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Tagungsthema

Der 15. Amberger Patenttag widmet sich der
Patentverletzung in der Praxis.

Im Mittelpunkt der Tagung stehen Fragen rund um die Patentverletzung. Die auf die Anwendung und Um-
setzung in der taglichen Praxis ausgerichteten Vortrage geben einen systematischen Uberblick iiber die
wichtigsten Aspekte und Strategien im Vorfeld einer patentrechtlichen Auseinandersetzung und im Verlet-
zungsprozess.

Erfahrene Praktikerinnen und Praktiker zeigen ausgehend von den rechtlichen Grundlagen auf, wie Patent-
verletzungen vermieden und im Verletzungsfalle strategisch vorgegangen werden kann. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer werden mit den Ergebnissen der Rechtsprechung des BGH vertraut gemacht und erhal-
ten Einblicke in die den Entscheidungen zu Grunde liegenden Uberlegungen. Zudem wird das Problemfeld
der Marken- und Produktpiraterie diskutiert und es werden Losungen fiir eine erfolgreiche Bekdampfung
von Nachahmungen aufgezeigt.
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Beate Schmidt

Vortrag:
Trennungsprinzip: Anmerkungen aus Sicht des BPatG

Institution/Position:
Prasidentin des Bundespatentgerichts, Miinchen

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Seit Mai 2011

Prasidentin des Bundespatentgerichts, Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats

8/2006 — 4/2011

Direktorin im Harmonisierungsamt fiir den Binnenmarkt Marken und Muster (HABM), zundchst in der
Marken- und Loschungsabteilung, spdter in der Abteilung Léschungs- und Gerichtsverfahren

5/1997 —-7/2006

Deutsches Patent- und Markenamt

Seit 2/2000 Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken, Gebrauchs- und Geschmacksmuster)

12/1994 — 4/1997

Richterin im 32. Markenbeschwerdesenat des BPatG

8/1986 — 12/1994

Bundesministerium der Justiz

11/1982 - 8/1986

Richterin in Zivilsachen am Amtsgericht Aschaffenburg, Richterin (Groe Strafkammer und Jugendschutz-
kammer) am Landgericht Aschaffenburg, Staatsanwaltin beim Landgericht Aschaffenburg
1982

2. Staatsexamen

10/1974 -12/1979

Studium der Rechtswissenschaften an der Maximilians Universitat Wiirzburg,

1. Staatsexamen

Derzeitige Arbeitsfelder

- Vorsitzende des 1. Nichtigkeitssenats
- Gerichtsverwaltung

Sonstige Aktivitdten:
Verschiedene Veroffentlichungen, Vortrage zum gewerblichen Rechtsschutz im In- und Ausland




Liebe Frau Prof. Klug,
sehr geehrte Damen und Herren,

im deutschen Patentrecht gilt bekanntlich das Trennungsprinzip. Uber Rechtsbestiandigkeit und Verletzung
desselben Schutzrechts wird durch unterschiedliche Gerichte in unterschiedlichen Verfahren unabhangig
voneinander entschieden. Kritiker des Systems bemdngeln derzeit vor allem das sogenannte ,,injunction
gap“, also divergierende Verfahrensdauern und Entscheidungen vor den Landgerichten, die als Verlet-
zungsgerichte erster Instanz fungieren, und den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts. Wahrend
in vielen Verletzungsverfahren hdufig innerhalb von bis zu zwei Jahren erstinstanzliche Entscheidungen
ergehen und zudem weit frither einstweilige Anordnungen mit zum Teil einschneidenden Auswirkungen
erlassen werden, liegt das erste Urteil in einem Nichtigkeitsverfahren oft erst nach mehr als zwei Jahren
vor. Da die Zivilgerichte grundsatzlich an die Rechtswirksamkeit des eingetragenen Patents gebunden
sind, und von der Moglichkeit der Aussetzung des Verfahrens bis zur Entscheidung liber die Wirksamkeit
des Patents derzeit kaum Gebrauch machen, kommt es im Verletzungsverfahren nicht selten zu positiven
Entscheidungen zu Gunsten des Patentinhabers, obwohl spater das Patent im Nichtigkeitsverfahren ganz
oder teilweise fiir nichtig erklart wird.

Spricht diese in der Tat unerfreuliche Situation, die potentielle Verletzer hdaufig — mehr oder weniger frei-
willig — durch Vereinbarungen losen (miissen — bdse Zungen sprechen hier auch von Erpressungsmoglich-
keiten), grundsatzlich gegen das Trennungsprinzip?

Aus meiner Sicht: nein. Die Starke des Trennungsprinzips griindet auf den Starken des Bundespatentge-
richts mit dem Alleinstellungsmerkmal einer Vielzahl technisch vorgebildeter Mitglieder in seinen Spruch-
korpern. Eine Geschaftsverteilung, die sich an der fachlichen Qualifikation dreier technischer Mitglieder
eines Nichtigkeitssenats orientiert und nach IPC-Klassen ausgerichtet ist, stellt sicher, dass iiber den
Bestand eines Schutzrechts Spezialisten des jeweiligen Fachgebiets zusammen mit erfahrenen Juristinnen
und Juristen entscheiden. Alle technisch vorgebildeten Senatsmitglieder verfiigen liber langjahrige Erfah-
rung als Patentpriifer und kennen sich im Patentrecht aus. Gerade in diesem Punkt unterscheiden sich die
—zudem ,,inhouse® verfligharen — Experten des Bundespatentgerichts regelmafig deutlich von externen
Sachverstandigen, denen als Spezialisten fiir die technischen Fragen nicht selten die patentrechtlichen
Kenntnisse fehlen. Vor diesem Hintergrund stellt die Entscheidung iiber Patentrechte allein durch juristisch
vorgebildete Richter, meist zwingend mit Hilfe von Sachverstandigen, keine praktikable, jedenfalls keine
bessere, Losung dar.

Auch Art. 33 EPG-Ubereinkommen stellt mit der Kombination von Elementen aus Trennungs- und Ein-
heitsprinzip derzeit keine Alternative zu Verfiigung. Im Angesicht des nun vollzogenen Brexit und vor dem
Hintergrund der noch anhangigen Verfassungsbeschwerde bleibt hier die kiinftige Entwicklung abzuwar-
ten. Dervorgesehene Einsatz nur eines einzelnen technisch vorgebildeten Mitglieds — zusammen mit zwei
oder drei Juristen — wird jedenfalls der Entscheidungsfindung in technischer Hinsicht ein anderes Geprage
verleihen, als dies im Rahmen der kritischen Auseinandersetzung dreier ,,Techniker” im Patentnichtig-
keitsverfahren vor dem Bundespatentgericht aktuell moglich ist. Erfahrungsgemaf3 lassen sich Juristen ja
nur schwer vom Gegenteil iberzeugen — ein einzelner Techniker diirfte da eine schwere Aufgabe vor sich
haben!



Was also ist zur Verringerung des ,,injunction gaps“ und zur besseren Vereinbarkeit von Verletzungs- und
Nichtigkeitsverfahren zu tun?

Der vor wenigen Tagen veroffentlichte Diskussionsentwurf zum Patentrechtsmodernisierungsgesetz (Ent-
wurf eines zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts) enthalt hierzu wich-
tige Schritte in die richtige Richtung:

Die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts sollen in neu anhdngig werdenden Nichtigkeitsverfahren
den mit dem 1. Patentrechtsmodernisierungsgesetz eingefiihrten Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG bereits
sechs Monate nach Eingang der Patentnichtigkeitsklage an die Beteiligten — dazu gehort dann kiinftig
auch das Verletzungsgericht — iibersenden. Dies kann gelingen,

e wenn der aktuelle Stellenengpass beim Bundespatentgericht iiberwunden wird, damit die noch vor-
handenen Bestdande abgebaut werden kdnnen,

e wenn die Verfahrensbeteiligten ihren Vortrag in Klage und Widerklage auf die wesentlichen Aspekte
fokussieren und

e wenn nur die binnen gesetzter knapper Fristen (vgl. Diskussionsentwurf, § 82 Abs. 3 PatG n. F.) einge-
gangene Informationen fiir den Hinweis beriicksichtigt werden miissen.

Gemeinsam mit dem BMJV sind hier die ersten Weichen bereits gestellt: Die drohende Schliefung eines
Nichtigkeitssenats fiir 2020 wurde abgewendet, die Ausschreibung fiir die Nachbesetzung von drei im Lau-
fe des Jahres freiwerdenden und die Besetzung von vier neuen technischen Richterstellen ist eingeleitet.
Die genauen Berechnungen fiir eventuellen Personalmehrbedarf zur ziigigen Umsetzung der im Gesetzent-
wurf auferlegten Verpflichtungen werden gerade durchgefiihrt — anders als beim 1. Patentrechtsmoderni-
sierungsgesetz, wo die Einfiihrung des Zwischenbescheids erhebliche Mehrarbeit versursachte, ohne dass
dem bei der Personalausstattung Rechnung getragen wurde, werden die Auswirkungen der Neuregelung
diesmal einkalkuliert.

Wir erhoffen uns von kiirzeren Fristen und einem friihen Zwischenbescheid eine Konzentrierung des
Streitstoffs auf die wesentlichen, wirklich entscheidungserheblichen Argumente, da verfahrensleitende
MaBnahmen so schon in einem frithen Stadium moglich werden. Andererseits bleibt fiir die Parteien die
Moglichkeit, nach dem Zwischenbescheid weitere — auch neue — Argumente vorzubringen und gednderte
Antrdge zu stellen, in vollem Umfang erhalten.

Vorteilhaft auswirken wird sich auch, wenn zwischen der Erhebung von Verletzungs- und zugehdoriger Nich-
tigkeitsklage moglichst wenig Zeit verstreicht. Eine rasche Reaktion lohnt sich hier gerade aus Sicht der
Verletzungsbeklagten: Je ziigiger eine Nichtigkeitsklage erhoben wird, umso weniger Zeit vergeht bis zur
Klarung der Rechtsbestdndigkeit des Streitpatents. Auch bei einer Entscheidung fiir oder gegen eine giit-
liche Einigung zur Vermeidung einer Unterlassungsverfiigung im Verletzungsprozess kann sich eine friihe
vorlaufige Einschdtzung des Bundespatentgerichts in seinem Hinweis gem. § 83 Abs. 1 PatG als hilfreich
erweisen.



Die mit den Verletzungsverfahren befassten Gerichte sollten zudem ihre Aussetzungspraxis dndern. Ver-
gegenwadrtigt man sich, dass das angegriffene Patent in etwa 60 - 70% aller vor dem Bundespatentgericht
anhdngig gewordenen Nichtigkeitsverfahren nicht oder nicht im urspriinglich angegriffenen Zustand auf-
rechterhalten bleibt, sollte die Aussetzung von Verletzungsverfahren nicht, wie derzeit, mit hochstens 10%
die Ausnahme bleiben, sondern bei Vorliegen entsprechender Hinweise des BPatG nach § 83 PatG, mit der
Begriindung zur Regel werden, dass gem. § 148 ZPO das Klagepatent mit liberwiegender Wahrscheinlich-
keit keinen oder nicht in der eingetragenen Fassung Bestand haben wird.

Wenn alle am Verfahren Beteiligten auf diese Weise zusammenarbeiten, wird es gelingen, die vor den
Verletzungsgerichten und dem Bundepatentgericht anhangigen Patentstreitverfahren besser zu synchroni-
sieren und ein allzu grof3es zeitliches wie inhaltliches Auseinanderfallen der jeweiligen Entscheidungen zu
vermeiden.

Auch die gegenseitige Anerkennung diirfte durch eine solche engere Verkniipfung der Verfahren steigen —
dies gilt im umgangssprachlichen ebenso wie im Rechtssinne. Zwar sind Verletzungsgerichte und Nichtig-
keitssenate grundsatzlich nicht an die Entscheidungen des jeweils anderen Gerichts gebunden; Rechtsfra-
gen wie die Bestimmung des Sinngehalts von Patentanspriichen vermdgen sie jeweils eigenverantwortlich
zu entscheiden?. Anderseits sind Verletzungsgerichte und Nichtigkeitssenate — soweit es um Rechtsfragen
geht — verpflichtet, sich mit den Griinden auseinanderzusetzen, die bei einer vorangegangenen Entschei-
dung liber das gleiche Schutzrecht zu einem abweichenden Ergebnis gefiihrt haben?. Diesem Grundsatz
entsprechend sollte kiinftig der friihzeitig ergangene Hinweis des Nichtigkeitssenats — der sich auch mit
der Auslegung von Patentanspriichen befasst und dem Diskussionsentwurf, § 82 Abs. 3 PatG n. F., zufolge
dem Verletzungsgericht kiinftig von Amts wegen zu iibermitteln ist — im anhdngigen Verletzungsverfahren
Beachtung erfahren.

Unter Beibehaltung des Trennungsprinzips profitierten auf diese Weise die Verfahrensbeteiligten des
Verletzungsverfahrens von der in den Nichtigkeitssenaten des Bundespatentgerichts vorhandenen Per-
sonalkapazitat und besonderen fachspezifischen Qualifikation. Erwarten konnen sie auch eine bessere
Vorhersehbarkeit und grofiere Rechtssicherheit in der ersten Instanz — auch und gerade bei der Diskussion
einer moglichen giitlichen Einigung.

tvgl. BGH XZR 193/03, Tz. 15, BGHZ 186, 90 — Crimpwerkzeug IlI
2vgl. BGH Xa ZB 10/19, Tz. 14, GRUR 2010, 950 — Walzenformgebungsmaschine
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Vortrag:
Gute Patente - eine gemeinsame Aufgabe

Institution/Position:
Préasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Seit 1. Januar 2009

Prasidentin des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA)

2006 bis 2008

Leiterin der Hauptabteilung 3 (Marken und Muster) im DPMA in Miinchen und Jena

2001

Wechsel als Leiterin der Rechtsabteilung zum DPMA in Miinchen

1996 bis 1998

Leiterin des Referats ,,Rechtsfragen der neuen Technologien in den Naturwissenschaften, Bioethik“

ab Ende 1998 bis 2001

Referatsleiterin ,,Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb® im Bundesministerium der Jus-
tiz, Bonn/Berlin

1991 bis 1996

Referentin im Bundesministerium der Justiz, Bonn, zundchst im Referat ,,Patent- und Geschmacksmuster-
recht“, ab 1994 im Referat ,,Markenrecht, Recht gegen den unlauteren Wettbewerb“

1984 bis 1991

Wissenschaftliche Angestellte am Max-Planck-Institut fiir auslandisches und internationales Patent-, Ur-
heber- und Wettbewerbsrecht (jetzt Max-Planck-Institut fiir Innovation und Wettbewerb) und am Institut
flir gewerblichen Rechtsschutz der Ludwig-Maximilians-Universitat Miinchen

Sonstige Aktivitdten:

Mitautorin des Standardkommentars ,,Schulte, Patentgesetz mit EPU*

Seit 2009 Kuratoriumsmitglied des Deutschen Zukunftspreises des Bundesprdsidenten
Mitglied des Verwaltungsrates des Europdischen Patentamts

Mitglied Gesamtvorstand der Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz

Seit 2015 Vorsitzende des Kuratoriums des Max-Planck-Instituts fiir Innovation und Wettbewerb
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Gute Patente - eine gemeinsame Aufgabe

In Patentverletzungsverfahren versucht einer der Beteiligten sein ,,gutes Recht® durchzusetzen. Dies ge-
schieht nicht beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA), sondern vor den ordentlichen Gerichten.
Das DPMA ist jedoch neben Erfindern, Anmeldern, Patentanwalten und Patentingenieuren mafigeblich am
Zustandekommen von ,,guten“ — also validen — Patenten beteiligt.

Ein ,gutes“ Patent ist eines, das sich verwerten lasst und so fiir den Inhaber einen Mehrwert darstellt.
Von elementarer Wichtigkeit sind die rechtzeitige Rechtssicherheit und ein konkreter Schutz durch mafige-
schneiderte Patentanspriiche. Der neue und erfinderische Beitrag zum Stand der Technik und der Schutz-
bereich miissen gut erkennbar sein, damit das Patent die Erfindung schiitzt. Dies bringt Rechtssicherheit
nach innen und auflen mit sich.

Im Fall von Rechtsbestandsverfahren sind prdzise und griffig formulierte Patentanspriiche fiir alle Beteilig-
ten wichtig. Hier ist vor allem die Unterstiitzung von Patentingenieuren und Patentanwalten gefragt. Der
vom DPMA angebotene erweiterte Recherchebericht nach § 43 PatG kann bei der Anpassung der Priifungs-
unterlagen Hilfestellung geben.

