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Auf die Anmelderbeschwerde auf
den Zuriickweisungsbeschluss  des
Deutschen Patent- und Markenamts
hat das Bundespatentgericht festge-
stellt, dass es im Stand der Technik
bekannt war, bei einem Verfahren zur
Ermittlung eines Flugzeugzustandes
die Messdaten aus einer Tragheitsan-
lage und einem satellitengestiitzten
Navigationssystem einen Kalman-Fil-
ter zuzufithren, das einen ,;wahren®
Systemzustand abschitzt. Hierbei ist
ein Kalman-Filter ein Verfahren, bei
dem anhand einer Vielzahl von mit
Unsicherheiten behafteten Messwer-
Berech-
nungen ein moglichst zuverlissiger

ten durch mathematische

Wert ermittelt wird. Bei einem der
im Stand der Technik bekannten
Verfahren wird dem Kalman-Filter
anstelle der Einzeldaten nur ein dar-
aus errechneter Mittelwert zugefihrt,
wobel zusitzlich eine MessgroBen-
kovarianz erwihnt wird.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 —
und analog der Gegenstand des kor-
respondierenden, nebengeordneten
Anspruchs, der sinngemill auf ein
System zur Ermittlung eines Flug-
zeugzustandes, das nach dem bean-
spruchten Verfahren arbeitet, gerich-
tet ist — unterscheidet sich von dem
Stand der Technik lediglich dadurch,
dass zur Reprisentation der Hinzel-
werte andere GroBen eingesetzt wur-
den, nidmlich ein Mittelpunktvektor
und ein Radius einer Kugel, innerhalb
welcher n Messwerte liegen, wobei
die Lage und die GroBe dieser Kugel

so festgelegt werden, dass die Kugel
moglichst klein ist.

Der mit der Beschwerde befasste 17.
Senat des Bundespatentgerichts hatte
in seinem Beschluss vom 23. Oktober
2014 (17 W (pat) 15/11) zu der Fra-
ge eines Votliegens oder Nichtvorlie-
gens eines Patentierungsausschlusses
keine Stellung genommen, sondern
festgestellt, dass die verbleibenden
Unterschiede der beanspruchten Leh-
re gegenitber dem Stand der Technik
allenfalls auf Uberlegungen aus der
Datenmodellierung, der Statistik und
der Geometrie beruhen, weshalb sie
keine auf technischen Uberlegungen
beruhende Erkenntnisse vorausset-
zen und daher bei der Prifung auf
erfinderische Titigkeit nicht zu be-
ricksichtigen seien.

Der Senat hatte jedoch die Rechtsbe-
schwerde gemil3 § 100 Abs. 2 PatG
zugelassen und in der Begriindung
angegeben, dass die Frage, ob ein
durch Anwendung eciner rein ma-
thematischen Methode begriindeter,
aber nicht vorhersagbarer Vorteil als
Indiz fur das Vorliegen ciner erfin-
derischen Titigkeit bertcksichtigt
werden muss, bislang noch nicht be-
antwortet sei. Diese Frage hatte sich
in der Beschwerde ergeben, weil die
Anmelderin Vorteile genannte hatte,
die sich aus dem festgestellten Unter-
schied zum Stand der Technik erge-
ben sollen, die aber nicht in den ur-
springlichen Unterlagen beschrieben
waren und bei denen der erkennende

Senat offensichtlich Zweifel hatte,
dass diese von der Anmelderin an-
geftihrten Vorteile tatsichlich immer
bestehen.

ENTSCHEIDUNG DES BGH:

Die Rechtsbeschwerde fiihrte zur
Authebung der Entscheidung und
Zuriickverweisung an das Bundespa-
tentgericht.

In seiner Begriindung bestitigt der
BGH zunichst die bisherige Recht-
sprechung, nach welcher eine Erfin-
dung auf einem Gebiet der Technik
im Sinne von § 1 (1) PatG jedenfalls
dann vorliegt, wenn die beanspruchte
Lehte den Einsatz technischer Geri-
te umfasst (BGH, Urteil vom 24. Fe-
bruar 2011 — X ZR 121/09, GRUR
2011, 610 Rn. 16 — Webseitenanzei-
ge). Im vorliegenden Fall erfillt das
beanspruchte Verfahren diese Vor-
aussetzung, weil es den Einsatz einer
Trigheitsanlage in einem Flugzeug
voraussetzt und weil die Anwendung
eines Kalman-Filters den Einsatz einer
Datenverarbeitungsanlage erfordert.

