003, S 1)

b)

c)

d)

¢)

h)

Technologierechte”; Know-how und die (olgenden Rechte
oder cine Kombination daraus cinschlieRlich Antragen auf
Gewihrung bzw. aufl Registricrung dieser Rechte:

i) Patente,

i) Gebrauchsmuster,

i} Geschmacksmuster,

iv) Topografien von Halbleiterprodukten,

v) erginzende Schutzzertifikate fiir Arzneimittel oder an-
dere Produkte, fir die solche erginzenden Schutzzerti-
fikate vergeben werden konnen,

vi) Sortenschutzrechte,
vii) Software-Urhcberrechte;
«Technologictransfer-Vereinbarung®:

i) cine von zwei Unternchmen geschlossene Vercinbarung
iiber die Lizenzierung von Technologierechten mit dem
Ziel der Produktion von Vertragsprodukten durch den
Lizenznehmer undfoder seine Zulieferer,

i) cine Ubertragung von Technologierechten zwischen zwei
Unternchmen mit dem Ziel der Produktion von Vertrags-
produkten, bei der das mit der Verwertung der Tech-
nologierechte verbundene Risiko zum Teil beim Ver-
iuBerer verbleibt;

wechselseitige Vereinbarung™: eine Technologietransfer-Ver-
cinbarung, bei der zwei Untemehmen einander in demsel-
ben oder in getrennten Vertrigen cine Technologierechts-
lizenz erteilen, die konkurrierende Technologien zum Ge-
genstand hat oder fiir die Produktion konkurrierender Pro-
dukte genutzt werden kann;

.nicht wechselseitige Vereinbarung™: cine Technologietrans-
fer-Vercinbarung, bei der ein Unternehmen cinem anderen
Unternehmen eine Technologierechtslizenz erteilt oder mit
der zwei Unternehmen cinander eine solche Lizenz erteilen,
wobei diese Lizenzen jedoch keine konkurrierenden Tech-
nologien zum Gegenstand haben und auch nicht fir die
Produktion konkurrierender Produkte genutzt werden kin-
nen;

JProduke: eine Ware oder eine Dienstleistung in Form cines
Zwischen- ader Endprodukts;

Nertragsprodukt™: ein Produkt, das unmittelbar oder mittel-
bar aul der Grundlage der lizenzierten Technologierechte
produziert wird;

Rechte des geistigen Eigentums”™: gewerbliche Schutzrechte,
vor allem Patente und Markenzeichen, sowie Urheberrechte
und verwandte Schutzrechte;
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i)

k)

m)

n

Know-how": cine Gesamtheit praktischer Kenntnisse, die
durch Erfahrungen und Versuche gewonnen werden und die

i) geheim, das heiflt nicht allgemein bekannt und nicht
leicht zugiinglich sind,

i) wesentlich, das heifft fur die Produktion der Vertrags-
produkte von Bedeutung und niitzlich sind, und

iii) identifiziert sind, das heift umfassend genug beschrie-
ben sind, so dass iiberpriift werden kann, ob die Merk-
male geheim® und .wesentlich” erfiille sind;

Jselevanter Produktmarkt™: der Markt fir die Vertragspro-
dukte und ihre Substitute, das heifdt alle Produkte, die auf-
grund ihrer Eigenschafien, ihrer Preise und ihres Verwen-
dungszwecks vom Kiufer als austauschbar oder substituier-
bar angeschen werden;

Jrelevanter Technologiemarke: der Marke fiir die lizenzierten
Technologierechte und ihre Substitute, das heifit alle Tech-
nologierechte, die aufgrund ihrer Eigenschaften, der fiir sic
zu entrichtenden Lizenzgebithren und ihres Verwendungs-
zwecks vom Lizenznehmer als austauschbar oder substitu-
ierbar angeschen werden;