Das DPMA steht vor einer grofen Herausforderung: der Patentflut. Vor allem aus dem asiatischen Raum
nimmt die Menge an Patentinformation rapide zu. Dies erschwert den Patentpriifern die Recherche, da

sie eine immer grof’er werdende Menge an Priifstoff beriicksichtigen miissen. Auferdem werden sowohl
die Anmeldungen als auch der Priifstoff mit dem Fortschreiten der Technik immer komplexer. Um dennoch
weiterhin die hohe Qualitdt der Patentpriifung zu gewahrleisten, hat das DPMA in den vergangenen 24
Monaten rund 170 zusatzliche Patentpriiferstellen geschaffen und sieben neue Patentabteilungen gegriin-
det. Trotz Fachkrdaftemangel hielt das Amt dabei an seinen bewahrten hohen Eingangsvoraussetzungen fiir
Patentpriiferinnen und -priifer fest.

Neben den menschlichen Ressourcen spielt die IT-Ausstattung eine wesentliche Rolle, um der Patentflut
Herr zu werden. Das DPMA optimiert daher fortwdhrend seine elektronischen Recherchetools und seine
Datenbanken. 2019 fiihrte das Amt als Ergdnzung zur exakten Suche eine von kiinstlicher Intelligenz un-
terstiitzte kognitive Suche und einen neuen e-Klassifikator ein. Fiir seine Datenbank erschlief3t das DPMA
neben den Patentdokumenten westlicher Amter laufend groe Mengen asiatischer Patentdokumente und
steht dazu in regem Austausch mit den Partneramtern, vor allem in China und Siidkorea.

Ein Land wie Deutschland, das nicht (iber nennenswerte Rohstoffe verfiigt, ist auf Erffindungen angewie-
sen. Doch nur mit guten Patenten sind Erfindungen auch verwertbar: Dies ist eine Aufgabe, der wir uns
gemeinsam stellen miissen.
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Ingrid Bichelmeir-B6hn

Vortrage:
Falschungsbekampfung — eine Frage der Strategie

Institution/Position:
Schaeffler AG/Leiterin Global Brand Protection

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium der Rechtswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universitat Erlangen-Niirnberg
Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Niirnberg

Seit Mai 1998 Bereich Gewerblicher Rechtsschutz bei Schaeffler (Marken, Erfindervergiitung, IP-relevan-
te Vertrage)

Zulassung als Rechtsanwaltin

Seit 2007 zustdndig fiir die Bekampfung der Produkt- und Markenpiraterie bei Schaeffler

Leiterin eines Projektes fiir Technologien zur falschungssicheren Kennzeichnung von Verpackungen und
Produkten

Derzeitige Arbeitsfelder:
Bekampfung der Produkt- und Markenpiraterie

Sonstige Aktivitdten:

. Verschiedene Seminare und Vortrdge zum Thema Produkt- und Markenpiraterie, Anforderungen
an Sicherheitstechnologien, Voraussetzungen fiir die Bekampfung von Fdlschungen auf organisa-
torischer und rechtlicher Basis. U. a. Gastdozentin an der Eidgen6ssischen Hochschule Luzern
Mitglied des Anti-Counterfeiting Committees der World Bearing Association (WBA)

Vorsitzende des WBA Subcommittees Marketing und Communication

Co-Vorsitzende des Arbeitskreises Gewerblicher Rechtsschutz beim VDMA

Revisorin beim Aktionskreis gegen Produkt- und Markenpiraterie e.V. (APM)
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SCHAEFFLER

Falschungsbekampfung — eine Frage der Strategie

Ein Erfahrungsbericht von Schaeffler

SCHAEFFLER
Agenda - Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

Schaeffler auf einen Blick

Problemanalyse - Know your enemy!
Handlungsoptionen des Markenherstellers
Brand Protection Strategie

Beispiele

2/3/2020 Félschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie
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Schaeffler auf einen Blick

Schaeffler in Zahlen — Starke Ausgangsbasis

Starke Kundenbasis mit

rund 1 1 -800

Kunden

1,1 Mio.

verarbeitete Tonnen Stahl p.a.

Hohe Ergebnisqualitat

9,7%

EBIT Marge in 2018*

1 Vor Sondereffekten | 2 Stand 30. September 2019

03.02.2020 Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

Rund

14,2 Mrd. e

Umsatz in 2018

SCHAEFFLER

Mehr als 170 standorte in 50 Lindern

Mitarbeiter weltweit?

SCHAEFFLER

Mehr als

2.400

Patentanmeldungenin 2018

Aktuell 7 1 Werke
20 R&D Zentren

Weit tber

10.000

unterschiedliche Produkte

Schaeffler auf einen Blick

Drei Sparten — Automotive OEM, Automotive Aftermarket und Industrie

Automotive OEM | Systeme

Motorsysteme

Fahrwerksysteme

Hybride und elektrische
Antriebssysteme

03.02.2020 4Félschungsbekampfung — eine Frage der Strategie

Automotive Aftermarket | Segmente

= 3 IO W

Leichte Nutzfahrzeuge

m
PKW

Traktoren &
Landmaschinen

Schwere Nutzfahrzeuge

e

Services

SCHAEFFLER

Industrie | Sektorencluster

Wind
.,
Aerospace

Offroad Two
Wheelers

Power Industrial

Transmission Automation

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung.
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SCHAEFFLER
Agenda - Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

Schaeffler auf einen Blick

Problemanalyse - Know your enemy!
Handlungsoptionen des Markenherstellers
Brand Protection Strategie

Beispiele

2/3/2020 Falschungsbekiampfung — eine Frage der Strategie '\”"7"‘"“‘"”""“1“":"“r““"d‘""“ ‘
fiir den Fall einer

Problemanalyse - Know your enemy! SCHAE FFLEB
Email-Angebote

Dear Mr

Dear Mr
Good day!
Good moming! Very gald that you like our bearings, thanks so much!
. . . One of my customer uses our Chinese cooperated shipping forwarder to Germany.
Very glad to get your email, and yes, we can offer all kinds of SKF and FAG bearings. Below :t:yached the B/L photos, please mkgas refer;:lli():];, g] ks! o
. . . Maybe it can help, I think.
But you know, not the genuine ones, high copy bearings.
Any other needs or questions, welcome to contact me all the time!
Below will attach some order photos for your reference.

. o " snurren oo g T | A 88 lading mmbe
For the Custom Clearance, we can deal with our side in China. o wLwTis . R
AN SHURG INCUS TR BSG 7 L) T99 ST, KWLM TONG IDWLDCH: MONG KONG wEl M

But in Germany, need you to find a local agent, which can help you to slove the problems.

Maybe need to spend some money or others.
PORT TO PORT Ol COMBINED TRANSFORT

RECEAED in sppasert good order and condtion mwept 41 ot herive

Last month I have sent four pallets to Germany Hamburg, by sea safely. puctind ek Aot s "'““",‘""“"’"""“;:"h
SOTHY PAR TY[Motihy party’s narme sddrew, st L sel) [the slate of debvery Subyelt 10 the terms Ravedl. One of The oripnal
i
And now the bearings on the way to East Europe, SKF brand. e = e o

beting scomplished. Bhe ohverish io be vosd.
Besides NSK NTN INA IKO KOYO NACHI TIMKEN ASAHI brands, all available!

PRL-CARRIAGL OY PLACL OF RICCIPT FOR WARDHNG AGLNTDRete endes]
. . WSS OSEAN - AL CARGO GMBH
If you are interested, please email me or whats app:+8615055124846. b e ERRENGRASEN § 20439 HAMBUAG GERMANY
s e onaress el
Skype: skf.bearings10, thanks! ron1 o inscruu i or cuves
e e
Fammmor =0 T
11.10.2018 Filschungsbekimpfung — eine Frage der Strategie Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffl G & Co. KG, insbesondere 6

fiir den Fall ei

ung,
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Problemanalyse - Know your enemy!

Vertriebswege / Problematik

Tl O R s

SCHAEFFLER

* Missbrauch von B2B Handelsplattformen
wie bearingnet.com, alibaba.com,
- ec21.com, ecplaza.com, um gefdlschte Ware
it e zu vertreiben.
EOEL- MBCHRY
RENAAR. 510X
L el AL LT 3
ey ) . ) o .
peiinlorsied « Die meisten Anbieter sind nicht-autorisierte
o pale... . . . .
S Héandler, auch wenn sie sich auf ihren
IMMESTRUCEER A0S 1. BEA . . .
axwArEARFANLS: s Websites und in ihren Angeboten als solche
wsanmin ausgeben!
Rk
* Auch hier empfiehlt sich ein Check bei der
Vertriebspartnersuche auf schaeffler.com
03.02.2020  Félschungsbekampfung — eine Frage der Strategie m F Al Mm‘V°'bf"ﬂr‘:fzg'}?:':‘ﬂ“fgfg(@j{‘;;g‘:ﬁfeﬁfﬂ;ﬂ KG, Insbesondere 7
Problemanalyse - Know your enemy! SCHAE FFLER
Gefalschte Zertifikate - Lieferscheine

FAG

BT

R Cortifrssion Nas CFACIMZ 20000 S

E-%- i
RELIAXAANEBREANLT

S FEM B 430100201 1582-1

&% FAG &
R = B T R A
EARA: SARARFATR KA ASR

RS
2005503 F150 20104 03158 |

R LA AR
EAWTRHME Y

BEAEA e

& vaa

SCHAEFFLER CHOUT
WU 1AL

03.02.2020 Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

FAG Uhins Company Limied

. doie

Cerficate of Origin

oy o 015407
Irmaion Dioks - 11 06 2007

Tiaryin ¥unsts Beating Co L1
Wty 18 mostin o dele of Ewais

wvaen

rigirite rem 518 Ko et are commpeons cosgiel 4w B
ssapanctney DI SSderIUTERIAE 1 (SEB0N [0 MolEres o il

Al
o et v

15 pos
0 pos

WM M G

n
19 pea
f—

oo (cCEH(IING 1 B8 TTHONG CORIBONY O XN 121 th
e chaas mik by

Oy N CAIINCH OEAMANT W T80 ool 0 FAGH Gine Likand ife sigruun of
T ]

FAL Chise Company Limisd AR

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 8
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung
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Problemanalyse - Know your enemy!

Wertschopfungskette — kritische Einfallstore fiir Filschungen

Schwund = Ausschuss,/Schrotr = Oberproduktion = Diebstahl - ...

Ueferkette Produktions.  Produktions-  Produktions

Rohmaterial
Hersteller Lt stEthe A sthtte B stitee O Hpacine:
Herstellung. Bauel
l Bauteile
)hm“ﬂ"T; lorlglmarproduk\ I

Parallel-Marke: +
iy Parallel-Markt; Direkt-B
i Original & Mur Originale ’ iie

- Markenverletzung |
Filschung a Falschung

2/3/2020 Félschungsbekampfung — eine Frage der Strategie

Agenda - Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

Schaeffler auf einen Blick

Problemanalyse - Know your enemy!
Handlungsoptionen des Markenherstellers
Brand Protection Strategie

Beispiele

2/3/2020 Félschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

18

SCHAEFFLER

Produktpiraten gehen grenziiberschreitend, systematisch und
sehr organisiert vor.

Die Markeninhaber, aber auch die Handler, werden an
samtlichen Punkten der Wertschopfungskette durch
Produktpiraterie geschadigt, Absatz, Herstellung und Service
sind jedenfalls betroffen.

Gefahr, von aggressiven Piraten regional vollstandig aus dem
Markt gedrangt zu werden.

Die organisierte Kriminalitat bedroht die gesamte
Wertschopfungskette

Strategischer Ansatz gegen Piraterie ist eine
betriebswirtschaftliche Notwendigkeit. Mix aus juristischen,
produktbezogenen und weiteren MalRnhahmen.

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 9
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung,

SCHAEFFLER

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 10
fiar den Fall einer Schutzrechtserteilun,




Handlungsoptionen des Markenherstellers

Gewerbliche Schutzrechte nutzen

Markenrecht

Patentrecht

S -
Urheber-
gesetz

Gebrauchs-
muster-

2/3/2020 Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

Geschmacksmusterrecht

unlauteren
Wettbew,

SCHAEFFLER

* Kombination
technischer und
nichttechnischer
Schutzrechte

* Regionale Abdeckung
beachten!

e Herstellungslander,
Vertriebsregionen,
bekannte Drehscheiben
beriicksichtigen

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 11
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung

Handlungsoptionen des Markenherstellers

Organisatorische MaBnahmen

e Zugangskontrollen (physisch, IT ...)

* Rollenmodelle (z. B. SAP: Nur Zugang zu den Daten, die
tatsachlich benotigt werden — "Need-to-know"-Basis)

* Datenklassifizierung — Risikoeinstufung
Geheimhaltungsinteresse

* Angebots- und Lieferzeichnung ohne DetailbemaBung, nur die
Informationen, die der Kunde tatsachlich benotigt

e Kritisches Know-how nur einem kleinen Kreis zugdnglich.
Beispiel: Authentisierungs-Spezialisten — keine Weitergabe
von Details zur Félschungserkennung an ,Jedermann”

2/3/2020 Félschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

SCHAEFFLER

Gute Vernetzung zum eigenen Vertrieb (Marktkenntnisse)
Sensible Schadensanalyse / Reklamationsbearbeitung

Eigene Ermittlungen / Zusammenarbeit mit Dienstleistern

Zusammenarbeit mit Behérden

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 12
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung
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Handlungsoptionen des Markenherstellers SCHAE FFLER
Proaktive und Reaktive MaBnahmen

Proaktive MaBnahmen Reaktive MafRnahmen
* Verwendung von Sicherungsmitteln ¢ Abmahnungen
e Zusammenarbeit mit Verbanden e Zivilrechtliche MaRBnahmen inkl. Einstweilige Verfligung
e Erhohung der Sensibilitat e Strafrechtliche MaBnahmen
* Interne Information * Grenzbeschlagnahme — Zusammenarbeit mit dem Zoll
* Schulung von Kunden und Handlern e Zeitungsanzeigen

« Aufklirung der Offentlichkeit

*  Online-Monitoring

Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technolk
fiir den Fall einer Schutzrechtse

2/3/2020 Félschungsbekampfung — eine Frage der Strategie G & Co.KG, insbesondere 13

Handlungsoptionen des Markenherstellers SCHAE FFLER
Falschungsauthentisierung — Fallstricke vermeiden!

* Falschungen sind in vielen Fallen nur durch den Fachmann
vom Original zu unterscheiden.

* Auch optisch sehr gute Falschungen entsprechen in der Regel
nicht den Qualitdtsanforderungen > schlechtere
Materialqualitdt, vom Original abweichende Abmessungen ...

* Eine Liste mit Falschungsmerkmalen konnte in falsche Hande
gelangen und als Anleitung fur Falscher dienen.

- Informationen zur Félschungserkennung - mit
Ausnahme offener Kennzeichen — sind streng vertraulich
zu behandeln

2/3/2020 Falschungsbekampfung — eine Frage der Strategie Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 14

fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung
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Handlungsoptionen des Markenherstellers SCHAEFFLER
DMC (Data-Matrix-Code)

Friiher Heute/Zukunft

Anonyme Masse an Teilen Jedes Teil hat seine eigene Identitat

e —— Data-Matrix-
= SCHAEFFLER Code
GS1-Standard
E"-‘% @ Schaeffler-Code
OriginCheck

I8 scan coce >

Q Phobo guide ¥

@ Oiswibutor search »

@ schacter )

COMTALT
03.02.2020 Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie Alle Rachte mdé:’:‘r;’fﬂz‘gchm’ecmmeﬁf;g" kG, 15
Handlungsoptionen des Markenherstellers SCHAE FFLER
Produktpiraterie

ertificate” ertificate
I.! D00 “Wakrrt™ sevviie denler”
/A == s f—
G ran @ s
e T Sl
— e s
Orvgunwl Filschung
Alle autorisierten Schaeffler-Vertriebspartner Industrie sind auf unserer
Website gelistet. Hier konnen Sie Uberprifen, ob Ihr Handler dazugehort.
www.schaeffler.de — Vertrieb —
Vertriebsgesellschaften/Vertriebspartner
A

03.02.2020 Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie 16
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Handlungsoptionen des Markenherstellers SCHAE FFLER

Offentlichkeitarbeit —
Verbandsarbeit, z. B. WBA - eigene Veroffentlichungen

Prodykt.
F'ffafen‘-;

Stop fake\bearings

SCHAEFFLER

Den Filschern das Handwesk legen

SCHAEFFLER

03.02.2020 Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie 17

SCHAEFFLER
Agenda - Falschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

Schaeffler auf einen Blick

Problemanalyse - Know your enemy!
Handlungsoptionen des Markenherstellers
Brand Protection Strategie

Beispiele

2/3/2020 Presentation title Alle Rechte

22



Brand Protection Strategie

Brand Protection Strategie

Public

Aware-
ness

2/3/2020 Félschungsbekdmpfung — eine Frage der Strategie

SCHAEFFLER

e Reduzierung von Risiken
fir Hersteller, Handler
und Endverbraucher.
Marktbereinigung.

e Sensibilisierung der
Offentlichkeit auf
unterschiedliche Weise

e Unterstltzung unserer
Vertriebspartner, um
ihre Rolle als wichtiger
Vermittler auf dem
Markt zu gewdhrleisten.

