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EinfUhrung

Deutsche Patente und Gebrauchsmuster
sowie europaische Patente mit Wirkung in
Deutschland vermitteln ihrem Inhaber das
Recht, ein Erzeugnis, welches Gegen-stand
des Patents oder Gebrauchsmusters ist,
alleine, also unter Ausschluss Dritter,
herzustellen, anzubieten, in Verkehr zu
bringen oder zu gebrauchen oder zu den
genannten Zwecken entweder einzufihren
oder zu besitzen (Erzeugnisschutz). Sofern
es sich beim Schutzgegenstand des Patents
um ein Verfahren handelt, ist es jedem Dritten
verboten, dieses Verfahren anzuwenden oder
zur Anwendung in Deutschland anzubieten,
sofern er im letztgenannten Fall weif3 oder

es aufgrund der Umstande offensichtlich ist,
dass die Anwendung des Verfahrens verboten
ist (Verfahrensschutz).



Jedem Dritten ist es verboten,
Erzeugnisse anzubieten, in Verkehr
zu bringen oder zu gebrauchen oder
zu den genannten Zwecken entweder
einzufiihren oder zu besitzen, die
unmittelbar durch ein geschiitztes
Verfahren hergestellt wurden (Schutz
des Verfahrenserzeugnisses).

Diese Broschiire soll einen kurzen
Uberblick iiber den Gang der wich-
tigsten gerichtlichen Verfahren sowie
iiber die jeweiligen Voraussetzungen
unter Beriicksichtigung strategischer
Aspekte geben. Die folgende Darstel-
lung bezieht sich auf Patente, gilt jedoch
fiir Gebrauchsmuster im Wesentlichen
entsprechend.

1. Schutzgegenstand

Im Falle eines geschiitzten Erzeugnisses fallt
nicht nur die Benutzung des Erzeugnisses als
Ganzes unter den Patentschutz, sondern auch
das in Deutschland erfolgende Angebot oder
die Lieferung von Mitteln, die sich auf ein
wesentliches Element der Erfindung beziehen,
wenn der Dritte wei3 oder es aufgrund der
Umsténde offensichtlich ist, dass diese Mittel
dazu geeignet und bestimmt sind, fiir die
Benutzung der Erfindung in Deutschland
verwendet zu werden (mittelbare Patentverlet-
zung). Ferner kann auch die Benutzung eines
von den konkreten Merkmalen des Patentan-
spruchs abweichenden Erzeugnisses unter
dem Gesichtspunkt der dquivalenten
Benutzung eine Patentverletzung darstellen.

Patentanmeldungen geben hingegen

noch keine Ausschlussrechte. Eine veroffent-
lichte Patentanmeldung kann jedoch, die
spatere Erteilung eines Patents vorausgesetzt,
ab ihrer Verofentlichung bereits Entschadi-
gungsanspriiche auslosen, sofern Dritte den
Gegenstand der Patentanmeldung zu diesem
Zeitpunkt benutzen.

1. Schutzgegenstand



2.Rechte aus dem Patent

2.1 Rechte bei Patentverletzung

2. Rechte aus dem Patent

2.1 Rechte bei Patentverletzung

Liegt eine Verletzung eines Patentrechts vor,
hat der Patentinhaber bzw. der exklusive
Lizenznehmer gegen den Verletzer grundsétz-
lich folgende Anspriiche:

Fiir die Berechnung des Schadensersatzan-
spruchs hat der Patentinhaber bzw. der exklusive
Lizenznehmer die Wahl zwischen drei verschie-
denen Schadensersatzberechnungsmethoden:

