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«Nun hat der doch das Jungchen glatt gefressen. Weiss er denn nicht, dass dies
Bauchschmerzen verursacht?»

(Christian Rinsedal, 1815 - 1868, deutscher Dramatiker und Lyriker)
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Thema

Wer «Patentverletzung» und
«Schadenenersatzy hort, wird mit ge-
straubten Nackenhaaren an amerika-
nische Gerichtsentscheide denken, in
welchen dem Patentverletzer drakoni-
sche Schadenersatzzahlungen aufer-
legt werden. Da ist man sicher gut
beraten, Patentverletzungen tunlichst
aus dem Weg zu gehen.

Europaische Schadenersatzurteile
finden dagegen kaum den Weg in die
Presse. Die im alten Kontinent zuge-
sprochenen Betrage sind «uncool» und
haben schon bei manchen Klagern fiir
eine herbe Enttauschung gesorgt.

Aber Achtung: Uber Klimaznderun-
gen konnen nicht nur Meteorologen
berichten, sondern auch Rechtsanwal-
te. Mit der Enforcementrichtlinie der
EU und dem Urteil «Gemeinkosten-
anteily des deutschen Bundesgerichts-
hofs ist fiir Schutzrechtsverletzer das
Leben heisser geworden.

Im letzten Jahrhundert waren die
wirtschaftlichen Risiken einer Patent-
verletzung sehr begrenzt. Im
schlimmsten Fall musste man dem
Patentinhaber den Obulus entrichten,
den man von Anfang hatte zahlen
miissen, wenn man um eine normale
Lizenz angefragt hatte. Das hat sich
aber zu Beginn dieses Jahrzehnts ge-
andert. Der BGH hat mit dem oben
erwahnten Urteil die Berechnungsme-
thode fiir den Verletzergewinn neu
definiert und die Tir zu beachtlichen
Schadenersatzforderungen geoffnet.

Werner A. Roshardt
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Berechnungsmethoden

Wie wird der Schaden bei einer
Schutzrechtsverletzung nach
deutschem Recht berechnet?

Auf welchen Uberlegungen basieren
die drei Berechnungsarten?

Nach dem allgemeinen Grundsatz der
Haftung bei widerrechtlichen Handlun-
gen soll der in seinen Rechten Verletz-
te einen Ausgleich fir den erlittenen
Schaden erhalten. Er soll soweit mog-
lich in die Position versetzt werden, in
welcher er ware, wenn die widerrecht-
liche Handlung nicht stattgefunden
hatte.

Diesen Schaden festzustellen, ist
bei Patentverletzungen aber gar nicht
so einfach. Deshalb hat die Rechtspre-
chung drei vereinfachte Modelle der
Schadensermittlung etabliert. Welche
Methode verwendet wird, kann der
Patentinhaber frei entscheiden.

Die erste Berechnungsart ermittelt
den Schaden auf der Basis des ent-
gangenen Gewinns. Zu fragen ist, wel-
cher Gewinn dem Patentinhaber we-
gen den Verletzungshandlungen ent-
gangen ist. Dabei muss plausibel sein,
dass der Patentinhaber den behaupte-
ten Gewinn héatte erwirtschaften kon-
nen.

Die zweite Berechnungsart unter-
stellt, dass der Verletzer fir eine ange-
messene (branchenibliche) Gebihr
eine Lizenz erhalten hatte. Die vom
Verletzer getatigten Umsatze sind
dann zu einem entsprechenden Pro-
zentsatz (typischerweise im unteren
einstelligen Bereich) zu vergiten.

Die dritte Berechnungsart orientiert
sich am Verletzergewinn. Es wird rech-
nerisch ermittelt, welchen Gewinn der
Patentverletzer aufgrund seiner Kos-
tenstruktur erzielen konnte. Von die-
sem Gewinn ist derjenige Teil abzulie-
fern, der durch die Patentverletzung
bedingt ist.

Jede dieser Methoden hat ihre Vor-
und Nachteile. Sofern der Patentinha-
ber sich fiir die Gewinnherausgabe
entschied, gelang es dem Patentver-
letzer friiher regelmassig, seine Ver-
kaufe als mehr oder weniger grosses
Verlustgeschaft darzustellen.

Keine Bereicherung des Klagers
durch Schadenersatz

Schadenersatz darf keinen Straf-
charakter haben

Problematik des Beweises: «Was
ware gewesen, wenn...»

Nachteile der Methode
«entgangener Gewinny:

- Beweislast beim Klager

- Preisdruck - Effekt zulasten Klager
- Offenlegung der eigenen Kosten

Nachteile der Methode

«Lizenzanalogie»:

- Lizenzvertrag ist nicht auf Lizenz-
satz reduzierbar

- nur durchschnittlicher Lizenzsatz
(«brancheniiblichy)

Nachteile der Methode

«Gewinnherausgabey:

- Schlechte Kostenstruktur des
Beklagten zulasten Klager

- Grosse Abzugsmaoglichkeiten des
Patentverletzers



grips Nr. 1/4 2010

Das BGH - Urteil «Gemeinkostenanteil»

Abzugsfihige Kosten Beispiele

Was war der springende Punkt im Gemass dem Urteil «Gemeinkosten- > Beispiele fiir nicht abzugsfahige
Urteil «Gemeinkostenanteil»? anteil» konnen bei der Ermittlung des Fixkosten:
Verletzergewinns nur noch solche - Entwicklungskosten
Kosten abgezogen werden, die in - Produktionsanlaufkosten
Form variabler Kosten direkt mit der - allgemeine Marketingkosten
Herstellung des verletzenden Pro- - Geschéaftsfihrergehalter
dukts zusammenhadngen. Fixkosten - allgemeine Verwaltungskosten
sind nur dann abzugsfahig, wenn sie - nicht verkaufte Teile

der Herstellung eindeutig zugeordnet
werden konnen.

