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Stellungnahme der GRUR

zu dem Referentenentwurf eines Gesetzes zur Anpassung
patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europaischen Patentreform
und zum Referentenentwurf eines Gesetzes zu dem Ubereinkommen vom
19. Februar 2013 Uber ein Einheitliches Patentgericht

Die Deutsche Vereinigung fur Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. ist
eine als gemeinnitzig anerkannte wissenschaftliche Vereinigung samtlicher auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes und des Urheberrechts tatigen Mitglieder
von Berufsgruppen und Organisationen; das sind insbesondere Hochschulen, Rich-
ter, Beamte, Rechtsanwélte, Patentanwalte sowie Vertreter von Verbanden und Un-

ternehmen.

Auf der Grundlage einer Diskussion der Referentenentwirfe im Fachausschuss flr
Patent- und Gebrauchsmusterrecht am 2. Marz 2016 in Dusseldorf nimmt die Deut-
sche Vereinigung fur Gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. wie folgt

Stellung:

Wahrend das Vertragsgesetz die Voraussetzungen fiir die Ratifikation des Uberein-
kommens uber ein Einheitliches Patentgericht und des Protokolls zum Ubereinkom-
men betreffend die vorlaufige Anwendung schaffen soll, dient das Begleitgesetz der
Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der europaischen Patentreform.
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Die vorgeschlagenen Anderungen des Begleitgesetzes konzentrieren sich auf das
Gesetz Uber internationale Patentiibereinkommen (IntPatUbkG), das bereits als
Schnittstelle zwischen dem Patentgesetz (PatG) und dem Europaischen Patenttiber-

einkommen (EPU) Regelungen zum europaischen Patentrecht enthlt.

Hierzu werden zunéchst bestehende Vorschriften des IntPatUbkG (iber europaische
Blndelpatente auf EU-Einheitspatente angewandt (Artikel Il 815 Absatz 1

IntPatUbkG) bzw. angepasst. AuBerdem wird entsprechend der Vorgabe der Verord-
nung die Kollision von europdischen Patenten und europdischen Patenten mit ein-
heitlicher Wirkung ausgeschlossen (Artikel Il §15 Absatz 2 IntPatUbkG). Diese Rege-

lungen finden die uneingeschrankte Zustimmung der Vereinigung.

Kernstlck der vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung ist die Abschaffung des Dop-
pelschutzverbotes, die immer wieder seitens der Vereinigung angeregt wurde. Diese
neue Regelung wird daher von der Vereinigung sehr begrif3t. Neben dem Schutz
durch europaische Patente oder europdische Patente mit einheitlicher Wirkung soll
demgemald kinftig auch der Schutz nationaler Patente zugelassen werden (Artikel 1
88§ 8, 18 IntPatUbkG). Hierdurch wird dem Patentinhaber die Mdglichkeit eroffnet,
sich aus der Palette der Schutzrechte, ndmlich dem nationalen Patent, europaischen
Blndelpatent und EU-Einheitspatent das zum Zwecke der Durchsetzung geeignete
herauszusuchen, um sein geistiges Eigentum optimal durchzusetzten. Dies kommt
nicht nur der Industrie zu Gute, sondern schitzt insbesondere auch den Einzelerfin-
der und die kleineren und mittleren Unternehmen (SMESs), da fir diese die nationale
— und voraussichtlich guinstigere - Rechtsdurchsetzung als Option uneingeschrankt

erhalten bleibt. Die Innovationstrager werden dadurch gestarkt.

