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Mit dieser Ausgabe unseres Newsletters informieren wir darüber, wie das 
Einheitspatent (auch bekannt als „Gemeinschaftspatent“ oder „EU-Patent“) und das 
Einheitliche Patentgericht (auch bekannt als „Gemeinschaftspatentgericht“) weiter 
Form annehmen und wie der BGH die Haftung bei mittelbarer Patentverletzung 
ausweitet.  

Anschließend stellen wir Ihnen Rechtsanwalt Adrian Kleinheyer vor, der unser Team 
im Bereich Marken-, Design-, Urheber- und Wettbewerbsrecht verstärkt. Er wird Sie 
über neue Eintragungs- und Recherchemöglichkeiten im Bereich des Designschutzes 
informieren.  

Das Projekt eines einheitlichen, EU-weiten Patentschutzes nimmt weiter 
Form an  
 
Der Vorbereitende Ausschuss für das Einheitliche Patentgericht hat Mitte des Jahres 
einen Entwurf veröffentlicht, in dem erstmals konkrete Zahlen für einige Gebühren 
genannt sind. Auch wenn es sich nur um einen Entwurf handelt, der noch von den 
beteiligten Kreisen diskutiert wird, lässt sich nun erstmals abschätzen, wie hoch die 
Gebühr sein könnte, die fällig ist, um wirksam das „Opt-Out“ zu erklären: vorge-
schlagen wurden € 80. 
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NEUE ENTWICKLUNGEN ZUM EINHEITSPATENT/  
EINHEITLICHEN PATENTGERICHT 

BGH VERSCHÄRFT HAFTUNG BEI MITTELBARER  
PATENTVERLETZUNG 

HABM ERWEITERT ANGEBOT ZUR ANMELDUNG 
UND RECHERCHE VON DESIGNS 

 
von Jochen Sties und Adrian Kleinheyer 
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Zum Hintergrund: Das Gemeinschaftspatentgericht wird, wenn die zugehörigen 
Abkommen in Kraft treten, nicht nur für die zukünftig zu erteilenden EU-Patente 
zuständig sein, sondern auch für EP-Patente unabhängig davon, ob diese erst in der 
Zukunft erteilt werden oder bereits erteilt wurden. Dies bedeutet in der Praxis, dass 
ein EP-Patent, für das die Einspruchsfrist abgelaufen ist und das nach heutigem 
Stand nur noch mühsam in den jeweiligen Ländern mit separaten Nichtigkeitsklagen 
angegriffen werden kann, künftig mit einer zentralen Nichtigkeitsklage angegriffen 
werden kann. Diejenigen Patentinhaber, die es bei der alten Zuständigkeit belassen 
möchten, können innerhalb einer Übergangszeit von vorerst sieben Jahren erklären, 
dass für ihre EP-Patente wie bisher die nationalen Gerichte zuständig sein sollen 
(„Opt-Out“). Damit sind nach Ablauf der Einspruchsfrist bzw. nach Abschluss eines 
Einspruchsverfahrens wie bisher allein die nationalen Gerichte zuständig, um über 
die Rechtsbeständigkeit der nationalen Teile eines EP-Patents zu entscheiden. 
Allerdings kann, wenn ein Opt-Out erklärt wurde, das EP-Patent auch nur national 
mit Wirkung für das jeweilige Land durchgesetzt werden.  

Auch wenn es nicht logisch erscheint, dass Patentinhaber eine Gebühr zahlen müs-
sen, um den Status Quo bei der gerichtlichen Zuständigkeit aufrechtzuerhalten, liegt 
die vorgeschlagene Gebühr unterhalb der Werte, über die vielfach spekuliert wurde.  

Erste Anhaltspunkte gibt es nun auch hinsichtlich der Gerichtskosten für ein Patent-
verletzungsverfahren vor dem Gemeinschaftspatentgericht und der Kosten, die der 
obsiegenden Partei von der unterlegenen Partei zu erstatten sind.  

