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Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren

Der Streitwert im Nichtigkeitsverfahren ist unabhéngig vom Verletzungsverfahren zu
bestimmen, wenn die angegriffene Ausfuhrungsform nach der Feststellung der Ver-
letzungsgerichte nicht in den Schutzbereich des Streitpatents eingreift.
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BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das europaische Patent ... (DE ...)

hier: Antrag auf Erhéhung des Streitwerts

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Richter
Voit als Vorsitzenden sowie die Richterin Friehe und die Richter
Dipl.-Phys. Dr. Morawek, Dipl.-Phys. Dr. Miller  und Dipl.-Ing. Veit am
25. Oktober 2011

beschlossen:

Die als Gegenvorstellung auszulegende Anregung der

Klagerin auf Erh6hung des Streitwerts wird zurtickgewiesen.

Grinde

Der Senat hat den Streitwert flr das vorliegende Patentnichtigkeitsverfahren vor
dem Bundespatentgericht in der mindlichen Verhandlung am 31. Mai 2011 nach
Anhdrung beider Parteien auf deren Ubereinstimmende Angaben auf 2.500.000,- €

festgesetzt.

Mit Schriftsatz vom 6. Juni 2011 hat die Klagerin angeregt, den Streitwert nach-
traglich auf mindestens 20.000.000,- € festzusetzen. Dies hat sie mit dem Umsatz
der Beklagten sowohl mit der Unterdruck-Wundtherapie als auch mit angeblich
unter das Streitpatent fallenden Produkten wie auch mit der Streitwertfestsetzung
im parallelen Verletzungsverfahren begrindet, in dem das Oberlandesgericht
Karlsruhe den Streitwert auf 10.000.000,- € festgesetzt habe.



Die Beklagte hat unter anderem ausgefuhrt, dass das Landgericht Mannheim und
das Oberlandesgericht Karlsruhe im parallelen Verletzungsverfahren eine Verlet-
zung des Streitpatents durch die von der Klagerin benutzte Ausfiihrungsform ver-

neint haben. Dies hat die Klagerin bestatigt.

Die Anregung der Klagerin, den Streitwert in Abanderung des Beschlusses vom
31. Mai 2011 hoher festzusetzen, ist zulassig. Sie ist als Gegenvorstellung gegen
die Streitwertfestsetzung des Senats zu werten (vgl. Benkard/Rogge, Patentge-
setz, 10. Auflage, Rdnr. 19 zu § 84 PatG).

Sie fuhrt jedoch nicht zu einer Abanderung, insbesondere einer Erhéhung des

Streitwerts.

Der Streitwert im Patentnichtigkeitsverfahren ist nach § 51 Abs. 1 GKG nach billi-
gem Ermessen zu bestimmen. Nach standiger Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs (vgl. BGH X ZR 28/09 vom 12. April 2011, Rdnr. 2 m. w. N.) ist dafur
grundséatzlich der gemeine Wert des Patents bei Erhebung der Klage zuziglich
des Betrags der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen maf3geblich.

Da mit der erstrebten Vernichtung des Streitpatents der Patentverletzungsklage
die Grundlage entzogen werden soll, beziffert der Streitwert des Patentverlet-
zungsverfahrens grundsatzlich das Interesse des Nichtigkeitsklagers und damit
die untere Grenze des Streitwerts fir das Patentnichtigkeitsverfahren (BGH
a. a. 0.). Der Streitwert des Patentverletzungsverfahrens beruht vor allem auf den
geltend gemachten Ansprichen des Patentinhabers, die insbesondere darauf ge-
richtet sind, andere von der Benutzung des geschitzten Gegenstands auszu-
schlieRen und im Falle der Benutzung Schadensersatz zu verlangen; hiergegen
wehrt sich der Verletzungsbeklagte im Patentnichtigkeitsverfahren mit dem Ein-

wand, der Gegenstand des Patents sei nicht schutzfahig, weshalb er ihn folgenlos



benutzen dirfe. Wenn es auf die Bestandskraft des Patents ankommt, hangen
deshalb Hohe des angemessenen Schadensersatzes und Wert des Patents auch

ohne weiteres zusammen.

Etwas anderes muss aber dann gelten, wenn die Frage der Wirksamkeit des Pa-
tents nicht entscheidungserheblich ist fir das Patentverletzungsverfahren, insbe-
sondere wenn - wie hier von den Verletzungsgerichten entschieden - die von der
Klagerin benutzte Ausfihrungsform nicht in den Schutzbereich des Streitpatents
eingreift. In einem solchen Fall spielt fir das Verletzungsverfahren Uberhaupt
keine Rolle, ob das Streitpatent wirksam ist oder nicht, denn die angegriffene
Ausfuhrungsform tangiert das Streitpatent nicht. Ein angeblicher Verletzungsge-
genstand, der das Patent gar nicht verletzt und dessen Benutzung deshalb nicht
geeignet ist, Schadensersatzanspriiche zu verursachen, kann jedoch den Wert
des Patents nicht beeinflussen. Kurz gesagt: der Wert eines Patents kann nicht
bestimmt werden durch die Benutzung eines Gegenstandes, der gar nicht in den
Schutzbereich dieses Patents fallt.

Eine Streitwerterh6hung ist auch nicht mit einem pauschalen Ruckgriff auf Um-
satzzahlen zu begriinden, denn diese bieten keinen sicheren Anhalt zur Beurtei-
lung des Werts des Streitpatents. Geschutzt ist durch das Streitpatent nicht die
Vakuumtherapie, sondern eine ganz bestimmte Wunddrainagevorrichtung. Es gibt
keinen Anhaltspunkt dafiir, dass der gesamte Umsatz mit Produkten gemacht
wird, die alle Merkmale des durch das Streitpatent geschiitzten Gegenstands ent-
halten. Im Ubrigen tragt die Klagerin selbst vor (S.8 des Schriftsatzes vom
13. Oktober 2011), dass die Beklagte auch Umsatz macht mit traditionellen Pro-
dukten.



In Ermangelung von Umstanden, die - entgegen dem Vortrag beider Parteien in
der mundlichen Verhandlung vom 31. Mai 2011 - eine erhebliche H6herbewertung
des wirtschaftlichen Interesses der Allgemeinheit an der Vernichtung des Streit-

patents begriinden, war der Anregung der Klagerin nicht Folge zu leisten.

Voit Friehe Zugleich fur den Dr. Muller Veit
wegen Abordnung
verhinderten Rich-
ter Dr. Morawek
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