Alle Rechty fiir Schaeffler iesAG& Co. KG, 19
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung.

Agenda - Filschungsbekampfung — eine Frage der Strategie

Schaeffler auf einen Blick

Problemanalyse - Know your enemy!
Handlungsoptionen des Markenherstellers
Brand Protection Strategie

Beispiele

2/3/2020 Félschungsbekampfung — eine Frage der Strategie

SCHAEFFLER

Alle Rechte fiir Schaeffler T AG& Co.KG, 20
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung.
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Beispiele SCHAEFFLER
Falschungsbeispiele

* Gefdlschte Verpackungen mit
gefélschten Produkten

* Gefalschte Verpackungen mit
No-Name-Artikeln

* Gefélschte Verpackungen mit alten
(auch uralten, teilweise unautorisiert

o . aufgearbeiteten) Artikeln
|Falschung - Original |

¢ Gefalschte Produkte in Originalverpackungen

* Look-Alikes
* Erweiterung unseres Produktspektrums ...

* Kopien von Werbemitteln und Katalogen

2/3/2020 Falschungsbekampfung — eine Frage der Strategie Alle Rechta vorbehalten fiir Schaefflar T AG& Co.KG, 21
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung

Markenpiraterie

Beispiele SCHAE FFLER
Look-Alikes

03.02.2020 F?ilschungsbeka'mpfung—eine Frage der Strategie Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 22
o fir den Fall einer Schutzrechtserteilung,

24




5 Aus der Praxis

Beispiele SCHAEFFLER
Vernichtungsaktionen weltweit

2/3/2020 Falschungsbekampfung — eine Frage der Strategie Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 23
fiir den Fall einer Schutzrechtserteilung

Beispiele SCHAE FFLER

https://www.markenpiraterie-apm.de/248-0-Something-is-wrong.html (Video mit Feuerldscher)

03.02.2020 F?ilschungsbeka'mpfung—eine Frage der Strategie Alle Rechte vorbehalten fiir Schaeffler Technologies AG & Co. KG, insbesondere 24
o fir den Fall einer Schutzrechtserteilung,
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Beispiele SCHAE FFLER

Vielen Dank fiir lhre
Aufmerksamkeit!

Rechtsanwaltin

Stop fake\pearings

Ingrid Bichelmeir-Béhn
Schaeffler AG
Industriestrale 1 -3

91074 Herzogenaurach

Tel.: +49 9132 823019

Ingrid.Bichelmeir@schaeffler.com

03.02.2020 Félschungsbekampfung — eine Frage der Strategie Alle Rechte vor hvm{
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Klaus Hoffmeister

Vortrag
Praxis der Grenzbeschlagnahme bei Schutzrechtsverletzungen

Institution/Position:
Generalzolldirektion — Leiter der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

1982-1985: Studium in Verwaltungsrecht, Europdische Gesetzgebung und Zollrecht an der Fachhoch-
schule des Bundes fiir Finanzen, Sigmaringen (abgeschlossen als Dipl.Finw.)

1985-1994: Tatig in den Bereichen Einfuhrabfertigung, grenziiberschreitender Kraftfahrzeugverkehr,
Lagerverkehre, Zollwertbemessung, Einfuhrumsatzsteuerrecht.

1995: Vom Bundesministerium der Finanzen beauftragt, eine zentrale Stelle zur Koordinierung des Be-
reichs Gewerblicher Rechtsschutz aufzubauen.

Seit 1995 Leiter der Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz bei der Generalzolldirektion

Derzeitige Arbeitsfelder:

Einsatz von kiinstlicher Intelligenz im Bereich Falschungserkennung; Zusammenarbeit von Wirtschaft
und Zoll zur Steigerung der Aufgriffserfolge bei rechtsverletzenden Produkten

Sonstige Aktivitaten:

Fiir die Kommission (DG TAXUD) als Experte im Bereich der internationalen Zusammenarbeit und System-
verbesserung im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes eingesetzt

27




-
ZOLL

Praxis der Grenzbeschlagnahme bei
Schutzrechtsverletzungen

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

* Generalzolldirektion .
Auftrag — Sicherheit und Ordnung ZOLL

Der Zoll...

» schutzt die Europaische Union vor unlauterem und
illegalem Handel bei gleichzeitiger Unterstlitzung der
legalen Wirtschaftstatigkeit

+ gewabhrleistet Schutz und Sicherheit der Europaischen
Union und ihrer Bewohner sowie der Umwelt

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

28



@ Generalzolldirektion VerbOte und BeSChrankungen B
ZOLL

Schutz von geistigen Schutzrechten

[ |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
* Generalzolldirektion
“ *ir
*
*
s Z0LL

Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtschutz...

» ...ist die nationale Beratungs- und Kontaktstelle fur die
Wirtschaft in den Bereichen Information, Unterstltzung
und Rechtsdurchsetzung.

« ...ist die Fachbehorde der Zollverwaltung im Bereich
Gewerblicher Rechtschutz.

+ ...besitzt als Bewilligungsbehorde bundesweite und
europaweite Zustandigkeit (1.220 Bewilligungen zur
Grenzbeschlagnahme in 2018).

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@ Generalzolldirektion

Die Zentralstelle Gewerblicher Rechtschutz...

e ...handelt zum Schutz der Wirtschaft und des

Verbrauchers.

B ZOLL

« ...verhindert zusammen mit den Zolldienststellen das
Inverkehrbringen von schutzrechtsrelevanten Waren.

» ...besitzt mit ZGR @nline ein modernes IT-Verfahren als
vollelektronisches Antrags- und Kommunikationsportal
(Uber 3.000 registrierte Nutzer).

14. Februar 2020

* Generalzolldirektion

15. Amberger Patenttag

Direktion VI

Das Ausmalfd

14. Februar 2020

15. Amberger Patenttag

30
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% | Generalzolldirektion

Produktpiraten.... EZOLL

...schadigen die deutsche Wirtschaft
...vernichten Arbeitsplatze in Deutschland,
...schadigen die Verbraucher,

...sind imageschadigend fur die
Rechteinhaber

m ...verlieren im Jahr 2018 in 37.698 Fallen
Plagiate an den deutschen Zoll.

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

* | Generalzolldirektion

* Gesundheitsschadigung
 Tauschung des Verbrauchers

» Sicherheitsrisiko

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@. Generalzolldirektion

| : s ZOLL

Statistik

[ |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
% Generalzolldirektion
. x*
Aufgriffe ol
& ZOLL
10

112 Entwicklung der Aufgriffzahlen

I1.2.1 Anzahl der Aufgriffe

50T
40T
&
T 30T
=
i
b=
5 20T
T
107
oT
2014 2015 2016 2017 2018
Jahr
[} |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@. Generalzolldirektion

Herkunftslander/Aufgriffe

Kapitel VII: Herkunftslander

VTI.1 Prozentuale Autteilung der Anzahl der Autgritte

Tahr 2018

Anzahl Aufgriffe | Anzabl Aufgrifle
pro Land gesaml

5128
555
2080 |
2815 1897
2185

755 |

411

Singapur § G, (1,09%)

Wereinigte Staaten / US, (2,01%)
Unbekann § LN, (5, B0%)
Tiirkei / TR, (7,46%)

Lonstige, {/,55%)
B China j CH

M sonstige
W Tiirkei / TR

)
Hongkong / HE, (3,478 W singapur § G

China / TN, {66,66%)

Anzahl Aufariffe pro Land - in Prozent

M Unhekannt / LN
W Vereinigre Stanten /15

**
* .
s Z0OLL

M Honghang | HE

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
@ Generalzolldirektion
** 3
+ .
*
& ZOLL
10

Statistik im Vergleich

14. Februar 2020

15. Amberger Patenttag

Direktion VI
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Generalzolldirektion
- DE on the To %
P ZOLL

Thousends Year Mumber of procedures
2015 95313
2016 77705
2017 74706
2018 89873

2015 2016 2017 2018

Chart 5. Number of initiated procedures

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

@ Generalzolldirektion

Die Schutzrechte

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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* Generalzolldirektion

BioLL

Der Zoll schutzt...

( zoLL Y
T
‘ Gewerblicher
. Rechtsschutz
Urheber-
Design rechte
mm

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

Geografische
Angaben

* Generalzolldirektion

Der Zoll
Strategisch wertvoller Partner

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@ | Generalzolldirektion MaBnahmen und Aufgaben E
der Zollverwaltung ZOLL

...Kontrolle des grenziiber-
schreitenden Warenverkehrs....

.r5,S0(.
Grenzbeschlagnahme*
als mogliches
Schutzinstrument....

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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* Generalzolldirektion
Fakten zum BZOJ

Der deutsche Zoll hat in 2018

* 140 Milliarden Euro eingenommen (= 50% der
Steuereinnahmen des Bundes

» 240 Millionen Sendungen im Warenverkehr mit
einem Gesamtwert von 1 Billion Euro mit Nicht-
EU-Staaten abgefertigt

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

* Generalzolldirektion

Die helfende Hand...

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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* Generalzolldirektion Zusammenarbeit Wirtschaft/Zoll E .
ZOLL

Zolldienststelle
Rechteinhaber

Zentralstelle
Gewerblicher Rechtsschutz

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

* | Generalzolldirektion DaS Tétigwerden der Bi
Zollbehorden ZOLL

e
@‘9@ ZGR @nline sl e

www.ipr.zoll.de  E-Antrag / v Prifung [ FLSERE

Registrierung Eingabe Bewilligung
Rechteinhaber Zollbehorde T
[} |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@, Generalzolldirektion ;
Login Ez .

h/l'l’h/

L4

www.ipr.zoll.de

d /bf
“e

72
feo//d "
~e

www.ipr.zoll.de

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

& | Generalzolldirektion

BigPoints bei der Antragstellung

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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beachten?

« Was will ich ? ‘)’
-»

— Strategische Ausrichtung
— Schutzrechtsmanagement

Ll Was gilt es bei der Antragstellung zu E
ZOLL

* Welchen Antrag wahle ich ?
— Unionsantrag
— Nationaler Antrag
— Antrag nach dt. Rechtsvorschriften

| § |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
@ Generalzolldirektion . .
v Was gilt es bei der Antragstellung zu >
beachten? L. 701
10—

 \Welche Waren, welche Schutzrechte ?

— Eingrenzen des Handlungsbereichs der
Zollbehorde

« Kontaktadressen ?
— Rechtlicher Ansprechpartner
— Sachverstandiger
— Erreichbarkeit

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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AR | Conermeldeien Was gilt es bei der Antragstellung zu
beachten? ZOLL
» Hinweise fur Originalwaren?
— branchen- und unternehmensindividuell ZRGIN
— Qualitat vor Quantitat /_‘ \\
— Bild vor Aufsatz “UANAL
— flexible Hinweisgestaltung bei Unionsantrage.. \\4

 Bild und wenig Text \&nmo
* Dreisprachi
+ Hinweise fur Falschungen ?
— Keine Einzelfalle
* mehrfach auftretend

— mit Original vergleichend
— Falscher bekannt ?

[ |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
@ Generalzolldirektion E
11—

Besonderheiten bei der Antragstellung zu
Schutzrechten

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@ Generalzolldirektion
Der Nachweis E -

« Patent
— Nachweis der Inhaberschaft
— Erlauterung des Patentanspruchs
— Erkennen des Produkts

* Design
— Nachweis der Inhaberschaft

— Bildliche und erlauternde Darlegung des
Wesentlichen des geschitzten Designs

— Unterscheidung zu anderen Produkten

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

@ Generalzolldirektion

Strategie

- In der Nutzung der Schutzrechte—

Patent und Design vs. Marke

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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oo | S Der Vergleich B?OII

Patent/Design

« Antragstellung moglich Antragstellung moglich

« Voraussetzung des « Voraussetzung des
Einschreitens wie bei der Einschreitens wie bei
Marke Patent/Design

» Verfahrensabwicklung » Verfahrensabwicklung

wie bei der Marke wie bei Patent/Design

« Kaum bekannt Bekannte Rechte

« Schwer zu erkennen Einfach zu identifizieren

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

@ Generalzolldirektion

*
*Il-

s ZOLL
Big points auf die zu achten ist...

» Keine Angst vor Patent und Design in einem
Antrag

* Klare Darstellung ,, was ist das Produkt und was
ist das Schutzrecht”

+ ,Weniger ist mehr*
— Fokus auf aktuelle Produkte und wenige Rechte setzen

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

43



@, Generalzolldirektion

Das Tatigwerden der Zollbehorde

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI

@ | Generalzolldirektion Tétigwe rden der B
Zollbehorde ZOLL

Strafrechtliche
MalRnahmen j
i 1 VO(EU) Nr. 608/2013 >

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@. Generalzolldirektion

Aufgriff

Rechteinhaber Cm A

Inhaber einer Entscheidung

WAL

Zolldienststellen

Das Tatigwerden der -
s ZOLL

Zollbehorden

—

Antrag auf Tatigwerden

Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz ==

&

[ |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
Generalzolldirektion
% x*
* .
Ablauf b3 ZOLL
11—
N
¢ Anhaltung durch Zoll
J
B N
% ¢ Anmelder/Besitzer der Waren
@ : ¢ Inhaber der Entscheidung
- TN Unterrichtung
23 y
O =
£< x
o 8 ¢ Namen und Daten auf Antrag (Art. 17 (4) VO)
o . WS ¢ Besichtigung der Waren / Musterentnahme (Art. 19 VO)
8 < MaBnahmen )
I )
¢ Vernichtungsbescheid oder
e Einleitung eines zivilgerichtlichen Verfahrens (bei Widerspruch) oder
e Uberlassung
J
[ |
14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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@ Generalzolldirektion Vlelen Dank fur Ihre B
Aufmerksamkeit ZOLL

Klaus Hoffmeister

Zentralstelle Gewerblicher
Rechtsschutz
Generalzolldirektion

Tel: +49 89 5995 2313
Fax: +49 89 5995 2317
Mail: klaus.hoffmeister@zoll.bund.de

14. Februar 2020 15. Amberger Patenttag Direktion VI
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Sebastian Meyer, LL.M.

Vortrag:
Markenschutz im Internet: Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen

Institution/Position:
Leiter der Rechtsabteilung

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Leiter Rechtsabteilung (Prokurist), SchwanhduBer Industrie Holding GmbH & Co. KG

2 Jahre, Sep. 1999 - Aug. 2001 Rechtsanwalt in der Rechts- und Intellectual Property Abteilung
Motorola GmbH

Ausbildung

LL.M. Studium

1 Jahrund 1 Monat, Sep. 1998 - Sep. 1999 Intellectual Property Law, University of London

Derzeitige Arbeitsfelder:
Wirtschaftsrecht

M&A

Arbeitsrecht

Datenschutz

Gewerblicher Rechtsschutz
Produktpiraterie
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Jan F. Timme

Vortrag:

Markenschutz im Internet:
Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen auf Plattformen

Institution/Position:
IPBee GmbH/Geschaftsfiihrer

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Diplom-Wirtschaftsingenieur, Patentingenieur
Lehrauftrage Innovationsmanagement und Patentmanagement an norddeutschen Fachhochschulen

Derzeitige Arbeitsfelder:
Online Brand Protection
Blockchain-Timestamping
Wettbewerbsbeobachtung

Sonstige Aktivitdten:

Beruflich
e Gesellschafter und Partner BlacklP GmbH

Engagement

e ROTARY Club Hamburg-Speicherstadt (Griindungsprasident)

e VEEKelV. —Versammlung eines Ehrbaren Kaufmanns zu Hamburg
e PLAGIARIUS - Férdermitglied und Jurymitglied 2017
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%

Markenschutz im Internet:

Monitoring und Abstellen von Rechtsverletzungen
auf Plattformen

Auf einen Blick

ol
SCHWANHAUSSER INDUSTRIE HOLDING GMBH & CO. KG
KONZERNLEITUNG: SEBASTIAN SCHWANHAUSSER, MARTIN REIM

| |

Il 70\ BA

TEILKONZERN KOSMETIK TEILKONZERN STABILO TEILKONZERN OUTDOOR

%

hcnumﬂtim d @ fromer

OR oD
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%

Auf einen Blick

STANDORTE IN

100 % 22 1855

IM FAMILIENBESITZ LANDERN WELTWEIT GEGRUNDET

5.019 2.310 713,5 Mio.

MITARBEITER WELTWEIT" MITAREEITER IN DEUTSCHLAND" EURD UMSATZ®

WIR PRODUZIEREN JAHRLICH 1,5 MILLIARDEN
PRODUKTE FUR DIE GANZE WELT.

UNSERE DREI STANDBEINE SCHAFFEN
STABILITAT UND LASSEN RAUM FUR NEUES.