Obwohl die Lizenzgebiihr die einfachste Art der
Berechnung des Schadensersatzes ist, wird mehr
und mehr die Berechnung nach dem Verletzer-
gewinn gewahlt, seitdem es dem Verletzer nicht
mehr gestattet ist, Gemeinkosten, welche dem
Verletzerprodukt nicht unmittelbar zugeordnet
werden konnen, von der Gewinnberechnung
abzuziehen, mit der Folge, dass der Patent-
verletzer seinen Gewinn mit den Verletzungs-
handlungen nicht mehr beliebig herunter
rechnen kann. Schwierig bleibt bei dieser
Berechnungsmethode der Nachweis der Kausa-
litat zwischen Patentverletzung und (einem Teil
der) Gewinnerzielung, also der Nachweis, den
der Klédger zu erbringen hat, dass die Benutzung
des Patents der entscheidende Grund fiir die
bzw. einen Teil der Gewinnerzielung war.
RegelmiBig wird ein erheblicher Anteil der
Gewinnerzielung auf andere Griinde zuriick-
zufithren sein, wie etwa gute Geschiftsbezie-
hungen des Verletzers zu seinen Kunden,
besondere Werbe- und Vetriebsbemiihungen
oder besondere Servicedienstleistungen. Ein
entsprechendes Problem stellt sich auch im
Rahmen der Berechnungsmethode des
entgangenen Gewinns.



Im Rahmen der Geltendmachung der konkre-
ten Schadensersatzsumme im sogenannten
Hoheprozess, das sich als separates Verfahren
an das Feststellungsverfahren anschlieft,
kann der Klager lange Zeit die Art der Berech-
nungsmethode wihlen und zwischen den
Berechnungsmethoden wechseln, indem er
diese hilfsweise gestaffelt geltend macht.

2.2 Erstbegehungsgefahr

Fehlt es an einer bereits begangenen Patent-
verletzung, kann dennoch ein Unterlassungs-
an-spruch gegen einen Dritten gegeben sein,
wenn konkrete Tatsachen vorliegen, aus denen
sich ergibt, dass eine Verletzung des Patents
durch den Dritten unmittelbar bevorsteht (sog.
Erstbegehungsgefahr), wie Vorbereitungshand-
lungen oder die Beriihmung des Dritten, zur
Benutzung des Patents berechtigt zu sein.

3. Ermittlung des Sachverhalts — Beweis
der Patentverletzung

3.1 Darlegungs- und Beweislast

Fiir ein erfolgreiches gerichtliches Vorgehen
gegen Patentverletzer ist eine sorgfiltige
Ermittlung und Aufbereitung des Verletzungs-
sachverhalts durch den Schutzrechtsinhaber
notwendig. Im Verletzungsprozess gilt der
Beibringungsgrundsatz, d.h. das Gericht
entscheidet ausschlieBlich iiber die von den
Parteien vorgetragenen Tatsachen und stellt
keine eigenen Ermittlungen an. Deshalb

miissen alle die Patentverletzung begriinden-
den Tatsachen durch den Kliger rechtzeitig,
am besten bereits bei Klageerhebung dem
Gericht vorgetragen werden. Der Parteivortrag
muss dabei so detailliert sein, dass das Gericht

2.2 Erstbegehungsgefahr
3. Ermittlung des Sachverhalts -

Beweis der Patentverletzung

3.1 Darlegungs- und Beweislast

ohne weitere Ermittlungen tiber die Verlet-
zungsfrage entscheiden kann, falls der klageri-
sche Tatsachenvortrag unbestritten bleibt bzw.
als wahr unterstellt wird (Schliissigkeit).

Notwendig ist insbesondere die konkrete
Bezeichnung des angegriffenen Produkts

oder Verfahrens, Zeit und Ort der Verletzungs-
handlung sowie Name und Anschrift des
Verletzers. Die Verletzungshandlung muss
dabei einen Bezug zur Bundesrepublik
Deutschland aufweisen. Im Regelfall muss sie
dort begangen worden sein.