Die Gerichtskosten für eine Verletzungsklage sollen sich zusammensetzen aus einer fixen 
Grundgebühr von € 11.000, zu der eine variable Gebühr hinzukommt, wenn der Streit-
wert bestimmte Schwellen überschreitet. Hier einige Beispiele für die variable Gebühr:  

Streitwert bis € 1 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 5.000 
Streitwert bis € 2 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 15.000 
Streitwert bis € 5 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 30.000 
Streitwert bis € 10 Mio.: die variable Gebühr beträgt € 55.000 

Hinsichtlich der Kostenerstattung gilt, dass die unterlegene Partei der obsiegenden 
Partei die für das Verfahren notwendigen Kosten zu erstatten hat. Beispiele für die 
Deckelung sind:  

Streitwert bis € 250.000: die Deckelung beträgt € 50.000 
Streitwert bis € 500.000: die Deckelung beträgt € 75.000 
Streitwert bis € 1 Mio.: die Deckelung beträgt € 150.000 
Streitwert bis € 2 Mio.: die Deckelung beträgt € 200.000 
Streitwert bis € 8 Mio.: die Deckelung beträgt € 600.000 

Die Kostenerstattung ist absolut auf € 3 Mio. gedeckelt (für Streitwerte oberhalb von 
€ 50 Mio.).  

Der Grundgedanke, dass die unterlegene Partei der obsiegenden Partei Kosten 
erstatten muss, ist aus dem deutschen Verfahren bekannt. Neu ist aber, dass die zu 
erstattenden Kosten sich nicht schematisch anhand des Streitwerts bestimmen (und 
häufig geringer sind als der tatsächliche Aufwand), sondern dass die tatsächlich 
entstandenen Kosten zu erstatten sind (jedenfalls solange sie vom Gericht als 
angemessen angesehen werden und die durch die Kostendeckelung vorgegebene 
Grenze nicht überschreiten).  
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Die Kosten, die für eine Klage vor dem Gemeinschaftspatentgericht anfallen, dürften 
grundsätzlich höher sein als für ein nationales deutsches Verletzungsverfahren, 
insbesondere wenn der Beklagte die Rechtsbeständigkeit des geltend gemachten 
Patents angreift. Der höhere Aufwand resultiert u.a. aus der straffen Zeitschiene für 
die verschiedenen Erwiderungen. Der zeitliche Ablauf für ein Verletzungsverfahren 
vor dem Einheitlichen Patentgericht, in dem der Beklagte die Rechtsbeständigkeit 
des geltend gemachten Patents angreift und der Patentinhaber die Ansprüche ändert, 
ist nachfolgend wiedergegeben:  

 

 

 

Für ein Verfahren vor dem Gemeinschaftspatentgericht mit einem Streitwert von z.B. 
€ 1 Mio. muss der Verlierer damit rechnen, der Gegenseite Kosten bis zur Erstat-
tungsgrenze von € 150.000 zu erstatten. Bei einer nationalen Verletzungsklage mit 
paralleler Nichtigkeitsklage sind der Gegenseite dagegen Kosten von insgesamt rund 
€ 50.000 zu erstatten.  

Wenn der Schwerpunkt der patentverletzenden Handlungen in Deutschland liegt, gibt 
es wohl wenige Gründe, sich an das Gemeinschaftspatentgericht zu wenden; das 
deutsche Verletzungsverfahren ist international als effizient, vorhersehbar und 
kostengünstig anerkannt. Wenn dagegen eine Unterlassung für mehrere Länder der 
EU erwirkt werden soll, dürfte das Gemeinschaftspatentgericht ein effizienteres 
Vorgehen ermöglichen.  

BGH erleichtert Klagen bei mittelbarer Patentverletzung mit Auslandsbezug 

Eine mittelbare Patentverletzung liegt vor, wenn ein Dritter, der nicht zur Benutzung 
der Erfindung berechtigt ist, im Inland ein wesentliches Element der Erfindung zur 
Benutzung der Erfindung im Inland liefert. Dies war als „doppelter Inlandsbezug“ 
bekannt: Der mittelbare Patentverletzer musste das wesentliche Element der Erfin-
dung im Inland liefern, und die Erfindung musste im Inland rechtswidrig benutzt 
werden.  
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Mit der Entscheidung „Audiosignalcodierung“ (BGH, X ZR 69/13) vergrößert der BGH 
den Kreis der Personen, die wegen mittelbarer Patentverletzung in Anspruch ge-
nommen werden können. Es wurde entschieden:  

„Wer im Ausland ein Mittel, das sich auf ein wesentliches Element der Er-
findung bezieht, an einen Dritten liefert, der es mit seinem Wissen und 
Wollen zur Benutzung der Erfindung in Deutschland weiterliefert, veran-
lasst eine Lieferung des Mittels im Geltungsbereich des Patentgesetzes.“ 

Der BGH verweist in diesem Zusammenhang ausdrücklich auf das strafrechtliche 
Instrument der Neben- und Mittäterschaft und stellt fest, dass 

- derjenige in vollem Umfang schadensersatzpflichtig ist, der als Nebentäter 
einen Tatbeitrag zur Patentverletzung leistet,  

- es nicht darauf ankommt, ob dieser Tatbeitrag im Ausland und damit außer-
halb des Geltungsbereichs des Patentgesetzes geleistet wird,  

- ein Tatbeitrag auch bereits darin liegen kann, die Handlungen eines Dritten, 
die zur Patentverletzung führen, nicht zu unterbinden.  