In Bezug auf den eingangs erwihn-
ten Patentierungsausschluss stellt der
BGH sodann fest, dass auch fiir ma-
thematische Methoden im Sinne von
§ 1 (3 Nr. 1 PatG dasselbe Kriteri-
um gilt wie fir den Patentierungsaus-
schluss fiir Programme fir Daten-
verarbeitungsanlagen, nach welchem
der Patentierungsausschluss nur dann
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Mathematische Methoden sind nur
dann patentierbar, wenn sie der Losung

eines konkreten technischen Problems
mit technischen Mitteln dienen. ‘ ‘

tberwunden ist, wenn die beanspruchte Lehre der
Loésung eines konkreten technischen Problems mit
konkreten technischen Mitteln dient. Nach der Auf-
fassung des BGH wird das beanspruchte Verfahren
diesen Anforderungen gerecht, da es der Ermittlung
eines Flugzeugzustands durch Auswertung von Messwer-
ten, die technische Parameter betreffen, dient.

Bei der Untersuchung, ob die beanspruchte Lehre gegen-
tiber dem Stand der Technik die erforderliche erfinderische
Titigkeit aufweise, greift der BGH zunichst seine Recht-
sprechung auf, nach welcher Anweisungen, die ausschlief3-
lich Aspekte betreffen, die nach § 1 (3) Nr. 2 — 4 PatG von
der Patentierung ausgenommen sind, nicht berticksichti-
gungsfihig sind, um anschlieBend festzustellen, dass fiir die
nach § 1 (3) Nr. 1 PatG als solche von der Patentierung aus-
geschlossenen mathematischen Methoden im Grundsatz
das Gleiche gelten soll.

Somit stellt der BGH zunichst fest, dass Anweisungen, die
ausschlieBlich Aspekte betreffen, die nach § 1 (3), (4) PatG
von der Patentierung ausgenommen sind, bei der Priifung
auf Neuheit und erfinderische Titigkeit nicht zu bertick-
sichtigen sind.

Der BGH er6rtert hierzu allerdings, dass eine mathemati-
sche Methode nicht ohne Weiteres als nicht-technisch an-
gesehen werden kann, da technisches Handeln im Arbei-
ten mit Mitteln der Naturkrifte bestehe, wobei die diesem
zugrunde liegenden GesetzmalBigkeiten in aller Regel mit
Hilfe mathematischer Methoden beschrieben werden. Der
BGH stellt vielmehr fest, dass die Anwendung solcher Me-
thoden zur Erzielung eines bestimmten technischen Er-
folgs deshalb ihrerseits dem Gebiet der Technik zuzuord-
nen ist und dass eine mathematische Methode nur dann

als nicht-technisch angesehen werden kann, wenn sie im
Zusammenhang mit der beanspruchten Lehre keinen Be-
zug zur gezielten Anwendung von Naturkriften aufweist.

Hieraus schlie3t der BGH, dass die festgestellten Unter-
schiedsmerkmale zum Stand der Technik bei der Prifung
auf erfinderische Titigkeit zu beriicksichtigen sind. Der
BGH begriindet dies damit, dass die Unterschiedsmerk-
male fir sich gesehen zwar Rechenoperationen betreffen,
die im Wesentlichen die Anwendung statistischer Metho-
den betreffen, diese Rechenschritte jedoch bei dem bean-
spruchten Verfahren einen hinreichenden Bezug zur ge-
zielten Anwendung von Naturkriften aufweisen, da die
mit ihnen bewirkte Zusammenfassung von Messwerten
zur Beschleunigung der mit dem Kalman-Filter verbun-
denen weiteren Rechenschritte dem Zweck dient, anhand
der zur Verfiigung stehenden Messwerte zuverldssigere
Erkenntnisse tiber den Zustand des Flugzeugs zu gewin-
nen und damit die Funktionsweise des Systems, das der
Ermittlung dieses Zustands dient, zu beeinflussen.