Zu Beginn des Verfahrens geniigt es, wenn der
Klager die die Patentverletzung begriinden-
den Tatsachen vortragt. Nur falls und soweit
diese Tatsachen vom Beklagten detailliert
bestritten werden, muss der Kldger die Tatsa-
chen beweisen, wobei in prozessualer Hinsicht
ausschlieBlich die Beweismittel Urkunden,
Sachverstédndige, Zeugen, Inaugenscheinnahme
und Parteivernehmung zur Verfiigung stehen.
Daher ist es empfehlenswert, die Nachweise der
Verletzungshandlung bereits zu Prozessbeginn
im Einzelnen zu dokumentieren. Bei Zeugen
bietet es sich an, Gedichtnisprotokolle anferti-
gen zu lassen, um abgesichert zu sein, falls der
Zeuge spater nicht mehr zur Verfiigung steht.
Bei Informationen aus dem Internet empfiehlt
es sich insbesondere, diese sofort zu speichern 7



3.2 Beweisgewinnung

4. Vorgehensweise im Falle
einer Patentverletzung

4.1 Abmahnung

oder auszudrucken, da Internetseiten ohne
weiteres geloscht oder verdndert werden kon-
nen und somit das Risiko besteht, dass diese
zu einem spiteren Zeitpunkt fiir eine Beweis-
fithrung nicht mehr zur Verfiigung stehen.

Sollten nicht geniigend Informationen iiber
die Verletzung verfiigbar sein und sollten
diese mit zumutbarem Aufwand auch nicht
beschafft werden konnen, besteht die
Moglichkeit der Beweisgewinnung in
einem separaten Verfahren oder auch im
Rahmen des Verletzungsprozesses.

3.2 Beweisgewinnung

Sofern Anhaltspunkte vorliegen, die eine
Verletzung des Schutzrechts als hinreichend
wahrscheinlich erscheinen lassen, kann vom
Verletzer die Vorlage von Urkunden und die
Besichtigung der Sache verlangt werden.
Dieser Besichtigungsanspruch kann gericht-
lich durchgesetzt werden. Dies ist auch im
Wege einer einstweiligen Verfiigung moglich,
die von den Gerichten bei Begriindetheit
regelméaBig innerhalb weniger Arbeitstage
ohne vorherige Anhorung bzw. Information
des Verletzers erlassen wird.

Naihere Informationen zum Thema Besichtigungs-
anspruch finden Sie in unserer Broschiire ,,Beweis-
sicherung durch Besichtigung in Patentsachen®.

4. Vorgehensweise im Falle einer Patent-
verletzung

Bei Vorliegen einer Patentverletzung hat der
Patentinhaber bzw. der exklusive Lizenznehmer
folgende Moglichkeiten sein Recht durchzusetzen:

4.1 Abmahnung

Eine Abmahnung ist ein auBergerichtliches,
regelmiBig durch einen Rechts- oder Patentan-
walt iibersandtes Schreiben, durch welches der
Gegner aufgefordert wird, die Patentverletzun-
gen in Zukunft zu unterlassen und hieriiber
eine rechtsverbindliche Erklarung (,,Unterlas-
sungs- und Verpflichtungserklarung*)
abzugeben. Die Erklarung, Verletzungshand-
lungen in Zukunft zu unterlassen, muss

dabei ernsthaft sein. Dies ist regelmaBig erst
dann anzunehmen, wenn sich der Gegner in
dieser Erklarung verpflichtet, im Falle der
weiteren Benutzung des Patents eine ange-
messene Vertragsstrafe an den Patentinhaber
bzw. den exklusiven Lizenznehmer zu bezahlen.

Sollte der Abgemahnte auf die Abmahnung
nicht reagieren oder sich weigern, eine Unter-
lassungs- und Verpflichtungserklarung abzu-
geben, hat der Rechtsinhaber die Moglichkeit,
nicht aber die Pflicht der gerichtlichen Geltend-
machung seiner Rechte. Umgekehrt kann der
Abgemahnte gegen den Schutzrechtsinhaber
Klage auf Feststellung der Nichtverletzung
erheben (sog. negative Feststellungsklage), um
seine Rechtsposition bestitigen zu lassen.



Um das Risiko einer negativen Feststellungs-
klage zu vermeiden, kann der Rechtsinhaber
statt der Abmahnung eine Berechtigungsanfrage
versenden (lassen), die sich von der Abmahnung
dadurch unterscheidet, dass sie kein Unterlas-
sungsverlangen enthalt. Sie fragt also gewis-
sermaBen lediglich an, warum der Gegner sich
berechtigt fiihlt, die angesprochenen Hand-
lungen zu begehen, woraus sich ihr Name ergibt.

