Qualcomm und kein Ende?
Was ist ein 337-Verfahren vor der US - International Trade Commission
und warum sollten deutsche Unternehmen dies wissen?
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Mitte Juni diesen Jahres hat das kalifornische Unternehmen Qualcomm bei der United
States International Trade Commission (ITC) ein sogenanntes 337-Verfahren gegen Nokia
eingeleitet mit der Behauptung, der finnische Wettbewerber verstolie gegen von
Qualcomm gehaltene Patente. Die ITC soll deshalb den Import diverser Nokia-Gerate
stoppen. Qualcomm hat zuvor Klage bei einem US-Bundesgericht wegen der Verletzung
von Patenten eingereicht.

Gegen das Geschaftsgebaren Qualcomms bei der Lizenzierung wichtiger Mobilfunk-
techniken hatten zuletzt zahlreiche BranchengroRen protestiert: Gemeinsam reichten
Ericsson, NEC, Nokia, Panasonic, Broadcom und Texas Instruments Ende vergangenen
Jahres Beschwerde bei der EU-Kommission wegen wettbewerbswidrigen Verhaltens des
Unternehmens ein.

Deutsche Unternehmen, die technologisch hochwertige Produkte in die USA exportieren,
insbesondere solche aus dem Bereich der Pharmazie, der Informationstechnik, Medizin-
geratetechnik und automatisierter Steuerungen sind mehr und mehr zu Zielen soge-
nannter 337-Klagen vor der US-ITC geworden.

Die ITC is eine unabhangige Behorde in Washington, DC, die zur Aufgabe hat, die Vor-
schriften des Abschnitts 337 des Tariff Act von 1930 umzusetzen und das bedeutet, den
Import aus irgendeinem Grunde rechtswidriger Produkte zu verhindern und gegegenfalls
auch zu bestrafen. In der Regel wird die Behauptung der Verletzung von US-
Patentrechten (zu ca. 90 %) zum Anlass fur eine Untersuchung genommen.

Die meisten Verfahren im Bereich des Gewerblichen Rechtsschutzes, wozu man das
Patentrecht, aber insbesondere auch das Geschmacks-, Marken- und Urheberrecht, zahlt,
werden vor den US-Bundesgerichten verhandelt. Wo jedoch eine Rechtsverletzung durch
ein Importprodukt erkannt wird, wird in zunehmendem Male das 337-Verfahren eingeleitet
- 12 Verfahren im Jahr 2000, 29 im Jahr 2005; in den ersten sechs Monaten des Jahres
2006 ist bereits die Anzahl des Jahres erreicht worden.

Wenn auch die Anzahl der Verfahren im Vergleich zu herkémmlichen Verfahren ver-
gleichsweise gering erscheint, so ist die Relevanz flr Unternehmen ungleich bedeutender,
da sie in der Regel sehr einschneidende Folgen haben und zugleich einen hohen
finanziellen Aufwand erfordern.

Nach formlicher Verfahrenser6ffnung durch das ITC wird ein Richter bestimmt, der, nach
intensiven Untersuchungen, einen Anhoérungstermin anberaumt. Dies geschieht
typischerweise innerhalb von acht Monaten.

Der Richter prasentiert seine Ergebnisse der aus sechs Personen bestehenden
Kommission und empfiehlt eine bestimmte Entscheidung. Diese Kommission kann diese
Empfehlung des Richters zurickweisen oder andern. Wenn sie die Entscheidung nicht



andert oder ablehnt, wird diese automatisch zur Kommissionsentscheidung. Wenn die
Kommission zu dem Ergebnis kommt, dass eine Verletzung im Sinne der Sektion 337
vorliegt, kann sie mit unmittelbarer Rechtswirkung verfigen, dass bestimmte Handlungen
des Verletzers zu unterlassen oder durch den Verletzenden vorzunehmen sind,
insbesondere naturlich ein Verbot der Einfuhr des Produktes aussprechen. Diese
Verfligungen werden nach Ablauf von 60 Tagen unanfechtbar, wenn sie nicht vom
Prasidenten der Vereinigten Staaten innerhalb dieser Zeit aufgehoben werden.

Ein 337-Verfahren bietet dem Klager erhebliche Vorteile und bedeutet fir den Beklagten
eine erhebliche Belastung. Zunachst ist die in Deutschland unbekannte ,pretrial discovery*
ungewohnt: Der Beklagte wird verpflichtet, alle Fragen des Klagers zu beantworten und
insoweit umfangreich durch Vorlage aller nur denkbar relevanten und oftmals erst zu
erstellenden Unterlagen zu dokumentieren. Das heil3t auch, dass oftmals erst jetzt die
Fakten fUr die eigentliche, zunachst vielleicht sparliche Klagebegriindung dem Klager
bekanntwerden. Fir Softwareunternehmen bedeutet dies oft auch: Herausgabe der
Quellprogramme an den Gegner.

