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Einleitung

Das deutsche Patentstreitsystem ist
zweigetellt: Die Verletzung eines Patents wird
vor spezialisierten Landgerichten verhandelt,
wahrend der Rechtsbestand in einem separaten
Verfahren von einem einzelnen Bundesgericht,
dem Bundespatentgericht, gepruft wird.

In Patentverletzungsverfahren ist die mégliche
Nichtigkeit des Klagepatents kein gultiges
Verteidigungsmittel.

Der Beklagte kann jedoch eine ,Nichtigkeits-
klage“ beim Bundespatentgericht einreichen.
In Anbetracht eines parallel anhéangigen
Nichtigkeitsverfahrens kann ein Landgericht
ein Verletzungsverfahren aussetzen, bis

uber den Rechtsbestand des Klagepatents
entschieden worden ist.

1. Die Einleitung eines
Patentnichtigkeitsverfahrens

Nach Ablauf der Einspruchsfrist (neun Monate
nach Erteilung eines Patents) kann jederzeit ein
Patentnichtigkeitsverfahren gegen ein deutsches
Patent oder gegen den deutschen Teil eines
europdischen Patents eingeleitet werden. Ist
jedoch ein Einspruchsverfahren noch

anhingig, ist die Einleitung eines Patentnichtig-
keitsverfahrens regelmaBig unzuléssig bis das
Einspruchsverfahren abgeschlossen ist.

Gegen ein in Kraft stehendes Patent kann jeder-
mann ein Nichtigkeitsverfahren einleiten. Es
bedarf dazu keines besonderen rechtlichen Inte-
resses. Insbesondere ist dafiir nicht erforderlich,
dass der Nichtigkeitsklager wegen Verletzung
des Patents verklagt worden ist, oder dass ihm
dies angedroht worden ist. Nach Ablauf eines
Patents kann ein Nichtigkeitsverfahren

jedoch nur von einem Klager eingeleitet
werden, der ein besonderes rechtliches In-
teresse an der Feststellung der Nichtigkeit

des Patents hat. Ein solches Interesse kann

sich beispielsweise aus einem beendeten oder
anhingigen Rechtsstreit oder aus einer Abmah-
nung ergeben, mit der Schadensersatz aufgrund
der Verletzung des Patents vor seinem Ablauf
geltend gemacht wird.

Ein Nichtigkeitsverfahren kann auch von

einem ,Strohmann“ eingeleitet werden, d.h. von
einer Partei, die zwar in eigenem Namen aber
verdeckt fiir einen Dritten handelt. Wird dem
Patentinhaber bekannt, um welche Partei es

sich eigentlich handelt, so ist der Patentin- 1. Die Einleitung eines Patent-
haber berechtigt, jede Verteidigung geltend zu nichtigkeitsverfahrens
machen, die gegen die Partei vorgebracht 2. Zustindiges Gericht

werden konnte, fiir die der Strohmann handelt.
Zu solchen moglichen Verteidigungsmitteln
zdhlen beispielsweise eine bestehende Nichtan-
griffsabrede, eine unzulissige Rechtsausiibung
des Abtretenden etc.

Der in der Klage anzugebende Beklagte ist
immer die im offiziellen deutschen Patentregis-
ter als Patentinhaber eingetragene (juristische)
Person. Dies gilt auch dann, wenn das Patent in
der Zwischenzeit auf einen Dritten iibertragen
worden ist, ohne dass die Ubertragung im
Patentregister bislang nachvollzogen worden ist.

2. Zustandiges Gericht

Das erstinstanzliche Patentnichtigkeitsver-
fahren wird vor dem Bundespatentgericht in
Miinchen verhandelt. Derzeit entscheiden sie-
ben Senate des Bundespatentgerichts (der

1. bis 7. Senat) iiber Patentnichtigkeitsklagen.
Jeder Senat besteht aus fiinf Richtern, von
denen drei technisch und zwei juristisch
ausgebildet sind. Die technisch ausgebildeten
Richter sind iiblicherweise ehemalige Priifer des
deutschen Patent- und Markenamts.

