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Patentrecht

Vom Verdacht
zum Beweis

Was passiert, wenn die Konkurrenz
Ihre patentierte Erfindung nutzt?
Wie Sie schnell Beweise vor Ort beim
Wettbewerber sichern, um gegen

Patentverletzungen vorzugehen.

_

m Jahr 2025 erhielten die Oko-

nomen Joel Mokyr, Philippe Ag-

hion und Peter Howitt den Wirt-
schaftsnobelpreis fir ihre For-
schung zum innovationsgetriebe-
nen, nachhaltigen Wirtschafts-
wachstum. Sie haben unter ande-
rem gezeigt: Patente schaffen ei-
nen Anreiz fiir Fortschritt und for-
dern das Wachstum.

Neue Produkte zu erforschen
und entwickeln ist teuer. Als Aus-
gleich bieten die Rechtssysteme
moderner  Gesellschaften Erfin-
der:innen tber Patente ein zeitlich
begrenztes Exklusivitatsrecht far

ihre Innovationen.

Verfasst haben den Beitrag Tobias Alexander
Popp (oben) und Andreas Kabisch von der
Kanzlei Meissner Bolte. Popp ist promovierter
Apotheker, deutscher und européischer Pa-
tentanwalt sowie Vertreter vor dem Einheits-
patentgericht. Seit 2026 ist er Vorstandsmit-
glied der Fachgruppe Patentrecht der GDCh.
Besichtigungsverfahren hat er vor allem im
Zusammenhang mit biotechnologisch herge-
stellten Produkten durchgefiihrt. Kabisch ist
Rechtsanwalt und Fachanwalt fiir gewerbli-
chen Rechtsschutz. Er leitet die Patentstreit-
abteilung bei Meissner Bolte und ist Vertreter
vor dem Einheitspatentgericht.

Was Patente schiitzen

Patentschutz ist  wirtschaftlich

wertvoll. Er schliefit Wettbewerber

tempordr vom Markt aus und er-
moglicht somit hohere Ertrage fiir

Patentinhabende. Auch damit, Pa-

tente zu lizenzieren oder zu ver-

kaufen, lasst sich Geld verdienen.
Je nach Erfindung schiitzen Pa-
tente in europdischen Staaten:

+ ein Produkt in Form einer chemi-
schen Zusammensetzung, bei-
spielsweise einen Speziallack
oder eine pharmazeutische For-
mulierung,

+ eine Vorrichtung, etwa einen Bio-
reaktor oder eine Tablettenpres-
se,

+ eine neue Verwendung, beispiels-
weise die einer bekannten Legie-
rung als Katalysator oder

- ein Verfahren, etwa eine neue
Methode, um einen bekannten
Stoff herzustellen.

Andere Marktteilnehmer durfen

die geschiitzte Erfindung nicht ver-

werten, bis der Patentschutz ab-
lauft. Sie diirfen also ein Erzeugnis
nicht herstellen, anbieten, in Ver-
kehr bringen, gebrauchen, zu den
genannten Zwecken einfithren
oder besitzen sowie Vorrichtun-
gen, Verfahren und neue Verwen-

dungen nicht anwenden oder zur
Anwendung anbieten. Sollten sie
es doch tun, kann die Patentinha-
berin dagegen angehen, etwa vor
Gericht klagen. Dafiir ist nachzu-
weisen, dass die Erfindung unbe-
rechtigt verwendet wurde. Dies ist
je nach Art der Erfindung einfa-
cher oder schwieriger.

Verletzungen nachweisen

Einfach zu beweisen sind Patent-
verletzungen bei chemischen Zu-
sammensetzungen oder pharma-
zeutischen Formulierungen. Denn
diese sind auf dem freien Markt er-
hiltlich und lassen sich analysie-
ren.

Bei Verfahren und Verwendun-
gen, die ein Wettbewerber trotz Pa-
tentschutz praktiziert, ist das
schwieriger: Das kann still und
heimlich in den Produktionsanla-
gen des Wettbewerbers geschehen.
Um auf Beweismittel zuzugreifen,
misste die Patentinhaberin Zu-
gang zu den Betriebsstétten haben.

Bei Verfahrenspatenten ist in
Deutschland und vielen europii-
schen Lindern zwar auch das un-
mittelbar mit dem Verfahren her-
gestellte Produkt geschiitzt und es
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gibt eine Beweislastumkehr -
wenn das Produkt also bestimmte
Charakteristiken aufweist, ist anzu-
nehmen, dass es nach einem be-
stimmten Verfahren hergestellt
wurde. Allerdings fiihren oft meh-
rere Verfahren zum gleichen Pro-
dukt. Die Patentverletzung ist so-
mit mitunter nicht allein am Pro-
dukt beweisbar.