In Bezug auf die Frage, die das Bundespatentgericht zur
Begrindung der Zulassung der Rechtsbeschwerde aufge-
worfen hat, fihrt der BGH schlief3lich aus, dass es in die-
sem Zusammenhang unerheblich ist, ob dieses Problem
bereits durch andere im Stand der Technik bekannte Ver-
fahren gel6st wurde und ob die Unterschiedsmerkmale im
Vergleich zu dem im Stand der Technik bekannten Verfah-
ren zu einer Verbesserung fihren. Der BGH verweist zur
Begriindung darauf, dass die Patentfihigkeit eines Gegen-
standes nicht davon abhingt, ob dieser einen technischen
Fortschritt mit sich bringt, und dass die beanspruchte
Lehre einen alternativen Weg zur Ermittlung des Zustands
des Flugzeugs aufzeigt, der jedenfalls nicht als technisch
unsinnig angesehen werden kann.
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Der BGH erweitert daher seine in
jungster Zeit entwickelte Rechtspre-
chung zum Patentierungsausschluss
fir Programme fir Datenverarbei-
tungsanlagen nach § 1 (3), (4) PatG
auf den ebenfalls in diesen Absitzen
enthaltenen Patentierungsausschluss
fur mathematische Methoden. Weiter
stellt der BGH Kklar, dass genau die-
jenigen Merkmale, die ausschlielich
Aspekte betreffen, die fiir sich genom-
men vom Patentierungsausschluss
erfasst wiirden, bei der Priifung auf
Neuheit und erfinderische Titigkeit
nicht zu berticksichtigen sind.

In der Entscheidung fillt weiter auf,
dass der BGH nicht nur auf das Pa-
tentgesetz und die zu diesem entwi-
ckelte Rechtsprechung Bezug nimmt,
sondern jeweils im gleichen Atemzug
die entsprechende Norm des Eu-
ropdischen  Patentiibereinkommens
und einschldgice Rechtsprechung
des Europiischen Patentamts gleich-
berechtigt zitiert. Damit festigt sich
der Eindruck, dass der BGH in
jungster Zeit eine Anndherung der
deutschen Praxis in Bezug auf den
Patentierungsausschluss an die euro-
péische Praxis beabsichtigt. Dies ist
zu begrifien, da sonst mit der bevor-
stehenden europiischen einheitlichen
Patentgerichtsbarkeit, in deren Recht-
zugsystem der BGH nicht integriert
ist, die Gefahr besteht, dass sich fir
unterschiedliche Arten von Patenten
mit Wirkung fiir Deutschland unter-
schiedliche Rechtsprechungen ver-
festigen.

MERKE

Das Erfordernis der Technizitit liegt
nach der Rechtsprechung des BGH
jedenfalls dann vor, wenn die bean-
spruchte Lehre den Einsatz techni-
scher Gerite umfasst. Auch mathe-
matische Methoden sind im Hinblick
auf § 1 (3) Nr. 1 PatG nur dann pa-
tentierbar, wenn sie der Losung eines
konkreten technischen Problems mit
konkteten technischen Mitteln dienen.
Mathematische Methoden koénnen
nicht ohne weiteres als nicht-tech-
nisch angesehen werden. Vielmehr
ist die Anwendung einer mathema-
tischen Methode zur Erzielung ei-
nes bestimmten technischen Erfolgs
ihrerseits dem Gebiet der Technik
zuzuordnen, wiahrend eine mathe-
matische Methode nur dann als
nicht-technisch angesehen werden
kann, wenn sie im Zusammenhang
mit der beanspruchten Lehre keinen
Bezug zur gezielten Anwendung von
Naturkriften aufweist.

Im Zusammenhang mit der Festbe-
anspruchten Lehre bei der Prifung
auf Neuheit und erfinderische Ta-
tigkeit zu berticksichtigen ist, ist es
unerheblich, ob das Problem, das
dem Merkmal zugrunde liegt, bereits
durch andere im Stand der Technik
bekannte Verfahren gel6st wurde und
ob das Merkmal im Vergleich zu den
im Stand der Technik bekannten Ver-
fahren zu einer Verbesserung fiihrt.
Vielmehr ist es ausreichend, wenn ein
alternativer Weg zur Lésung des Pro-
blems aufgezeigt wird, der jedenfalls
nicht als technisch unsinnig angesehen
werden kann.