Der Vorsitzende Richter ist immer ein Jurist.
Wihrend die zwei juristisch ausgebildeten
Richter dauerhaft einem Senat zugeteilt sind,
werden die drei technisch ausgebildeten Richter



3. Widerrufsgriinde

abhéngig vom technischen Fachgebiet des ange-
griffen Patents fiir den Einzelfall ausgewéhlt.

Die unterlegene Partei kann gegen die
Entscheidung des Bundespatentgerichts beim
Bundesgerichtshof Berufung einlegen. Dariiber
entscheidet dann der auf Patentrecht spezialisi-
erte, aus fiinf juristisch ausgebildeten Richtern
bestehende, 10. Zivilsenat. Dieser Senat verhan-
delt auch tiber die Revisionen in Patentverlet-
zungsverfahren.

3. Widerrufsgriinde

Ein Klédger kann seine Nichtigkeitsklage nur
auf die folgenden Griinde stiitzen:

— mangelnde Patentfahigkeit, d. h. der
Gegenstand des erteilten Patents ist vom
Patentschutz grundsétzlich ausgeschlossen
oder durch den Stand der Technik
vorweg genommenen oder nahegelegt,

— mangelnde Ausfithrbarkeit,

— unzuléssige Erweiterung des erteilten Patents
iiber den Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinaus,

— Erweiterung des Schutzumfangs des erteilten
Patents wihrend eines vorangegangenen
Einspruchs- oder Beschrankungsverfahrens,
und/oder

— ,Diebstahl” der Erfindung eines anderen
durch den Patentinhaber.

Der letztgenannte Grund kann nur von einer
Partei geltend gemacht werden, von welcher
der Patentinhaber die Erfindung angeblich
gestohlen hat.

Eine Nichtigkeitsklage kann sowohl auf neuen
Stand der Technik als auch auf Stand der Tech-
nik gestiitzt werden, der in vorausgegangenen
Priifungs- und / oder Einspruchsverfahren
bereits beriicksichtigt worden ist.

Um den gesamten Inhalt der IP Fachbroschure
von BARDEHLE PAGENBERG zu lesen,
laden Sie sie bitte hier herunter:

https:/www.bardehle.com/de/ip-news-
wissen/publikation-/publikationen/
patentnichtigkeitsverfahren
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5. Zeitlicher und inhaltlicher
Ablauf des Verfahrens

eine Frage betreffen, die vom Bundespatent-
gericht offensichtlich tibersehen oder fiir
unwichtig gehalten wurde, oder falls der
mangelnde Vortrag nicht auf Fahrlassigkeit
der jeweiligen Partei beruht.

Im Gegensatz zur Bewertung der Tatsachen
wird die Bewertung der Rechtsfragen in der
zweiten Instanz neu durchgefiihrt. In der
Vergangenheit hat der Bundesgerichtshof

viele wichtige Probleme zu rechtlichen Fragen
geklart, so etwa zur Bestimmung des Ausbil-
dungsstandards des relevanten Fachmanns,
zur Auslegung der Patentanspriiche und zur
Bestimmung von Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit. Auch der Bundesgerichthof bestellt
im Gegensatz zu frither (vor der Reform des
Nichtigkeitsverfahrens, die am 1. Oktober 2009
in Kraft getreten ist) in so gut wie keinen Féllen
mehr einen Gerichtsgutachter.

5. Zeitlicher und inhaltlicher Ablauf des
Verfahrens

Erstinstanzliche Patentnichtigkeitsverfahren
werden innerhalb von etwa zwei bis drei Jahren
entschieden, wobei die Dauer des Verfahrens
stark vom technischen Gebiet des angegriffenen
Patents abhingt; das Berufungsverfahren vor
dem Bundesgerichtshof dauert iiblicherweise
weitere zwei Jahre.