In solchen Fillen ist es notig, die
Produktionsstatten des Wettbewer-
bers oder Lagerhallen Dritter zu
besuchen. Beweissicherungs- oder
Besichtigungsverfahren helfen
dann, Patentverletzungen schnell
und mit niedrigem Risiko nachzu-
weisen, statt eine Verletzung ein-
fach hinzunehmen. Denn dieses
Hinnehmen geschieht viel zu oft,
wie die Autoren finden, die solche
Verfahren bereits fiir Unterneh-
men verschiedener Gréfie durchge-
fihrt haben — vom Kleinunterneh-
men bis zum boOrsennotierten
Groflkonzern. Haufig komme es al-
lein durch die Besichtigung schon
zu einem Vergleich — ohne Patent-
verletzungsverfahren.

Beweise sichern

Ein Besichtigungsverfahren er-
laubt der Patentinhaberin durch
gerichtlichen Beschluss, Beweis-
mittel zu sichern, die fir ein Pa-
tentverletzungsverfahren notig
sind und auf die sie ohne das Ver-
fahren keinen Zugang hitte. Dabei
geht es vor allem um Beweismittel,
die sich auf dem Betriebsgelinde
der Patentverletzerin befinden.

Ein Besichtigungsverfahren kann
an jedem Standort durchgefiihrt
werden, an dem es relevante Be-

Mit einem einzigen Beweis-
sicherungsverfahren vor dem
Einheitspatentgericht lasst sich
eine Patentverletzung in den 18
blau markierten EU-Staaten
nachweisen.
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gerufen werden, um die Besichti-
gung durchzusetzen.

Ein Besichtigungsverfahren lasst
sich  beim EU-Einheitspatentge-
richt [Nachr. Chem. 2024, 72(11), 40|
oder bei einem deutschen Gericht
beantragen, das fir Patentstreitig-
keiten zustdndig ist. Das deutsche
Besichtigungsverfahren  erlaubt,
Beweise an deutschen Standorten
zu sichern. Beim Besichtigungsver-
fahren vor dem Einheitspatentge-
richt diirfen Beweise in einem oder
mehreren der 18 Teilnehmerstaa-
ten gesichert werden, darunter
Deutschland, die Beneluxstaaten,
Frankreich, Italien und Osterreich
(Karte oben).

zung hindeuten. Fiir erfahrene An-
walte ist das in der Regel keine gro-
e Hiirde. Zudem ist dem Gericht
darzulegen, warum die Besichti-
gung notwendig ist und die Be-
weismittel nicht einfacher hatten
erbracht werden konnen.

Plant eine Patentinhaberin ein
Besichtigungsverfahren, sollte sie
sich moglichst frith mit einem er-
fahrenen Anwalt abstimmen. Denn
das EU-Einheitspatentgericht und
manche deutschen Gerichte setzen
voraus: Die Patentinhaberin muss
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Mit einem Besichtigungsverfahren lassen
sich Patentverletzungen schnell und um-

fassend nachweisen, um Konkurrenten an
den Verhandlungstisch zu bewegen.

weise gibt, also etwa am Herstel- Voraussetzungen
lungsort, bei Kunden, in einem Wa-

renlager oder am Messestand. Beantragt eine Patentinhaberin ein
Fiir die patentinhabende Person sind Be-

Wichtig: Das Besichtigungsver- Besichtigungsverfahren, muss sie
sichtigungsverfahren risikoarm: Liegt wider

fahren wird ex parte gewdhrt — das
heiflt, ohne die Patentverletzerin
vorher zu informieren. Ist diese
nicht bereit, die Besichtigung zu
dulden und Zugang zu Maschine-
rie, Produkten und Dokumenten zu
ermoglichen, kann auch die Polizei

darlegen, dass eine Patentverlet-
zung wahrscheinlich ist. Ein beleg-
barer Verdacht muss also vorlie-
gen. Dieser kann etwa auf offent-
lich verfiigbaren Informationen
oder Aussagen von Fachleuten be-
ruhen, die auf eine Patentverlet-
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Erwarten keine Patentverletzung vor, kann

sie auf eine Klage verzichten.

Vor welchem Gericht ein Besichtigungsver-
fahren am besten zu beantragen und
durchzufiihren ist, ist einzelfallabhdngig.
Erfahrene Anwalte helfen bei der Entschei-

dung.
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das Verfahren ohne Verzogerung
einleiten, nachdem sie von der
wahrscheinlichen Verletzung er-
fahren hat. Pauschale Zeitangaben
gibt es dabei nicht; jedes Gericht
gestattet unterschiedlich langes
Warten.

Sind dem Antrag zufolge alle Vo-
raussetzungen fir ein Besichti-
gungsverfahren erfiillt, genehmigt
ihn das Gericht innerhalb weniger
Tage nach dem Einreichen. Da-
durch bleibt der Uberraschungsef-
fekt gewahrt: Die vermeintliche Pa-
tentverletzerin ist nicht vorge-
warnt und kann keine Beweise bei-
seiteschaffen.

