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Patentverwertung: Lizenzmodell oder Schutzgelderpressung?
Innovativem Mittelstand droht der GAU

Dr. Heiner Flocke, patentverein.de e.V.

Das Lizenzmodell eines weltweit bekannten Elektronik-Konzerns klingt segensreich oder
zynisch. Man will insbesondere den Mittelstand teilhaben lassen am eigenen Patentport-
folio, das man als einer der patentaktivsten Grol3konzerne aufgebaut hat. Mit einer
Heerschar von Anwalten erreicht man offensichtlich Profit in dreistelliger Millionenhdhe
mit der Lizensierung seiner derzeit mehrere tausend Schutzrechte umfassenden Patent-
macht.

Die Methoden zur Lizenzanbahnung bewerten die vermeintlichen Nutzniel3er ganzlich
anders. Der kreative Patentverwerter schickt seine Rechtsanwalte auf die einschlagigen
Messen und bietet die Lizenzen fur Hersteller und Handler an, begleitet von Briefen im
Tenor ,Wir halten tausende von Patenten in Ihrem Geschéftsbereich, die Sie wahrschein-
lich verletzen. Mit Zahlung von 5% (bis zu 9%) des Umsatzes lassen wir Sie in Frieden,
sonst drohen Verletzungsverfahren auf Unterlassung und Schadensersatz®. Man will sich
einhergehend zunachst eine Vertraulichkeitserklarung unterschreiben lassen, wohl um
die Vertragsverhandlungen geheim zu halten. Konkrete Verletzungsvorwirfe mit Angabe
von Patentangaben erfolgen nur in Ausnahmen, man begntigt sich mit dem pauschalen
Angebot zur Abhilfe der Bedrohung.

Eine Auflistung auf der Homepage des Patentinhabers mit angeblich zahlenden Lizenz-
nehmern ist beeindruckend aber fehlerhaft und man bezieht eigene Wettbewerber per
bestehender Cross-Lizenz gleich mit ein. Ein Bezug der Komponenten des Patentinha-
bers enthebt nicht der geforderten Lizenzzahlung bei ihrer angeblich patentgemafien
Verwendung. Die bedrohten, meist mittelstandischen Firmen verwenden derartige
Komponenten in eigenen weiterentwickelten Geraten und Systemen oder handeln damit.
Auch Kleinstunternehmen unter 1 Million Euro Jahresumsatz werden vom Konzern zum
Lizenzmodell aufgesucht und entsprechend angeschrieben.

Den auf den Jahresumsatz mit Endprodukten bezogenen Lizenzsatz bezeichnen be-
troffene Firmen in einem umkampften Markt als ruinds; er scheint aber verhandelbar zu
sein. Zur Uberprifung der Umsétze eines Lizenznehmers will der Konzern regelmafig
Mitarbeiter ins Haus schicken; die Vertrage gelten nur fir einen alteren Patentbestand
und nicht gleichzeitig fir neue und laufende Patentanmeldungen. Das Lizenzangebot gilt
unabhangig vom Bestand der Patente, die teilweise bereits erfolgreich angegriffen und
vernichtet wurden. Eine Auswabhlliste der wohl wichtigsten Patentfamilien mit dem
jeweiligen Rechtsstand wird vom Patentverein laufend aktualisiert und den Mitgliedern
auf Anfrage zur Verfugung gestellt — ohne Anspruch auf Richtigkeit und Vollstandigkeit.

Falls dieses ,Lizenzmodell“ Schule macht, droht der mittelstandischen Industrie der GAU,
da auch Mitbewerber des Konzerns uber ein groldes Patentportfolio oder auch ,Dickicht*

von mehr oder weniger gleichwertigen Schutzrechten verfiigt. Andererseits verhindern
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die Konzerne den Kampf der Giganten durch nicht 6ffentliche Cross-Lizenzen, d.h. durch
Nichtangriffspakte. Ob diese Vertrage den Vorgaben des Kartellrechts oder des Arbeit-
nehmer-Erfindungsgesetzes gentigen, ist nicht nachprifbar, erscheint aber zumindest
zweifelhaft. Die grol3en Patentinhaber vermeiden damit gegenseitig Auseinandersetzun-
gen zur Glltigkeit ihrer Patente. Dabei ist bekannt, dass das Bundespatentgericht, das
DPMA und das Européaische Patentamt in Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren Patente
in hoher Zahl fur nichtig erklaren bzw. widerrufen. Griinde sind mangelnde Erfindungsho-
he und fehlende Neuheit, die der Prifer im Patentamt nicht erkannt hatte. Solche Ertei-
lungen waren damit zu Unrecht erfolgt.