Samtliche dieser Auerungen missen unbedingt wahrheitsgemaR erfolgen. Zugleich
werden Expertenanhdrungen und -gutachten vorbereitet und durchgefiihrt und auch
Experten vernommen. All dies geschieht vor Beginn des eigentlichen Prozesses, in der
sogenannten ,discovery-phase®.

Deutsche Unternehmen, die oft wenig Erfahrung mit dieser Eigenart des us-amerikani-
schen Zivilprozesses haben, konnen hier schnell vollig durch die immensen Anforde-
rungen allein der ,pretrial discovery” Uberfordert werden. Tatsachlich ist es nicht
ungewdhnlich, wenn verlangt wird, mehrere tausend Seiten zu produzieren und aus-
fuhrlichste Antworten auf klagerische Fragenlisten zu formulieren.

Der zeitliche Druck wird, im Vergleich zu konventionellen Verfahren im gewerblichen
Rechtsschutz, oftmals als extrem empfunden. In Sektion 337 heil3t es entsprechend auch,
dass die Untersuchungen so schnell wie mdglich durchgefihrt werden mussen und die
Kommissionen beherzigen dies und erledigen die vorgerichtliche Phase in sieben bis 10
Monaten. Der Klager hat tblicherweise viel Vorbereitungszeit und reagiert sofort mit den
erwahnten, gut vorbereiteten und zahlreichen Malinahmen, sobald das Verfahren eroffnet
ist. Der Beklagte erfahrt erst durch die Klage von einem Verfahren und die ITC beginnt die
Untersuchung dann regelmafig innerhalb von 30 Tagen. Daher sind die Beklagten oft
schon rein zeitlich Uberfordert und haben kaum Zeit sich ausreichenden und speziellen
juristischen Rat einzuholen.

Die besondere Gefahr geht aber von den extrem machtigen Instrumenten des Verfahrens
aus - eine sofortige Untersagung der Einfuhr und ein sofortiges Verkaufsverbot innerhalb
der Vereinigten Staaten fur bereits importierte Produkte.

Sollte das Unternehmen dagegen verstol3en, kdnnen diese Produkte entschadigungslos
vom Zoll eingezogen werden und die Kommission kann Geldstrafen verhangen.

Diese Instrumente sind deshalb so machtig, weil sie auf die Produkte selbst abstellen, d.h.
es kann passieren, dass Betroffene von dem Verfahren erst durch diese faktischen
Einschnitte erfahren. Zugleich ist es dem Klager auch maoglich, dieselbe Klage zugleich
gegen eine ganze Reihe von Beklagten zu richten, was erhebliche Kostenvorteile fir den
Klager bewirkt, wenn es eine grof3e Anzahl von Beklagten gibt, diese Umgehungen
versuchen werden oder/und neue Verletzter in Zukunft erwartet werden mussen. Die
Komplexitat des Verfahrens steigt, zusatzlich zu dem Zeitdruck, Uberproportional an, wenn
es mehrere Beteiligte gibt. Aktuell erleidet eine deutsche GmbH dieses Schicksal. Sie ist
als einzige deutsche Beklagte unter 25 weiteren Beklagten benannt.



Da es im 337-Verfahren keine Mdglichkeit gibt, Schadensersatz geltend zu machen - die
erwahnte Geldstrafe fur die Verletzung der gerichtlichen Verfligungen ist insoweit eine
andere Kategorie -, reichen die Klager regelmallig zeitgleich eine entsprechende Klage
vor den US-Bundesgerichten ein. Dieses Verfahren ruht dann jedoch bis eine Ent-
scheidung im 337-Verfahren gefallt ist. Der gesamte Prozessstoff, insbesondere die
erlangten Beweise, werden und dirfen danach jedoch im bundesgerichtlichen Verfahren
genutzt werden.

Zur anderen Seite der Medaille: Wie und wann kann ein deutsches Unternehmen das 337-
Verfahren aktiv nutzen, um seine US-Rechte zu schitzen? Grundsatzlich ist es mdglich
unter Berufung auf Sektion 337 zu klagen, wenn das deutsche Unternehmen selbst in den
USA produziert, montiert, konstruiert oder forscht und entwickelt. Es reicht sogar aus,
wenn es selbst nur die Produktion eigener Produkte dort lizenziert, wahrend also ein
anderes Unternehmen die Produkte dort herstellt. Nicht ausreichend ist es, wenn die
Produkte nur in den USA vertrieben werden.

Im Juli 2006 hat ein Richter in einem 337-Verfahren, dass von dem belgischen Unter-
nehmen Unilin Beheer eingeleitet wurde, empfohlen, dass die ITC eine Einfuhrsperre fur
alle Laminat-FuRboden verhangt, die bestimmte Unilin-Patente verletzten.



