Patentanwaltskammer
Korperschaft des 6ffentlichen Rechts

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung

des Patentrechts

Zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und
Modernisierung des Patentrechts hat die Patentanwalts-
kammer sich mit nachfolgendem Schreiben an den Rechts-
ausschuss gewandt:

Ein Kernpunkt des Entwurfs des Gesetzes zur Ver-
einfachung und Modernisierung des Patentrechts ist
die Straffung des Patentnichtigkeitsverfahrens. Die
Tatsachenaufkldrung in der ersten Instanz vor
dem Bundespatentgericht soll gestirkt und dort
fokussiert werden, das Verfahren vor dem Bundes-
gerichtshof, wie wohl es eine Tatsacheninstanz
bleibt, soll auf die Inhaltskontrolle des Urteils des
Bundespatentgerichts konzentriert werden.

Die Patentanwaltskammer hat diesen Gesetzesent-
wurf von Beginn an intensiv mit begleitet. Wesent-
liche Elemente des Entwurfs, so beispielsweise der in
§ 83 PatG-E vorgesehene qualifizierte Hinweis des
Bundespatentgerichts, gehen auf unsere Anregun-
gen zurtick.

Seitens der Patentanwaltskammer bestehen jedoch
erhebliche Bedenken gegen die Neuregelung von
§ 116 PatG-E, der nunmehr im Grundsatz eine voll-
stindige Prdklusion einer gednderten Verteidigung
mit gednderten Patentanspriichen des beklagten
Patentinhabers im Berufungsverfahren vorsieht,
es sei denn einer der angefithrten Ausnahmetat-
bestdnde liegt vor.

§ 116 PatG-E sieht nunmehr vor:

(1) Der Priifung des Bundesgerichtshofs unterliegen
nur die von den Parteien gestellten Antrége.

(2) Eine Klagednderung und in dem Verfahren
wegen Erkldarung der Nichtigkeit des Patents oder
des ergdnzenden Schutzzertifikats eine Verteidigung
mit einer gednderten Fassung des Patents sind nur
zuldssig, wenn

1. der Gegner einwilligt oder der Bundesgerichts-
hof die Antragsdnderung fiir sachdienlich halt
und

2. die gednderten Antrdge auf Tatsachen gestiitzt
werden konnen, die der Bundesgerichtshof
seiner Verhandlung und Entscheidung tiber die
Berufung nach § 117 zugrunde zu legen hat.

Mit dieser Neuregelung wiirde dem beklagten
Patentinhaber zum einen kiinftig verwehrt werden,
sich in der Berufungsinstanz angemessen zu vertei-
digen. Thm wiirde das Recht genommen werden,
sich mit eingeschrinkten Patentanspriichen, also
einem Weniger als urspriinglich, gegen die Total-
vernichtung eines Patents zu wehren. Letztendlich
wird dem Patentinhaber die Moglichkeit eines Teil-
anerkenntnisses abgesprochen.

Zum anderen ist zu befiirchten, dass durch diese
Neuregelung die beabsichtigte Verfahrensverkiir-
zung konterkariert wird. Durch die Praklusion wird
das Verfahren vor dem Bundespatentgericht auf-
grund der zusétzlich notigen, vorsorglichen Hilfs-
antrdge notgedrungen wesentlich umfangreicher,
so dass die versuchte Straffung des Verfahrens nicht
erreicht wird. Aulerdem ist jetzt bereits absehbar,
dass kiinftig in den Patentnichtigkeitsverfahren vor
dem Bundesgerichtshof der rechtliche Priifungsauf-
wand verlagert wird auf die Frage, ob die Entschei-
dung des Bundespatentgerichts iiberraschend war
und ob sie eine Verletzung des rechtlichen Gehors
darstellt.

Eine vollstandige Praklusion zu Lasten des Beklag-
ten ist sachlich nicht gerechtfertigt und wiirde das
Verfahren weiter zu Lasten des beklagten Patent-
inhabers verschieben. Dabei ist zu berticksichtigen,
dass im Patentnichtigkeitsverfahren bereits heute
keine prozessuale Waffengleichheit von Patent-
inhaber und Nichtigkeitskldger existiert.