Jaumlich relevanter Markt": das Gebiet, in dem die betei-
ligten Unternchmen die relevanten Produkte anbicten baw.
nachfragen oder Technologierechte lizenzieren, in dem die
Wetthewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und
das sich von benachbarten Gebicten durch spiirbar unter-
schiedliche Wetthewerbsbedingungen unterscheidet;

Jrelevanter Markt™: die Kombination des relevanten Produkt-
oder Technologiemarktes mit dem  ridumlich relevanten
Markt;

Jkonkurrerende Unternchmen™ Unternehmen, die auf dem
relevanten Markt miteinander im Wettbewerb stehen, das
heiflt

i) konkurricrende Unternehmen aul dem relevanten Markt,
auf dem die Technologierechte lizenziert werden, das
heiRt Unternehmen, die Lizenzen fiir konkurrierende
Technologierechte vergeben (tatsichliche Wettbewerber
auf dem relevanten Marky),

konkurrierende Unternehmen auf dem relevanten Markt,
aul dem die Vertragsprodukte verkauft werden, das heifit
Unternchmen, die ohne die Technologictransfer-Verein-
barung aul dem relevanten Markt bzw. den relevanten
Mirkten, auf denen die Vertragsprodukte angeboten wer-
den, beide tatig sein wiirden (tatsichliche Weubewerber
aufl dem relevanten Markt), oder dic unter realistischen
Annahmen und nicht nur rein theoretisch im Falle ciner

i

0)

r)

(2)

geringfligigen, aber dauerhaften Erhohung der relevanten
Preise auch ohne dic Technologictransfer-Vereinbarung
wahrscheinlich umgehend die notwendigen zusitzlichen
Investitionen oder sonstigen Umstellungskosten aul sich
nehmen wiirden, um in den relevanten Markt bzw. in die
relevanten Mirkte eintreten zu kdnnen (potenzielle Wert-
bewerber auf dem relevanten Marki);

selektive  Vertricbssysteme” Vertriebssysteme, bei denen
sich der Lizenzgeber verpflichtet, Lizenzen fiir die Produk-
tion der Vertragsprodukte unmittelbar oder mittelbar nur
Lizenznehmern zu erteilen, dic anhand festgelegter Kriterien
ausgewihlt werden, und bei denen sich diese Lizenznechmer
verpflichten, die Vertragsprodukte nicht an Hindler zu ver-
kaufen, die in dem vom Lizenzgeber in Bezug auf dieses
System vorbehaltenen Gebiet nicht zum Vertrieb zugelassen
sind;

JExklusivlizenz™: eine Lizenz, bei der der Lizenzgeber selber
mit den lizenzierten Technologierechten weder im Allgemei-
nen noch im Hinblick auf eine bestimmte Nutzung oder in
einem bestimmten Gebiet produzieren darf und diese Tech-
nologierechte auch nicht an Dritte vergeben darf;

JExklusivgebiet”: ¢in bestimmtes Gebiet, in dem nur cin
Unternehmen die Vertragsprodukte produzieren darf, wobei
die Moglichkeit nicht ausgeschlossen ist, dass es einem an-
deren Lizenznehmer erlaubt ist, dic Vertragsprodukte in
diesem Gebiet nur fiir einen bestimmten Kunden zu pro-
duzieren, wenn die zweite Lizenz erteilt worden ist, um
diesem Kunden cine alternative Bezugsquelle zu verschaffen;

«Exklusivkundengruppe®: cine Gruppe von Kunden, an die
nur cin an der Technologictransfer-Vereinbarung beteiligtes
Unternchmen  die mit der lizenzierten Technologic pro-
duzierten Vertragsprodukte aktiv verkaufen darf.

Fiir die Zwecke dieser Verordnung schlieffen die Begriffe

JUnternchmen®, Lizenzgeber* und | Lizenznchmer® verbundene
Unternchmen cin.