Die gute Nachricht ist, dass bisher keine der angedrohten Verletzungsklagen losgetreten
wurde. Allerdings werden die Betroffenen in regelméfigen Abstanden von den Anwalten
diesbeziglich ,kontaktiert".

In Verletzungsprozessen, die sich auf konkrete Produkte und Streitpatente beziehen,
entscheiden zwei Instanzen Uber Unterlassung und Schadensersatz. Allein mit pauscha-
len und undifferenzierten Verletzungsvorwurfen aus einem Patentportfolio liel3e sich
dagegen von einem Angreifer kein Titel vor einem Zivilgericht erwirken.

Einige angesprochene Unternehmen haben offensichtlich der Bedrohung nachgegeben
und Lizenzzahlungen vereinbart. Eine Losung gegeniiber anderen Grol3konzernen mit
ahnlichem Patentportfolio, die das Lizenzmodell evtl. beispielgebend kopieren kénnten,
ist damit allerdings nicht erreicht.

Fur viele der betroffenen Firmen ist allein die Hohe der Forderung eine existenzielle
Gefabhr, sie sind aber einhellig emport Gber die Methode, die sie als Schutzgelderpres-
sung empfinden. Einige Unternehmen sind in die Offentlichkeit gegangen (s. ZDF in
Frontal21 vom 24.05.2016), andere fuhren Nichtigkeitsklagen gegen einzelne ausgesuch-
te Patente. In Italien vereinigen sich bereits Betroffene und bilden eine Phalanx mit
Abwehrmafinahmen. In Deutschland fuhrt u.a. der Patentverein die Interessen auch
patentstrategisch zusammen und bietet sich als Ansprechpartner an. Hier werden
Expertisen gebundelt mit Unterstitzung durch Rechts- und Patentanwalte.

Der Patentverein geht davon aus, dass weder dem Patentinhaber noch den Patentam-
tern an einer Eskalation gelegen sein kann, in der das Patentsystem in der 6ffentlichen
Wahrnehmung in Frage gestellt wird.

Angst vor Patenten zu haben ist offensichtlich nicht unberechtigt. In den missbrauchli-
chen Auswuichsen des Patentsystems sieht Dr. Heiner Flocke, Vorstand des Patentver-
eins, die groRte Bedrohung fur den innovativen produzierenden Mittelstand. Ein wirksa-
mer Rechtsschutz gegeniiber der Patenterteilung fehlt. Taktierer und Trolle fihren das
Patentsystem ad absurdum. Patentinhaber-freundliche Verletzungsurteile ergehen zu oft,
ohne die patentgerichtliche Validierung abzuwarten. Diese widerruft haufig Patente
wegen fehlender Neuheit oder mangelnder erfinderischer H6he, erklart damit ihre
Erteilung fir nichtig und deklassiert ein zuvor ergangenes Verletzungsurteil als Fehlurteil.
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Die Idee der Schaffung eines EU-Patentsystems ist grundsatzlich zu begruf3en. Das
beschlossene neue europaische Patentsystem bestehend aus dem neuen Einheitlichen
Patentgericht und dem Patent mit einheitlicher Wirkung bietet zwar die Moglichkeit der
Vereinheitlichung von Verletzungs- und Uberpriifungsverfahren, wird aber mit seinen
WahImoglichkeiten und Optionen das Patentsystem noch komplizierter machen und
spezialisierte Anwaélte erfordern, d.h. auch die Kosten erhéhen. Patentklagern wird neben
dem bekannten ,Forum-Shopping“ durch das neue Europaische Patent mit einheitlicher
Wirkung auch ein ,Law-Shopping“ eréffnet. Das alles wird dem Mittelstand nicht gerecht,
der sich gemessen an den Anmeldezahlen im Verhaltnis zur Grol3industrie weiter aus
dem Patentsystem zurtickzieht, damit aber in ein gefahrliches Abseits gerat. Mehr als
50% der Patentanmeldungen entfallen auf nur 3% der Anmelder als Konzerne. Selbsthil-
fe und SchutzmalRhahmen sind gefragt, die darauf abzielen, das Risiko des Angreifers
aus zweifelhaften Patenten deutlich zu erhéhen.

