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Standardessentielle Patente bereiten Probleme bei der
Entwicklung des automatisierten Fahrens

In letzter Zeit bereitet der patentrechtliche Schutz gerade
der fiir Deutschland besonders bedeutsamen Industrie, der
Automobilindustrie, ganz erhebliche Schwierigkeiten. Fir-
men des Telekommunikationssektors besitzen Schutzrechte
an standardisierten Softwareerfindungen die
fiir das hochautomatisierte und erst recht fiir
das autonome Fahren erforderlich sind. Er-
klartermaBen soll der deutsche Automobil-
markt 40 bis 50 Milliarden an Lizenzgebiih-
ren hergeben. Diese schon gewaltige Summe
entsteht dadurch, dass die Lizenzgebiihren
im Zusammenhang mit dem Kaufpreis der
Fahrzeuge und nicht am Wert der Software-
erfindung berechnet werden.

Die zur Vermeidung den Wettbewerb behin-
dernder Monopolstrategien des Patentinha-
bers von den Normungsinstituten verlangte
FRAND-Erkldrung (Fair, Reasonable and
Non-Discriminatory) bereitet zumindest zur Zeit noch sehr
viel Schwierigkeiten.

Die FRAND-Erkliarung hat kartellrechtliche Bedeutung, so-
weit es zwischen dem Patentinhaber und dem Nutzer bzw.
Verletzer nicht zu einer Einigung kommt. Das Kartellrecht
mit seinem Verbot des Missbrauchs einer marktbeherr-
schenden Stellung ist nicht unbedingt das geeignete
Rechtsinstitut, weil schwer zu verstehen ist, dass das eine
Recht die Monopol- bzw. marktbeherrschende Stellung be-
griindet und ein anderes Recht diese Position wieder ein-
schriankt.

Je nachdem wie die Gerichte die FRAND-Erklarung aus-
legen, steht dann auch die Schutzwirkung des Patents oder
die Freihaltung der Mirkte im Vordergrund.

Der BGH verlangt ein unbedingtes Angebot, so ausgewo-
gen, dass der Berechtigte keinen Grund zur Ablehnung hat,
selbst eine Nichtangriffserklarung kann verlangt werden.

Anders der Europidische Gerichtshof. In dem dem vom
EuGH entschiedenen Vorlageverfahren zugrunde liegenden
Fall klagte Huawei gegen das Unternehmen ZTE vor dem
LG Diisseldorf u. a. auf Unterlassung einer Patentverletzung
und Schadenersatz.

Der EuGH entscheidet zunichst dahin, dass die Verhand-
lungsbereitschaft des Verletzers fiir sich genommen noch
nicht ausreicht, um eine Patentverletzungsklage zu verhin-
dern. Der EuGH senkt dann aber die Anforderungen an das
Verhalten des Patentverletzers im Vergleich
zu der bis dahin in Deutschland maBgeb-
lichen BGH-Entscheidung (,Orange Book
Standard”“) erheblich ab.

Anders wie in der Orange-Book Entschei-
dung des BGH entschieden ist es Angelegen-
heit, Obliegenheit, des Patentinhabers, sich
bei dem Verletzer zu melden, die Verletzung
konkret zu riigen - d.h. das verletzte Patent
und den Nutzungsumfang zu benennen -
und auch das erste Angebot zu machen.

Die vom BGH verlangte Verpflichtung des
Patentverletzers zur Benutzungsabrechnung
und Sicherheitsleistung wurde zwar besti-
tigt, aber doch erheblich modifiziert. Erst wenn weder das
Angebot des Verletzten noch das des Verletzers von der
jeweiligen Gegenseite akzeptiert wird, ist bei weiterer Nut-
zung Sicherheit zu leisten.

Ungeklart ist aber wieder die Hoher der nach FRAND-Be-
dingungen zu leistenden Sicherheit. Der EuGH verlangt
eine ,angemessene Sicherheit gemiB den in dem betreffen-
den Bereich anerkannten geschéftlichen Gepflogenheiten®“.

Unklar ist auch, auf welcher Grundlage die zu leistende
Sicherheit zu bemessen ist. Ist das (gegebenenfalls unfaire)
Angebot des SEP-Inhabers maBgeblich, oder das (vielleicht
zu niedrig angesetzte) Gegenangebot? Weiterhin nicht ge-
klart bleibt auch, wie im Falle unterschiedlicher Auffassun-
gen der Parteien dartiber, welche Art der Lizenzierung (z.B.
Blindelung mehrerer Patente, Stiicklizenz, umsatzabhingi-
ge Lizenz, etc.) den FRAND-Bedingungen entspricht, zu
verfahren ist.

Der EuGH hat auch klargestellt, dass bei der Berechnung
der vom Verletzer zu leistenden Sicherheit nicht nur die
kiinftigen, sondern auch die bereits erfolgten Benutzungs-
handlungen einzubeziehen sind. Das ist nicht per se richtig.
Der Patentinhaber wird zumindest in Landern die Verlet-
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zungs- und Nichtigkeitsprozesse trennen, wie dies in
Deutschland der Fall ist, sich an Verletzer wenden, die tiber
lange Zeit genutzt haben, um die Sicherheitsleistung in die
Hohe zu treiben und damit verbunden, den Verletzer ver-
handlungs- bzw. vergleichsbereit zu machen. Bis eine vom
Verletzer eingereichte Nichtigkeitsklage beschieden wird,
vergehen regelméBig Jahre.