JYerbundene Unternchmen® sind

a)

Unternehmen, bei denen ein an der Technologietransfer-Ver-
cinbarung beteiligtes Unternchmen unmittelbar oder mittel-
bar

i) tber mehr als die Hilfte der Stimmrechte verfiigt oder

mehr als die Hilfte der Mitglieder des Leitungs- oder
Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen Vertretung be-
rufenen Organe bestellen kann oder

iii) das Recht hat, die Geschiifte zu fihren;
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b} Unternchmen, dic in einem an der Technologictransfer-Ver-
einbarung beteiligten Unternchmen unmittelbar oder mittel-
bar die unter Buchstabe a bezeichneten Rechte oder Einfluss-
maglichkeiten haben;

¢) Unternchmen, in denen cin unter Buchstabe b genanntes
Unternchmen unmittelbar oder mittelbar die unter Buchstabe
a bezeichneten Rechte oder Einflussmaglichkeiten hat;

d

Unternchmen, in denen c¢in an der Technologictransfer-Ver-
cinbarung beteiligtes Unternchmen gemeinsam mit cinem
oder mehreren der unter den Buchstaben a, b und ¢ genann-
ten Unternehmen oder in denen zwei oder mehr der zuletzt
genannten Unternchmen gemeinsam die unter Buchstabe a
bezeichneten Rechte oder Einflussmiglichkeiten haben;

e) Unternehmen, in denen die unter Buchstabe a bezeichneten
Rechte und Einflussmoglichkeiten gemeinsam ausgeiibt wer-
den durch

i) an der Technologictransfer-Vereinbarung beteiligte Unter-
nehmen oder mit ihnen jeweils verbundene Unternchmen
im Sinne der Buchstaben a bis d oder

i) eines oder mehrere der an der Technologietransfer-Ver-
cinbarung beteiligten Unternchmen oder cines oder meh-
rere der mit ihnen im Sinne der Buchstaben a bis d ver-
bundenen Unternchmen und ein oder mehrere dritte Un-

ternchmen.

Artikel 2
Freistellung

(1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Mafgabe
dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht fir
Technologietransfer-Vereinbarungen.

(2)  Die Freistellung nach Absatz 1 gilt, soweit diese Tech-
nologictransfer-Vercinbarungen  Weubewerbsbeschrinkungen
enthalten, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, Die
Freistellung gilt, solange die lizenzierten Technologierechte nicht
abgelaufen, erloschen oder fiir ungiiltig erklirt worden sind oder
— im Falle von lizenziertem Know-how — solange das Know-
how geheim bleibt. Wenn das Know-how jedoch infolge des
Verhaltens des Lizenznehmers offenkundig wird, gilt die Frei-
stellung fiir die Dauer der Vereinbarung.

(3)  Die Freistellung nach Absatz 1 gilt auch fiir Bestimmun-
gen in Technologietransfer-Vercinbarungen, die sich aufl den
Erwerb von Produkten durch den Lizenznchmer oder aber auf
die Lizenzierung oder die Ubertragung von Rechten des geisti-
gen Eigentums oder von Know-how aul den Lizenznchmer be-
zichen, soweit diese Bestimmungen unmittelbar mit der Pro-
duktion oder dem Verkaul von Vertragsprodukten verbunden
sind.

Artikel 3

Marktanteilsschwellen

(1) Handelt es sich bei den Vertragsparteien um konkurrie-
rende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 unter

der Voraussetzung, dass der gemeinsame Marktanteil der Par-
teien aul dem relevanten Markt bzw, den relevanten Mirkten
20 % nicht iiberschreitet.