Ein typisches Nichtigkeitsverfahren lauft
folgendermalen ab (alle Zeitangaben sind
Durchschnittswerte und konnen abhangig von
den Umsténden des jeweiligen Falles stark
variieren):

— Der Kléger leitet das Verfahren ein, indem er
eine detaillierte Klageschrift beim Bundespa-
tentgericht in Miinchen einreicht und eine
Vorauszahlung der Gerichtskosten fiir
die erste Instanz leistet (s. den folgenden
Abschnitt ,,Kosten®).

Das Gericht stellt die Klage dem Beklagten
oder dem im deutschen Patentregister fiir
das Patent eingetragenen Anwalt zu.

— Mit Zustellung der Klage beginnt die soge-
nannte ,Widerspruchsfrist“, innerhalb derer
der Beklagte das Gericht formlich informieren
muss, ob er das Patent verteidigen mochte.
Wird kein Widerspruch eingelegt, so kann das
Gericht ohne einen weiteren Beitrag des Be-
klagten eine Entscheidung fillen. Bei Einrei-
chung des formlichen Widerspruchs bittet
der Beklagte iiblicherweise um eine Frist von
zwei bis vier Monaten zur Einreichung der
sWiderspruchsbegriindung®, mit welcher der
Beklagte in der Sache auf die Klage erwidert.

— Die Parteien reichen gegebenenfalls weitere
Schriftsitze ein.

— Etwa drei bis sechs Monate vor der miindli-
chen Verhandlung erteilt das Gericht anhand
der zwischen den Parteien bisher ausge-
tauschten Tatsachen und Argumente einen
sogenannten ,qualifizierten Hinweis“ mit
einer vorldufigen Beurteilung des Falles. Der
qualifizierte Hinweis bietet dem Kléger einen
Anhaltspunkt dafiir, ob die bisher vorgebrach-
ten Entgegenhaltungen und Argumente fiir
einen Widerruf des Patents ausreichen, oder
ob er weiteres Material vorbringen muss.

Andererseits soll der Hinweis fiir den Patent-
inhaber als Anzeichen dienen, ob es nétig

ist, gednderte Anspriiche einzureichen oder
weitere Argumente, Untersuchungsergebnisse
etc. vorzubringen, um das Patent erfolgreich
zu verteidigen.

Insgesamt wird mit dem Hinweis die weitere
schriftliche und miindliche Diskussion der
Parteien auf die fiir das Gericht entschei-
dungserheblichen Gesichtspunkte fokussiert.

— Der qualifizierte Hinweis enthalt auch
einen Zeitplan fiir das restliche Verfahren.
Insbesondere bestimmt das Gericht eine Frist,
innerhalb derer die Parteien zum qualifizierten
Hinweis Stellung nehmen konnen, indem sie
neue Argumente/Entgegenhaltungen/Antrige
vorbringen und einreichen. Nach Ablauf dieser
Frist von den Parteien gemachte Eingaben
konnen als verspitet zurlickgewiesen werden.

— Ublicherweise findet nur eine miindliche
Verhandlung statt, die einen halben bis einen
ganzen Tag dauert. Die Entscheidung wird im
Allgemeinen miindlich direkt am Ende der
Verhandlung verkiindet. Die schriftlichen
Entscheidungsgriinde werden innerhalb von
zwei bis vier Monaten danach mitgeteilt.

— Die unterlegene Partei kann gegen die erstins-
tanzliche Entscheidung innerhalb einer nicht
verlangerbaren Frist von einem Monat ab
Zustellung der schriftlichen Entscheidungs-
griinde oder spatestens innerhalb von fiinf
Monaten nach der miindlichen Verkiindung der
Entscheidung Berufung einlegen. Die Berufung
muss begriindet werden, wobei die Begriindung
innerhalb von drei Monaten nach Zustellung
der schriftlichen Entscheidungsgriinde beim
Berufungsgericht eingehen muss. Diese Frist
kann vom Gericht verldngert werden.