Abmahnungen oder Berechtigungsanfragen sind
nicht immer ratsam, weil sie den Verletzer war-
nen und dazu veranlassen konnen, proaktiv Ge-
genangriffe vorzubereiten, z.B. Validititsangriffe
oder einen so genannten ,,italienischen Torpedo®.

4.2 Einstweilige Verfiigung

In dringenden Fillen besteht die Moglichkeit,
dem Verletzer im Wege einer einstweiligen Ver-
fligung die Benutzung des Patents zu untersagen.
Die deutschen Gerichte entscheiden regelmaBig
innerhalb weniger Werktage iiber den Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfligung, ggf. auch
ohne Anhorung bzw. Information des Verletzers.
Die einstweilige Verfiigung ist jedoch nur eine
vorlaufige Entscheidung und kann ein Hauptsa-
cheverfahren nur ausnahmsweise ersetzen.

Nihere Informationen zum Thema einstweili-
ge Verfiigung finden Sie in unserer Broschiire
»Einstweilige Verfiigung®.

4.3 Hauptsacheverfahren 4.2 Einstweilige Verfiigung
4.3 Hauptsacheverfahren
Der Patentinhaber bzw. der exklusive Lizenz-

nehmer kann allerdings auch sofort — also

ohne eine Abmahnung auszusprechen oder

eine einstweilige Verfligung zu beantragen —

Hauptsacheklage erheben.

Die Rechtsbesténdigkeit des Klagepatents wird
im Verletzungsverfahren iibrigens nicht beur-
teilt. Hierfiir sind ausschlieBlich das Deutsche
Patent- und Markenamt bzw. das Europiische
Patentamt in Einspruchsverfahren und das
Bundespatentgericht (in erster Instanz) und
der Bundesgerichtshof (in zweiter Instanz) in
Nichtigkeitsverfahren zustiandig. Das Ein-
spruchs- bzw. Nichtigkeitsverfahren ist vom
Verletzungsverfahren unabhingig. Daher ist es
haufig moglich, dass das Verletzungsverfahren
zeitlich vor dem Einspruchs- oder Nichtigkeits-
verfahren entschieden wird.

Das Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren
kann das Verletzungsverfahren jedoch
beeinflussen. Sollte das Verletzungsgericht

eine Verletzung des Patents annehmen und
gleichzeitig mit iiberwiegender Wahrschein-
lichkeit von der mangelnden Rechtsbestandig-
keit des Klagepatents ausgehen, kann es das
Verletzungsverfahren bis zum erstinstanzlichen
oder auch rechtskriftigen Abschluss des Ein-
spruchs- oder Nichtigkeitsverfahrens aussetzen.

Nihere Informationen zur Priifung der Rechts-
bestandigkeit von Patenten finden sich in den
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Broschiiren ,Validitatsverfahren in Deutsch-

land“ und ,, Europiisches Einspruchsverfahren®.

5. Prozessuale Aspekte
5.1 Gerichtsstand

Fiir Patentverletzungsverfahren, sowohl
Hauptsache- als auch einstweilige Verfiigungs-
verfahren, sind 12Landgerichte in Deutschland
zustandig, bei denen spezielle Kammern fiir
Patentstreitsachen bestehen.

Die Klage muss entweder am Sitz bzw.

am Wohnsitz des Beklagten oder am Ort

der Verlet-zungshandlung erhoben werden.
Letzterer liegt iiberall dort, wo ein Angebots-
empfanger seinen Firmen- bzw. Wohnsitz
hat. Bei Angeboten im Internet hat der
Klager im Regelfall die Wahl zwischen allen
12 Patentstreitgerichten.

5.2 Aktivlegitimation

Die Rechte aus dem Patent kénnen vom Patent-
inhaber oder dem exklusiven Lizenznehmer im
eigenen Namen geltend gemacht werden. Ein
einfacher Lizenznehmer kann die Rechte aus
dem Patent nur dann Dritten gegeniiber geltend
machen, wenn er hierzu vom Patentinhaber
oder vom exklusiven Lizenznehmer erméchtigt
wurde und ein eigenes rechtliches Interesse an
der gerichtlichen Geltendmachung hat.

