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Anderungen im Patentgesetz — Einbeziehung technischen
Wissens in den Verletzungsprozess und Einschrinkung des

Unterlassungsanspruchs

Dem Bundestag liegt ein Gesetzesentwurf zur Anderung des
Patentgesetzes vor. Im Wesentlichen geht es um zwei An-
derungen. Es soll eine Verbindung zwischen den beiden
patentrechtlichen Verfahren hergestellt werden, eine Syn-
chronisation zwischen Verletzungs- und Nichtigkeitsver-
fahren. Die Anderung zielt darauf ab, dem Verletzungsrich-
ter technisches Wissen zur Verfiigung zu stellen, damit
dieser dariiber entscheiden kann, ob die Verletzungsklage
bis zu einer Entscheidung des Patentgerichts ausgesetzt
werden kann.

Relativ kurze Zeit nach der Einreichung der
Nichtigkeitsklage soll dem Verletzungsrichter
vom Nichtigkeitssenat des Bundespatent-
gerichts eine erste Einschiatzung der Erfolgs-
aussichten der Nichtigkeitsklage iibermittelt
werden. Das ist schon deshalb zu begriifen,
weil die Verfahren vor dem Patentgericht im-
mer noch sehr lange andauern, sich oft {iber
Jahre hinziehen und im Verletzungsprozess
schon frithzeitiger zur Unterlassung und zur
Leistung von Schadensersatz verurteilt wer-
den kann; im Falle der Insolvenz des ur-
spriinglich Berechtigten wiren dies verlorene
Leistungen und damit verbundene Produktionsausfille, die
nicht mehr ausgeglichen werden kénnten.

Es hétte auch bessere Losungen des Problems geben kénnen.
Wie fiir das Gemeinschaftspatent geplant, hitte der techni-
sche Sachverstand auch durch die Einbeziehung eines tech-
nischen Richters des Bundespatentgerichts in die zustandige
Kammer des Landgerichts geregelt werden kénnen. Vorbil-
der fiir die Einbindung von Richtern aus Fachgerichten in die
ordentliche Gerichtsbarkeit gibt es schon heute. Die Kam-
mern fiir Baulandsachen bei den Landgerichten werden
durch einen Verwaltungsrichter unterstiitzt. Der Verwal-
tungsrichter gehort dann auch zum Spruchkérper des Ge-
richts.

Aber auch die zweitbeste Losung ist besser als der bisherige
Zustand.

Die zweite Anderung betrifft den Unterlassungsanspruch des
Patentinhabers gegen den Verletzer. Der Unterlassungsan-
spruch ist kiinftig von einer VerhéltnismaBigkeitspriifung
abhingig. Seine Durchsetzung hingt dann davon ab, ob
das Verbot der weiteren Nutzung der Erfindung durch den
Verletzer auch unter Beriicksichtigung seiner Interessen ge-
rechtfertigt ist. Das klingt zunéchst befremdlich, ist aber auf-
grund der moglichen Ausnutzung der Monopolstellung des
Patentinhabers durchaus nachvollziehbar.

Der Unterlassungsanspruch oder die Dro-
hung mit der Geltendmachung des Unterlas-
sungsanspruchs wird nicht selten als Druck-
mittel fiir iberzogene Lizenzanspriiche ein-
gesetzt. Der erfolgreich geltend gemachte
Unterlassungsanspruch kann ja auch ganze
Produktions- und Dienstleistungsbereiche
betreffen und zunichtemachen. Der einzige
Ausweg ist dann — auch bei weit iberh6hten
Lizenzanforderungen - zu zahlen.

Die Deutsche Telekom musste das hinnehmen
und auch die deutsche Automobilindustrie
war im Zusammenhang mit Patenten im Be-
reich des automatisierten Fahrens bereits als
Opfer ausgesucht worden.

Was gibt es zur Patentrechtsdnderung anzumerken? Das
Problem der Ausnutzung von besonders wertvollen, von
sogenannten standardessentiellen Patenten ist seit der
EuGH-Entscheidung in Sachen LTE Standard (Urteil vom
16.7.2015) gelost. Patentierte Erfindungen, die Gegenstand
von Normen sind und fiir die eine Lizenzbereitschaftserkla-
rung (sog. Frand-Erklirung) abgegeben wurde, miissen
Dritten zu angemessenen Lizenzbedingungen zur Nutzung
iiberlassen werden.

Einschligig fiir die Eingrenzung der Unterlassungsansprii-
che sind auch die sog. essential facilities Urteile des EuG
und des EuGHs auf der Grundlage des europdischen Wett-
bewerbsrechts. Danach liegt auf der Grundlage von Art. 102
AEUV ein Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung
vor, wenn die patentierte Erfindung bendétigt wird bzw. ihre
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Verwendung unerlisslich ist, um neue Produkte bzw. neue
Markte zu erschlieBen.