Vielfach wird das SEP-Problem im Zusammenhang mit der
sog. essential facility-Rechtsprechung behandelt. Der Vor-
teil dieser Rechtsprechung fiir den Nutzer kénnte dann
darin liegen, dass mangels Schutzbereich keine Verlet-
zungshandlung vorliegt.

Die Lésung zur Eingrenzung einer Marktbeherrschung liegt
hier in der Unterscheidung zwischen vorgelagertem- bzw.
Hauptmarkt oder eigentlichem Markt und den nachgeord-
neten Markten. Der Schutzbereich fiir den Hauptmarkt
bleibt unangetastet, der fiir die Nebenmérkte nicht.
Allerdings zeigen die zahlreichen hierzu ergangenen Urtei-
le auf, dass diese Unterscheidung nach dem Sachverhalt
eher selten vorgegeben, sondern konstruiert war.

Wenn man dies fiir vertretbar hilt wird sicher diese Doktrin
helfen kénnen.

Das leitet dann auch zu den bislang sehr selten diskutierten
patentrechtlichen Lésungen tiber.

Das Erzeugnispatent mit seinem umfassenden, alle Verwen-
dungen einschlieBende Rechte, gibt es vielfach nicht mehr.

Softwarepatente, der Schutz von ja mathematisch erkléir-
baren Algorithmen, werden nicht als solche geschiitzt, son-
dern nur in ihrer konkreten Verbindung zu technischen
Vorgingen, die angegeben werden miissen, damit auch
eine technische Erfindung nachgewiesen ist. Die mathema-
tische Lehre ist vom Schutz ausgenommen. Es ist zumindest
fraglich, ob die Verwendung mdglicherweise zahlreicher,
bei der Anmeldung evtl. noch gar nicht bekannter oder
bewusster, Technologien die Anforderungen an Technizitét
erfiillt oder ob vielmehr die Entwicklung einer mathemati-
schen und damit schutzlosen Lehre im Vordergrund stand.
Als weiteres Beispiel konnen die Erfindungen auf dem Ge-
biet des Schutzes von Gensequenzen genannt werden; nach
langer Diskussion gehort heute zu den Schutzvorausset-
zungen von Gensequenzen die Angabe der konkreten Ver-
wendungsart.

Von Bedeutung wére dann auch die neue Rechtsprechung
des BGH mit der er das deutsche System der Schutz-
bereichsbestimmung verlassen hat und nun dem britischen
Catnick-Test anwendet. Dies bedeutet: Keine Ergdnzung der
Anspriiche durch die Ausfiihrungen in der Beschreibung,.

Beide Kriterien kdnnen insbesondere bei Softwarepatenten
verhindern, dass durch das Patentrecht Monopole auf-
gebaut werden, die zumindest in ihrer Wirkweise durch
das Kartellrecht wieder eingeschriankt werden miissen.
Prof. Dr. Dr. Jiirgen Ensthaler, Berlin

Im Rahmen unserer turnusmdBig erscheinenden Rubrik InTeRdisziplindr stellt
sich heute Prof. Dr. Jens Giinster”, Leiter des Fachbereichs , Keramische Prozess-
technik und Biowerkstoffe“ bei der Bundesanstalt fiir Materialforschung und

-priifung, den Fragen der InTeR.

Keramische Prozesstechnik:
InTeRview mit Prof. Dr. Jens Guinster

Herr Giinster, womit beschaftigt sich die Keramische
Prozesstechnik?

Die keramische Prozesstechnik beschiftigt sich mit Prozes-
sen zur Darstellung von keramischen Komponenten. Kera-
miken werden ausgehend vom Rohstoff, der in der Regel als
Pulver aufbereitet wird, tiber die keramische Prozesskette,
Rohstoffaufbereitung, Formgebung und Sintern, her-
gestellt. Diese Prozesskette unterscheidet sich deutlich von
der Bauteilfertigung mit metallischen Werkstoffen und ist
eher vergleichbar mit dem Backen eines Kuchens. Bei der
Fertigung metallischer Komponenten geht man in der Regel

von einem Halbzeug z.B. einem Metallblock oder einem
Blech aus, das abtragend oder umformend bearbeitet wird.
D.h. der Werkstoff wird zunichst in einer Standardgeo-
metrie flir die weitere formgebende Verarbeitung darge-
stellt und dann abtragend oder umformend zu einem Bau-
teil geformt, oder man gieBft Komponenten direkt aus der
metallischen Schmelze. In der keramischen Prozesstechnik
erhilt der Werkstoff seine Eigenschaften erst nach der
Formgebung, bei der Sintern genannten thermischen Be-
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Mehr iiber Prof. Dr. Jens Giinster erfahren Sie auf Seite III.
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