— Fiir das Berufungsverfahren vor dem Bundes-
gerichtshof gibt es keinen festen verfahrens-
rechtlichen Rahmen. Jedoch findet auch im
Berufungsverfahren normalerweise nur eine
Verhandlung statt, an deren Ende iiblicher-
weise die Entscheidung verkiindet wird. Mit
der Entscheidung wird der Berufung entweder
stattgegeben oder die Berufung wird zuriick-
gewiesen. Moglich ist auch eine Zuriickver-
weisung des Falls an das Bundespatentge-
richt. Die schriftlichen Entscheidungsgriinde
werden einige Wochen spéter mitgeteilt. Ein
weiteres Rechtsmittel gibt es nicht.
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6. Kosten

Im Nichtigkeitsverfahren trigt ebenso wie im
Verletzungsverfahren die unterlegene Partei die
Gerichtskosten und erstattet der obsiegenden
Partei ihre gesetzlichen Anwaltskosten und ihre
notwendigen Ausgaben, insbesondere Reise-
und Ubersetzungskosten. Die Erstattung der
Kosten des Patentanwalts und des Rechtsan-
walts an die obsiegende Partei folgt einer gesetz-
lichen Kostenregelung. Nach dieser Regelung
héngen die zu erstattenden Anwaltskosten vom
sogenannten ,Streitwert“ ab. Der Streitwert
bestimmt auch die Hohe der Gerichtskosten.

Der Streitwert wird nach Anhorung der Parteien
vom Bundespatentgericht bzw. in zweiter Ins-
tanz vom Bundesgerichtshof festgesetzt. Er spie-
gelt den allgemeinen wirtschaftlichen Wert des
Patents wieder. Als regelmaBiger Anhaltspunkt
wird dabei 125 % der kumulierten Streitwerte
von auf demselben Patent beruhenden paralle-
len Patentverletzungsverfahren festgesetzt.

Das Kostenrisiko einer Partei setzt sich zusam-
men aus ihren eigenen Kosten, den maglicher-
weise zu erstattenden Kosten des Gegners und
den Gerichtskosten. Bei typischen Streitwerten
zwischen EUR 500.000 und EUR 5.000.000
liegt das Risiko der Kosten fiir das Gericht und
die Anwaltskosten der Gegenseite im erstins-
tanzlichen Patentnichtigkeitsverfahren zwischen
EUR 40.000 und EUR 240.000. Fiir hohere
Streitwerte (die nur selten festgesetzt werden)
steigt das Kostenrisiko linear bis zu einer
Obergrenze von etwa EUR 1.300.000.

Das Kostenrisiko in der Berufungsinstanz liegt
etwa 30 % liber demjenigen der ersten Instanz.

Unsere Kanzlei — wie auch die meisten anderen
Kanzleien im Bereich des gewerblichen Rechts-
schutzes — rechnet die anwaltliche Tatigkeit
nach Stunden ab. Abhéngig von der tatsichlich
anfallenden Arbeit kann dies dazu fithren, dass
die eigenen Anwaltskosten des Mandanten
hoher sind als die Anwaltskosten nach der
Gebiihrenordnung. Da im Falle eines gewonne-
nen Prozesses nur die gesetzlichen Gebiihren
erstattet werden, kann es vorkommen, dass ein
Teil der Kosten vom Mandanten zu tragen ist,
selbst wenn der Fall gewonnen wird.

Klager mit Sitz auBerhalb der EU miissen, falls
der Beklagte dies beantragt, moglichweise eine
Sicherheit fiir den eventuellen Kostenerstat-
tungsanspruch an den Beklagten leisten. Es
empfiehlt sich daher fiir Klager mit Sitz
auBerhalb der EU, in Erwéagung zu ziehen, ein
verbundenes Unternehmen mit Sitz innerhalb
der EU als Partei im Nichtigkeitsverfahren
auftreten zu lassen oder sich auf eine Sicher-
heitsleistung, beispielweise durch eine Bank-
biirgschaft, vorzubereiten. Unsere Kanzlei
unterstiitzt Klager in Zusammenarbeit mit
unserer Hausbank dabei, dieses Problem ohne
Verzogerung des Verfahrens zu lsen.