%
1927 Der erste Augenbrauenstift der Welt!
Unlimited Beauty
Seit den 1970ern ist
Schwan-Cosmetics der /
Private-Label-Partner
aller renommierten :
Kosmetikkonzerne weltweit. /
Wir haben keine eigene ’ _
Handelsmarke. | i——
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Schwan b STABILO

1925 - Die Marke STABILO wird geboren

« Erstmals gelingt ein Stift, dessen
Mine sehr bruchfest, also stabil
ist.

» Die Marke STABILO ist geboren.

Patitg gor 8" *  Weitere Kernmarke:

wohwean Sold”

STABILO

Schwan h STABILO

STABILO - Power of Innovation

Einfiihrung des
STABILO Point 88
Deutschlands Fineliner Nr. 1

Der Anfang von KANTENSTREIFEN
Schwan-STABILO werden zum Markenzeichen

Erster
Highlighter
STABILO BOSS

Farb- und 4
4 Kopierstifte Erster Stift mit

...... S gefederter Spitze:

‘|ﬂ||] T STABILO Sensor

p_1e55 > 19uh P 1927 ) 1968 p 1077 ) 194 ) 4
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Schwan 2& STABILO

STABILO - Power of Innovation

STABILO BIONIC . i
Rollerball nachfiillbar STABILO's move easy S e

I6schbare Tinte

ergonomische Griffzone
STABILO \
BOSS MINI
‘: . O
1 Milliarde i o
v i ,
i3

verkaufter
STABILO A

BOSS

Schwan 2‘ STABILO

Marken - Designs - Patente

deuter

1898

Hans Deuter griindet die
.Mechanische Segeltuch- und Leinenweberei” in Augsburg.

Schon bald beliefert das Werk die koniglich-bayrische Post mit dem Gesamtbedarf an Briefbeuteln und Séacken
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Schwan & STABILO

ORTOVOX

1980 Griindung von ORTOVOX und Entwicklung
des ersten Lawinenverschiittetensuchgerates

maler:
/ sports Gonso

1938 gegriindet als Immanuel Maier GmbH, iibernahm 1970 Gerhard Maier die
Geschiftsfiilhrung. Aus dem viterlichen Textil-Betrieb machte er rasch einen in
der Branche nambhaften Kleidungs-Hersteller fiir die damaligen Trendsportarten
Ski und Tennis. Spater kam Outdoor dazu. Heutzutage ist Maier Sports aus
der Ski- und Outdoorbranche nicht mehr wegzudenken und gilt seit Jakhren als

Hosen- und Passformspezialist.

05.02.2020 SchwanhauBer Industrie Holding GmbH & Co. KG

Schwan h STABILO

Schutzrechte = Grundvoraussetzung fir den
Kampf gegen Falschungen

05.02.2020 SchwanhduRer Industrie Holding GmbH & Co. KG
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%
Markenverletzung: von Offline zu ...

Original

Falschung

Gleicher Barcode und Farbnummer
obwohl verschiedene Farben

Schwan h STABILO

% Markenverletzung + Wettbewerbsrecht

| t!ﬂ\\\
LR il il

Marken:
STABILO (STAILO), Point 88 (Wort), 3D Marke, Ahnlichkeit , fineliner 99,

Bild auf Verpackung

Wettbewerbsrecht:
Irrefithrung Verbraucher, mittelbare Herkunftstauschung, Rufausbeutung
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Markenverletzung online... Marktplatze
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Schwan

Apout

Help Center

STABILO® BOSS® MINI Pastellove FREE® with

STABILO® swing® cool!

Buy STABILO swing cool or
STABILO swing cool pastel and
91 3 FREE* pack of 3 STABLO

BOSS MINI Pasteliove.

Impressum

Rutines Services v

Linknd @) L okncin

DESION & LAYOUT
LITHO & DRITAL PRINT
&

-

e

01453 791400

ACCOUNTING FORMS www.mdlkelex.co.uk
OFFICE SUPPUES
PROMOTION & GETS s st b S e ————

& e 5] Comment £ Share

rie Holding GmbH & Co. KG
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. . . Schwan & STABILO
Markenverletzung online... crawling, evaluation,
takedown, documentation
}M-WIMMW&C@.W{SN [Manct il
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:::: ATAMLD i e arsen ; Ervron OF
bt Mwtraruar [ Docaion Tanedown Complant faanon
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05.02.2020

SchwanhauBer Industrie Holding GmbH & Co. KG

Schwan h STABILO

Markenverletzung online... reporting, analysis

Complaint reason, Proz.

Top-Herteller Verteilung

Marktplatze

3,78%

= unfair use of

a
trademark M1k
T = Erpnns
® not specified pr——— y __3.78%
I I I I 2 —3.20%
= free-riding = ' ~202,70%
* g LR N R NP S ST | 2,16% 2,16% Te2,16%
(htmi) & o oF & “‘&.9 . J‘p‘ & 216% 216%
+ g b i m not specified
= sbis’ booth
mom%m E!ﬂ.dﬁ&. E'-“'H' Platform Name of dealer £n Name of dealer EM D
vl 2
TD2019-0388511  WIKA hetps//www.china.cn/y SRR R WIKAIE (73214 + 762.14 China.on ON PHESTREANRLAE Suzhou Xipa Energy Saving chi J
TO-2019-0388533  WIKA https://b2b.hc360 com/| BEWIKAR FENNRBENTEH  nos0 BANEOTREAAMALE Suzhou Xipa Energy Saving ogy G
Platform = % Nameofdealer = % nNameofdealer =
[owmaor ] a [ Subourips Enersy_ | |
[ We3e0 J RABIRAS... Anhui Xinlongda -
e FABEAREAN... Bargainkverything's.
o ——

05.02.2020

SchwanhduRer Industrie Holding GmbH & Co. KG
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Schwan & STABILO

Markenverletzung online ... URLs bis hin zu Fakeshops

» |PBee hat >350 Mio. URLs im Bestand
* Monatliche Aktualisierung und Bestandserweiterung um ca. 3-8 Mio URLs
* TLD und ccTLD in Teilen mit zusatzlichen Informationen zu Anmelder, Registrar,
Kontaktinformationen etc.
» Verbesserung Datenqualitat insbesondere hinsichtlich Titel, keywords/tags, description und
content durch eigene crawler
» bereits > 10 Mio .de-TLD URL mit content wie Keywords, tags, description
> weitere > 10 Mio URL mit content, d.h. ,Volltext der landingpage
» 1.852 ccTLD-, nTLD- und TLD-Endungen (.shop, .net, .org, .....)

Searchphrase content ~STABILO ISl TRl

Searchphrase domain =STABILO
Searchphrase domain *STABILO*

+ 1.488 zum Vorjahr
+ 4 zum Vorjahr

Schwan & STABILO

Markenverletzung online ... URLs bis hin zu Fakeshops

|PBee Domain Database wetabic -

g ® e 3 T g z e 1 %
. | new| 30209838 stabilo.cl D LS S| sl i =
.| new|302491123 stabllopt @ — — "
| 2 [ naw;wﬂﬂos?- stabilo.com.sg & et vy e e
. | new| 304087017 stabllosi @
| | new| 30422862 stabilo.sk &
[ . .I‘\Ewlwflal?iﬁé Stabilo.com.ua &
| new| 467025311 stabilosem
. new 46848438 stabilo.com.r &
: . _-nEW-r53106191"5- m.@
. | new 854799071 stabilocoip®
| | new|8s037269] stabilocors @
[ 'naw'aauaﬁm:' stabile.dk &
| new|91008488¢ stabio.net.ua @

Inframation ot o slabi i sem M JE 2000 (= chrakin Vs
Mara: $WAMN STADLS CEM
"

vein

awnmin

Bialellsolalslclsa|®alali

> Sunrise-Service, Mediations- und Disputeverfahren, Abmahnungen, Strafanzeigen
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Schwan 24 STABILO

Markenverletzung online ... URLSs bis hin zu Fakeshops

Status Upl.Date LastMod. Fin.

IPBes Domain Database =0 = Bl sabic A [PR———
ain g, - ‘
.

meinStift24.de
new 34058030 | meingiifi24.com 3
+ | new! 34090210 | drusck-omum.com @
- ew 31635296 | protraile2d.com R

now u's"séié'tl; 3 [S=t=s e O =
new | 35063410 | todopaniaaficinasalaiomelorcom & O —— o

- new 35258164 | [mﬂ_\_dmmu m 12 Buntstfie SWANC TRIO von
new 35307161 | arnaleb.oom D 1

- new 3536981 | belsactibazzanicom @
new 35601432 | jaktiaumea.com &
-'m'mm]mﬁ
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e 01| iemiencans .
|
|
|
|

o
§
§

890€
g
Dunempmetes;
-~ - ,/
v - |

» Sunrise-Service, Mediations- und Disputeverfahren, Abmahnungen, Strafanzeigen

VON ON - ZU OFFLINE

MARKENSCHUTZ IM INTERNET (ONLINE) IST NUR
EINE SEITE DES KAMPFES:

So einfach und effektvoll wie Takedowns in der digitalen Welt auch sein
mogen, so steinig geht der Weg in der realen Welt weiter.

Einfache Takedowns moégen zwar verhindern, dass ein gefilschtes
Produkt weiter online vertrieben wird, aber der Félscher wird aufgrund
des Takedowns nicht die gefilschte Ware wegwerfen und sich
~geschlagen” geben. Der Verkaufer bzw. Filscher will sein Invest zuriick
und er wird versuchen das Produkt — wenn online nicht mehr méglich -
offline abzuverkaufen.
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VON ON - ZU OFFLINE

Insoweit suchen wir uns gezielt diejenigen Fille heraus, welche groBeres Potenzial /
Abverkaufmengen anbieten und starten mit Online Testkdaufen, um erste Details und
Informationen iiber den Anbieter zu bekommen.

« Starten Sie mit diesen Informationen weitere (Online-) Recherchen und evaluieren Sie, ob
es sich um ein lohnenswertes Ziel handelt.

+ Ziehen Sie diese vielversprechenden Fille von der Onlinewelt in die Offlinewelt ab und
starten Sie mit offline Ermittlungen durch entsprechend spezialisierte Service Provider vor
Ort.

+ Starten Sie sodann offline Testkdufe - evtl. auch in gréBeren Mengen - und versuchen Sie
eine ,,Geschiftsbeziehung” zum Verkaufer aufzubauen und weitergehende Informationen
liber dessen Geschafte zu erlangen.

*+ Versuchen Sie persénliche Ubergaben fiir gréBere Mengen zu vereinbaren; so lisst sich
das ein oder andere Warenlager lokalisieren.

* Schalten Sie zu gegebener Zeit die lokalen Ermittlungsbehoérden ein, um eine
entsprechende Razzia gegen die Lokalitaten des Verkaufers durchzufiihren.

MARKENSCHUTZ - DAS ,A” UND ,,0"

PHYSIKALISCHER MARKENSCHUTZ:

Marken auch auBerhalb der eigentlichen Komfort- und Vertriebzone anmelden -
ohne Markenschutz ist ein Vorgehen gegen IP-Verletzungen sehr miihsam und
nahezu aussichtlos — gerade im asiatischen Raum, aber auch im mittleren Osten
sowie auf dem afrikanischen Kontinent.

REGISTRIERUNG DER MARKE IN DEN ,, MARKENSCHUTZPROGRAMMEN":

Treten Sie den Markenschutzprogrammen der Marktplatzanbieter bei (z.B.
Amazon Brand Registry) es erleichtert die Kommunikation sowie das ,,schnelle”
Eingreifen bzw. die Beantragung von Takedowns.

EIGENES COPYRIGHT -BILD-/ UND TEXTMATERIAL SCHUTZEN
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Problemfeld online-Marktpldtze und Plattformen
INTERNET- / WEBSHOP- / KEYWORT- / MONITORING:

» Suchen Uber verschiedene Suchmaschinen auf3erhalb der festgelegten
Markplatzsuche hilft beim Auffinden von individuellen Webshops (google, bing,
yahoo).

* Auch das Suchen nach bestimmten Begriffen und sogenannten ,Keywords* kann
das Auffinden von Angeboten von gefalschter Ware erleichtern; kombinieren Sie Ihre
Marke z.B. mit folgenden Begriffen:

Jfactoryexcess®, ,factoryoutlet®, ,marketreturn, ,wholesale®, ,100% authentic”,
,101% authentic®, ,fake®, ,counterfeit®, ,original“ etc.

+ Benutzen Sie lokale Ubersetzungen in andere Sprachen; insbesondere die
entsprechenden Ubersetzungen in Chinesisch, Arabisch und Russisch.

Schwan h STABILO

MONITORING VON SOCIAL MEDIA KANALEN

Der Handel mit Produkten sowie das Bewerben von entsprechenden Angeboten in sozialen
Netzwerken nimmt stetig zu; Social Media sollte ein ebenso wesentlicher Bestandteil einer
Online Markenschutzstrategie sein wie das Marktplatzmonitoring.

Zusiatzlich und durch das aktive Handeln und die Verfolgung von Markenrechtsverletzungen
seitens der Rechteinhaber auf den einschldgigen ,Vertriebsplattformen fiir Falschungen”
haben sich die Verkadufer und Handler ihre ,Nicknames” und Accounts ,,verbrannt”; im
Ergebnis werden ,,neue” digitale Vertriebswege gesucht und insoweit liegt der Sprung in die
Sozialen Medien nahe. Das ,Spiel” beginnt von vorne...

Auch das ,,Social Media Monitoring” wird durch einen externen Dienstleister vorgenommen;
wir monitoren folgende Kanale, auf welchen verstarkt Produktfilschungen angeboten
werden:

Facebook, Facebook Messenger, Twitter, Instagram, Snapchat, Flickr, WeChat, Weibo,
Youtube, etc.
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Schwan & STABILO

Problemfeld online — Marktpldtze und Plattformen

MARKTPLATZ MONITORING durch externe Dienstleister:

Das Marktplatz- und Internet-Monitoring wird fiir uns durch einen externen
Dienstleister vorgenommen; aus unserer Erfahrung der letzten Jahre iiberwachen
wir regelmiaBig folgende Webseiten, auf welchen verstarkt Produktfialschungen
gehandelt werden:

eBay (weltweit), amazon (weltweit), alibaba.com, china.alibaba.com, 1688.com,
aliexpress.com, taobao.com

Griinde fiir den Dienstleister: fehlende Ressourcen, fehlendes Know-How, fehlende
Sprachkenntnisse, geringere Kosten im Vergleich zu Kanzleien

05.02.2020 SchwanhauBer Industrie Holding GmbH & Co. KG
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Dr. Tobias Wuttke

Vortrag:
Schadensersatz bei Patentverletzungen

Institution/Position:

Partner, Head of Litigation, Meissner Bolte Patentanwalte Rechtsanwalte Partnerschaft mbB
Lehrbeauftragter an der OTH Amberg-Weiden

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium der Rechtswissenschaften Freiburg im Breisgau
Wissenschaftlicher Mitarbeiter von Vors. BGH-Richter Prof. Bornkamm (a.D.)
Fachanwalt fiir Gewerblichen Rechtsschutz

Derzeitige Arbeitsfelder:
Nationale und internationale Patentverletzungsstreitigkeiten, Streitigkeiten zum ArbNErfG

Sonstige Aktivitdten:

Autor zahlreicher Veroffentlichungen auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, insbesondere
des Patentrechts
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NVIEISSNER BOLTE

Schadensersatz bei Patentverletzungen

DR. TOBIAS WUTTKE, LEHRBEAUFTRAGTER OTH AMBERG-WEIDEN

14. Februar 2020

NMEISSNER BOLTE

1. Prozessuales: zweistufiges Vorgehen

2. Methoden der Schadensberechnung

3. Die Verletzerkette

2 EEENER
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1. Prozessual: zweistufiges Vorgehen

NMEISSNER BOLTE

Trennungsprinzip

Verletzungsverfahren Nichtigkeitsverfahren

Landgericht Bundes-

Patentgericht

Oberlandesgericht

Bundes-
gerichtshof

Bundesgerichtshof

4 EEENER

64



NMEISSNER BOLTE

Das Gerichtssystem: Verletzung

\ Nicht endgiiltig, aber
. < vollstreckbar; gegen
Landgericht Sicherheitsleistung

(= Bankbiirgschaft)

Oberlandesgericht

Bundesgerichtshof

/

5 EEENER

NMEISSNER BOLTE

,Smart enforcement”

Unterlassungsanordnung (keine
Ausnahme)

Auskunft-/Rechnungslegung
Schadenersatz —
Vernichtung/Ruckruf

Entfernung aus der Vertriebskette
Veroffentlichung der Entscheidung

IP-Inhaber ist Konig

6 EEENER
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NMEISSNER BOLTE

Aber dennoch: Hoheklage

Verletzungsverfahren Schadensersatzverfahren

. Nach Auskunft und
Landgericht \Rechnungslegung

Landgericht
Oberlandesgericht

Oberlandesgericht

Bundesgerichtshof

Bundesgerichtshof

2. Methoden der Schadensberechnung
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Drei Berechnungsarten stehen zur Verfiigung

Hpival g1l [SB e angemessene Lizenzgebuhr

Entgangener » \Verkaufsausfall wegen
Gewinn patentverletzender Produktion

sl slas | @ Gewinn des Verletzers mit
Ve sl Schutzrechtsverletzung

) Der Patentinhaber kann die Methode wahlen, die
fiir ihn am giinstigsten ist!