LEITSATZE

A. Mathematische Methoden sind
im Hinblick auf § 1 (3) Nt. PatG nur
dann patentierbar, wenn sie der Lo-
sung eines konkreten technischen
Problems mit technischen Mitteln
dienen.

B » Eine mathematische Methode
kann nur dann als nicht-technisch
angesehen werden, wenn sie im Zu-
sammenhang mit der beanspruchten
Lehre keinen Bezug zur gezielten An-
wendung von Naturkriften aufweist.

C » Ein ausreichender Bezug zur ge-
zielten Anwendung von Naturkriften
liegt vor, wenn eine mathematische
Methode zu dem Zweck herangezo-
gen wird, anhand von zur Verfiigung
stehenden Messwerten zuverldssigere
Erkenntnisse tber den Zustand eines
Flugzeugs zu gewissen und damit die
Funktionsweise des Systems, das zur
Ermittlung dieses Zustands dient, zu
beeinflussen.

D » Ein Gegenstand, der neu ist und
auf erfinderischer Tatigkeit beruht,
kann nicht allein deshalb als nicht pa-
tentfihig angesehen werden, weil er
im Vergleich zum Stand der Technik
keinen erkennbaren Vorteil bietet.

....................................

Dr. Cornelius
Merzlufft-Paufler
Patentanwalt, Freiburg

C.Mertzlufft-Paufler@
markenpatent.de
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EUROPAISCHE

PERSPEKTIVEN

Der Gerichtshof der Europaischen Union starkt die Rechte von Patentinhabern.

|
Text: Georg Messerle s

i

CVRIA

Der Gerichtshof der Europdischen Union (HuGH) hat in
einer Grundsatzentscheidung vom 16. Juni 2015 (AZ. Fall
C-170/13) im Rechtsstreit zwischen HUAWEI und ZTE
(auf Vorlage des Landesgerichts (LG) Disseldorf im Mirz
2013 (Votlageinstanz)) festgestellt, dass Patentinhaber ihre
Rechte aus Patenten, die fir einen Technologiestandard
essenziell sind (Standard Essential Patents — SEPs), im
Wege eines Unterlassungsklage durchsetzen kénnen, wenn
ein Verletzer keinen angemessenen Willen zeigt, Lizenzge-
bithren zu fairen, zumutbaren und nicht diskriminierenden
Bedingungen (sogenannten FRAND-Bedingungen) zu ent-
richten.

Wihrend die Inhaberschaft eines Patentes, welches fur ei-
nen Technologiestandart wesentlich ist, in der Regel eine
marktbeherrschende Stellung verleiht, hat der EuGH seine
Auffassung erneuert, dass die Ausiibung von Ausschlie3-
lichkeitsrechten aus einem bestehenden Immaterialgi-
terrecht, Teil dieses Immaterialgiiterrechtes sei. Die Aus-
ibung eines solche Rechtes, auch wenn sie dazu diene, eine
marktbeherrschende Stellung zu behaupten, stelle an sich
keine missbriuchliche Austibung der marktbeherrschenden
Stellung dar. Das Gericht verweist in seiner Begriindung

auf die dhnlich gelagerten Entscheidungen ,,Volvo*; RTE
und ITP vs. Europiische Kommission; und IMS Health.

Es sei jedoch auch anerkannt, dass die Ausiibung eines
Ausschliefllichkeitsrechtes aus einem Immaterialgiiterrecht
durch den Patentinhaber, in Ausnahmefillen einen Verstol3
gegen das Diskriminierungsverbot aus Art. 102 AEUV dar-
stellen konne.

Der vermeintliche Verletzer miusse seine Verhandlungsbe-
reitschaft dadurch unter Beweis stellen, dass er dem Pa-
tentinhaber - nachdem der Inhaber seine Forderung nach
einer Lizenzgebihr geltend gemacht hat - umgehend ein
Gegenangebot nach FRAND-Bedingungen unterbreitet.
Der vermeintliche Verletzer musse dies ohne schuldhaftes
Zogern tun und durfe sich insbesondere keiner Verzoge-
rungstaktik bedienen. Im vorliegenden Fall bestand das
einzige Gegenangebot von ZTE in einer Kreuzlizenz, wel-
che von Huawei abgelehnt wurde.