Zu dieser essential facility Rechtsprechung bestehen An-
kntipfungspunkte zur Einordnung der neu eingefiihrten
VerhiltnismiaBigkeitspriifung. Durch die Rechtsprechung
ist klargestellt, dass das Monopol nur dann eingeschrankt
werden darf, wenn es um nachgelagerte oder eben um
andere Mérkte geht, also nicht um den Markt, der bisher
vom Patentinhaber bedient wird. Diese Eingrenzung muss
auch unter der VerhiltnisméaBigkeitspriifung beachtetet
werden. Es kann nicht argumentiert werden, dass der gel-
tend gemachte Unterlassungsanspruch unverhéltnisméBig
ist, wenn die Duldung des durch die Erfindung erreichten
Vorsprungs zur Konkurrenz wieder schwinden wiirde.

Solch eine Einordnung der VerhiltnismiBigkeitsregelung
wire mit der Bedeutung des Schutzrechts nicht vereinbar.
Soweit der Berechtigte aber auch die Konkurrenz bedient
und nur einzelne ausschlieBen will, wiare der Unterlas-
sungsanspruch abzulehnen.

Im Ergebnis wird es demnach trotz der Aufnahme des Ver-
hiltnisméBigkeitsgrundsatzes bei der Rechtsprechung zu
Art. 102 AEUV bleiben. Die Erfindung muss fiir einen an-
deren Markt eingesetzt werden und ihre Nutzung muss fiir
die Produktion unerlésslich oder zumindest auch aus wirt-
schaftlicher Sicht zwingend erforderlich sein.

Prof. Dr. Dr. Jiirgen Ensthaler

Dr. Thomas M. Bossmeyer und Dr. Manuela Schlund, Gerlingen®

Produkt-Compliance

Uberlegungen aus der Praxis am Beispiel Motorsteuerungen

Der Gerichtshof der Europdischen Union (EuGH) hat durch
die Beantwortung eines Vorabentscheidungsersuchens vom
17.12.2020, Rs C-693/18 zum Thema Abschalteinrichtun-
gen bei Dieselmotoren gezeigt, dass die Fragestellungen aus
dem Bereich Produkt-Compliance auch fiinf Jahre nach
Bekanntwerden der Dieselaffire nicht an Bedeutung ver-
loren haben. Der Beitrag stellt die Herausforderungen an
Unternehmen bei der Implementierung eines effektiven
Compliance-Management-Systems im Bereich Produkt-
Compliance am Beispiel der Motorsteuerung vor.

I. Einfiihrung

Die Bedeutung von Produkt-Compliance ist nicht zuletzt
durch die sog. ,Dieselaffare*’ verstirkt in den Fokus von
Unternehmen geraten. Der Begriff Produkt-Compliance (oft
auch Technical Compliance® oder seltener Product Gover-
nance’) wird dabei sehr weit verstanden und geht {iber die
seit langem betrachteten Anforderungen betreffend Pro-
duktsicherheit und Produkthaftung* hinaus. Allgemein
lasst sich Produkt-Compliance als die Einhaltung aller
rechtlich bindenden externen (z.B. Gesetze, Verordnungen,
Verbraucherschutzregelungen) und unternehmensinternen
(z.B. Produktentwicklungs- oder Qualititsmanagement-
regeln) Anforderungen an Produkte oder Dienstleistungen
definieren. Dies schlieBt die Einhaltung der zugesicherten
Eigenschaften des Produktes ein und betrifft den gesamten
Produktlebenszyklus sowie alle Teile der Wertschopfungs-
kette (Entwicklung, Fertigung, Marketing und Vertrieb, Af-
tersales Services).”

II. Produkt-Compliance am Beispiel
Motorsteuerungen

Zum Betrieb von Verbrennungsmotoren in Kraftfahrzeugen
werden seit vielen Jahren elektronische Steuerungen ein-
gesetzt, abgeleitet aus dem Einsatzzweck auch als Motor-
steuerungen bezeichnet.

Produkt-Compliance von Motorsteuerungen umfasst im en-
geren Sinne die externen (v.a. rechtlichen) und die unter-
nehmensinternen Anforderungen an die Motorsteuerung
selbst. Dies sind z.B. Anforderungen betreffend die einge-
setzten Materialien® und Komponenten, Anforderungen an
die elektromagnetische Vertraglichkeit” (EMV) oder an die

*

Mehr iiber die Autoren erfahren Sie auf Seite III.
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