5.3 Zustellung der Klageschrift

Die Klageschrift wird dem Beklagten vom
Gericht zugestellt. Sofern der Beklagte seinen
Sitz bzw. Wohnsitz im Ausland hat und fiir ihn
noch kein deutscher Prozessvertreter bestellt
ist, muss die Zustellung der Klageschrift

im Ausland erfolgen. Etwaige notwendige
Ubersetzun-gen miissen zunéchst auf Kosten
des Klagers angefertigt werden. Es existieren
verschiede-ne internationale Vereinbarungen
iiber die Durchfiihrung von Zustellungen im
Ausland. In Abhéngigkeit vom Zustellungsland
kann die Zustellung zwischen 2 und 12 Mona-
ten dauern. Um diese Zeit verzogert sich ein
Patentverletzungsprozess gegeniiber dessen
iiblichem Lauf.

Mit der Zustellung der Klageschrift an den
Beklagten wird dieser aufgefordert, sich zur
Klage zu erklaren. Da jegliche Erklarungen
nur durch einen in Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwalt erfolgen konnen, muss der
Beklagte hierfiir einen Rechtsanwalt beauf-
tragen. Diese Beauftragung hat zur Folge, dass
weitere Dokumente direkt an den beauftragten
Rechtsanwalt zugestellt werden kénnen, ohne
dass Ubersetzungen hierfiir durch das Gericht
bzw. den Kléger anzufertigen sind.



5.4 Instanzen/Verfahrensdauer

Hauptsacheklagen in Patentverletzungssachen
werden erstinstanzlich vor spezialisierten
Patentstreitkammern der 12 spezialisierten
Landgerichte verhandelt. Diese sind mit jeweils
drei Richtern besetzt, die juristisch ausge-
bildet und regelmaBig seit mehreren Jahren
mit Patentverletzungsverfahren befasst sind.
Lediglich in Ausnahmefillen haben die Richter
auch ein technisches Studium absolviert. Falls
das Gericht nicht in der Lage ist, relevante
technische Fragen selbst zu beurteilen, wird ein
technischer Sachverstdndiger beauftragt. Die
Neigung zur Beauftragung eines Sachverstian-
digengutachtens variiert dabei von Landgericht
zu Landgericht. Im Einzelfall kann die Vorlage
eines Privatgutachtens durch den Kliager
hilfreich sein, um das technische Verstiandnis
des Gerichts zu unterstiitzen und so die
Beauftragung eines Sachverstiandigen durch
das Gericht moglichst zu vermeiden.

Im Rahmen der ersten Instanz miissen grund-
satzlich alle relevanten Tatsachen und Verteidi-
gungsmittel vorgetragen werden, da der Vortrag
neuer Tatsachen in der Berufungsinstanz nur
unter strengen Voraussetzungen moglich ist.
Lediglich Tatsachen, die wéhrend der ersten
Instanz noch nicht bekannt waren und auch
nicht hitten bekannt sein miissen, konnen
unproblematisch erstmalig in der Berufungs-
instanz vorgetragen werden.

Die Akte des Gerichts ist nicht 6ffentlich ein-
sehbar. Lediglich die miindliche Verhandlung ist

offentlich. Sofern im Rahmen der miindlichen
Verhandlung Geschaftsgeheimnisse der Parteien
zu diskutieren sind, kann die betroffene Partei
den Ausschluss der Offentlichkeit beantragen.
Die Verfahrensdauer der ersten Instanz vor den
Landgerichten ist unterschiedlich und variiert

iiber die Zeit. Ublicherweise liuft das Verfahren
zwischen 8 und 15 Monaten. Die Beauftragung
eines Sachverstindigengutachtens verzogert
das Verfahren meist um 9 bis 12 Monate.

Falls die Einholung eines Sachverstiandigengut-
achtens angeordnet wird, haben beide Parteien

im Ubrigen die Gelegenheit, schriftlich zum
schriftlichen Gutachten des Sachverstdndigen
Stellung zu nehmenDer Sachverstandige kann

in einer miindlichen Verhandlung sowohl vom 1

5.4 Instanzen/ Verfahrensdauer
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Gericht als auch von den Parteien zu seinem
Gutachten befragt werden.