Innovation braucht insbesondere im produzierenden Mittelstand mehr denn je ,Freedom
to Operate“ und keine Behinderung durch zudem oft zweifelhafte Patente, die zu einer
Patentflut anschwellen oder Patentdickichte bilden. Zweifelhaft, da die derzeitige Vernich-
tungsrate vor den Einspruchs- und Patentgerichten zwischen 30 und 70% auffallend hoch
ist, d.h. ,jedes zweite erteilte Patent ist potenziell rechtswidrig®.

Patentamter allein werden diese Defizite im System kaum beheben kdnnen oder wollen,
aber warum Verletzungsrichter sich oft ohne technische Gutachter auf die vermeintliche
Qualitat und Validitat der Patente verlassen, bleibt ein Rétsel. Eine Patentvernichtung
nach griindlicher Uberpriifung erfolgt oft erst nach mehreren, nicht selten uber finf
Jahren: zu spat fur den Beklagten im Verletzungsverfahren. Auch zweifelhafte Patente
geben vom ersten Tag ihrer Erteilung dem Patentinhaber einen durchsetzbaren Aus-
schlief3lichkeitsanspruch, der tangierte Neuprodukte praktisch unverkéuflich macht und
Existenzen vernichten kann. Andererseits besteht fiir den Patentinhaber und Angreifer im
Verletzungsverfahren nur ein geringes und kalkulierbares Kostenrisiko. Er Glbernimmt bei
einer Niederlage vor deutschen Gerichten je nach Streitwert vergleichsweise moderate
Gerichts- und Anwaltskosten, kann aber allein durch die Klageerhebung ihn stérende
Innovationen Dritter beschadigen und vom Markt fernhalten.

Einer Bedrohung durch Patente kann kein Hersteller aus dem Weg gehen, der seine
Produkte beispielsweise im Internet weltweit bewirbt. Damit ist sein Produkt am Ort

der Bewerbung aus dort geltenden Patenten angreifbar. Wer darauf setzt, die Angriffe vor
Gericht abzuwehren oder das Patent zu vernichten, braucht einen langen Atem und kann
in der Zwischenzeit sein Produkt praktisch nicht vermarkten. Jedenfalls droht bei gericht-
licher Niederlage Unterlassung und Vernichtung von Waren neben Schadensersatz
beispielsweise in Form der Herausgabe des Unternehmergewinns. Falls er nach einem
rechtskraftigen Verletzungsurteil das Patent vor dem Patentgericht vernichten kann, wird
es umgekehrt schwer, Schadensersatz zu erreichen, z.B. flir kaum nachweisbaren
entgangenen Gewinn.
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Einer vorsorgenden Verteidigungsstrategie kommt daher existenzielle Bedeutung
insbesondere fir den meist kapitalschwacheren Mittelstand zu. Neben Vorschlagen zum
Selbstschutz engagiert sich der Patentverein u.a. mit einem Gesetzesentwurf zum
vorlaufigen Rechtsschutz gegentber der Patenterteilung und erarbeitet Strategien zur
Erh6hung des Klagerisikos fiur den Patentinhaber.

Es muss ,weh tun“, aus schwachen Patenten anzugreifen. Zunehmender Missbrauch
und weltweite Klagewellen bringen inzwischen das vom Ansatz her verniinftige Patent-
system in Misskredit. Bis zu einer Reform kénnte es aber manchen Mittelstandler die
Existenz kosten.

Auch im konkreten Fall des hier kritisierten ,Lizenzmodels® bestehen folgende Ab-
wehrstrategien fur den betroffenen Mittelstand.