Variable Kosten sind z. B. Lohn-
kosten, Materialkosten, Energiekos-
ten, Vertriebskosten, Verkaufsprovisi-
onen und Skonti, soweit sie direkt mit
dem patentverletzenden Produkt ver-
bunden sind.

Abzugsfahige Fixkosten sind z. B.
Raumkosten, Maschinenanschaffun-
gen und allgemeine Lohnkosten, unter
der Voraussetzung, dass sie aus-
schliesslich fir die patentverletzenden
Handlungen genutzt wurden. Demge-
genuber sind Fixkosten dann nicht
abzugsfahig, wenn sie auch im Zusam-
menhang mit anderen Produkten ste-
hen, und daher «sowieso» entstanden

waren.

Herauszugebender Gewinnanteil Einflussfaktoren
Muss der Gewinn als Ganzes heraus- Wenn ohne die Verletzung des Schutz- > Marktstellung des Beklagten
gegeben werden? rechts gar kein Marktzugang moglich

gewesen ware, dann sind 100% des > Kaufgriinde der Abnehmer
berechneten Verletzergewinns heraus-
zugeben. Gibt es jedoch konkurrieren- = Sonstige Schutzrechte des Beklag-
de technische Moglichkeiten oder ten
bezieht sich das Patent nur auf ein
verzichtbares Detail, ist abzuschatzen,
welcher Anteil des Gewinns durch die
Benutzung des Schutzrechts bedingt
ist.
Folgende Faktoren konnen den
herauszugebenden Gewinnanteil redu-
zieren: starke Marke des Verletzers,
gleichzeitige Benutzung eines anderen
Patents, besonders giinstiger Preis
des Verletzerprodukts oder unterge-
ordnete Bedeutung der Erfindung fir
Kaufentscheid.
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Entscheidungspraxis

Wie wurde das BGH-Urteil in der
Gerichtspraxis umgesetzt?

Das Gemeinkosten - Urteil des BGH
hat die ermittelten Verletzergewinne
erheblich in die Hohe geschraubt. Der
Gewinn in Prozent des Umsatzes lag in
den flnf seither gerichtlich entschie-
denen Fallen bei 10-40%, 23 %, 41%,
46% und 60 %.

Diese Prozentzahlen fiir den Verlet-
zergewinn erfahren allerdings eine
mehr oder weniger grosse Minderung
durch die Kausalitdtsprifung. Es ist
nur derjenige Teil des Gewinns abzu-
fuhren, der nachweislich bzw. plau-
siblerweise auf die Schutzrechtsverlet-
zung zuriickgeht. Hat der Verletzer
eine starke Marke oder ein besonders
leistungsfahiges Vertriebsnetz, dann
ist in der Regel ein Teil des Umsatzes
diesen Antriebsfaktoren zuzuordnen.

Den obenstehenden Prozentzahlen
sind die bisher Ublichen Ansatze ge-
genuberzustellen, die nach der Metho-
de der Lizenzberechnung ermittelt
werden. Typischerweise werden Li-
zenzsatze im unteren einstelligen Be-
reich (3-5% des Umsatzes) angenom-
men.

In den sechs berichteten Fallen
waren die abzuliefernden Gewinnan-
teile 100%, 60%, 40%, 33%, 20% und
15% des errechneten Gewinns. Unter
dem Strich mussten die Verletzer un-
gefahr 8-15% des Umsatzes ablie-
fern.

Seitens des Verletzers ist es wich-
tig, alle mit Herstellung und Vertrieb
verbundenen Kosten zu belegen, um
den Verletzergewinn zu reduzieren.

Vorsorglich eine genaue Zuordnung
von Kosten zu Produkten unterhal-
ten

Kaufentscheidungsgriinde durch
Umfrage ermitteln

Eigene Produkte durch eigene
Schutzrechte abdecken

Mit unserem Newsletter mochten wir
unseren Klienten und all jenen, die an
gewerblichen Schutzrechten (Patente,
Marken, Designs) interessiert sind,
praxisbezogene und aktuelle Informa-
tionen weiter geben. Entsprechend
den Interessen unseres Zielpublikums
geben wir den immer wieder auftre-
tenden, grundlegenden Fragestellun-
gen breiten Raum. Kurz: Wir wollen
praktische Tipps fur griffige [IP-

Strategien (grips®) vermitteln.

Die Beitrage sind bewusst kurz
gehalten und konnen daher nie alle
relevanten Aspekte der jeweiligen
Thematik abdecken. Der Newsletter
ersetzt also keine fallbezogene Bera-
tung. Sprechen Sie mit lhrem Patent-
anwalt, er wird lhnen gerne weiterhel-
fen. lhre Fragen und Anregungen zu
den Beitragen sind uns willkommen.

Wir freuen uns auf lhren Anruf.

Keller & Partner Patentanwalte AG
Schmiedenplatz 5

CH-3000 Bern 7

Telefon/Fax: +41 3131080 80/70

Bahnhofplatz 18
CH-8400 Winterthur
Telefon/Fax: +41 52 209 02 80/81

E-Mail: info@kellerpatent.ch
www.kellerpatent.ch




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