Nach Erlass des erstinstanzlichen Urteils durch
das Landgericht hat die unterlegene Partei die
Moglichkeit, innerhalb eines Monats Berufung
zum Oberlandesgericht einzulegen, die dann
innerhalb von zwei Monaten zu begriinden ist.
Die ebenfalls spezialisierten Senate der Ober-
landesgerichte sind mit drei Richtern besetzt,
die juristisch ausgebildet sind und regelmaBig
kein technisches Studium absolviert haben.
Das Berufungsverfahren ist keine neue Tatsa-
cheninstanz. Das Berufungsgericht entscheidet
lediglich iiber die im landgerichtlichen
Verfahren bereits vorgetragenen Tatsachen
und tiber solche neuen Tatsachen, deren
Vortrag in der Berufungsinstanz zuléssig ist.

Das Berufungsverfahren vor den Oberlandesge-
richten dauert regelméBig zwischen 15 und 24
Monaten. Sollte die Einholung eines Sachver-
standigengutachtens notwendig werden, verlan-
gert sich das Verfahren um bis zu 12 Monate. Der
Verfahrensablauf entspricht im Wesentlichen
demjenigen des erstinstanzlichen Verfahrens.

Das Berufungsurteil kann nur noch unter sehr
engen Voraussetzungen vor dem Bundesge-
richtshof mit der Revision angegriffen werden.
Das Verfahren vor dem Bundesgerichtshof
dauert meist 2 bis 3 Jahre.



6. Kosten

Der Klager ist verpflichtet, die Gerichtskosten
der ersten Instanz bereits bei Klageeinreichung
zu entrichten. Ohne Zahlung der Gerichtskos-
ten wird das Gericht dem Beklagten die Klage
nicht zustellen. Sofern der Beklagte seinen

Sitz bzw. Wohnsitz im nicht-deutschsprachi-
gen Ausland hat und auch keinen deutschen
Prozessvertreter benannt hat, muss die Klage
iibersetzt am Sitz bzw. Wohnsitz des Beklagten
im Ausland zugestellt werden. Die Kosten fiir
die Ubersetzung der Klageschrift sind ebenfalls
bei Klageeinreichung vom Kléger zu entrichten.

Klager, die ihren Sitz bzw. Wohnsitz nicht in
einem Land der Européischen Union oder in
einem Land der Européischen Wirtschafts-
gemeinschaft haben, konnen auf Antrag des
Beklagten ferner verpflichtet werden, fiir den
diesem im Falle des Obsiegens zustehenden
Anspruch auf Ersatz von Verfahrenskosten
Sicherheit durch Hinterlegung von Bargeld oder
Stellung einer Bankbiirgschaft zu leisten.

Die unterliegende Partei hat der obsiegenden
Partei deren gesetzliche Rechts- und Patent-
anwaltsgebiihren, die von ihr verauslagten
Gerichtskosten sowie deren notwendige Auslagen
wie etwa Reise- und Ubersetzungskosten zu
erstatten. Die Hohe der gesetzlichen Gerichts-
und Anwaltsgebiihren wird nach einem gesetzlich
festgelegten Schliissel berechnet, welcher sich

am Streitwert des Verfahrens, d.h. am wirtschaft-
lichen Wert des Streits orientiert. Der Streitwert
wird vom Gericht festgesetzt. Das Gesamtkosten-

risiko setzt sich damit aus den Gerichtskosten,
den gegnerischen gesetzlichen Anwaltskosten
und notwendigen Auslagen sowie den eigenen
Anwaltskosten und Auslagen zusammen.

Der Streitwert typischer Patentverletzungs-
verfahren betrigt zwischen EUR500.000 und
EUR5.000.000,00. Das Kostenrisiko eines
erstinstanzlichen Verfahrens betragt somit
etwa zwischen EUR75.000 und EUR230.000.
In seltenen Fillen kann der Streitwert bis zu
EUR30.000.000 (gesetzlicher Hochstwert bis
zu dem die Gebiihren steigen) betragen, womit
auch das gesamte Kostenrisiko steigt.