1 Dies gilt auch fiir verschiedene Zeitraume E E E E H B

NMEISSNER BOLTE

Verjahrungsfrist fir Schadensersatzanspriiche nach deutschem Recht

§ 195 Biirgerliches Gesetzbuch:

Die regelmaBige Verjahrungsfrist betragt drei Jahre.

Die 3-jahrige Verjahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres,
in dem:

der Anspruch entstanden ist

und der Glaubiger Kenntnis von den den Anspruch begriindenden
Umstdnden und der Person des Schuldners erlangt oder ohne
grobe Fahrlassigkeit erlangen misste

Unabhdngig vom Beginn: maximal 10 Jahre

12 EEENEERENR
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Verjahrungsfrist flir Schadensersatzanspriiche nach deutschem Recht

Neue Rechtsprechung:
Bundesgerichtshof, Spannungsversorungsvorrichtung 26.3.2019, X ZR 109/16

Der Patentverletzer hat auch nach Verjahrung des
Schadensersatzanspruchs den Gewinn, den er durch die
Patentverletzung erzielt hat, als auf Kosten des Verletzten erlangt
nach den Vorschriften (ber die Herausgabe einer
ungerechtfertigten Bereicherung herauszugeben.

=> Verjahrung Verletzergewinn 10

Jahre
13 EEENEEN
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Verjahrungsfrist: Ubersicht

3 Jahre Entgangener Gewinn

Herausgabe

10 Jahre : .
i 1 Verletzergewinn +
i 4

5% Zinsen

Angemessene
Lizenzgeblihr + 9%
Zinsen

10 Jahre

14 EEENER
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Verjahrungsfrist: zusammenfassender Vergleich

Deutschland: 2 bis 10 Jahre

Vereinigte Staaten: 6 Jahre

Vereinigtes Konigreich: 6 Jahre

Frankreich: 5 Jahre

‘ Vergleicht man eine solche 10-jahrige Haftungsdauer mit anderen
Hot Spot-Landern flir Patentverletzungen, bleibt die deutsche
Patentlandschaft flir Patentinhaber am attraktivsten.

15 EEENER
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Schadensersatzanspriiche

3 Jahre Entgangener
Gewinn
10 Jahre , | Herausgabe
1 Verletzergewinn +
il 4 5% Zinsen
[
Angemessene
10 Jahre . .
Lizenzgebihr + 9%
Zinsen
[
16 EEENEN
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Entgangener Gewinn

Entgangener Gewinn:

Patentinhaber behauptet, er hatte seine Produkte verkauft, wenn die
verletzenden Produkte nicht auf dem Markt gewesen waren.

Beweislast liegt beim Patentinhaber => in der Praxis schwer zu
erfillen

Diese Methode wird fast nie gewahlt.

Ausnahme: Nischenmarkte (Airbus A 350 vs. Boeing 787
"Dreamliner" ) oder Ausschreibungsverfahren

17 HEDNR HE
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Schadensersatzanspriiche

3 Jahre Entgangener Gewinn

. Herausgabe
i Verletzergewinn +
il * 590 Zinsen

10 Jahre

Angemessene
10 Jahre . .
Lizenzgeblihr + 9%
Zinsen
[
18 EEENEN
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Methoden zur Berechnung des Verletzungsschadens: Verletzergewinn

VERLETZERGEWINN =

(UMSATZ - KOSTEN) * KAUSALITATSANTEIL

Umsatz

Umsatz aus dem Verkauf
von rechtsverletzenden
Produkten.

Dies kann auch den Umsatz
mit nicht rechtsverletzenden
Produkten einschlieBen, wenn
nachgewiesen werden kann,
dass der Verkauf der
rechtsverletzenden Produkte
als der fiir den gesamten
Umsatz verantwortliche
Grund/Ursache angesehen
werden kann.

Kosten

Entscheidend fiir
"Kosten" ist, ob sie
"abzugsfahig" sind.

Die deutsche
Rechtsprechung hat
diesbeziiglich ihre
eigenen MaBstabe, die
mit der wirtschaftlichen
Realitdt absolut nichts zu
tun haben.

Kausalitatsanteil

Hangt davon ab, wie wichtig die
verletzte patentierte Erfindung fir
die Kaufsentscheidung der Kunden
ist.

In der Praxis ist es insofern entscheidend,
die Unterschiede der patentierten
Erfindung gegeniiber dem Stand der
Technik (der wahrend der Verletzungszeit
tatsachlich praktiziert wurde) und die
Tatsache zu beurteilen, ob die durch das
Patent geschiitzte technische Lehre vom
Verletzer prominent beworben wurde.
(Bundesgerichtshof 'Kabelschloss',
3.9.2013, X ZR 130/12)

Bei dieser Bewertung wird auch
berticksichtigt, ob es sich bei der
Erfindung um ein vollig neues Produkt
oder um eine Verbesserungserfindung

handelt.

NMEISSNER BOLTE

Abzugsfahige Kosten

Welche Kosten sind abzugsfahig?

Keine Gemeinkosten

Keine Produktentwicklungskosten
(laufender Betrieb wird
vorausgesetzt)

20 HENR [ N |
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Praxisbeispiele Patentverletzung und Kausalanteil

Bundesgerichtshof 24. Juli 2012 50%
Bundesgerichtshof 3. September 2013 10%
Landgericht Dusseldorf | 27. Februar 2014 40%
Landgericht Disseldorf | 24. Marz 2016 15%
Oberlandesgericht 11. April 2019 20%
Dusseldorf
21 EEENEN
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Verletzergewinn: Tendenz

Kausalanteil bei Designverletzungen regelmaBig hoch!!!

LG Dusseldorf, Urt. v. 27. Februar 2014, 14c O 237/11

Modell ,Fit" Modell ,Kiss"

22 EEENEER
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LG Dusseldorf, Urt. v. 27. Februar 2014, 14c O 237/11

MaBgeblich ist insoweit, inwieweit beim Vertrieb der
geschmacksmusterverletzenden Produkte die mustergemaBe Gestaltung fiir die
Kaufentschliisse der Abnehmer gewesen sind (BGH GRUR 1993, 55 Rn. 39 f. -
Tchibo/Rolex II; OLG Disseldorf, Urteil vom 08.09.2011, I-2 U 77/09, Rn. 108 -
Schrag-Raffstore - zitiert nach juris, m.w.N.). Die Kammer schatzt den auf die
Verletzung des Gemeinschaftsgeschmacksmusters zuriickgehenden
Gewinnanteil auf 40 % des Gesamtgewinns.

,Die Ubernahme des Designs in abgewandelter Form wird ganz mafRgeblich zur
Kaufentscheidung beitragen. Denn wie die umfangreich mit
Geschmacksmustersachen befasste Kammer weil3, nimmt die Bedeutung des
Designs auch von Alltagsgegenstanden fortlaufend zu. So werden neben der
Kleidung und den Autos zunehmend auch Taschen, Mobiltelefone, mitgefihrte
elektronische Gerate und andere Gebrauchsgegenstande, die man bei sich fihrt,
als Statussymbol verwandt, und der Verwender achtet darauf, ob sie zu ihm und
dem Image passen, das er transportieren mochte.*

23 HENR [ N
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Schadensersatzanspriiche
‘\

3 Jahre Entgangener Gewinn

- Herausgabe
t Verletzergewinn +
i 4 4 5% Zinsen

10 Jahre

[

Angemessene
Lizenzgebiihr +
9% Zinsen

10 Jahre

>4 EEEEEE
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Angemessene Lizenzgebihr

ANGEMESSENE LIZENZGEBUHR =
(UMSATZ) * LIZENZGEBUHRENSATZ

Umsatz Lizenzgebiihrensatz

Umsatz aus dem Verkauf von Lizenzgebiihrensitze, wie sie in

rechtsverletzenden anderen Lizenzvereinbarungen

Produkten. vom Rechteinhaber vereinbart
wurden  (konkrete  Lizenz-
analogie)

Dies kann den Umsatz mit nicht
verletzenden Produkten oder abstrakt anhand der Faktoren
einschlieBen, wenn nachgewiesen
werden kann, dass der Verkauf

von verletzenden Produkten als der fiir den Industriesektor
kausal verantwortlich fiir den typische Lizenzgebulhrensatz
gesamten Umsatz angesehen die wirtschaftliche Bedeutung des
werden kann. Patents

Ubliche Marge im Industriesektor

25 EEENER
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Mehrere Verletzer: jeder haftet

Haftungspluralitat: unmittelbare und mittelbare Verletzung

Patent-

hab
naber \\“ GroBhandler

26 EEENER
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Tripp Trapp Stuhl Entscheidung — BGH I ZR 98/06

Hersteller

Erzielter Gewinn
abzgl.
Ersatzzahlungen an
Lieferanten wg.
Inanspruchnahme

“ Inanspruchnahme
(Schadensersatz)
vertragl. Regress

GroBhandler

Haften unabhangig voneinander (nicht
gesamtschuldnerisch) auf Herausgabe des
selbst durch Verletzung erzielten Gewinns

- Einzelhandler

27 EEENER
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Tripp Trapp Stuhl Entscheidung — BGH I ZR 98/06

Haben innerhalb einer Lieferkette mehrere Lieferanten
nacheinander Rechte des Patentinhabers verletzt, ist der Verletzer
zwar grundsatzlich berechtigt, von jedem Verletzer innerhalb
der Verletzerkette die Herausgabe des von diesem erzielten
Gewinns als Schadensersatz zu fordern

Der vom Lieferanten an den Verletzen herauszugebenden Gewinn
wird aber durch Ersatzzahlungen gemindert, die der Lieferant
seinen Abnehmern wegen deren Inanspruchnahme durch den
Verletzten erbringt

28 EEENER
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Beispiel

Hersteller
EUR 100 = EUR 800 - EUR 500 - EUR 200

1 Verkaufspreis EUR 500

Patentinhaber > GroBhandler 100 EUR

1 Verkaufspreis EUR 800

Einzelhandler 200 EUR
EUR 200 = EUR 1.000 - EUR 800

Verkaufspreis EUR 1.000
29 EEENEER
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Gilt das immer?

30 EEENER
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Mehrheit von Verletzern bei fehlender Regresschance

= Directed Production = Paradies des Patentinhabers
» Verjahrungsdivergenz Vertrag/Delikt

; ;5 2 Hersteller von Warmetauschern

Patent- /_'. —==mm Hersteller von Sitzen mit
inhaber \ * Warmetauschern

Automobilhersteller

31 EEENER
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Verletzerkette: angemessene Lizenzgebuhr

Hersteller
etische
ot epunr
Lizenz9
hypothetische
LizenzgebuUhr GroBhandler

Patentinhaber kann wohl nur
auf einer einzigen Ebene der
Vertriebskette hypothetische
Lizenzgeblhr verlangen (str.)

Einzelhandler

32 EEENER
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Verletzerkette: Meinungsstand angemessene Lizengebuhr

Handhabung innerhalb Verletzerkette bei Lizenzanalogie strittig
+ hM, dass innerhalb Verletzerkette nur einmal Lizenz verlangt werden kann.
Begriindung strittig:
Erschdpfungslehre
aA (Kihnen): nicht iberzeugend, da

+ Schutzrechtsinhaber hat erhebliches Interesse Verletzungshandlungen,
unabhangig von Stufe, zu verhindern, da jede Nutzungshandlung tatsachlich
gegen seinen Willen erfolgt und seine AusschlieBlichkeitsrecht aufs Neue
beeintrachtigt

+ Abschreckungswirkung nur gering
Gesamtschuld

- Patentinhaber kann héchste hypothetische Lizenzgebihr verlangen, die auf
einer Ebene der Vertriebskette anfallt. Mitglieder Vertriebskette haften
gesamtschuldnerisch mit bis Hohe hypothetische Lizenzgebiihren fiir ihre
eigenen Handlungen (Anmerkung: Gesamtschuld nicht liberzeugend)

33 EEENER
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Verletzerkette: mittelbarer und umittelbarer Patenverletzer

34 EEENER
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> Beweislast

Um einen Schadensersatzanspruch gegen den
mittelbaren Verletzer zu begriinden, muss der
Patentinhaber fir jeden einzelnen Fall nachweisen,
dass das verkaufte mittelbar verletzende Produkt zu
einer spateren unmittelbaren Verletzung gefiihrt hat !!

» Hohe Hiirde, deutsche Gerichte neigen nicht zur
Schadensschatzung

» Konsequenz: unmittelbare geht vor mittelbare

Verletzung
35 EEEEEN
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Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

KONTAKT Tel. +49(0)89-2121860, Fax +49(0)89-21218670, mail@mb.de
EEENER
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Dr. Joachim Andres

Vortrag:
Umgang mit Patentverletzungen am Beispiel eines Automobilzulieferers

Institution/Position:
Leiter Patentabteilung Motor- und Fahrwerksysteme, Schaeffler AG

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Physiker

Deutscher Patentanwalt

European Patent Attorney

12 Jahre Patentabteilung Siemens AG, dort Ltg. Patentabteilungen Energie und Automatisierung
seit 2008 bei Schaeffler

Derzeitige Arbeitsfelder:

IP Regelungen, insbesondere in nationalen und internationalen Liefer-/Einkaufs- und F&E Vertragen,
Lizenzvertrage, Auseinandersetzungen und Verhandlungen im Bereich Patente, Patentstrategie.
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Dr. Joachim Andres

Umgang mit Patentverletzungen am Beispiel eines Automobilzulieferers

Dervon einem Unternehmen gefiihrte Patentverletzungsstreit hat eine Vielzahl von praktischen Aspekten,
tiber die normalerweise kaum gesprochen wird und die doch einen grof3en Einfluss auf Erfolg und Misser-
folg haben kdnnen:

Die interne Kommunikation zwischen Patentabteilung und Management: Richtig aufklaren, ohne auf
die komplexen rechtlichen Themen in der Tiefe eingehen zu konnen.

Die eigentlichen Ziele des Vorgehens klar definieren, sie miissen allen Beteiligten von Anfang an klar
sein.

Tatsachliche Zeitabldufe, Kosten und Wirkungen fiihren nicht selten zu einer Erniichterung

Die das Verfahren fiihrende ,,Rechtsseite® darf die geschaftlichen Zusammenhange nicht ausblenden,
wie z.B. Kunden- und Lieferantenbeziehungen, Gesamtverhaltnis zum Gegner.

Der Patentverletzungsstreit ist eine Teamaufgabe von interner Patent-/Rechtsabteilung, externer Kanz-
lei und Management.

Der Vortrag fiihrt - ohne Anspruch auf Vollstandigkeit - eine Reihe solcher Aspekte auf und soll deutlich
machen, dass der Patentverletzungsstreit immer auch eine friihe, intensive Auseinandersetzung mit De-
tails erfordert.
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Reinhold Diener

Vortrag:

Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch in der Durchsetzung — ,,verhaltnismafRig unverhaltnisma-
Big“?

Institution/Position:

BMW Group, Miinchen

Leiter Gewerblicher Rechtsschutz
Patente, Marken, Lizenzen

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:
Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing.

Patentanwalt

European Patent and Trademark Attorney
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Reinhold Diener

Der patentrechtliche Unterlassungs-
anspruch in der Durchsetzung —

ySverhaltnismafdig unverhadltnismafdig?
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Ingo A. Briickner, LL.M.

Vortrag:

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Gewahrung einer Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen
Patentverletzung

Institution/Position:

Daimler IP (Daimler Brand & IP Management GmbH & Co. KG)
Leiter Daimler IP Patent Management Powertrain, eDrive, Fahrzeugsicherheit

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium des Maschinenwesens (Luft- und Raumfahrttechnik) an der TU Miinchen - Dipl.-Ing. (Univ.)
Patentanwalt

European Patent and Design Attorney

Master of Laws (LL.M.)

