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Bei Patentverletzungen droht sogar eine Haftstrafe

Fir den Umgang mit gewerblichen Schutzrechten brauchen die Unternehmen feste Regeln und Strukturen.

as Thema Compliance, also die Be-
D achtung und Einhaltung von rechtli-

chen Vorgaben, beschiftigt die Wirt-
schaft seit Langerem. Schlagzeilen in der
Tagespresse erwecken zwar hiaufig den An-
schein, dass in erster Linie grof3e Unterneh-
men Probleme mit Verstofen zu haben.
Doch das Thema Compliance betrifft alle
Unternehmen und damit natiirlich auch
den Mittelstand. Die Geschiftsleitung ei-
nes jeden Unternehmens muss unabhéngig
von Unternehmensgréfle und Branche da-
fiir Sorge tragen, dass sich die Mitarbeiter
rechtméflig verhalten. Da schon in mittel-
stdndischen Unternehmen die Geschiftslei-
tung nicht mehr tiberall ihre Augen haben
kann, muss sie zumindest Vorsorge treffen,
dass rechtméfiges Verhalten durch organi-
satorische Maflnahmen sichergestellt ist
und tiberpriift werden kann. Das Einhalten
von rechtlichen Vorgaben wird hiufig
durch die Leiter der einzelnen Fachabtei-
lungen iiberwacht. Im Arbeitsalltag, vor al-
lemim , Eifer des Gefechts“werden Compli-
ance-Themen allerdings oft hintangestellt.
Eine solche Vorgehensweise kann aber ge-
rade bei mittelsténdischen technischen Un-
ternehmen weitreichende Folgen haben.

@ Idealfall Parallelrecherche

Jede neue Entwicklung eines technischen
Produkts birgt das Risiko, dass durch das
Produkt gewerbliche Schutzrechte (in der
Fachterminologie: Intellectual Property,
kurz IP) Dritter wie zum Beispiel Patente
oder Gebrauchsmuster verletzt werden. Im
Idealfall wird bei jedem Entwicklungs-
schritt bereits eine umfassende Recherche
nach moglicherweise entgegenstehenden
Schutzrechten Dritter durchgefiihrt. Dies
ist allerdings nicht immer der Fall, und
nicht immer werden im Rahmen einer sol-
chen Recherche auch alle Schutzrechtsver-
letzungen aufgedeckt. Je spiter solche Defi-
zite im Entwicklungsprozess — manchmal
sogar erst im Produktionsprozess - er-
kannt werden, desto grofier ist nicht nur
der finanzielle Schaden fiir das Unterneh-
men infolge der nutzlos aufgewendeten Ent-

Die Missachtung von Schutzrechten
kann teuer werden, meint
Julia Donch, Rechtsanwaltin bei CMS
Hasche Sigle.

wicklungskosten. Patentverletzungen kon-
nen namlich nicht nur zu Unterlassungsan-
spriichen, sondern ebenfalls zu Schadenser-
satzanspriichen fiihren.

@® Der Vorsatzist schwer nachweisbar

Gelingt der Nachweis, dass Schutzrechte
Dritter vorsitzlich verletzt wurden, stehen
sogar Straftatbestinde im Raum: Die vor-
sitzliche Verletzung von zum Beispiel Pa-
tenten und Marken ist strafbar (§ 142 PatG,
§ 143 MarkenG). Zwar ist eine vorséitzliche
Verletzung von Marken und Patenten fiir
den Inhaber der verletzten Schutzrechte
nicht immer einfach nachzuweisen. Gerade
bei Patent- und Markenverletzungen rea-
gieren Inhaber &lterer Schutzrechte haufig
zunichst mit Abmahnungen, mit denen sie
auf die Rechtsverletzung hinweisen. Liegt
daher zum Beispiel objektiv eine Patentver-
letzung vor und stellt das patentverlet-
zende Unternehmen diese trotz Abmah-
nung nicht ab, wird in der Regel der fiir den
Straftatbestand erforderliche Vorsatz gege-
ben sein. Ein strafrechtliches Vorgehen ge-
gen ein Mitglied der Geschiftsleitung droht
ebenso wie die Ahndung verletzter Auf-
sichtspflichten als Ordnungswidrigkeit.
Spitestens an diesem Punkt zeigt sich
die Notwendigkeit einer organisierten IP-
Compliance gerade auch in mittelsténdi-

schen Unternehmen: So muss sicherge-
stellt werden, dass innerhalb von Entwick-
lungsprozessen regelméfig gepriift wird,
ob Schutzrechte Dritter durch die Ergeb-
nisse verletzt werden. Zum anderen muss
ein System eingerichtet werden, das eine
Struktur fiir den Umgang mit Anfragen und
Abmahnungen vorgibt. Sollte eine Schutz-
rechtsverletzung erst im Rahmen einer Ab-
mahnung aufgedeckt werden, muss zumin-
dest ab diesem Zeitpunkt sichergestellt wer-
den, dass Gegenmafnahmen (etwa Ent-
wicklung von Umgehungslésungen, Lizenz-
verhandlungen) ergriffen werden.

@® DasProblembewusstsein fehlt

Die Implementierung von solchen Compli-
ance-Systemen erfordert Investitionen.
,»Viel hilft viel“ ist aber auch in diesem Be-
reich keine Musterlosung. Die Investitio-
nen miissen vielmehr in einem angemesse-
nen Verhiltnis zu den Risiken stehen, die
durch die Tatigkeiten des jeweiligen Unter-
nehmens hervorgerufen werden koénnen.
Bei mittelstdndischen technischen Unter-
nehmen kénnen diese Risiken schnell rele-
vante Groflenordnungen erreichen. Die im
Bereich IP-Compliance titigen Mitarbeiter
miissen daher regelmiflig geschult werden.
Dabei dienen die Schulungen nicht nur
dazu, ein ordnungsgemifles Compliance-
System nachweisen zu koénnen, sondern
vor allem dazu, das Problembewusstsein zu
wecken. Sonst drohen in gravierenden Fil-
len tatséchlich Freiheitsstrafen fiir die Mit-
glieder der Geschiftsleitung patentverlet-
zender Unternehmen.
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