Die Kosten des Berufungsverfahrens liegen
etwa 30 % iiber den Kosten der ersten Instanz.
Die Kosten des Revisionsverfahrens vor dem
Bundesgerichtshof liegen etwa doppelt so hoch
wie diejenigen des erstinstanzlichen Verfahrens.

Die dem Gegner zu erstattenden Kosten werden
vom Gericht im sog. Kostenfestsetzungs-
verfahren festgesetzt. Das Kostenfestsetzungs-
verfahren wird im Anschluss an die jeweilige
Instanz durchgefiihrt, ist ein rein schriftliches
Verfahren und schliefit mit dem sog. Kosten-
festsetzungsbeschluss ab, welcher gegen den
Gegner vollstreckt werden kann.

13
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7. Vollstreckung der
Entscheidung des Gerichts
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7. Vollstreckung der Entscheidung des
Gerichts

Rechtskraftige Entscheidungen des Gerichts
konnen von der obsiegenden Partei vollstreckt
werden, d.h. der Gegner kann aufgefordert
werden, den Tenor des Urteils mit sofortiger
Wirkung zu beachten und etwaige im Urteil
festgestellte Handlungen vorzunehmen (bspw.
Auskiinfte zu erteilen oder Waren zu vernich-
ten). Sofern die gerichtliche Entscheidung noch
nicht rechtskraftig ist — dies ist immer dann
der Fall, wenn gegen das Urteil ein Rechtsmit-
tel (Berufung, Revision) eingelegt wurde oder
noch eingelegt werden kann —, kdnnen die
Urteile regelmafBig gegen Sicherheitsleistung
vorlaufig vollstreckt werden. Die Hohe der
Sicherheits-leistung wird vom Gericht fest-
gesetzt und orientiert sich — in Ermangelung
detaillierter Angaben zum Vollstreckungsscha-
den durch den Beklagten — regelmif3ig an der
Hohe des Streitwerts. Sicherheitsleistung kann
durch Hinterlegung oder durch Ubergabe einer
Bankbiirgschaft, welche die obsiegende Partei zu
beschaffen hat, an den Gegner erbracht werden.

Sollte ein vorlaufig vollstrecktes, nicht rechts-
kraftiges Urteil vom Berufungs- oder Revisi-
onsgericht rechtskriftig aufgehoben werden,

hat der Klager dem Beklagten die durch die
Vollstreckung entstandenen Schiaden zu erset-
zen. Aus diesem Grunde sollte vor der vorlaufi-
gen Vollstreckung eines Urteils das Risiko der
spateren Urteilsaufhebung sowie die moglichen

Schaden durch die Vollstreckung abgeschitzt
und dem Nutzen einer vorlaufigen Vollstre-
ckung gegeniibergestellt werden.

Die obsiegende Partei ist nicht verpflichtet, ein
Urteil vorlaufig zu vollstrecken. Ferner muss
das Urteil auch nicht in seinem gesamten Um-
fang vollstreckt werden. Es ist auch moglich,
lediglich einzelne Bestandteile des Urteils zu
vollstrecken (z.B. nur den Auskunftsanspruch).
In Einzelfillen kann das Gericht, auf Antrag
der unterliegenden Partei, die vorlaufige
Vollstreckung des Urteils untersagen. Dies
kommt etwa dann in Betracht, wenn durch die
vorlaufige Vollstreckung irreparable Schaden
drohen, die im Falle der Aufhebung des Urteils
nicht wieder gutgemacht werden kénnten. Ein
solcher Vollstreckungsschutz ist wiahrend des
Verfahrens geltend zu machen und wird, wenn
dieser begriindet ist, im Urteil angeordnet.