Seit 1992 im Gewerblichen Rechtsschutz im Bereich Automotive tatig, seit 1997 in leitender Position

Derzeitige Arbeitsfelder:

Erwirkung und Durchsetzung technischer Schutzrechte in den wichtigsten Automobilmarkten, Lizenzver-
trage, F&E-Vertrage, deutsches und U.S.-amerikanisches Patentrecht, Patentbewertung und strategisches
Patentportfolio-Management, insbesondere in den Gebieten Aufbau, Produktionstechnik, Fahrzeug-
sicherheit, Verbrennungsmotoren und eDrive

Sonstige Aktivitdten:

Prasidiumsmitglied des VPP

International Delegate von LES Deutschland

Mitglied der Expertengruppe beim BMWi fiir FRE Mustervereinbarungen
Mitglied der Priifungskommission fiir Patentanwalte

Lehrbeauftragter an der Hochschule Esslingen

85



DA

Aktuelle BGH-Rechtsprechung zur Gewahrung einer Aufbrauchfrist
beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung

ID./J[ L E P‘. Daimler Brand & IP Management

Ingo A. Briickner, LL.M., 14.02.2020 =~ i

Inhalt

2

Ausgangspunkt - immaterialgiterrechtlicher Unterlassungsanspruch

Zur Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung
Bisherige (tangierende) Rechtsprechung des BGH

BGH - Entscheidung ,,Warmetauscher*

Kriterien fur die Gewahrung einer Aufbrauchfrist bei judizierter Patentverletzung
Abgleich PatG vs. TRIPS; Durchsetzungsrichtlinie; int. Recht (USA)

Fazit

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020
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Ausgangspunkt: Immaterialguterrechtlicher Unterlassungsanspruch und
mogliche Einschrankungen

§ 139 (1) PatG:

.Wer entgegen den §§ 9 bis 13 eine patentierte Erfindung benutzt, kann von dem Verletzten bei
Wiederholungsgefahr auf Unterlassung in Anspruch genommen werden. Der Anspruch besteht auch dann,
wenn eine Zuwiderhandlung erstmals droht.“

* Der immaterialgiterrechtliche Unterlassungsanspruch verleiht dem Inhaber ein sehr
weitreichendes AusschlieBlichkeitsrecht, so auch im Patentrecht.

» Schwierigkeiten bestehen bekanntlich in Fallen, bei denen die Durchsetzung des
Unterlassungsanspruchs in Konflikt zu den Schutzzwecken der Rechtsgewahrung von
Immaterialguterrechten tritt.

» Beispiel: Geltendmachung durch Rechtsinhaber, deren einziger Geschaftszweck die Realisierung
von Kapitalgewinnen durch die aggressive Durchsetzung von Unterlassungsanspriichen ist.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020

Ausgangspunkt: Immaterialguterrechtlicher Unterlassungsanspruch und
mogliche Einschrankungen

Urheberrecht (§ 100 UrhG) und Designrecht (§ 45 DesignG) kennen Einschréankungen des
Unterlassungsanspruchs - Entschadigung als Abfindung in Geld ist moglich: der weder vorsatzlich noch
fahrlassig Handelnde wird privilegiert, wenn ihm bei Durchsetzung des Anspruchs ein
unverhéltnismaBig hoher Schaden droht und dem Verletzten eine Geldentschadigung
zugemutet werden kann.

Im Markenrecht gibt es ebenfalls Einschrankungen der Vernichtungs- und Ruckrufanspriiche, wenn
die Inanspruchnahme im Einzelfall unverhaltnismaBig ist. Bei der Prifung der VerhaltnisméaBigkeit sind
auch die berechtigten Interessen Dritter zu berlcksichtigen (§ 18 Il MarkenG).

Einschréankungsmadglichkeiten bietet bspw. auch das Kartellrecht. Falls dem Inhaber eines
Immaterialgiterrechts aus seiner Rechtsposition eine marktbeherrschende Stellung erwéachst, die zur
missbrauchlichen Ausnutzung eingesetzt werden kann, insbesondere, um unangemessene
Lizenzgebihren zu verlangen (Art. 102 Abs. 2a) AEUV bz.w § 19 Abs. 4 Nr. 2 GWB). In diesen Féllen
kann der Rechtsverletzer auf Erteilung einer kartellrechtlichen Zwangslizenz klagen*.

*) Quelle: Marcus Sonnenberg, Die Einschrénkbarkeit des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs im Einzelfall, Springer Vlg., 2014, S. 1-2

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020
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Fraglich: Einschrankung des Unterlassungsanspruchs im Patentrecht ?

Kdénnte also auch im Patentrecht eine (zeitweilige) Suspendierung des Unterlassungsanspruchs in
Betracht kommen - beispielsweise um dem Beklagten einen Abverkauf der im Zeitpunkt der
Urteilsverkiindung noch in seinem Besitz befindlichen patentverletzenden Gegenstande zu erlauben?

Dieser Sachverhalt wurde bis Anfang 2016 liberhaupt nur in 2 BGH-Entscheidungen tangiert,
aber noch nicht héchstrichterlich entschieden*:

* BGH ,Heuwerbungsmaschine II* (Urt. v. 2.12.1980, X ZR 16,/79): die Berufungsinstanz hatte eine
Aufbrauchfrist gewéahrt; dies stand dann aber letztinstanzlich nicht mehr zur Entscheidung, da das
Patent vor Einlegung der Revision abgelaufen war.

* BGH ,Autodachzelt (urt.v. 3.2.1959, Az ZR 170/57, GRUR 1959, 528, 531) dabei ging es um

(patentverletzende) Vorleistungen im Rahmen einer vertraglichen Beziehung mit dem Patentinhaber,
fur die der Patentverletzer einen Ausgleich haben wollte.

*) Quelle: BGH - ,Warmetauscher® in: Mitt. (2016), S. 450

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020

5/2016 BGH - Entscheidung ,Warmetauscher® zur Frage der Gewahrung
einer Aufbrauchfrist beim Unterlassungsanspruch wegen Patentverletzung

BGH ,Warmetauscher® - (Urt.v.10.5.2016 - X ZR 114 /13 (OLG Karlsruhe); deutsches Patent 196 54 370
EPU Art. 69; PatG § 14; BGB § 242; TRIPS Art. 30; Richtlinie 2004,/48/EG Art. 3 Abs. 2

Klagepatent: Das Klagepatent betrifft ein Heizsystem fiir
Fahrzeuge mit offener Personenzelle.

Aus dem Stand der Technik waren Heizsysteme
bekannt, die mittels Warmetauschern erwarmte
Luft der geschlossenen Fahrgastzelle {iber im
Bereich der Innenverkleidung angebrachte und mit
Austrittséffnungen und Klappen versehene
Luftungszufuhrkanéle zufiihren.

Fiir Cabriolets war diese Losung unbefriedigend,
insbesondere wegen der durch den beschleunigten
Fahrtwind bei offener Fahrweise entstehenden
Stromungsverhéltnisse im Nahbereich des

Quelle: Deutsches Patent196 54 370

Legende: .
6: Luftdiisen 25, 26: Warmwasserab- und -zulauf Fahrers/Beifahrers.
20: Luftkanal 27: Blechwand VorschlagsgemiBe Lésung wie folgt:

22: Warmetauscher 28: Stutzen (zu Luftdiisen 6)

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020 6
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BGH- ,,Warmetauscher®: Hauptanspruch, Entscheidung

Hauptanspruch (nach Abschluss des Patentnichtigkeitsverfahrens):

»Heizsystem fiir Fahrzeuge mit offener Personenzelle, wie z.B. Cabriolets, welchem zum Heizen Warmluft tiber Kanéle zugefihrt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
1. es getrennt von dem Fahrzeug-Heizungs- und Liiftungssystem als Zusatzheizung ausgefiihrt ist

3. Dass im Bereich der Riickenlehne (3, 32) von Sitzen Luftdiisen (6, 33) zum Umstrémen des Kopf-, Nacken- und
Schulterbereiches der sitzenden Person mit Warmluft vorgesehen sind und

4. Dass die hierdurch erzielte Warmluftstrémung derart raumlich begrenzt ist, dass sie bis zu den beiden SchulterauBenseiten
und zu den Oberarmen reicht.*

Das vom Bundespatentgericht fur nichtig erklarte Streitpatent hat nach Entscheidung des BGH die
obige Fassung erhalten. Zu dem durch eine Patentverwertungsgesellschaft geltend gemachten
Streitpatent hat im Verletzungsverfahren das OLG Karlsruhe erkannt, dass die streitgegenstandliche
Ausflihrung der Cabrio-Sitze keine Patentverletzung darstellt.

Der BGH hat entgegen der beiden Vorinstanzen die dquivalente Benutzung
als gegeben gesehen, u.a. den ,,Formstein-Einwand“ verworfen und die Patentverletzung bejaht.

Somit hatte der BGH iiber die hilfsweise beantragte Aufbrauchfrist zu entscheiden.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020

Argumentation aus der Entscheidung 1/4

» In der patentrechtlichen Fachliteratur wird vertreten, iber die Gewahrleistung einer
Aufbrauchfrist einzelfallbezogen und unter Abwagung aller beteiligten Interessen und

subjektiver Elemente (Gut- u. Bosglaubigkeit des Verletzers) zu entscheiden.

* Beispielsweise scheint eine Aufbrauchfrist in Fallen ausnahmsweise gewahrbar, in denen der
Verletzungsgegenstand nur einen kleinen, aber funktionswesentlichen Bestandteil eines
technisch komplexen Gerats betrifft und nicht zumutbar durch eine patentfreies bzw.

lizenziertes Produkt ersetzt werden kann (Benkard,/Grabinski/Ziilch, PatG, 11. Aufl., § 139 Rdn. 136a m.w.N.)

* Fir einen strengen MaBstab unter Bertcksichtigung von Art und Umfang des Verschuldens des
Verletzers, des Verhaltens der Beteiligten und der wirtschaftlichen Auswirkungen sprechen sich

auch Busse/Keukenschrijver aus (Busse/Keukenschrijver; PatG, 7. Aufl. § 139 Rdn. 82)

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020
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Argumentation aus der Entscheidung 2/4

» Im Falle der Patentverletzung kommt eine Aufbrauchfrist aufgrund der Natur der
Beeintrachtigung nur unter engen Voraussetzungen in Betracht.

» Es geht nicht darum, dass etwa fiir sich genommen rechtmaBig hergestellte Waren mit markenverletzenden Zeichen

versehen wurden (vgl. Bornkamm in: Kéhler/Bornkamm, UWG, 34. Aufl. § 8 UWG Rdn. 1.58)

» oder Die Rechte und Interessen des Berechtigten nur mittelbar durch eine unrechtmaBige WerbemaBnahme geféhrdet

sind (vgl. Ahrens/Béhr, Der Wettbewerbsprozess, 7. Aufl. Kap. 38 Rdn. 1 m.w.N.)

» Vielmehr wird bei der Patentverletzung entgegen der Wirkung des Patents (§ 9 PatG)
unmittelbar ein geschiitztes Erzeugnis hergestellt oder in Verkehr gebracht oder ein

geschiitztes Verfahren benutzt*.

*) Quelle: BGH - ,Warmetauscher® in: Mitt. (2016), S. 450 ff.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020 9

Argumentation aus der Entscheidung 3/4

» Folge:

» beim patentrechtlichen Unterlassungsanspruch muss der Verletzer die patentverletzende
Produktion oder den patentverletzenden Vertrieb einstellen, bis er sich die entsprechenden
Rechte vom Patentinhaber beschafft hat oder das Produkt bzw. das Verfahren
nichtpatentverletzend abgewandelt hat*.

*) Quelle: BGH - ,Warmetauscher* in: Mitt. (2016), S. 450 ff.
> Die damit zwangslaufig verbundenen Harten sind grundsétzlich hinzunehmen*.

*) Quelle: BGH - ,Warmetauscher* op.cit.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020 10
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Argumentation aus der Entscheidung 4 /4

> Weitere Erwagungen*:
» Der Verletzungsgegenstand betrifft ein einzelnes Element eines in einem komplexen Liefergegenstandes (Fahrzeug)
eingefiigten Bauteils (Fahrzeugsitz). Aber: es stellt kein funktionswesentliches Bauteil dar, sondern bei dem
streitgegensténdlichen Heizsystem handelt es sich um einen Sonderausstattungsmerkmal, das die generelle Einsatzfahigkeit

und Nutzbarkeit des Fahrzeugs unberlhrt |asst
» Keine oder keine angemessene Lizenzierung moglich ? - muss ggf. ndher und vom Beklagten aufgezeigt werden

» UnverhéltnismaBigkeit des sofortigen Unterlassungsanspruchs ? - scheint laut BGH nicht gegeben, weil Schutzrechts-

ablauf bevorsteht (ca. 2 Jahr Restlaufzeit); wirtschaftliche Auswirkungen aus Sicht des erkennenden Senats nicht gravierend !?

» Verschulden ? - keine Gesichtspunkte fiir Giinstigerbehandlung des Beklagten erkennbar: auch nicht, aufgrund evt.
schutzwirdigen Vertrauens in den Bestand der land- und oberlandesgerichtlichen Entscheidung; der Umstand, dass die
Instanzgerichte eine Patentverletzung verneint haben, rechtfertigt laut BGH nicht, die Wirkung ihrer Entscheidungen fiir

die Zeit nach Verkiindigung des anderslautenden Revisionsurteils durch Gewédhrung einer Aufbaufrist zu perpetuieren.
*) Quelle: BGH - ,Warmetauscher® in: Mitt. (2016), S. 451 ff.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020

- Hohe Hurden fur die Gewahrung einer Aufbrauchfrist im Rahmen
des Unterlassungsanspruchs wegen Patentverletzung

Aus den amtlichen Leitsatzen:

Die Einrdumung einer Aufbrauchfrist kommt im Patentverletzungsprozess nur in Ausnahmeféllen in
Betracht - namlich dann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des
Patentinhabers auch unter Berticksichtigung seiner Interessen aufgrund besonderer Berlicksichtigung des
Einzelfalls gegeniiber dem Verletzer eine unverhéaltnisméaBige, durch das AusschlieBlichkeitsrecht
und die regelméBigen Folgen seiner Durchsetzung nicht gerechtfertigte Harte darstellte und

daher treuwidrig ware*.

Somit kommt die Gewahrung einer Aufbrauchfrist im Rahmen des Unterlassungsanspruchs

wegen Patentverletzung nur unter verscharften Bedingungen in Betracht.

*) Quelle: BGH - ,Warmetauscher” in: Mitt. (2016), S. 446

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020 12
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Abgleich: PatG - TRIPS sowie internationaler Rechtsprechung (USA)

TRIPS enthélt keine Aufbrauchfristen unmittelbar betreffende Regelungen.

Art. 30 TRIPS gestattet den Mitgliedern gleichwohl, begrenzte Ausnahmen von den ausschlieBlichen Rechten
aus einem Patent anzuordnen, sofern solche Ausnahmen nicht unangemessen in Widerspruch zur normalen
Verwertung des Patents stehen und die berechtigten Interessen des Patentinhabers auch unter
Beriicksichtigung der Interessen Dritter nicht beeintrachtigen.

» TRIPS lésst aber auch Einschrankungen des Unterlassungsanspruchs zu (insbesondere TRIPS Art. 30, 31,
44), die aber mit den TRIPS Art. 7, 8 und 27 TRIPS vereinbar sein missen.

> Mit Blick auf die USA, in denen die Gewéhrung des Unterlassungsanspruchs von den Ubereinstimmung mit
den Grundsatzen der sog. ,,Equity“ (Korrektur unter Billigkeitserwagungen) abhangig ist (NB: auf Grundlage des
U.S.-amerikanischen Common-Law-Systems).

» Eine Einordnung dieser Grundsitze des U.S. Patentrechts erfolgte 2006 durch den Supreme Court in der
Entscheidung ,eBay Inc. v. MercExchange L.L.C. in der fiir die Gewahrung einer Unterlassungsverfiigung
zuséatzlich zum gewahrten Schadenersatz die Kriterien eines sog. ,four factor test” erfiillt sein missen, die
allesamt die Priifung der VerhéltnismaBigkeit des Unterlassungsanspruchs zum Gegenstand haben.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020

Abgleich: PatG - Durchsetzungsrichtlinie

» Richtlinie 2004 /48 /EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29.4.2004 zur

Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums - ,,Durchsetzungsrichtlinie* (DRL)

» Art. 3 Abs. 1 DRL: die Mitgliedsstaaten sehen zur Durchsetzung dieser Rechte faire und gerechte MaBnahmen und
Rechtsbehelfe vor, die keine unangemessenen Fristen oder ungerechtfertigte Verzégerungen mit sich bringen, und die
nach Art. 3 Abs. 2 derselben Regelunge wirksam, verhaltnismaBig und abschreckend sind und so angewendet werden,

dass der rechtméBige Handel nicht eingeschrankt wird und Gewéhr gegen ihren Missbrauch gegeben ist.

» Eine Aufbrauchfrist mag gemaB DRL daher unter dem Gesichtspunkt der VerhaltnismaBigkeit in Betracht
kommen, soweit dies noch mit der in Art. 3 Abs. 2 DRL geforderten Wirksamkeit und dem Abschreckungscharakter der

vorgesehenen MaBnahme zu vereinbaren ist.