7. Wechselwirkung mit der Verletzung

Wie bereits erwihnt, kann ein Verletzungsgericht
ein Verletzungsverfahren aussetzen, um das Er-
gebnis eines Nichtigkeitsverfahrens abzuwarten.

Die Entscheidung iiber eine Aussetzung des
Verletzungsverfahrens liegt im Ermessen des
Verletzungsgerichts. Ein erfahrenes Gericht
setzt das Verfahren nur dann aus, wenn die
Richter es fiir sehr wahrscheinlich halten, dass
das Nichtigkeitsverfahren zum Widerruf des Pa-
tents oder zu einer so weitgehenden Beschran-
kung fiihrt, dass die Verletzung fraglich wird.
Hierzu bedarf es im Allgemeinen der Vorlage
von Dokumenten zum Stand der Technik, der
die Erfindung vorwegnimmt oder ihr so nahe
kommt, dass sich verniinftige Argumente fiir
erfinderische Tatigkeit nicht mehr finden lassen,
und der weder vom Priifer im Anmeldeverfah-
ren noch von einer Abteilung im Einspruchsver-
fahren beriicksichtigt worden ist.

Das Verletzungsgericht darf vom Nichtigkeits-
gericht getroffene Aussagen zu technischen
Fragen sowie zur Anspruchsauslegung nicht
ignorieren. Allerdings ist im Allgemeinen die
vom Bundespatentgericht im Nichtigkeitsver-
fahren vertretene Auslegung fiir das Verlet-
zungsverfahren nicht bindend und umgekehrt.

Folglich ergibt sich fiir den beschuldigten
Verletzer das Risiko, in eine ,Auslegungsliicke”
zu fallen, falls das Verletzungsgericht den An-

spriichen einen weiten Schutzumfang zuspricht 7. Wechselwirkung mit
wihrend das Nichtigkeitsgericht sie eng auslegt. ~ der Verletzung

Wird im Nichtigkeitsverfahren ein Argument
vorgebracht, so sollte seine Wirkung auf das
Verletzungsverfahren immer sorgfiltig

gepriift werden. Genau deswegen ist fortlaufend
eine detaillierte Abstimmung zwischen den das
Verletzungsverfahren fithrenden Rechtsanwal-
ten und den das Nichtigkeitsverfahren fiithren-
den Patentanwélten erforderlich.
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8. Zusammenfassung

Das Patentnichtigkeitsverfahren ist in Deutsch-
land das iibliche Gegenstiick zu einem Patent-
verletzungsverfahren. In Anbetracht der hohen
Erfolgsquoten wird zumindest in der Mehrheit
der wichtigen Falle ein solcher Angriff auf das
Patent eingeleitet. Das Verfahren kann dazu
fiihren, dass das angegriffene Patent fiir nichtig
erklart, wie erteilt aufrechterhalten oder in
gednderter (beschrankter) Fassung aufrecht-
erhalten wird. Eine sorgfiltige Recherche des
Standes der Technik und tiberzeugende Einga-
ben erhohen die Erfolgsaussichten erheblich.

Die Argumente miissen, insbesondere in Bezug
auf die Anspruchsauslegung, mit den Eingaben
im parallelen Patentverletzungsverfahren
abgestimmt werden. Wahrend Patentverlet-
zungsverfahren von Rechtsanwilten bearbeite-
tet werden, werden Patentnichtigkeitsverfahren
regelmifBig von einem oder mehreren Patentan-
wilten betreut, die den Rechtsanwalt auch im
Verletzungsverfahren unterstiitzen.

BARDEHLE PAGENBERG vereint auf Augen-
hohe beide Professionen in einer Kanzlei, mit
Kompetenz und Erfahrung in beiden Arten
von Prozessen, in erst- und zweitinstanzlichen
Verfahren und mit hochster technischer und
juristischer Expertise.

13
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