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Stellungnahme der Patentanwaltskammer zu dem Referentenentwurf eines
Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der euro-
pdischen Patentreform und zum Referentenentwurf eines Gesetzes zu dem

Ubereinkommen vom 19. Februar 2013 iiber ein Einheitliches Patentgericht

Die Patentanwaltskammer hat die europaische Patentreform und die Einflihrung
des Einheitlichen Patentgerichts Uber die langen Jahre ihrer Entstehung aktiv be-
gleitet und begrii3t das Ergebnis, da sie auch davon ausgeht, dass die geschaffe-
nen Rahmenbedingungen flr die europdische und insbesondere deutsche innovati-
ve Industrie durch einen besseren Schutz von Erfindungen nachhaltig gestarkt wer-

den.

Wihrend das Vertragsgesetz die Voraussetzungen fir die Ratifikation des Uberein-
kommens Uber ein Einheitliches Patentgericht und des Protokolls zum Uberein-
kommen betreffend die vorlaufige Anwendung schaffen soll, dient das Begleitge-
setz der Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der européischen

Patentreform.

Die vorgeschlagenen Anderungen des Begleitgesetzes konzentrieren sich auf das
Gesetz Uber internationale Patentiibereinkommen (IntPatUbkG), das bereits als
Schnittstelle zwischen dem Patentgesetz (PatG) und dem Européischen Patent-

Ubereinkommen (EPU) Regelungen zum europdischen Patentrecht enthalt.
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Hierzu werden zunéchst bestehende Vorschriften des IntPatUbkG ber europai-
sche Bundelpatente auf EU-Einheitspatente angewandt (Artikel Il §15 Absatz 1
IntPatUbkG) bzw. angepasst. AuRerdem wird entsprechend der Vorgabe der Ver-
ordnung die Kollision von européischen Patenten und europaischen Patenten mit
einheitlicher Wirkung ausgeschlossen (Artikel Il §15 Absatz 2 IntPatUbkG). Diese

Regelungen finden die uneingeschrankte Zustimmung der Patentanwaltskammer.

Kernstlick der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung ist die Abschaffung des
Doppelschutzverbotes, die immer wieder seitens der Patentanwaltskammer ange-
regt wurde. Diese neue Regelung wird daher von der Patentanwaltskammer sehr
begrift. Neben dem Schutz durch europédische Patente oder européische Patente
mit einheitlicher Wirkung soll demgemaf kiinftig auch der Schutz nationaler Paten-
te zugelassen werden (Artikel Il §§ 8, 18 IntPatUbkG). Hierdurch wird dem Patent-
inhaber die Méglichkeit eréffnet, sich aus der Palette der Schutzrechte, ndmlich
dem nationalen Patent, europdischen Biindelpatent und EU-Einheitspatent das
zum Zwecke der Durchsetzung geeignete herauszusuchen, um sein geistiges
Eigentum optimal schiitzen zu kénnen. Dies kommt nicht nur der innovativen In-
dustrie zu Gute, sondern schiitzt insbesondere auch den Einzelerfinder und die
kleineren und mittleren Unternehmen (SME'’s), da diese ihr Recht je nach Bedarf
national oder auch supranational durchsetzen kénnen. Die Innovationstrager wer-

den dadurch gestarkt.

Durch die begleitende Einflihrung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme
(Artikel 1l §18 IntPatUbkG) wird andererseits aber sichergestellt, dass Beklagte
nicht parallel aus zwei Schutztiteln, die dieselbe Erfindung schiitzen, und zwar
einem nationalen und einem der beiden européischen, in Anspruch genommen
werden kénnen. Diese dem Schutz des Beklagten dienende Norm stellt in den
Augen der Patentanwaltskammer eine ausgewogene und daher sehr zu begriiRen-
de Regelung dar. Sie beriicksichtigt die vorgetragenen Bedenken der bisherigen
Gegner der Abschaffung des Doppelschutzverbots in ausreichendem MaR.
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Im Ergebnis soll es Sinn und Zweck dieser Regelung sein, dass der Patentinhaber
zwar die Wahl zwischen dem nationalen deutschen Gericht bei Durchsetzung sei-
nes deutschen Patentes und dem EPG bei Durchsetzung seines europaischen Pa-
tentes haben soll, dass dabei aber eine doppelte Inanspruchnahme eines Beklag-

ten vor beiden Gerichten vermieden werden soll.

Diese gesetzgeberische Zielrichtung vorausgesetzt, schlagen wir noch eine Klar-

stellung einzelner Regelungen vor.

Die Formulierung des Artikel Il §18 IntPatUbkG geht von folgenden Voraussetzun-

gen aus:

- dieselbe Erfindung,

- derselbe Erfinder oder sein Rechtsnachfolger,
- dieselbe Partei,

- dieselbe oder gleichartige Handlung.