Das der Vorlage zu Grunde liegende Verfahren vor dem
Landgericht Disseldorf bezog sich auf den sogenannten
»Long Term Evolution Standard* (LTE). Es war unstreitig,
dass das Patent von Huawei tatsichlich fiir Produkte, die
dem LTE-Standard entsprechen, wesentlich ist. Wesent-
lichkeit wird vom EuGH als ,,notwendig zur Herstellung
eines konkurrenztihigen Produktes ohne Verzicht auf es-
senzielle Funktionen® definiert. Die Vorlageinstanz vertrat
die Auffassung, dass Huawei eine marktbeherrschende



Stellung innehabe. Der EuGH stellte fest, dass
ZTE ebenfalls Inhaberin standard-wesentlicher
Patente (SEPs) sei, und dass die beiden Par-
teien ,dquivalente Verhandlungspositionen®
innehdtten. Im Lichte dieser Feststellungen
(und unter Berticksichtigung der vielen weite-
ren Unternehmen, die im Zusammenhang mit
LTE ebenfalls Inhaber von SEPs seien), sei es

ITEwH
Ve

HUAWEI

Entscheidung betrifft nunmehr zum ersten
Mal das Patentrecht. Sie hebt die Stellungnah-
me der Europiischen Kommission zu diesem
Thema (siche Pressemitteilung 1P/12/1448
und MEMO/12/1021 vom 21.12.2012) auf.
Gemil der Stellungnahme der Europiischen
Kommission war die Erhebung einer Unter-

lassungsklage wegen vermeintlicher Patent-

schwierig, eine marktbeherrschende Stellung

von Huawei festzustellen. Nichtsdestotrotz sei die Frage
nach der beherrschenden Stellung von der Vorlageinstanz
zu bewerten.

Hs obliegt nun dem LG Disseldotf, festzustellen, ob das
Gegenangebot von ZTE fair und zumutbar war. Bei der
Entscheidung, ob Huawei ein Unterlassungsanspruch zu-
steht, muss das LG Disseldorf nun ,,einen Ausgleich zwi-
schen dem Schutz des freien Wettbewerbs - welcher in
Ubereinstimmung mit Artikel 102 AEUV auch durch die
missbriuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stel-
lung im Markt beeintrichtigt sein kann - und dem Schutz
der Immaterialgiiterrechte von Huawei schaffen®.

Eine Austibung von Patentrechten durch Huawei, die nach
Art und Umfang geeignet wiren, den gesamten Markt
LTE-standardkonformer Produkte zu monopolisieren,
wire als rechtsmissbriuchlich anzusehen.

KOMMENTAR

Eine Grundsatzentscheidung

Die Entscheidung bildet auf europidischer Ebene einen
Héhepunkt in einer bereits 20 Jahre andauernden Debatte
tber das Spannungsfeld zwischen Wettbewerbs- und Kar-
tellrecht einerseits und Immaterialgliterrecht andererseits.
Zu diesem Themenkomplex gab es bereits Entscheidun-
gen aus dem Bereich des Urheberrechts. Die vorliegende

verletzung rechtsmissbriuchlich im Sinne des
Art. 102 AEUV angesehen worden, wenn der Inhaber ei-
nes SEPs gegeniiber einer Standardisierungsorganisation
die Bereitschaft signalisiert hatte, Lizenzen zu FRAND-Be-
dingungen zu erteilen und der Vetletzer verhandlungsbereit
war, die Parteien sich jedoch nicht tber die Lizenzbedin-
gungen einigen konnten.

Fazit

Inhaber von standard-wesentlichen Patenten (SEPs) mis-
sen Lizenzen zu fairen Bedingungen anbieten, wenn sie ihr
Recht auf Unterlassung als letztes Mittel gegeniiber mogli-
chen Verletzern nicht aufs Spiel setzen wollen. Insbesonde-
re mussen die Lizenzbedingungen vollstindig und sollten
alle Bestandteile gewShnlicher Lizenzvertrige aufweisen.
Unternehmen, die sich Forderungen nach Lizenzgebiih-
ren ausgesetzt sehen, von denen sie nicht glauben, das sie
fair und zumutbar sind, konnen den Bestand des Paten-
tes angreifen und seine Wesentlichkeit fiir den Standard in
Frage stellen. Sie miissen dem Angebot des Patentinhabers
jedoch ein unverziigliches und konkretes Gegenangebot
entgegensetzen.