(2)  Handelt es sich bei den Vertragsparteien nicht um kon-
kurrierende Unternechmen, so gilt die Freistellung nach Anikel 2
unter der Voraussetzung, dass der individuelle Marktanteil der
Parteien aul dem relevanten Markt bzw. den relevanten Mirkien
30 % nicht tberschreitet,

Artikel 4
Kernbeschrinkungen

(1)  Handelt es sich bei den Vertragsparteien um konkurrie-
rende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 niche
fiar Vercinbarungen, dic unmittelbar oder mittelbar, fiir sich
allein oder in Verbindung mit anderen Umstiinden, die der
Kontrolle der Parteien unterliegen, Folgendes bezwecken:

a) die Beschrinkung der Moglichkeit ciner Partei, den Preis, zu
dem sic ihre Produkte an Dritte verkauft, selbst festzusetzen;

b) die Beschrinkung des Outputs mit Ausnahme von Output-
Beschriinkungen, die dem Lizenznehmer in einer nicht wech-
selseitigen Vereinbarung oder nur einem Lizenznchmer in
einer wechselseitigen Vereinbarung in Bezug aul dic Ver-
tragsprodukte auferlegt werden;

¢) die Zuweisung von Mirkten oder Kunden mit Ausnahme

i) der dem Lizenzgeber undfoder dem Lizenznehmer in
einer nicht wechselseitigen Vereinbarung auferlegten Ver-
pilichtung. mit den lizenzierten Technologierechten in
dem Exklusivgebiet, das der anderen Partei vorbehalten
ist, nicht zu produzieren undfoder in das Exklusivgebiet
oder an die der anderen Partei vorbehaltene Exklusivkun-
dengruppe nicht aktiv undjoder passiv zu verkaufen,

ii) der in einer nicht wechselseitigen Vercinbarung dem Li-
zenznchmer auferlegten Beschrinkung des aktiven Ver-
kaufs in das Exklusivgebiet oder an die Exklusivkunden-
gruppe, das bzw. die vom Lizenzgeber cinem anderen
Lizenznehmer zugewiesen worden ist, sofern es sich bei
Letzterem nicht um ein Unternchmen handelr, das zum
Zeitpunkt seiner eigenen Lizenzerteilung in Konkurrenz
zum Lizenzgeber stand,

i) der dem Lizenznchmer auferlegten Verpflichtung, die
Vertragsprodukte nur fiir den Figenbedarf zu produzie-
ren, sofem er keiner Beschrinkung in Bezug aufl den
aktiven und passiven Verkaufl der Vertragsprodukte als
Ersatzteile fiir seine cigenen Produkie unterliegt,

iv) der dem Lizenznehmer in einer nicht wechselseitigen
Vereinbarung auferlegten Verpflichtung, die Vertragspro-
dukte nur fiir einen bestimmten Kunden zu produzieren,
wenn die Lizenz erteilt worden ist, um diesem Kunden
cine alternative Bezugsquelle zu verschaffen;
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d) die Beschrinkung der Moglichkeit des Lizenznehmers, seine
cigenen Technologierechte zu verwerten, oder die Beschrin-
kung der Moglichkeit der Vertragsparteien, Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten durchzufihren, es sei denn, lewtere
Beschriinkungen sind unerlasslich, um die Preisgabe des li-
zenzierten Know-hows an Dritte zu verhindemn,

(2)  Handelt es sich bei den Vertragsparteien nicht um kon-
kurrierende Unternchmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2
nicht fir Vercinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar, fir
sich allein oder in Verbindung mit anderen Umstinden, die
der Kontrolle der Parteien unterliegen, Folgendes bezwecken:

a) die Beschrinkung der Moglichkeit ciner Partei, den Preis, zu
dem sie ihre Produkte an Dritte verkauft, selbst festzusetzen;
dies gilt unbeschadet der Maglichkeit, Hochstverkaufspreise
festzusetzen oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern
sich diese nicht infolge der Ausiibung von Druck oder der
Gewihrung von Anreizen durch cine der Vertragsparteien
tatsiichlich wie Fest- oder Mindestverkaulspreise auswirken;

b

die Beschrinkung des Gebiets oder des Kundenkreises, in das
bzw, an den der Lizenznehmer Venragsprodukte passiv ver-
kaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschrinkung des passiven Verkaufs in ein Exklusiv-
gebiet oder an eine Exklusivkundengruppe, das bzw. die