Gestützt auf diese Rechtsprechung kann künftig jeder, der einen (merklichen) 
Beitrag zur Patentverletzung in Deutschland leistet, verantwortlich gemacht werden, 
selbst wenn der Beitrag ausschließlich im Ausland geleistet wird. Insofern gibt es 
nunmehr keinen Unterschied mehr zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patent-
verletzung: Ein merklicher Tatbeitrag führt zur Haftung für die Patentverletzung, 
auch wenn der Tatbeitrag im patentfreien Ausland erfolgt.  

Für den Patentinhaber eröffnet sich somit die Möglichkeit, auch bei mittelbarer 
Patentverletzung gegen Personen und Unternehmen vorzugehen, die ausschließlich 
im Ausland handeln.  

Die Rechtsprechung des BGH wirkt natürlich auch umgekehrt. Wer im patentfreien 
Ausland ein wesentliches Element einer in Deutschland patentierten Erfindung an 
einen Dritten liefert, kann von einem deutschen Gericht wegen Patentverletzung 
verurteilt werden, wenn der Lieferant weiß oder eigentlich wissen müsste, dass es 
später zur Patentverletzung in Deutschland kommt. Insofern sollte auch eine Person 
oder ein Unternehmen, die bzw. das nur im Ausland tätig ist, sich Gedanken über 
Patente machen, die (nur) in Deutschland in Kraft sind.  

 

FRAGEN? 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie 
gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder 
Jochen Sties (j.sties@prinz.eu) kontaktieren. 
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Rechtsanwalt Adrian Kleinheyer verstärkt unser Team  

Zum 1. Oktober 2015 hat sich Rechtsanwalt Adrian Kleinheyer unserer Kanzlei 
angeschlossen. 

Herr Kleinheyer hat an den Universitäten München und Genf Jura mit dem Schwer-
punkt „Geistiges Eigentum“ studiert. Nach Abschluss seines Referendariats mit 
Kanzleistationen in München und Los Angeles war er zunächst als Stipendiat am 
Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht und anschließend 
knapp drei Jahre als Rechtsanwalt in einer großen Münchner IP-Kanzlei tätig. 

Herr Kleinheyer berät in allen Angelegenheiten des Marken-, Design-, Urheber- und 
Wettbewerbsrechts. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Tätigkeit liegt auf der 
Anmeldung, Verteidigung und Durchsetzung von Designs. 

HABM erweitert Angebot zur Anmeldung und Recherche von Designs 

Das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) in Alicante hat zu Beginn des 
Monats das Online-Formular für Designanmeldungen überarbeitet und um einige 
technische Funktionen erweitert. 

Neu ist vor allem die Möglichkeit, im Rahmen der Anmeldung eine dreidimensionale 
Abbildung des Designs hochzuladen, um aus dieser die bis zu sieben für die Hinterle-
gung erforderlichen Ansichten anzufertigen. Zwar ist die 3D-Abbildung des Designs 
auch nach der Eintragung im Register einsehbar; maßgeblich für die Bestimmung des 
Schutzgegenstands bleiben aber weiterhin ausschließlich die hinterlegten Ansichten. 
Sofern von diesen Ansichten bereits fertige Bilddateien existieren, können diese ab 
sofort bequem per „drag-and-drop“ in das Anmeldeformular eingefügt werden. 

Für die schnelle Eintragung von Designs binnen 48 Stunden nach Anmeldung („Fast 
Track“) steht ebenfalls ein neues und kompaktes Vier-Schritte-Formular zur Verfügung.  

Bereits Mitte September hat das HABM bekannt gegeben, dass über die vom Amt 
angebotene Datenbank „Designview“ nunmehr auch eingetragene Designs aus den 
Registern der USA, Kanada und China recherchiert werden können. Insgesamt 
umfasst „Designview“ damit mehr als 8,7 Millionen Designs aus 36 nationalen und 
internationalen Designregistern. 

 

FRAGEN? 

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, können Sie 
gerne jederzeit Ihren persönlichen Ansprechpartner oder 
Adrian Kleinheyer (a.kleinheyer@prinz.eu) kontaktieren. 

         

 

 

 

Prinz & Partner mbB Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0 
Rundfunkplatz 2 Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211 
80335 München E-Mail: info@prinz.eu 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