Georg Messerle
Patentanwaltskandidat, Miinchen
G.Messerle@markenpatent.de
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Text: Dr. Manuel Kunst

Ein neueres Urteil aus
GroBbritannien ([2015] EWHC
2548 (Pat)) wurde kiirzlich
bekanntgemacht.

Der zugrunde liegende Fall betraf
den britischen Teil des Europdischen
Patents EP 0 934 061, ein Patent der
Warner Lambert auf ecine Zweite
INN
Pregabalin (gehandelt unter der Marke

Medizinische Indikation fir

Lyrica), ndmlich die Behandlung von
Schmerz, offenbar in Deutschland, wo
der entsprechende Patentschutz noch
bis Juli 2014 gilt, Gbrigens die grofite
Indikation. Warner Lambert griff
Actavis als mutmallichen Vetletzer
an, einen Generikahersteller, der das
gleiche Medikament (unter dem Han-
delsnamen Lecaent) zur Behandlung
von patentfreien Indikationen ein-
schlieBllich generalisierter Angststo-
rung und Epilepsie auf den Markt
bringen wollte. Der Streitpunkt der
Entscheidung betraf die Frage, in wel-
chem Umfang Generikahersteller das
generische Medikament anbieten kon-
nen ohne Riicksicht darauf, ob Arzte
und Apotheker das Medikament fiir die
eigentlich patentgeschiitzte Zweitindi-
kation verschreiben bzw. anbieten.

Zunichst wurde das Patent als zum
Teil ungtltig befunden, und insbeson-
dere die Anspriiche, welche die Frage
der Verletzung betrafen (Anspriiche 1
und 3, die sich auf die Verwendung
zur Behandlung von Schmerz und
neuropathischem Schmerz® bezo-
gen), wurden wegen fehlender Offen-

barung als ungiiltig beschieden.

Unter Anwendung eines ,,Infringe-
ment Test™ des Court of Appeal be-
fand der Richter weiter, dass selbst
bei Giltigkeit der Anspriiche 1 und
3 Actavis diese Anspriiche nicht ver-
letzt hitte. Der Test basiert auf der
Interpretation des Wortes ,,fiir die®
oder ,,zur® Behandlung in einem
Swiss Type Claim als ,,geeignet und
vorgesehen zur® und stellt die An-
forderung, dass der Hersteller (hier
Actavis) weil3 oder verniinftig vorher-
sehen kann, dass ein Teil seines Pro-
duktes absichtlich fiir die patentierte
Indikation verwendet wird. Es wurde
befunden, dass dies nicht der Fall sei,
und es wurde beschieden, dass Acta-
vis, die GroBhindler, die verschrei-
benden Arzte und die Lecaent ver-
treibenden Apotheker, wie auch die
Patienten, das Patent nicht verletzten.

Die Entscheidung wirft erneut ein
Licht auf die Schwierigkeiten bei
der Durchsetzung von Patenten auf
medizinische Zweitinidkationen auf
der Basis von Swiss Type Claims.
Sobald generische Anbieter ,,Skinny
Label“-Generika anbieten, das heil3t
solche, in denen die geschiitzte In-
dikation nicht erwahnt wird, ist es
schwierig, auf der Basis von derarti-
gen Anspriichen Rechte gegen eine
dennoch stattfindende Verwendung
geltend zu machen. Im vorliegenden
Fall hatte Actavis als Indikation von
Lecaent die Schmerzbehandlung nicht
(z.B. in der Packungsbeilage oder der
Zusammenfassung der Produktcha-
rakteristika) erwihnt.

/weite Medizinische Indikation -
Ab wann gilt ein Medikament als ,gegen”
Schmerz verschrieben?