dem Lizenzgeber vorbehalten ist,

der dem Lizenznehmer auferlegten Verpflichtung, die
Vertragsprodukee nur fiir den Eigenbedarf zu produzie-
ren, sofern er keiner Beschrinkung in Bezug auf den
aktiven und passiven Verkaul der Vertragsprodukie als
Ersatzteile fiir seine eigenen Produkte unterliegt,

i) der Verpflichtung, die Vertragsprodukte nur fiir cinen
bestimmten Kunden zu produzieren, wenn die Lizenz
erteilt. worden ist, um diesem Kunden eine alternative
Bezugsquelle zu verschaffen,

iv) der Beschrinkung des Verkaufs an Endverbraucher durch
Lizenznehmer, die aul der GroRhandelsebene titig sind,

v

der Beschriinkung des Verkaufs an  nichtzugelassene
Hindler, die Mitgliedern eines selektiven Vertriebssystems
auferlegt wird,

C

die Beschrinkung des akiiven oder passiven Verkaufs an
Endverbraucher, sofern diese Beschrinkung cinem Lizenz-
nehmer auferlegt wird, der einem selektiven Vertriebssystem
angehort und auf der Einzelhandelsebene tatig ist; dies gilt
unbeschadet der Moglichkeit, Mitgliedern des Systems zu
verbieten, Geschifte von nichtzugelassenen Niederlassungen
aus zu betreiben,

(3)  Sind die Vertragsparteien zum Zeitpunkt des Abschlusses
der Vereinbarung keine konkurrierenden Unternehmen, sondern
treten sic erst spiter miteinander in Wettbewerb, so ist Absatz 2
anstelle von Absatz 1 withrend der gesamiten Geltungsdauer der
Vercinbarung anwendbar, sofern die Vercinbarung nicht spiiter
wesentlich geindert wird. Eine solche Andenung liegt beispiels-
weise vor, wenn die Parteien eine neue Technologietransfer-Ver-
cinbarung in Bezug aul konkurricrende Technologierechte
schlieRen.

Artikel 5
Nichtfreigestellte Beschriinkungen

(1)  Die Freistellung nach Artikel 2 gilt micht fur die folgenden
in Technologictransfer-Vereinbarungen  enthaltenen Verpflich-
tungen:

a) alle unmittelbaren oder mittelbaren Verpflichtungen des Li-
zenznehmers, dem Lizenzgeber oder einem vom Lizenzgeber
benannten Dritten fiir eigene Verbesserungen an der lizen-
zierten Technologie oder eigene neue Anwendungen dieser
Technologie cine Exklusivlizenz oder Gesamt- bzw, Teil-
rechte zu gewihren;

b

—_—

alle ciner Partei auferlegten unmittelbaren oder mitelbaren
Verpflichtungen, die Gultigkeit der Rechte des geistigen Ei-
gentums, iiber die die andere Partei in der Union verfiigt,
nicht anzufechten, unbeschadet der Moglichkeit, bei einer
Exklusivlizenz die Beendigung der Technologietransfer-Ver-
einbarung fiir den Fall vorzusehen, dass der Lizenznehmer
die Gitltigkeit cines oder mehrerer der lizenzierten Technolo-
gierechte anficht.

(2)  Handelt es sich bei den Vertragsparteien nicht um kon-
kurrierende Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2
nicht fir unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die dic
Maglichkeit des Lizenznehmers, seine eigenen Technologie-
rechte zu verwerten, oder die Moglichkeit einer der Vertrags-
parteien, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten durchzufiihren,
beschriinken, es sei denn, letztere Beschrinkung ist unerlisslich,
um die Preisgabe des lizenzierten Know-hows an Dritte zu ver-
hindern,