» Aus Sicht des BGH scheinen aus der DRL aber auch keine anderen oder weitergehende Gesichtspunkte

ersichtlich, als im Kontext des nationalen deutschen Rechts.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020
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Fazit

Eine Aufbrauchfrist kann auch im deutschen Patentrecht unter dem Gesichtspunkt von Treu &
Glauben in Betracht kommen:

Kriterien:
e (wirtschaftliche) Interessenabwagung

* Verschulden des Verletzers (Gut-/Bdsglaubigkeit)

* Handelt es sich beim Verletzungsgegenstand um einen funktionswesentlichen Bestandteil eines Gesamtprodukts, das nur
schwer durch eine patentfreie Ausweichtechnik ersetzt werden kann ? (Beweislast: Beklagter)

e Zudem kann in die Interessensabwagung ebenfalls einflieBen, ob der Verletzer vergeblich um eine Lizenz nachgesucht

hat

Ein Beklagter, der kiinftig um eine Aufbrauchfrist im Rahmen eines patentrechtlichen Unterlassungs-
anspruchs nachsucht, muss sich bei der Begriindung des Antrags an den nunmehr festgelegten Kriterien

orientieren, die den MaBstab an die Voraussetzungen einer moglichen Aufbrauchfrist sehr hoch anlegen.

Daimler Brand & IP Management BGH Rspr. zur Aufbrauchfrist beim patentrechtl. Unterlassungsanspruch | Ingo A. Briickner, LL.M. | 14.2.2020 15

Daimlér Brand & IP Management

Dank fur lhre Aufmerksamkeit!
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Dr. Georg Werner

Vortrag:
Das Miinchner Verfahren in Patentstreitsachen

Institution/Position:
Landgericht Miinchen I/Stellvertretender Vorsitzender, 7. Zivilkammer (Patentstreitkammer)

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

2002 - 2007:

wissenschaftlicher Mitarbeiter und spater wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl von Prof. Dr. Ansgar
Ohly, Universitdt Bayreuth

2007 - 2008:

Rechtsanwalt, Gleiss Lutz Stuttgart

2008 - 2010:

Richter und spdter Richter am Amtsgericht, Bad Neustadt a.d. Saale

2010 -2011:

Staatsanwalt, Staatsanwaltschaft Miinchen |

Ab 2011:

Richter am Landgericht, Landgericht Miinchen [; seit 2012 in der 7. Zivilkammer

2015 -2018:

Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe beim X. Zivilsenat (Patentsenat)

Derzeitige Arbeitsfelder:
Patent- und Urheberrecht

Sonstige Aktivitdten:

Lehrbeauftragter an Universitadt Bayreuth;

Mitautor im Cepl/VoR3, Prozesskommentar zum gewerblichen Rechtsschutz;
Mitautor im Busse/Keukenschrijver, Patentgesetz, 9. Auflage, fiir 2020 geplant
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Il.
1.
V.

VI.

VII.

Das Munchner Verfahren in
Patentstreitsachen

Richter am Landgericht
Dr. Georg Werner
Landgericht Minchen |

Gliederung
Einleitung
Ablauf
Guterichterverfahren
FRAND

Geheimhaltung
Evaluation durch das MPI
Fazit

15. Amberger Patenttage am 14.02.2020
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l. Einleitung

Minchner Verfahren
— Einfiihrung Ende 2009
— Anwendung durch beide Patentstreitkammern
— Ziel: zugiges und transparentes Verfahren
— Hohe Akzeptanz

15. Amberger Patenttage am 14.02.2020 3

l. Einleitung
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Gerichtsbezirk

Neu eingehende Verfahren betreffend tedhnische Schutzrechte werden nach der Geschaftsverteliung der
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die pestutzt auf dasselbe Schutzrecht anhangig gemacht werden (Ziffer 11,9 der Geschaftsvertellung). £5

> Geldwascheaufsicht empfishit Sich daher, auf Seite 1 der Antrags- oder Klageschedft deutlich auf eine derarmige Vorbefassung
hinzuweisen.

» Gaterichterverfahren

Info & Service
L. Infoblatt Minchner Varfahren
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entsprechend fu
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J. Hinweisblatt Auslandszustellungen
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Berufe & Stellen
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Il. Ablauf

Elemente:

- zwei Termine in der Sache
- friher erster Termin und
- Haupttermin

- Begrenzung der Anzahl von Schriftsatzen
- Striktes Fristenregime

Il. Ablauf

Schritte:
1. Klageerhebung (Zustellung)
Terminierung
Klageerwiderung
Friher erster Termin
Weitere Schriftsatze (Replik und Duplik)
Zusammenfassung
Haupttermin
Verkiindungstermin

O N U A WN
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Il. Ablauf

1. Klageschrift

— Inhalt
* Auslegung des Patentanspruchs

* Tatsachenvortrag: Schlussigkeit
* FRAND-Angebote

— Auslandszustellung (Hinweisblatt)

Il. Ablauf

2. Terminierung
— mit Zustellungsverfiigung fir Klage
— Terminverlegungsantrag:

* Gericht mit Gewahrung zurickhaltend

* Moglichkeiten:
— Zustimmung der Klageseite

— Gute Begriindung fiir Anwesenheit eines bestimmten
Beklagtenvertreters fir die Beklagte zum Termin
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Il. Ablauf

3. Klageerwiderung

— Inhalt: alle Verteidigungsargumente

* Nichtverletzung
* Angriff auf Rechtsbestand des Klagepatents

— Aussetzungsantrag (hilfsweise)
» Einspruch/Nichtigkeitsklage anhangig
» Vortrag zu den Entgegenhaltungen

* FRAND

Il. Ablauf

4. Friher erster Termin

- Gegenstand:
* Patentauslegung/Patentbenutzung
e ggf.

— Prozesskostensicherheit
— Aktivlegitimation
— FRAND
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Il. Ablauf

4. Friher erster Termin
- Ablauf:

e Guteverhandlung — Mediation?

e (Teil-)Streitwerte, und Vollstreckungssicherheit
e EinfUhrung durch das Gericht

* Pladoyer der Parteien

* Festsetzung Haupttermin und Schriftsatzfristen
 Dauer: ca. 1,5 Stunden

Il. Ablauf

5. Weitere Schriftsatze

- Fristverlangerung:
- Grundsatzlich (-)
- Begriindeter Ausnahmefall: maximal eine Woche
- Keine automatische Verlangerung der Frist des Gegners

- Klageanderung:
- z. B. Aquivalenz oder andere Ausfiihrungsform

- Anklndigung im frihen ersten Termin (Wahrung der
Rechte der Beklagten bei weiterer Terminplanung)
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Il. Ablauf

6. Zusammenfassung
- Freiwillig und drei Wochen vor Haupttermin

- Hintergrund

- Formalien
- siehe Hinweise

Il. Ablauf

7. Haupttermin
- Antragstellung (Blasfolienherstellung und TUV)

- AbschlieRende Erorterung des Falls:
- EinfUhrung des Gerichts

- Pladoyers, in der Regel getrennt zur
Patentauslegung
Patentbenutzung
Aussetzung

- Bestimmung des Verkiindungstermins
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Il. Ablauf

8. Verkiindungstermin
- ca. zwei Monate nach Haupttermin
- Aussetzung sehr selten (weniger als 10 %)

* vor streitiger Aussetzung regt Kammer in aller Regel
einvernehmliche Aussetzung an

- Sachverstandigengutachten
- schriftliches Gutachten in letzten Jahren (-)
- 2x mundliches Gutachten im Haupttermin

15. Amberger Patenttage am 14.02.2020

Il. Ablauf

lKIagezusteIIung Replik Zusammenfassung

Haupt-  Verkundungs-
Friuher 1. termin  termin

A T N I W P N

NN

T Klageerwiderung Duplik und Zusammenfassung

15. Amberger Patenttage am 14.02.2020
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lll. Glterichterverfahren

Minchner Praxis
- Vorteile der Mediation

Guterichterinnen und Guterichter aus Patentrecht
* Verhandlungen auch auf Englisch

Kooperation mit BPatG
Ablauf

Erfahrung
* Erfolgsquote 75 %

IV. FRAND

Hinweise zur Handhabung von FRAND-Fallen:

— kartellrechtlicher Zwangslizenzeinwand nach EuGH
,Huawei/ZTE"

— Inhalt der Hinweise (Stand Januar 2020):
* erstmals im frihen ersten Termin
* Handlungen bis zum Haupttermin nachholbar

* grds. Gegenangebot und Hinterlegung durch Beklagten
erforderlich
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V. Geheimhaltung

Hinweise zum Geheimnisschutz:

- Aktenbestandteile
* Abschluss eines NDAs vor Einreichen der Unterlagen

- Folgen eines unberechtigten Nichtabschlusses des NDAs

e Akteneinsicht des Nebenintervenienten

- Ausschluss der Offentlichkeit in der Verhandlung
* Geheimhaltungsbedurftigkeit darlegen

V. Evaluation

Bestandsaufnahme nach zehn Jahren
— Anlass

* das Verfahren kritisch zu prifen und ggf. an die
praktischen Bedirfnisse anzupassen

— Evaluation auf wissenschaftlicher Basis

e durch das Max-Planck-Institut fir Innovation und
Wettbewerb (Prof. Harhoff)

* Befragung der Anwaltschaft
— Vorstellung der Ergebnisse: 28. April 2020
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VI. Fazit

Muinchner Verfahren bietet:

Transparenz und Vorhersehbarkeit der Entscheidung,
ein faires und schnelles Verfahren,
eine Variante zur Ublichen Verfahrensfiihrung,

weitere Verbesserungen durch die Evaluation und
beabsichtigte Umsetzung der Ergebnisse,

einen Beitrag zur Sicherung und Starkung des
Patentstandorts Deutschland.

Vielen Dank fur Ihre Aufmerksamkeit!

105



Gabriele Mohsler

Vortrag:
FRAND - Standardisierung und Patentverletzung

Institution/Position:
VP Patent Development bei Ericsson

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium der Elektrotechnik an der RWTH Aachen

Patentingenieurin bei Alcatel mit dem Abschluss Europdische Patentvertreterin
Patent Professional bei Ericsson und Ausbildung zur Patentanwaltin

Leitung der Gesamtpatentabteilung bei Ericsson

Derzeitige Arbeitsfelder:
Leitung der Patentabteilung bei Ericsson inklusive strategische Ausrichtung der Patentaktivitaten bei
Ericsson. Unterstiitzung europdischer Patentverletzungsstreitigkeiten (offensiv und defensiv)

Sonstige Aktivitdten
Mitglied im Gesamtvorstand der GRUR, der LES und im Vorstand der women in IP
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FRAND

Standardisierung und Patentverletzung

Gabriele Mohsler
VP Patent Development 4
Ericsson " IPR & Licensing 2020 — 02- 14

Ericsson auf einen Blick

Aktivierung des vollen Werts der Geschiftsbereiche:  In Zahlen:

— Netzwerke — 180+ Lander
Konnektlvlt?t fur Anbieter von _ Digitale Diensie _ SEK210.8 Mid
Dlenstqh|

W) — Managed Services (ca. EUR 20 Mrd.)
iy llth I iy — Neue innovative Umsatz
ml l{i iy, Geschaftsfelder — ca. 100.000
THI g ] [{Fmr _a IOT
| —
— Edge
Computing
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Bild: Ericsson Zentrale, Kista, Sweden e .




Mobile KommuniKation

Generation Device

1G

Specifications

1G
o ey
Standants 35 W05
Techasiogy 17z
Sandwidth

Batarates

Generation Device Specifications

3G

'G ’ I Techeclegy cqui
. Bandwidtt Mobde Mt furd
123 Data rates x5 Wbt expestence
: 10 MO move in 6 mowdes.
eiach :
“meo

W\

Standardisierung in 3GPP

Page 4

TSG RAN

Radio Access Network

RAN WG1
Radlo Layer 1 spec

RAN WG2
Radio Layer 2 spec
Radio Layer 3 RR spec

RAN WG3
lub spec, lur spec, lu spec
UTRAN CG&M requirements

RAN WG4
Radio Performance
Protocol aspects

RAN WG5S
Mobile Terminal
Conformance Testing

RAN WGE
Legacy RAN radio and protocol

RAN AHIRAN AH1
RAN ad hoc group on ITU-R

TSG SA

Service & Systems Aspects
SAWG1

Services

SA WG2

Architecture

SA WG3
Security

SAZ-LI

SAJ subgroup on Lawful Interception

SA WG4
CODEGCs

SA WGH

Telecom Management

SA WGE

Mission-critical applications

TSGCT

Core Network & Terminals
CT WG1

MKW/CCISM {lu)

CTWG3

Interworking with external networks

CT WG4
MAP/GTP/BCHISS

CT WG8
Srnart Card Application Aspects
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G

A GLOBAL INITIATIVE

ABOUT RELEASES

FULL MEETING CALENDAR

Release 17 N CT 87 Jeju 16-17 Mar 2020
Release 16 Q RAN 87 Jeju 16 19 Mar 2020
Release 15 & SA 87 Jeju 18-20 Mar 2020
Release 14 CT 88 Malmo 15-16 Jun 2020
Release 13 RAN 88 Malmo 15-18 Jun 2020
Release 12 Baciae SA 88 Malmo 17-19 Jun 2020
Release 11 CT 89  Funchal, Madeira 14-15 Sep 2020
Release 10 ) RAN 80  Funchal, Madelra 14-17 Sep 2020
Release 9 SA 89  Funchal, Madeira 16-18 Sep 2020
Release 8 l e CcT 20 Us 07-08 Dec 2020
Release 7 T RAN 90 US 07-10 Dec 2020
Release 6 SA 90 USs 09-11 Dec 2020
Release 5

Release 4

Release 1999

GSET

GLOBAL SYSTEM FOR
MOBILE COMMUNICATIONS

Page 5

W\

Wie funktioniert Standardisierung ?

Hohe Investitionen in AN

F&E

2G/3G

{
4GILTE

+
5G/NR

/ Wesentliche Beitrage zur

3GPP Standardisierung

R

Lizensierung nach FRAND (Fair,
reasonable and non
discriminatory) Bedingungen

N

Inhaber eines der
grossten Portfolios
standard- esssentieller
Patente
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L\

Balance der 4 Ziele der IPR Policy - FRAND
Zusicherung

Ziele die sich in der ETSI Policy wiederfinden

1. Die beste Technologie zu férdern

2.
3. IPR Inhaber werden adaquat and fair entlohnt
4. Verfugbarkeit fur (zukunftige) Nutzer

Warum FRAND und
was bedeutet es?

— Telekomindustrie macht eine unwiderrufliche
Zusage ihre Erfindungen dem Standard zuzufiihren
und bereitzustellen

— Standard-essentielle Patente werde zu FRAND

Bedingungen zur Verfigung gestellt. Equipment

— Telekomstandards sind offen und zugéanglich fir GBI

neue Markteinsteiger.

— Notwendigkeit eines Anreizes fur weitere
Innovationen.
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Patentverletzung

— Nutzer und Implementierer ,verletzen® standard essentielle
Patente

—Keine Umgehung maglich
— Spannungsfeld zwischen Implementierer und Patentinhaber

—Kann Unterlassungsanspruch (§139 PatG) eingeklagt
werden?

— Welches Verhalten mussen Implementierer und
Patentinhaber an den Tag legen?

—Was muss der Patentinhaber zur Verfugung stellen?
— Wie muss sich ein Implementierer verhalten?

|\

EuGH - HUAWEI ./. ZTE

Injunction may be requested

Step 4 l

Implamentar doas
not respond/

rojocts offor
Implermenter does
not respond Countar abfar mot
on FRAND torrms
SEP Holdar makes SEP Holdor makes Imnphamantcs
Notification of offor on FRAMND makeos countor
Infringemeant Terms offer

Implarnanter
dows not provide

swcurity

bl ooblechinad Countar offer on

iahretirs FRAND terms

{without dalay)
willingnass

SEP Holdor Implomaontar SFJ: Huklu:
makes offer on accents offer = T 'mm" ”r
Non-FRAND Licorse !
Tarms

Injunction may be denied
Quelle: https://caselaw.4ipcouncil.com/guidance-national-courts

.... ein gut funktionierender Rahmen betreffend die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs bei
standardessenziellen Patenten

111




ETSH STANDARDS TECHNOL OGIFS MEMBERSHIP COMMITTEES FVENTS ABOUT US

List of Ex Ante Disclosures of Licensing Terms
AR -

IPR Antitrust guidelines SMEs and standards FAQs

EX ANTE DISCLOSURES BY COMPANY

Ericsson By clicking on this link you will be redirected to the Encsson webpage:

Disclosure of FRAND licensing terms in relation with the 3GPP's forthcoming 5G/NR Release 15 lechnology

Nokia By clicking on this link you will be redirecled to the Nokia webpage:

Nokia licensing rate expectations for 5G/NR mobile phones

Qualcomm By clicking on this link you will be redirected to the Qualcomm webpage:

8] Disclosure of FRAND licensing terms in relation with the 3GPP’s forthcoming 5G/NR standards

=Tl L] ] S

|

Patentsystems
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§ 139 — Modernisierung?