Fir europiische Patente war bis 2011
die erwihnte ,,Swiss Type“-Form von
Anspriichen auf eine Medizinische
Zweitindikation tblich: ,,Verwendung
der Verbindung X zur Herstellung
eines Medikamentes zur Behandlung
der Erkrankung Y*. Seit 2011 ist die
Form ,,Verbindung X zur Anwendung
ein einem therapeutischen Verfah-
ren zur Behandlung der Erkrankung
Y verbindlich im Huropiischen Pa-
tentlibereinkommen festgelegt — also
ein Anspruch auf einen zweckgebun-
denen Stoffschutz. Doch existieren
noch eine Vielzahl von Patenten mit
Swiss Type Claims. Eine Schwierigkeit
bei Swiss Type Claims ist, dass es sich
hierbei um Verfahrensanspriiche han-
delt, die auf den Hersteller zielen. Das
macht es schwierig, einen Anspruch
auf mittelbare Patentverletzung gel-
tend zu machen, da dies Verletzer in
der Nachfolgekette erfordern wiirde
wie GroBhindler, Arzte, Apotheker,
Patienten. Diese jedoch nutzen nicht
das Verfahren, nur der Hersteller nutzt
die Verbindung fiir ein Verfahren zur
Herstellung des Medikamentes. Die
neue Anspruchsform des EPA sollte
hier breitere Angriffsmoglichkeiten
bieten, da sie keinen Herstellungspro-
zess erfordert.

Dennoch bleibt die Frage, ob Skinny
Labels, welche nur patentfreie Indika-
tionen auffithren, jedoch nicht solche,
die unter Schutzrechte fiir spezielle
Medizinische Zweitindikationen fal-
len, also die patentierten Indikatio-
nen herausschneiden (,,carved out
indications®), weiter eine Verletzung



vermeiden helfen, selbst wenn dann doch das betreffende
Generikum faktisch fiir die geschiitzten Indikationen ein-
gesetzt wird.

Auch die Entscheidung des BGH von 1987 , Antivirus-
mittel“ (BGH, 16.06.1987, BGH ZR 51/86) lasst hier
wenig Spielraum: Dort heiB3t es im 1. Amtlichen Leitsatz:
»Dem ,,zweckgebundenen Stoffschutz* wohnt ein finales
Element, nimlich eine bestimmte Zweckverwirklichung,
inne, das ein wesentlicher Bestandteil der durch einen Mit-
telanspruch unter Schutz gestellten Erfindung bildet. Wird
dieser Zweck weder angestrebt noch zielgerichtet erreicht,
sondern ein anderer als der im Patentanspruch genannte
Zweck verwirklicht, scheidet eine Benutzung des Patentge-
genstands aus.*

Kirzlich ergingen Entscheidungen (die noch nicht alle
rechtswirksam sind) des Landgerichts Hamburg (Entschei-
dungen vom 2. April 2015, Aktenzeichen 327 O 67/15,327
O 132/15,327 O 140/15, 327 O 143/15 — Pregabalin). Sie
nehmen bei Rabattbieterverfahren von Generikaherstellern
an, dass indirekte Verletzung vorliegt, wenn die Substanz
als solche angeboten oder geliefert wird — die Substanz des
Gernerikaherstellers ist dann zwar ohne die Aufmachung
fur die speziellen Indikationen (mit ,,skinnyl label) in den
Verkehr gebracht, sie kann aber direkt zur Anwendung ge-
gen die patentgeschiitzten Schmerzindikationen verwendet
werden, und bei der Substitution durch den Apotheker
mit Ausrichtung auf patentgeschiitzte Indikationen wird
auch der Zweck zugefiigt. Dies berticksichtigt die Substi-

tutionsregeln, da unter einem Rabattvertrag mit den Kran-
kenkassen die Verwendung in der patentierten Indikation
mit den Generikaprodukten anstelle des Originalproduktes
als preisgiinstigerer Ersatz verwendet werden kénnte. Da-
her wurde den Generikaherstellern, die an Bieterverfahren
teilgenommen hatten, ohne klarzustellen, dass die ,,skinny
label*“~-Versionen nicht zur Behandlung der geschiitzten In-
dikationen an Patienten gegeben werden diirfen, dies einst-
weilig untersagt.