Artikel 6
Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall

(1) Nach Anikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003 kann dic Kommission den mit dieser Verordnung ver-
bundenen Rechtsvorteil entzichen, wenn sie in cinem bestimm-
ten Fall feststellt, dass cine nach Artikel 2 freigestellte Technolo-
gietransfer-Vereinbarung gleichwohl Wirkungen hat, die mit Ar-
tikel 101 Absatz 3 AEUV unvereinbar sind; dies gilt insbeson-
dere, wenn

a) der Zugang von Technologien Dritter zum Marke beschriinkt
wird, beispiclsweise durch die kumulative Wirkung paralleler
Netze gleichartiger beschrinkender Vereinbarungen, die den
Lizenznehmern die Nutzung von Technologien Dritter un-
Llersagen;

b

-_

der Zugang potenzieller Lizenznchmer zum Markt be-
schrinkt wird, beispielsweise durch die kumulative Wirkung
paralleler Netze gleichartiger beschrinkender Vereinbarun-
gen, die den Lizenzgebern die Erteilung von Lizenzen an
andere Lizenznchmer untersagen, oder weil der einzige Ei-
gentiimer ciner Technologie, der fiir relevante Technologie-
rechte eine Lizenz vergibt, einem Lizenznehmer cine Exklu-
sivlizenz erteilt, der bereits mit substituierbaren Technologie-
rechten auf dem betreffenden Produktmarkt titig ist.
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(2)  Wenn eine unter die Freistellung nach Artikel 2 dieser
Verardnung fallende Technologietransfer-Vercinbarung im Ge-
biet cines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet desselben,
das alle Merkmale eines gesonderten rdumlichen Marktes auf-
weist, im Einzelfall Wirkungen hat, die mit Antikel 101 Absatz
3} AEUV unvereinbar sind, kann die Wettbewerbsbehorde dieses
Mitgliedstaats unter den gleichen Umstinden wie in Absatz 1
des vorlicgenden Artikels den Rechtsvorteil dieser Verordnung
gemill Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 in
Bezug aul das betroffene Gebiet entzichen,

Artikel 7
Nichtanwendung dieser Verordnung

(1)  Gemil Artikel 1a der Verordnung Nr, 19/65[EWG kann
die Kommission durch Verordnung erkliren, dass in Fillen, in
denen parallele Netze gleichartiger Technologietransfer-Verein-
barungen mehr als 50 % cines relevanten Marktes erfassen, dic
vorliegende Verordnung aul Technologictransfer-Vereinbarun-
gen, die bestimmte Beschrinkungen des Wetthewerbs auf die-
sem Markt vorschen, keine Anwendung findet,

(2)  Eine Verordnung nach Absatz 1 wird frithestens scchs
Monate nach ihrem Erlass anwendbar,

Artikel 8
Anwendung der Marktanteilsschwellen

Fir diec Anwendung der Marktanteilsschwellen nach Artikel 3
gelten folgende Vorschriften:

a) Der Marktanteil wird anhand des Absatzwerts berechnet:
liegen keine Angaben iiber den Absatzwert vor, so kinnen
zur Ermittlung des Marktanteils des betreffenden Unternch-
mens Schitzungen vorgenommen werden, die auf anderen
verliasslichen Marktdaten unter Einschluss der Absatzmengen
beruhen.

b

Der Marktanteil wird anhand der Angaben aus dem vorher-
gehenden Kalenderjahr ermittele.

¢) Der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2
Buchstabe ¢ genannten Unternehmen wird zu gleichen Tei-
len jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Artikel 1
Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe a aufgefiihrten Rechie
oder Einflussmoglichkeiten hat.

d} Der Anteil eines Lizenzgebers an einem relevanten Marks fiir
die lizenzierten Technologierechte wird aufl der Grundlage
der Prisenz der lizenzierten Technologierechte aul dem re-
levanten Markt bzw. den relevanten Mirkien (das heifft so-
wohl fiir den sachlich relevanten als auch fiir den riumlich
relevanten Markt), auf dem/denen die Vertragsprodukte ver-
kauft werden, berechnet, das heiflt auf der Grundlage der
Verkaufsdaten betreffend die vom Lizenzgeber und seinen
Lizenznchmern insgesamt hergestellien Vertragsprodukte.