Begutachten

Den Beschluss tiber das Besichti-
gungsverfahren stellt ein Gerichts-
vollzieher zu, begleitet von einem
technisch kompetenten Sachver-
standigen oder IT-Forensiker sowie
einem Rechts- und einem Patentan-
walt der Patentinhaberin, die dann
sofort mit dem Beweisesichern be-
ginnen. Die Patentinhaberin darf
den Sachverstandigen selbst vor-
schlagen, dieser muss aber neutral
sein. Der Sachverstandige sammelt
die Beweise, lasst bei Bedarf Labor-
analysen durchfithren und erstellt
ein Gutachten. Dieses kann zu che-
mischen oder technischen Funden
Stellung nehmen oder eine voll-
standige Patentverletzungsanalyse
umfassen. Diese erkldrt noch, wie
bestimmte Merkmale im Patent
aus Sicht der technischen Fachper-
son zu verstehen sind, und enthilt
eine Einschdtzung, ob das analy-
sierte Produkt unter den Anwen-
dungsbereich des Patents fallt.

Vernetzt ..Iéiben

o

i

o

? ] —
% www.Iinkedin.c'pm/company/gdch-de

Um Beweise fiir die Patentverlet-
zung zu sichern, diirfen Sachver-
standige
 Fotos und Videos aufnehmen,

» Proben nehmen,

+ Messungen durchfiihren,

+ Quellcodes herunterladen,

- Handbiicher, Datenblitter, inter-
ne Forschungs- und Entwick-
lungsberichte oder weitere Doku-
mente kopieren.

Das Gericht entscheidet, ob die An-

tragstellerin Zugang zum vollstan-

digen Gutachten des Sachverstan-
digen erhélt oder ob Teile ge-
schwirzt werden. Das soll verhin-
dern, dass Besichtigungsverfahren
zur Industriespionage zweckent-
fremdet werden. Bis das Gutachten
an die Antragstellerin herausgege-
ben wird, kann es wenige Tage bis
mehrere Monate dauern — je nach-
dem, wie viel die Patentverletzerin
als  (vermeintliche) Betriebsge-
heimnisse zu deklarieren wiinscht.

Klagen oder einigen

In der Regel erhalten zumindest die
vermeintliche Verletzerin und die
Anwilte der Patentinhaberin das
vollstdndige Gutachten. Dass die Pa-
tentinhaberin selbst auch moglichst
das vollstindige Gutachten be-
kommt, miissen ihre Anwilte
durchsetzen - nicht schwierig,
wenn das Gutachten die Verletzung
bestatigt. Erkennen die Anwilte be-
reits, dass sich der Verdacht einer
Patentverletzung nicht bestdtigen
lie und die vermeintliche Verletze-
rin stattdessen eine alternative Lo-
sung umgesetzt hat, lasst sich das
Verfahren an dieser Stelle beenden
und weiterer Aufwand vermeiden.

-
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Auf Grundlage des Gutachtens
kann die Patentinhaberin Patent-
verletzungsklage erheben, muss
aber nicht — zumindest vor einem
deutschen Gericht hat sie unbe-
grenzt Zeit, sich dartiber Gedanken
zu machen. In einem Verfahren
vor dem EU-Einheitspatentgericht
muss dem Besichtigungsverfahren
ein Patentverletzungsverfahren in-
nerhalb von 31 Kalender- oder 20
Werktagen folgen, sonst diirfen die
Beweismittel nicht mehr verwen-
det werden.

In der Praxis sind Verletzungs-
verfahren allerdings meist gar
nicht notwendig. Gibt es geniigend
Beweise und weist das Gutachten
auf eine tatsiachliche Patentverlet-
zung hin, finden die Parteien oft ei-
ne auflergerichtliche Losung, etwa
eine Lizenzvereinbarung oder Un-
terlassungserklarung sowie Scha-
densersatzzahlungen.

Fiir Patentinhabende sind Besich-
tigungsverfahren risikoarm:
Kommt das Gutachten wider Er-
warten zu dem Schluss, dass keine
Patentverletzung vorliegt, kann die
Patentinhaberin auf eine Klage ver-
zichten. Sie tragt dann nur die Kos-
ten fur das Besichtigungsverfahren
und muss gegebenenfalls der ver-
meintlichen Patentverletzerin eine
Entschadigung fiir deren Anwalts-
kosten zahlen. Schadensersatzfor-
derungen entstehen in der Regel
nicht, da die Besichtigung keine
Schéden verursacht. [

In diesem Beitrag verwenden wir bestimmte
Begriffe in der femininen oder der maskulinen
Form, wie in der Patentbranche liblich. Dies
schliefSt jeweils alle Formen (m/w/d) ein und
soll kein Geschlecht bevorzugen oder benach-
teiligen.
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