Durch die begleitende Einfihrung der Einrede der doppelten Inanspruchnahme (Ar-
tikel Il 8§18 IntPatUbkG) wird andererseits aber sichergestellt, dass Beklagte nicht
parallel aus zwei Schutztiteln, die dieselbe Erfindung schutzen, und zwar einem nati-
onalen und einem der beiden europaischen, in Anspruch genommen werden kénnen.
Diese dem Schutz des Beklagten dienende Norm stellt in den Augen der Vereinigung
eine vom Grundsatz sehr zu begriRende Regelung dar. Sie bertcksichtigt die vorge-
tragenen Bedenken der bisherigen Gegner der Abschaffung des Doppelschutzver-
bots in ausreichendem Mal3. In ihrer detaillierten Ausgestaltung ist die Regelung je-
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doch noch nicht vollstandig ausgereift. Nachdem Artikel Il §18 Absatz 1 IntPatUbkG

eine sehr einschneidende Rechtsfolge definiert, sollte er eindeutig formuliert sein.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist es, dass der Patentinhaber zwar die Wahl zwi-
schen dem nationalen deutschen Gericht bei Durchsetzung seines deutschen Paten-
tes und dem EPG bei Durchsetzung seines europaischen Patentes hat, dass dabei

aber eine doppelte Inanspruchnahme eines Beklagten vermieden wird.

Diese gesetzgeberische Zielrichtung vorausgesetzt, schlagen wir noch eine Klarstel-

lung einzelner Regelungen vor.

Die Formulierung des Artikel Il §18 IntPatUbkG geht von folgenden Voraussetzungen

aus:

- dieselbe Erfindung,
- derselbe Erfinder oder sein Rechtsnachfolger,
- dieselbe Partei,

- dieselbe oder gleichartige Handlung.

Wahrend in Artikel 1l § 8 IntPatUbkG zur Anwendung des Doppelschutzverbotes fiir
ausgeoptete Bestandsschutzrechte auf ,den Umfang, in dem das Patent dieselbe
Erfindung wie das europaische Patent schitzt* abgestellt wird, bezieht sich die For-
mulierung in Artikel Il §18 IntPatUbkG auf ,dieselbe Erfindung“. Nachdem hier wonhl
kein Regelungsunterschied besteht, sollte hier dieselbe Formulierung gewahlt wer-
den.

Auch bei der Bestimmung ,derselben Partei in Artikel Il §18 IntPatUbkG kann es zu
Auslegungsproblemen kommen. Es sollte klargestellt werden, dass hier auf Klager-
seite auch Rechtsnachfolger des Patentinhabers, ausschlief3liche Lizenznehmer so-

wie sonstige in Prozessstandschaft handelnde Personen erfasst sind.

Der in der Regelung des Artikel 1l 818 Absatz 1 IntPatUbkG eingefiihrte Begriff der
,gleichartigen Handlung® ist offensichtlich aus der Formulierung des 8145 PatG ent-
nommen. Dort steht dieser jedoch in einem anderen Kontext. So vermag diese For-

mulierung nicht klar zu regeln, ob gegebenenfalls unterschiedliche Ausfihrungsfor-
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men einer Erfindung erfasst sein sollen. Es wird angeregt, diese Vorschrift in einem

einschréankenden Sinne zu konkretisieren.

Weiterhin lasst die derzeitige Fassung der Regelung offen, ob auch eine negative
Feststellungsklage des Beklagten beim EPG auch die Rechtsfolge des Artikels 1l §18
Absatz 1 IntPatUbkG auslést. Hierfir kénnte sprechen, dass in Artikel 1l 818 Int-
PatUbkG ganz allgemein von dem ,Verfahren* gesprochen wird. Eine derartige Aus-
legung wirde aber dem Regelungsziel entgegenlaufen, da in diesem Fall der ver-
meintliche Verletzer selber das Verfahren steuert, also insoweit nicht schutzbedurftig
ist. Es wird daher angeregt, die Regelung dahingehend zu konkretisieren, dass ledig-

lich eine weitere Leistungsklage unzulassig ist.