1. Vereinigung

Interessen sind zu bundeln zur Vertretung in Organisationen wie dem Patentverein.
Klassische Industrieverbande sind dagegen oft gepragt von den grof3en Beitragszahlern
und Konzernen und habe die kritischen Patentthemen bisher ausgeklammert.

2. Offentlichkeit

Mittelstand und Verbraucher kbnnen gegeniber offensichtlichen oder auch nur empfun-
denen Missstanden und Ungerechtigkeiten wirksam agieren. Image-Schaden missen
auch GrofR3konzerne ernst nehmen.

3. Nichtigkeitsklagen vor Patentgerichten

Dieser Weg ist durchaus mihsam, langwierig und teuer und richtet sich immer nur gegen
einzelne Dornen in einem Dickicht. Auf der anderen Seite bestehen aber rein statistisch
gute Chancen zur Vernichtung einzelner Patente, die die Qualitdt im Ganzen in Zweifel
ziehen kénnen.

4. Anwaltliche Recherchen gegeniiber dem Stand der Technik

Eine Interessensgemeinschaft kann anwaltliche Aufgaben bindeln und finanzieren,
Stand der Technik gegeniber den wichtigsten Streitpatenten des Patentinhabers zu
ermitteln, um diese in ihrer Qualitat und Bestandskraftigkeit zu beurteilen. Weiterhin sind
vermeintlich verletzende Produkte abzugrenzen gegenuber den Streitpatenten.

5. Crowd Sourcing

Gegen storende Patente Dritter werden im Internet Dienste angeboten, weltweit nach
Fundstellen zu suchen. Dabei wird der neuheitsschadliche ,tédliche Treffer” gegen
das erteilte Patent finanziell belohnt als Anreiz, z.B. fir Studenten, Patentprufer,
Technikexperten und Ingenieure. Zusétzlich zu den Recherchen in Patentschriften
ermittelt Crowd Sourcing auch &lteren Stand der Technik aus weltweiter Literatur, die
der Patentprufer bei seiner Erteilung wegen der Flle der Schriften gar nicht

erkennen konnte.

Eine Interessensgemeinschaft kann gezielt ein ganzes Blundel von Patenten zum Crowd
Sourcing ausschreiben und auf weltweiten Stand der Technik zum Erteilungszeitpunkt
abklopfen.
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6. Patent-Versicherung

Der Patentverein ist im Gesprach mit der Assekuranz, zumindest fur den Verteidigungs-
fall in Patentstreitigkeiten ein Angebot zu unterbreiten. Ein Interessensverbund erhalt hier
ein deutliches Gewicht.

7. Risiko fur den Angreifer

Das Risiko eines Angreifers auf Schadensersatz kann deutlich erhdht werden, wenn

er auch den entgangenen Gewinn wahrend der Verletzungsverfahren einbeziehen
muss. Dazu wird die Bestatigung von Kunden bendétigt, Produkte wegen des schwelen-
den Patentstreits nicht erworben bzw. alternativ investiert zu haben. Der Patentverein
schlagt einen Pool vor, derartige Zusagen rechtlich abzusichern, die der Angreifer als
Risiko bertcksichtigen muss.

Ein weiteres Risiko fur einen Klager, der auch mit schwachen Patenten aus seinem
Patent-Portfolio droht, besteht darin, aus einem Pool heraus gleichzeitig gegen viele
dieser Patente Nichtigkeitsklagen einzureichen. Der Patentinhaber wéare gezwungen,
Ruckstellungen zu bilden und zu bilanzieren. Damit wiirde Druck der Finanzabteilung auf
die innerbetrieblichen Patentabteilungen entstehen, insbesondere in borsennotierten
Unternehmen oder solchen, die zum Verkauf stehen.

Eine friedliche Losung ist immer vorteilhaft und oft wesentlich wirtschaftlicher als ein
jahrelanger Rechtsstreit mit ungewissem Ausgang. Diese Einsicht muss aber auch beim
Patentinhaber und Lizenzanbieter bestehen, der sich im vorgenannten Fall bisher den
versprengten und eher finanzschwachen Mittelstand ausgesucht hat. Fir eine ausgewo-
gene Verhandlungsposition auf Augenhohe erscheint eine Interessensgemeinschatt
unerlasslich.

Bodenheim, Marz 2018
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