Patentierte Industriestandards

Wann Unternehmen ein Recht haben, sie - gegen Gebuhren -
Zu nutzen.

Fur ein Unternehmen ist es ein grol3er Erfolg, wenn die eigene Entwick-
lung zum Industriestandard wird. Denn eine solche Marktposition
zwingt die Konkurrenz dazu, eigene Entwicklungen aufzugeben und
dem Standard zu folgen. Erhalt das Unternehmen aulerdem auf diese
Entwicklung Patente, dann kann es den Markt alleine bedienen. Denn
Patente geben dem Patentinhaber die Moglichkeit, andere von der Nut-
zung der Erfindung auszuschlieflen. Dadurch kann das Unternehmen
sein Monopol ausbauen und entsprechend hohe Preise verlangen.

Dies steht jedoch in einem gewissen Widerspruch zum Sinn und Zweck
eines Industriestandards. Denn Standards tragen zur Vereinheitlichung
von Produkten bei, was zu einer geringeren Marktsegmentierung und
somit zu mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern und damit letztlich
zu sinkenden Preisen fuhrt.

Neues Urteil des Bundesgerichtshofs

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat fur Konstellationen, in denen sich
Patentinhaber von Industriestandards und Patentverletzer gegentber-
stehen, nun eine Entscheidung getroffen, die zukunftig verbindliche
Mal3stdbe setzt. Hintergrund fur das Urteil vom 6. Mai 2009 (KZR
39/06): In letzter Zeit hatten sich die Falle gehauft, in denen Unter-
nehmen, die von Patentinhabern wegen der Benutzung eines Patents
auf Patentverletzung in Anspruch genommen wurden, sich mit dem
Hinweis verteidigt haben, man musse den Standard und damit das Pa-
tent benutzen, um uberhaupt am Markt teilnehmen zu kénnen. Man
habe also letztlich einen Anspruch auf die Nutzung des fremden Pa-
tents, weil die Durchsetzung des Patents kartellrechtswidrig sei. Denn
mittels des Patents werde der Zugang zu einem Markt verwehrt, bei
dem die Nutzung des Standards und damit des Patents zwingend sei.
Dies durfe aber nicht untersagt werden.

Gleicher Zugang fur alle

Der BGH hat durch sein Urteil dem Patentinhaber grundséatzlich das
Recht zuerkannt, sein Patent auch dann durchzusetzen, wenn es einen
Standard schutzt. Verletzer konnen daher nicht unter bloRem Verweis
auf den Standard beanspruchen, das Patent zu benutzen. Es besteht
kein grundsatzlicher Anspruch auf Zugang zu einem Standard, der pa-
tentiert ist. Gleichzeitig hat der BGH aber auch klare Grundsatze auf-
gezeigt, wann der Patentinhaber einem dritten Unternehmen doch Zu-
gang zum Standard gewahren und damit die Nutzung des Patents er-
lauben muss.



Immer zu beachten ist dabei das kartellrechtliche Diskriminierungsver-
bot. Danach muss ein marktbeherrschendes Unternehmen den Zugang
zu dem Markt, den es beherrscht, zu gleichen Bedingungen gewahren.
Es ist daher zwar nicht verpflichtet, Uberhaupt einem anderen Unter-
nehmen den Zugang zu gewahren. Wenn es dies aber tut, dann muss
dieser Zugang auch fur alle anderen Unternehmen zu gleichen Bedin-
gungen maoglich sein.

Fir den Fall eines Patents auf einen Industriestandard bedeutet dies:
Hat der Patentinhaber einem Unternehmen eine Lizenz an seinem Pa-
tent erteilt, welches einen Standard schitzt, dann ist er verpflichtet,
auch anderen Unternehmen zu vergleichbaren Bedingungen eine Lizenz
einzuraumen.