¢) Wird die in Artikel 3 Absatz 1 oder Absatz 2 genannte
Marktanteilsschwelle von 20 % bzw. 30% erst zu cinem
spiteren Zeitpunkt Gberschritten, so gilt die Freistellung
nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die
Schwelle von 20 % bzw. 30 % erstmals dberschritten wird,
noch fiir zwei aufeinander folgende Kalenderjahre weiter.

Artikel 9
Verhiiltnis zu anderen Gruppenfreistellungsverordnungen

Diese Verordnung gilt nicht fiir Lizenzabsprachen in Verein-
barungen fiber Forschung und Entwicklung, die unter die Ver-
ordnung (EU) Nr. 1217/2010 fallen oder in Spezialisierungsver-
cinbarungen, die unter die Verordnung (EU) Nr. 12182010
fallen.

Artikel 10
Ubergangszeit

Das Verbot nach Artikel 101 Absatiz 1 AEUV gilt vom 1. Mai
2014 bis zum 30. April 2015 nicht fir Vercinbarungen, die am
30. April 2014 bereits in Kraft waren und die am 30, April
2014 die Voraussetzungen fiir cine Freistellung zwar nach der
Verordnung (EG) Nr. 772/2004, nicht aber nach dieser Verord-
nung erfiillen.

Artikel 11
Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2014 in Kraft.

Sie gilt bis zum 30. April 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-

staat.

Briissel, den 21. Mirz 2014

Fiir die Kommission,
im Namen des Prasidenien,

Joaquin ALMUNIA
Vizeprasident
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(23)
(24)
(25)
(26)
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(28)
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Praambel

Vertragsgegenstand
Vertragsschutzrechte

Definition des Vertrags-Know-how
Marken

Bedeutung des Vertrags-Know-how als Vertragsgegenstand in

Patentlizenzvertragen

Vertragsprodukte

Anwendungsbeschrankungen

Vertragsgebiet

Lizenzerteilung

Reine Herstellungs- oder Herstellungs- und Vertriebslizenz
AusschlieBliche Lizenz

Einfache Lizenz

Eigennutzungsvorbehalt des Lizenzgebers
Unterlizenzen

Ubertragung

Lizenzgeblihr - Grundsatze

Umsatzlizenz

Stlicklizenz

Hohe der Lizenzgebuhr

Euro

Abrechnungsgrundsatze
Mindestlizenzgebihr/Eintrittsgeld
Pauschalvergiitung

Anpassung fiur Offenkundigwerden des Vertrags-Know-how
Anpassung bei Wegfall der Vertragsschutzrechte
Abrechnung und Zahlung der Lizenzgebiihr
Auslibungspflicht/best-efforts-Klausel
Mindestqualitatsstandard/Kontrollbefugnisse
Zulassung

Durchfiihrung von WerbemalRnahmen
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Lizenzvermerk

Anmeldung und Aufrechterhaltung der Vertriebsschutzrech-
te/Verzicht

Mitteilung des Vertrags-Know-how

Erfahrungsaustausch

Gewahrleistung des Lizenzgebers
Sachmangelgewahrleistung des Lizenzgebers
Angriffsgemeinschaft

Verteidigung der Nutzung der Vertragsschutzrechte
Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch Lizenzgeber
Fortentwicklung der Vertragsprodukte durch Lizenznehmer
Gemeinschaftliche Fortentwicklung

Bezugsverpflichtung

Nichtangriffsklausel

Vorkaufsrecht

Geheimhaltung

Laufzeit des Vertrages

AuRerordentliche Kiindigung

Benutzungsrecht nach Vertragsbeendigung
Anwendbares Recht

Gerichtsstandsvereinbarung

Schriftform

Sonstige Vertragsbedingungen
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