Diese Entscheidungen stehen allerdings im Gegensatz zu
einer dlteren Entscheidung des Landgerichts Diusseldorf
aus dem Jahre 2002, die jedoch noch ohne Berticksichti-
gung der Substitutionsregeln ergangen war. Sie stehen auch
im Gegensatz zu der eingangs erwihnten britischen Ent-
scheidung,

Somit sind in Europa unterschiedliche Ergebnisse zu ge-
wirtigen - letztlich hilft hier wie in Deutschland nur eine
politische Entscheidung, ob sozialen Aspekten oder dem
Patentrecht der Vorrang gegeben sein soll.

Dr. Manuel Kunst
A | Patentanwalt, Freiburg
* M.Kunst@markenpatent.de

Unitary Patent Renewal
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Fees

On 24 June, the Select Committee of the EPO responsible
for the unitary patent approved a level of renewal fees for
this new type of patent that will be equivalent to the “True
Top 4” currently selected national states (viz. equivalent to
the fees in UK, France, Germany and the Netherlands).
The EPO says this “corresponds to a reduction of 78%
compared to the current situation”.

Our chart below compares this level of fees to the
current fees for renewing a European patent application at
the EPO and for maintaining a US patent (averaged over
each fee period).
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Unified Patent Court on course
to open at the start of 2017

In preparation for the Unified Patent Court Agreement
coming into force, a protocol has been agreed and dra-
wn up for signature among participating states for es-
tablishment of the Court on a provisional basis. The
Protocol was published on 1 October 2015 and can be
agreed by ratification, signature or simple declaration
of intent to comply. At the same time, the UPC pre-
paratory committee announced its expectation that all
will be ready in June 2016 and the Court will open for
business “at the start of 2017”.

The protocol gives effect to those articles of the Agreement
and Court Statute that establish the Court and the Registry,
including the Administrative Committee, the Budget Com-
mittee, the Advisory Committee, the Judges’ Training Cent-
re and the Mediation Centre. It allows for establishment of
first instance local and regional divisions and allows judges
to be appointed, sworn in and trained, and staff to be hired

(and fired).

It comes into force when 13 Member States (including UK,
France and Germany) have ratified the Agreement (8 have
already done so) or merely informed the Commission that

they have patliamentary approval to ratify the Agreement.
This allows the “gatekeeper” states of UK and Germany to
go ahead and agree these essential preliminary sections of
the Agreement on a provisional basis before actually decla-
ring ratification of the whole thing, Full ratification will set
in motion the timetable for the Court to open its doors for
business, and it is fully expected that parties are waiting in
the wings to file complaints on Day One (e.g; for revocation
of existing European patents that have not been opted out).

Meanwhile, the UKIPO has signed a lease for space for the
London section of the Central Division and for the UK
Division of the Court. They are to be located in Aldgate
Tower in the City of London. Our David Musker atten-
ded the opening reception hosted by Baroness Neville-Role,
Intellectual Property Minister.

David Musker
Partner, London
dmusker@jenkins.eu

Veranstaltungen

MBJ VERANSTALTET ZUM FUNFTEN MAL DEN ipDAY

Am 1. Juli 2015 veranstaltete Maucher Bérjes Jenkins be-
reits zum finften Mal den ipDay. Veranstaltungsort war
die schone Insel Reichenau im Bodensee. Zwanzig
Teilnehmer von Unternehmen aus Sudwestdeutschland
und der Nordschweiz diskutierten mit Angehérigen von
Maucher Bérjes Jenkins und den Gastreferenten unter-
schiedliche Themen auf dem Gebiet des gewerblichen
Rechtsschutzes. Dr. Matthias Zigann, Vorsitzender Rich-
ter am Landgericht Minchen I, gab eine Einfiihrung in die
Rechtsprechung der Instanzgerichte zur Frage der dquiva-
lenten Patentverletzung in Anwendung der Grundsitze,
die der Bundesgerichtshof hierzu entwickelt hatte.

ipDAY 2016

Der nichste ipDay ist bereits in Planung und wird voraus-
sichtlich im Mirz 2016 in Kolbermoor bei Rosenheim
stattfinden. Bitte achten Sie auf unsere Einladung oder den
Veranstaltungshinweis auf unserer Webseite. Wir freuen
uns auf Thre Anmeldung]

Wenn Sie mehr Informationen oder Beratung zu einem
der Themen in dieser Ausgabe wiinschen, bitte z6gern
Sie nicht uns zu kontaktieren.

www.markenpatent.de