Unbedingtes Vertragsangebot notig

Damit auf diese Weise der Verletzung von Patenten aber nicht Tur und
Tor geo6ffnet wird, hat der BGH weitere Bedingungen formuliert. Denn
das Gericht wollte vermeiden, dass Patentverletzer lediglich ihre Be-
reitschaft zum Abschluss eines Lizenzvertrages fur den Fall ankindi-
gen, dass das Patentverletzungsverfahren negativ fur sie ausgeht.
Deshalb muss der Nutzer des patentierten Standards ein unbedingtes —
also nicht mehr rucknehmbares — Angebot zum sofortigen Abschluss
eines Lizenzvertrages machen. Ansonsten lage das Risiko beim Patent-
inhaber, zunachst einen langen Patentverletzungsprozess fuhren zu
mussen, um erst an dessen erfolgreichen Ende eventuell an Lizenzge-
buhren zu gelangen. Damit der Patentinhaber einer solchen »Erpres-
sung« entgeht, muss das Lizenzvertragsangebot bedingungslos erfol-
gen. Erst dieses fuhrt dazu, dass der Patentinhaber sich entscheiden
kann, einen Patentverletzungsprozess zu beenden oder erst gar nicht
zu beginnen und stattdessen das Lizenzvertragsangebot anzunehmen.
Denn nur wenn das Vertragsangebot unbedingt ist, ist der Patentinha-
ber ausreichend gesichert, weil er durch Annahme des Angebots un-
mittelbar einen Lizenzvertrag abschlieBen kann.

Ein unbedingtes Vertragsangebot alleine reicht aber zur erfolgreichen
Verteidigung gegen den Patentverletzungsvorwurf nicht aus. Vielmehr
muss das Angebot inhaltlich so gestaltet sein, dass es auf dem Niveau
der Lizenzvertrage liegt, die der Patentinhaber mit anderen Unterneh-
men abgeschlossen hat. Denn der Patentinhaber muss sich nicht auf
Vertragsangebote einlassen, die ihm geringere Einnahmen bringen.

Ist dagegen der Nutzer des Standards der Meinung, dass sein Angebot
ausreichend und die Lizenzforderung des Patentinhabers tUberhoht ist,
so muss er nicht die Lizenzgebuhr in seinem Vertragsangebot bezif-
fern. Nach Auffassung des BGH ist es dann ausreichend, dass er anbie-
tet, eine Lizenzgebuhr zu zahlen, deren H6he nach billigem Ermessen
und damit letztlich durch ein Gericht entschieden werden kann.



Zahlung bei Nutzung

Um aber auch hier der Gefahr vorzubeugen, dass der Patentverletzer
den Patentinhaber durch ein Taktieren hinh&lt und das Patent weiter
nutzt, ohne dass dies zunachst zu weiteren Konsequenzen fur ihn fuhrt
und der Patentinhaber letztlich seinen Lizenzgebuhren nachlaufen
muss, hat der BGH noch eine weitere Verpflichtung fir den Nutzer des
Patents festgelegt. Damit der Patentverletzer sich Uberhaupt auf sein
Angebot eines diskriminierungsfreien Lizenzvertrages berufen kann,
muss er sich auch an die Regelungen des von ihm angebotenen Li-
zenzvertrages halten, wenn er schon mit der Benutzung des Patents
begonnen hat. Dies bedeutet, dass er sofort entsprechende Berichts-
pflichten Uber Verkaufe der lizenzierten Produkte einzuhalten und ins-
besondere Lizenzgeblhren zu zahlen hat.

Patentinhaber sollten auf die Gestaltung der ersten Lizenzver-
trage achten

Daraus zeigt sich, dass es sehr vorteilhaft fur Unternehmen ist, wenn
patentgeschitzte Entwicklungen zu Industriestandards werden. Denn
es besteht keine Pflicht fur den Patentinhaber, Lizenzen an Patenten zu
erteilen. Nur wenn einem dritten Unternehmen eine Lizenz eingeraumt
wurde, haben auch andere Unternehmen Anspruch auf Erteilung einer
Lizenz zu gleichen Bedingungen. Daher sollte der Patentinhaber darauf
achten, dass gerade die ersten Lizenzvertrdge vorteilhaft sind. Denn
diese bilden den Malistab, an dem sich die nachfolgende Lizenzertei-
lung orientiert.

Aus Sicht der anderen Marktteilnehmer ist ein Zugang zum patentier-
ten Standard erst dann eroffnet, wenn Uberhaupt Lizenzen vom Pa-
tentinhaber erteilt worden sind. Um aber einen Anspruch auf Nutzung
des Patents zu haben, reicht dies alleine nicht aus. Vielmehr muss der-
jenige, der das Patent nutzen will, ein unbedingtes Lizenzvertragsan-
gebot abgegeben, das der Patentinhaber sofort annehmen kann. Soll
auBBerdem auch bereits die Nutzung des Patents aufgenommen werden,
muss schliellich umgehend mit der Zahlung von Lizenzgebuhren be-
gonnen werden, die dem Lizenzvertragsangebot entsprechen. Andern-
falls droht die erfolgreiche Inanspruchnahme wegen Patentverletzung
durch den Patentinhaber.
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