Diskussionsentwurf

des Bundesministeriums Justiz und fiir Verbraucherschutz

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung

des Patentrechts

A. Problem und Ziel

Das Geselz beaweckt eine weitere Vereinfachung und Modemisierung des Patentgesetzes

und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

g =

34. Dem § 139 Absatz | wird folgender Satz angefagt:

W\

e g e e

.Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Durchsetzung des Unterlassungsan-
spruchs unverhaltmismatig ist, well sie aufgrund besonderer Umstande unter Beach-
tung des Interesses des Patentinhabers gegenaber dem Verletzer und der Gebote von
Treu und Clauben eine durch das AusschlieBlichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Harte

darstelit.”

Page 13

oG

— Es ist noch zu friih die Gesamtanzahl der standard

essentiellen Patente in NR festzustellen und die
Portfoliogrésse des Gesamtportfolios festzulegen

— Wer an der Spitze ist, kann deutlich abweichen,
basierend auf der Messmethode. Aber es ist
anzunehmen, dass Unternehmen die stark in 3GPP
engagiert sind und Beitrage leisten, starke Portfolios
haben.

— Die Anzahl der Teilnehmer in 5G ist deutlich

gestiegen.

|\

FIGURE 1. 5G declarations with essentiality weighting, by company group

Ericsson Group [EEEE
Samsung Group Y R
Qualcomm Group [
Nakia Group T N N
Huawei Group [ETEC I
LG Group EE
ZTE Group [N
Intel Group TN
Sharp Group
0% 2% 4% 6% &%
Percentage of declarations mada

10% 1% 14% 16%

Count of raw disclosures to 5G-only technical specifications or projects by company group, filtered to
1 October 2018 by declaration date, using a European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
download frem April 2019. Essentiality scores from Unwired Planet have been applied.

Source:
https://www.twobirds.com/~/media/pdfs/news/articles/2019/determi
ning-which-companies-are-leading-the-5g-race.pdf
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Transparenz/ Neue
Ansatzw

)

AVANCI *

loT implementers of
wireless technology

One joint license

Avanci —Zugang zu Standards fur loT

— Verhersehbar und nicht-diskriminierend Avanci — aggregation
. . . . . of patent holders
— Raten sind publik und Pauschale in Abhangigkeit von Nutzung

— “Fair and reasonable” Rate

— Bringt “starke” Patentinhaber zusammen und ermdglicht so faire,
verniinftige und nicht dikriminierende Raten

— Barrieren warden ausgeraumt ,
. . . . . Wireless technology
— Neue Anbieter inclusive KMUs kénnen einfach das loT patent holders
Ekosystem zu betreten ohne Telekomexperten zu sein. Dies
spart auch Kosten
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ericsson.com/patents-and-licensing
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Vortrag:
FTO-Analysen im Licht der BGH-Rechtsprechung

Institution/Position:
Gleiss Lutz Rechtsanwidlte

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium der Rechtswissenschaften in Trier, Lausanne, Genf, Mainz und Miinster. Seit 2008 ist er Partner
bei Gleiss Lutz. Matthias Sonntag ist Fachanwalt fiir Gewerblichen Rechtsschutz. Vor seiner Zulassung
als Rechtsanwalt war er zwei Jahre als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut fiir Informations-, Tele-
kommunikations- und Medienrecht der Universitdat Miinster tadtig; Dissertation iiber den Rechtsrahmen
fur IT-Sicherheit.

Derzeitige Arbeitsfelder:

Beratung und Vertretung in Patentstreitigkeiten auf unterschiedlichen technischen Gebieten, u.a. Elektro-
nik, Telekommunikation, Pharma, Medizinprodukte und Chemie. Daneben auch Beratung und Vertretung
in anderen Bereichen des gewerblichen Rechtsschutzes wie Designrecht, Markenrecht, Urheberrecht und
Know-how-Schutz sowie Lizenzvergabe und Technologietransfer.

Sonstige Aktivitdten:
Mitautor: Bopp/Kircher, Handbuch Europdischer Patentprozess, 2019

Mitautor: Gloy/Loschelder/Danckwerts, Handbuch des Wettbewerbsrechts, 2019

Mitautor: Mes, Miinchener Prozessformularhandbuch gewerblicher Rechtsschutz, Urheberrecht, Presse-
recht, 5. Aufl. 2018

Mitglied der European Patent Lawyers Association (EPLAW), der Deutschen Vereinigung fiir gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht (GRUR), der Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschut-
zes (VPP), der Internationalen Vereinigung fiir den Schutz des geistigen Eigentums (AIPPI) sowie der
Deutsch-Amerikanischen Juristen-Vereinigung (DAJV).
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Gleiss Lutz
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FTO-ANALYSEN IM LICHTE DER
BGH-RECHTSPRECHUNG

15. Amberger Patenttag, 14. Februar 2020

Dr. Matthias Sonntag, Gleiss Lutz

/A | AR TR\ \ NN

Gleiss Lutz

Gliederung

= Uberblick

= Rechtlicher Ausgangspunkt
= Anforderungen

= Umsetzung

= Handlungsprogramm
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Gleiss Lutz

Uberblick

Freedom to operate - FTO

= Kann ein bestimmtes neues Produkt oder Verfahren in einem bestimmten Territorium entwickelt,
hergestellt, genutzt und/oder in Verkehr gebracht werden?

= Festlegung der zu prifenden technischen Merkmale
= Recherche nach kritischen Schutzrechten
= Bewertung der als kritisch identifizierten Schutzrechte

= Konsequenzen aus dem Ergebnis der FTO-Analyse ziehen

Risiko- Ergreifen von Uber-

Suchprofil Recherche

abschatzung J§ MaBnahmen wachung

Gleiss Lutz

Rechtlicher Ausgangspunkt
BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 — ,Glasfasern II*

Fur praktisch jeden Bereich der Technik ist eine Vielzahl von Patenten
mit unterschiedlichsten Gegensténden in Kraft. Ein Unternehmen muss deshalb
vor Aufnahme einer der genannten Tatigkeiten prifen, ob seine Erzeugnisse
oder Verfahren in den Schutzbereich fremder Rechte fallen (vgl. BGH, Urteil
vom 14. Januar 1958 - | ZR 171/566, GRUR 1958, 288, 290 - Dia-Rahmchen |;

ﬁ Urteil vom 3. Marz 1977 - X ZR 22/73, GRUR 1977, 598, 601 - Autoskooter-
halle; Urteil vom 29. April 1986 - X ZR 28/85, BGHZ 98, 12, 24 = GRUR 1988,
803, 806 - Formstein).

Diese Verpflichtung beruht nicht allein auf der allgemeinen Pflicht zum
Schutz fremder Rechtsgiiter. Sie ist vielmehr Ausdruck der gesteigerten Ge-

fahrdungslage, der technische Schutzrechte typischerweise ausgesetzt sind.
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Anforderungen
BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 — ,Glasfasern II*

AN

Kraft seiner Verantwortung fir die Organisation und Leitung des Ge-
schiftsbetriebes und der damit verbundenen Gefahr, dass dieser so eingerich-
tet wird, dass die Produktion oder Vertriebstétigkeit des Unternehmens die fart-
lautende Verletzung technischer Schutzrechte Dritter zur Folge hat, ist der ge-
setzliche Vertreter einer Gesellschaft deshalb grundsétzlich gehalten, die gebo-
tenen Uberpriifungen zu veranlassen oder den Geschéftsbetrieb so zu organi-
sleren, dass dle Erflillung dieser Pflicht durch daflir verantwortliche Mitarbelter
gewahrleistet ist. Er muss insbesondere daflir sorgen, dass grundlegende Enf-
scheidungen Uber die Geschafistatigkeit der Gesellschaft nicht ohne seine Zu-
stimmung erfolgen und dass die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb be-
trauten Mitarbeiter der Gesellschaft die gebotenen Vorkehrungen treffen, um
eine Verletzung fremder Patente zu vermeiden.

Anforderungen
BGH, Urteil vom 15.12.2015, X ZR 30/14 — ,Glasfasern II*

AN

Vielmehr obliegt gegebenenfalls dem gesetzlichen Vertreter der verlet-
Zzenden Gesellschaft eine sekundare Darlegungslast hinsichtlich der Frage, wie
er den ihm obliegenden Pflichten nachgekommen ist. Hierbei hat er gegebenen-
falls insbesondere darzulegen, weshalb er keinen Anlass hatte, sich eine Ent-
scheldung Ober die angegriffenen Handlungen vorzubehalten, und welche or-
ganisatorischen Malknahmen er ergriffen hat, um eine Schutzrechtsverletzung

durch Mitarbeiter des Unternehmens zu verhindermn.
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Gleiss Lutz
Anforderungen

Differenzierung nach Stellung im Wirtschaftsleben

Hersteller Sortimenter/Handelsunternehmen

= Uneingeschrankte FTO-Pflicht

= FTO des Zulieferers?

= Nicht per se freigestellt

= Uberpriifung der FTO des
Lieferanten

= Eigene FTO bei Anhaltspunkten

Inléndischer Importeur: Spediteure und Lagerhalter

= FTO bei konkreten

= Uneingeschrankte FTO-Pflicht 0 . .
; Hinweisen

= FTO des Lieferanten?

= Zumutbare MaRnahmen zur
= Haftungsfreistellungsklausel genigt nicht Aufklarung

Gleiss Lutz
Anforderungen

Exkurs: Pflichtenprogramm des auslandischen Vorlieferanten

Auslandischer Lieferant
= Lieferung nur ins Ausland
= Beteiligung an Patentverletzung des B ?

GRUR 2009, 1142
MP3-Player-Impart

BGH GRUR 2015, 467 BGH GRUR 2002, 599

GRUR 2017, 785 / — Audiosignalcodierung — Funkuhr |
Abdﬁ:hl‘sysiem /

Haftung (+)

Haftung bei Verletzung von
Schutzpflichten
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Gleiss Lutz

Ja: K%aftung

Anforderungen

Exkurs: Pflichtenprogramm des auslandischen Vorlieferanten
BGH, Urteil v. 16. Mai 2017 — X ZR 120/15 — Abdichtsystem:

Nein: g bei
weiter ferung

Gleiss Lutz
Anforderungen

Zusammenfassung

— Geschaftsfuhrer von reinen Vertriebsunternehmen / Handelsunternehmen sind prinzipiell ,aus dem
Schneider” (soweit sie nicht selbst importieren);

— Geschaftsfuhrer von produzierenden / importierenden Unternehmen miissen darlegen kénnen, dass
und in welcher Weise sie ihrer Garantenpflicht nachgekommen sind (sekundare Darlegungslast);

— Unternehmen muss dokumentieren, dass es so organisiert ist, dass die Geschéaftsfiihrung die
gebotenen Uberpriifungen, ob die Erzeugnisse oder Verfahren Patentrechte verletzen, veranlasst
und die mit Entwicklung, Herstellung und Vertrieb betrauten Mitarbeiter Vorkehrungen treffen, um
eine Verletzung von Patentrechten zu vermeiden;

=interne Richtlinien zu FTO Analysen und Patent Monitoring
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Gleiss Lutz
Umsetzung

Organisationspflicht der Geschaftsleiter

»[Seiner] Organisationspflicht genuigt der Vorstand bei entsprechender
Gefahrdungslage nur dann, wenn er eine auf Schadenspravention und
Risikokontrolle angelegte Compliance-Organisation einrichtet.“

(LG Minchen | v. 10.12.2013, ,Siemens/Neublrger®)

Gleiss Lutz
Umsetzung

Organisatorische Ausgestaltung

IP-Risikomanagement einrichten: Verantwortung festlegen:

= Richtlinien zur Durchfilhrung von FTOs = Horizontale Delegation: Klare

= Meldepflichten Verantwortlichkeit auf Geschaftsleiterebene

= Ggf. Schulungen = Vertikale Delegation an

\,‘q ] H " = geeignete Personen,
B = die mit ausreichend Kapazitaten und
Kompetenzen ausgestattet sind

ISION Grundsétze (BGH 2011): w

= Unabhangiger und qualifizierter Rechtsberater, —
ggf. eigene Patent-/Rechtsabteilung

= Offenlegung erforderlicher Informationen

gegenuber dem Rechtsberater Uberpriifung und Anpassung der

Compliance-Organisation:

= Plausibilitatskontrolle der Rechtsauskunft 2.B. Kontrollen, Sanktionierung von

Fehlverhalten, permanente Anpassung
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Gleiss Lutz
Umsetzung

DIN 77006:2019-12, Entwurf vom 22. November 2019: IP Managementsysteme - Anforderungen

? Keine Bindungswirkung

O

Kein ,Safe Harbour*
— Beachtung schlief3t Pflichtverletzung nicht

generell aus
Bedeutung von Priifungsstandards,
Best-Practice-Vorgaben und DIN- Anhaltspunkte fir die Ausgestaltung der
Normen Compliance-Organisation

Ermessensreduzierende Wirkung?

= Nicht per se

= Aber: Ermessen mdglicherweise
eingeschrankt, wenn Empfehlungen
— Expertenmeinungen wiedergeben
— den Marktstandard abbilden

Gleiss Lutz
Umsetzung

Risikokategorisierung

Eindeutig keine Benutzung Benutzung méglich
(erteilte Schutzrechte) (Patentanmeldungen)
270%
Benutzung diskussionswiirdig Eindeutige Benutzung
(Auslegungsfragen; (erteilte Schutzrechte)
Rechtsbestandsfragen;
Lizenzfragen: SEPs/FRAND) $30%
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Handlungsprogramm

NESESNES

IP-Compliance / IP-Risikomanagement (Organisation + Richtlinien)
Patent Monitoring und eigene FTO durch Patentabteilung

Gdf. Einholen einer externen FTO

Bei Handlungsbedarf: Sorgfiltige Abwagung der Optionen

Dokumentation der Informationsgrundlage und Abwégung
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Umgehungslésung

Verschiebung des
Markteintritts

Lizenzverhandlungen

Nichtigkeitsangriff

Gleiss Lutz




Standorte

Berlin

FriedrichstralRe 71
10117 Berlin
Deutschland

T +49 30 800979-0

F +49 30 800979-979

Diisseldorf

Dreischeibenhaus 1
40211 Dusseldorf
Deutschland

T +49 211 54061-0
F +49 211 54061-111

Frankfurt

Taunusanlage 11
60329 Frankfurt
Deutschland

T +49 69 95514-0

F +49 69 95514-198

Hamburg

Hohe Bleichen 19
20354 Hamburg
Deutschland

T +49 40 460017-0
F +49 40 460017-28

Miinchen

Karl-Scharnagl-Ring 6
80539 Miinchen
Deutschland

T +49 89 21667-0
F +49 89 21667-111

Stuttgart

LautenschlagerstraRe 21

70173 Stuttgart
Deutschland

T +49 711 8997-0
F +49 711 855096

Gleiss Lutz

Briissel

Rue de Loxum 25
1000 Brissel
Belgien

T +32 2 551-1020
F +32 2 551-1039

www.gleisslutz.com
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Rolf W. Einsele

MODERATION

Institution/Position:

Patentanwalt
Associate Partner der IP-Kanzlei Meissner Bolte & Partner GbR, Miinchen

Wissenschaftlicher/beruflicher Werdegang:

Studium des Allgem. Maschinenbaus an der HTWG Konstanz

Verschiedene Industriepositionen, u.a.:

1976 — 1993 Leiter Patente, Marken, Lizenzen Braun AG, Kronberg

1993 — 2006 Leitung Intellectual Property Management Daimler AG, Stuttgart

Derzeitige Arbeitsfelder:
Patente, Geschmacksmuster, Marken, Lizenzen, Verletzungsverfahren, Gutachten

Sonstige Aktivitdten:

Lehrauftrag ,,Patentmanagement® an der OTH Amberg-Weiden seit WS 2008/2009

Lehrauftrage ,,Schutzrechtsmanagement®, ,,Schutz von Innovationen®, , Lizenzmanagement* Universitat/
Management Center Innsbruck seit 2005

Lehrauftrag ,,Patente und Patentstrategien von Industrieunternehmen® Universitat Karlsruhe/Karlsruher
Institut fiir Technologie von 1996 bis 2010

Ehrenprdsident VPP — Prdsident 2000 bis 2007

Vizeprdsident GRUR — Deutsche Vereinigung fiir gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (2000
bis Sept. 2011)

Past President/Vorstands-/Beiratsmitglied LES-D

Mitautor beim Patentrechtskommentar Fitzner/Lutz/Bodewig (4. Auflage Klauer/M&hring 2012 — ISBN
978 3 8006 3591 7 — Verlag C.H. Beck — Franz Vahlen)

Vielfache Vortragstatigkeit und Veroffentlichungen zum gewerblichen Rechtsschutz
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