Kritisch zu sehen ist die Bestimmung, dass der Beklagte die Ruge nach Artikel 11 818
Absatz 1 IntPatUbkG vor Beginn der miindlichen Verhandlung zur Hauptsache zu
erheben hat. Je nach Praxis der Patentstreitkammern kann dieser Zeitpunkt in einem
frihen Stadium des Verfahrens liegen, so dass der Klager lediglich fir eine kurze
Zeit abwarten muss, bevor er die zweite Klage erhebt und somit diese Vorschrift um-
geht. Es wird angeregt, die Regelung dahingehend abzuéndern, dass die Riige bis
zum Schluss der mindlichen Verhandlung — aber so bald als méglich (ohne schuld-

haftes Z6gern) — erhoben werden muss.

Erganzend erscheint es sinnvoll, unter den gleichen Voraussetzungen die Méglich-
keit einer Restitutionsklage vorzusehen, wenn der Klager nach rechtskraftigem Ab-
schluss des deutschen Verfahrens einen Titel aus einem parallelen européischen
Patent oder einem europaischen Patent mit einheitlicher Wirkung vor dem Einheitli-

chen Patentgericht erstreitet.

Nicht ganz deutlich wird aus der allgemeinen Formulierung des Artikel Il 818 Ab-
satz 2 IntPatUbkG unter welchen Umstanden 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. Zwar ist diese Unscharfe im Hinblick auf eine Flexibilitat beztglich nicht vor-
hersehbarer Fallkonstellationen hinnehmbar, es ist jedoch wiinschenswert, dass die

Gesetzesbegrindung insoweit zur grundsatzlichen Zielrichtung Stellung nimmt.
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Keinen Bedenken der Vereinigung begegnet die Regelung des Artikel 11 8 8 Absatz 1
und 3 IntPatUbkG, gemaR der fiir europaische Biindelpatente dann ein Doppel-
schutzverbot bestehen bleibt, wenn sich der Patentinhaber dazu entschliel3t von dem
Opt-out gemaR Artikel 83 Absatz 3 des Ubereinkommens Gebrauch zu machen. Der
Patentinhaber entscheidet sich hier selbst dafiir, dass das europaische Bindelpatent
im ,alten“ System verbleiben soll, in dem das Doppelschutzverbot weiterhin existiert.
Somit stellt die Neuregelung des Artikel 1l § 8 Absatz 1 und 3 IntPatUbkG fiir den Pa-
tentinhaber einen Anreiz dar, sich in das neue Regelungsregime zu begeben und
von der Moglichkeit des Opt-out gemafR Artikel 83 Absatz 3 des Ubereinkommens
keinen Gebrauch zu machen. Dies wird der Patentinhaber abzuwégen haben, auch
wenn der Wegfall der urspringlich angedachten Hurde einer Opt-out Gebihr den

Verbleib im alten Regelungsregime vermeintlich attraktiver gemacht hat.

Wo das Ubereinkommen Raum fir die Anwendung nationalen Rechts lasst, werden
erganzende nationale Regelungen geschaffen. Dies betrifft insbesondere die
Zwangsvollstreckung, die im neuen Artikel Il 819 IntPatUbkG geregelt ist. Vorrangig
ist hier die Zustandigkeit des EPG, das die Kompetenz flr Zwangsvollstreckungen
beziglich Unterlassungen hat. Diese Zustandigkeit tritt an die Stelle nationaler Be-
fugnisse. Daher scheint eine Einschrankung des Artikel Il §19 Absatz 1 IntPatUbkG
im Sinne ,vorbehaltlich einer Zwangsvollstreckung durch das EPG" zur Klarstellung
sinnvoll zu sein. Zusatzlich sollte bei der Erwéahnung der ZPO Normen in Artikel I
8§19 Absatz 3 IntPatUbkG eine Eingrenzung auf den Zustandigkeitsbereich der natio-
nalen Gerichte erfolgen. So fehlt fur die Vollstreckung finanzieller Anspriiche die Zu-
standigkeit des EPG.

Wir wirden uns freuen, wenn unsere Anregungen Beriicksichtigung finden kdénnten.

| A/_tcoﬁ STt

r. Gert Wirtenberger Stephan Freischem
Prasident Generalsekretar
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