Wahrend in Artikel Il § 8 IntPatUbkG zur Anwendung des Doppelschutzverbotes fiir
ausoptierte Bestandsschutzrechte auf ,den Umfang, in dem das Patent dieselbe
Erfindung wie das européische Patent schiitzt* abgestellt wird, bezieht sich die
Formulierung in Artikel Il §18 IntPatUbkG auf ,dieselbe Erfindung*. Nachdem hier
wohl kein Regelungsunterschied besteht, sollte dieselbe Formulierung gewahit

werden,

Auch bei der Bestimmung ,derselben Partei” kann es zu Auslegungsproblemen
kommen, da hier gegebenenfalls auf Kl&gerseite auch der ausschliefliche Lizenz-

nehmer erfasst sein kdnnte.

Der in der Regelung des Artikel 11 §18 Absatz 1 IntPatUbkG eingefiihrte Begriff der
,gleichartigen Handlung"® ist offensichtlich aus der Formulierung des §145 PatG

entnommen. Dort steht dieser jedoch in einem anderen Kontext. So vermag diese
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Formulierung nicht klar zu regeln, ob gegebenenfalls unterschiedliche Ausfiihrungs-

formen einer Erfindung erfasst sein sollen.

Nachdem Artikel Il §18 Absatz 1 IntPatUbkG eine sehr einschneidende Rechtsfolge
definiert, sollte er eindeutig formuliert sein. In diesem Zusammenhang scheint die
derzeitige Formulierung auch nicht eindeutig festzulegen, ob nicht auch eine nega-
tive Feststellungsklage des Beklagten beim EPG auch die Rechtsfolge des Artikels
Il §18 Absatz 1 IntPatUbkG auslést. Hierfiir kénnte sprechen, dass in Artikel Il §18
IntPatUbkG ganz allgemein von dem ,Verfahren* gesprochen wird. Eine derartige
Auslegung wirde aber dem Regelungsziel entgegenlaufen. Zur Vermeidung einer
solchen Interpretation wére eine eindeutigere Formulierung wiinschenswert, die
klarstellt, dass lediglich parallele Leistungsklagen und nicht auch negative Feststel-
lungsklagen oder gar Nichtigkeitsklagen zu einer Unzulassigkeit der vor dem natio-

nalen Gericht erhobenen Klage fiihren.

Nicht ganz deutlich wird aus der allgemeinen Formulierung des Artikel Il §18 Absatz
2 IntPatUbkG unter welchen Umsténden das deutsche Gericht eine Aussetzung
des Verfahrens anzuordnen hat. Hier durfte es sich um eine Auffangnorm handeln,
die nach dem Vorbild des § 148 ZPO vom deutschen Gericht eingesetzt werden
kann. Da zu erwarten ist, dass sich hier recht schnell eine Rechtsprechungspraxis
etablieren wird, ist die Unscharfe im Hinblick auf eine Flexibilitat bezliglich nicht

vorhersehbarer Fallkonstellationen hinnehmbar.

Keinen Bedenken der Patentanwaltskammer begegnet die Regelung des Artikel |l
§ 8 Absatz 1 und 3 IntPatUbkG, gemaR der filr europaische Biindelpatente dann
ein Doppelschutzverbot bestehen bleibt, wenn sich der Patentinhaber dazu ent-
schlielt von dem Opt out gemaR Artikel 83 Absatz 3 des Ubereinkommens Ge-
brauch zu machen. Der Patentinhaber entscheidet sich hier selbst dafiir, dass das
europaische Blndelpatent im ,alten” System verbleiben soll, in dem das Doppel-
schutzverbot ja existierte. Somit stellt die Neuregelung des Artikel || § 8 Absatz 1
und 3 IntPatUbkG fiir den Patentinhaber einen Anreiz dar, sich in das neue Rege-
lungsregime zu begeben und von der Méglichkeit des Opt out gemaR Artikel 83
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Absatz 3 des Ubereinkommens keinen Gebrauch zu machen. Dies wird der Patent-
inhaber abzuwé&gen haben, auch wenn der Wegfall der urspriinglich angedachten
Hirde einer Opt out Gebuihr den Verbleib im alten Regelungsregime vermeintlich

attraktiver gemacht hatte.

Da, wo das Ubereinkommen Raum fiir die Anwendung nationalen Rechts l4sst,
werden ergéanzende nationale Regelungen geschaffen. Dies betrifft insbesondere
die Zwangsvollstreckung, die im neuen Artikel Il §19 IntPatUbkG geregelt ist. Vor-
rangig ist hier die Zusténdigkeit des EPG, das die Kompetenz fir Zwangsvollstre-
ckungen bezlglich Unterlassungen hat. Diese Zustandigkeit tritt an die Stelle natio-
naler Befugnisse. Daher scheint eine Einschrdnkung des Artikel || §19 Absatz 1
IntPatUbkG im Sinne ,vorbehaltlich einer Zwangsvollstreckung durch das EPG" zur
Klarstellung sinnvoll zu sein. Zusétzlich sollte bei der Erwahnung der ZPO Normen
in Artikel 11 §19 Absatz 3 IntPatUbkG eine Eingrenzung auf den Zustandigkeitsbe-
reich der nationalen Gerichte erfolgen. So fehlt fur die Vollstreckung finanzieller
Anspriiche die Zustandigkeit des EPG.

Wir wiirden uns freuen, wenn unsere Anregungen Berlicksichtigung finden kénnten.

Dr. Dieter Laufhttte
Stv. Vorsitzender