8. Zusammenfassung

Das deutsche Recht stellt schnelle und effek-
tive Mittel zur Durchsetzung der Rechte aus
Patenten zur Verfligung. Im internationalen
Vergleich kann man vor deutschen Gerichten
sehr schnell zu einem vollstreckbaren Unterlas-
sungsurteil gelangen. Durch die hohe Kompe-
tenz und Erfahrung der deutschen Gerichte,
die jahrlich mehr als 1.000 Patentstreitverfah-
ren bearbeiten, genieBen diese auch weltweit
einen sehr guten Ruf und dienen nicht selten
ausldandischen Gerichten als Anhaltspunkt

fiir ihre eigene Rechtsfindung.

Entscheidend fiir den Erfolg ist eine griindliche
strategische Vorbereitung und Planung durch in
Patentverletzungsverfahren erfahrene Rechts-
und Patentanwélte. BARDEHLE PAGENBERG
vereint beide Professionen seit Jahrzehnten in
einer Sozietét und stellt damit eine Beratung
durch langjahrig eingespielte Teams von recht-
lich und technisch hochqualifizierten Rechts-
und Patentanwélten zur Verfiigung.

Die Anwilte unserer Sozietit verfiigen tiber
umfangreiche Erfahrung in Patentverletzungs-
verfahren und kénnen Sie bei der Wahrneh-
mung Threr Interessen sowohl durch die
auBergerichtliche Vertretung oder der Vertre-
tung vor Gericht als auch bei Einigungsgespra-
chen mit dem Gegner unterstiitzen. Eine gut
organisierte Bliroverwaltung und die routi-
nemaBig gelibte besondere Sorgfalt unserer

Mitarbeiter garantieren einen zuverlassigen
Umgang mit Betriebsgeheimnissen und
sonstigen sensiblen Informationen. Dariiber
hinaus bieten wir iiber unsere Biiros in Paris
und Barcelona auch die Moglichkeit an, 1ande-
riibergreifende MaBnahmen ,,aus einer Hand*“
durchzufiihren. Fiir Verfahren in anderen
Staaten arbeiten wir mit einem in vielen Jah-
ren der Zusammenarbeit etablierten Netzwerk
auslandischer Kollegen zusammen.

8. Zusammenfassung

15



16

© 2021 BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB

BARDEHLE PAGENBERG Partnerschaft mbB, Patentanwélte Rechts-
anwilte ist eine Partnerschaft mit Sitz in Miinchen, eingetragen im
Partnerschaftsregister des Amtsgerichts Miinchen unter der Nummer 1152.

Unsere Biiros sind im jeweiligen Land als rechtlich unabhéngig von den
anderen Linderbiiros haftende Gesellschaften titig.

Alle Rechte vorbehalten, insbesondere die des Nachdrucks, der Wieder-
gabe auf fotomechanischem oder dhnlichem Wege und der Speicherung
in Datenverarbeitungsanlagen ohne vorherige Genehmigung von
BARDEHLE PAGENBERG.

Der Inhalt dieser Publikation stellt keine Rechtsberatung dar.
BARDEHLE PAGENBERG iibernimmt keine Haftung fiir die in dieser
Publikation oder in der Website www.bardehle.com enthaltenen
Informationen.

02/2021






Kontakt

Miinchen
Prinzregentenplatz 7
81675 Miinchen

T +49.(0)89.928 05-0

F +49.(0)89.928 05-444
info@bardehle.de

Diisseldorf

Breite Strafie 27

40213 Diisseldorf

T +49.(0)211.478 13-0
F +49.(0)211.478 13-31
info@dus.bardehle.de

Paris

SO Square Opéra

5 rue Boudreau

75009 Paris

T +33.(0)1.53 05 15-00
F +33.(0)1.53 05 15-05
info@bardehle.fr

Barcelona

Avenida Diagonal 420, 1° 12

08037 Barcelona
T +34.(0)93.4 57 61 94
F +34.(0)93.4 57 62 05
info@bardehle.es

www.bardehle.com

Yusarn Audrey
Singapore Office

24 Raffles Place
#27-01 Clifford Centre
Singapur 048621

T +65.(0)63.58 28 65
F +65.(0)63.58 28 64
enquiries@yusarn.com

YUSARN
AUDREY

IP Strategists + 1P Lawyers +