Der Nichtigkeitsklager kann sich prozessual darauf
beschrédnken, die vollstindige Nichtigerklarung des
Patents zu beantragen. Kommt das Gericht zu dem
Ergebnis, dass nur eine Teilvernichtung des Patents
gerechtfertigt ist, ist dies aus Sicht des Kladgers ein
,Weniger” gegentiber dem gestellten Antrag auf
vollstandige Vernichtung, den das Gericht ohne
weiteres zuerkennen kann. Insoweit entspricht
die Stellung des Klédgers der Stellung einer Partei
in einem normalen Zivilprozess, der das Gericht
jederzeit ein ,Weniger” gegeniiber dem gestellten
Antrag zuerkennen kann.

Ganz anders hingegen ist die Stellung des Patent-
inhabers und Nichtigkeitsbeklagten. Er kann sich
prozessual nicht darauf beschranken, die vollstandi-
ge Abweisung der Nichtigkeitsklage zu beantragen
und darauf vertrauen, dass ihm das Gericht ein
»~Weniger” in Form einer eingeschrénkten Fassung
des Patents zuerkennen wird, wenn es eine solche
eingeschrankte Fassung fiir rechtsbestindig halt.
Es ist inzwischen etablierte Rechtsprechung, dass
das Gericht eine Teilvernichtung eines Patents unter
Aufrechterhaltung eines fiir rechtsbestindig erach-
teten beschridnkten Patents dann nicht ausspricht,
wenn der Patentinhaber dies nicht, zumindest in
einem Hilfsantrag, explizit beantragt. Diese etab-

lierte Praxis und die entsprechende Rechtsprechung
ist erst kiirzlich vom Bundespatentgericht in den
Entscheidungen 3 Ni 22/04 und 3 Ni 27/05 (verof-
fentlicht in GRUR 2009, Seite 145) zusammengefasst
und bestétigt worden.

Ein Patentinhaber verliert im Nichtigkeitsverfahren
somit sein Patent vollstindig, obwohl das Patent-
gericht moglicherweise einen eingeschriankten
Patentschutz als rechtsbestidndig erachtet, wenn er
diese Einschriankung (zumindest hilfsweise) nicht
explizit beantragt.

Somit muss der Patentinhaber antizipieren, ob und
ggf. welche eingeschrinkten Fassungen des Patents
das Gericht moglicherweise als rechtsbestdndig
erachten wird und Antrige bzw. Hilfsantrdge darauf
richten.
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Bisher war es dem Patentinhaber immerhin moglich,
auf das Urteil des Bundespatentgerichts in der
Berufung mit einer Beschrankung seines Patents zu
reagieren, um damit eine vollstdndige Vernichtung
zu verhindern und das Patent wenigstens teilweise
aufrecht zu erhalten. Diese Moglichkeit soll er nach
dem Gesetzesentwurf kiinftig nicht mehr haben.

Zwar soll kiinftig im erstinstanzlichen Verfahren der
im Entwurf vorgesehene qualifizierte Hinweis
gemdf § 83 PatG-E dabei helfen, jedoch gentigt der
Hinweis fiir sich allein nicht, um die Rechte des
Beklagten zu gewdhrleisten. Der Hinweis soll den
Beklagten in die Lage versetzen, vorauszusehen, von
welcher Seite aus Sicht des Gerichts dem Patent
Gefahr drohen konnte und ihn in die Lage versetzen,
entsprechende Antrige bzw. Hilfsantrdge zu formu-
lieren und rechtzeitig vor der miindlichen Verhand-
lung einzureichen.

Der qualifizierte Hinweis kann und soll selbst-
verstiandlich die Entscheidung des Bundespatent-
gerichts nicht prijudizieren oder vorwegnehmen. Es
ist also ohne weiteres moglich, dass das Bundes-
patentgericht in seiner endgiiltigen Entscheidung
von einer im qualifizierten Hinweis geduflerten vor-
laufigen Meinung abriickt oder in der Entscheidung
andere Gesichtspunkte in den Vordergrund riickt.

Der beste qualifizierte Hinweis im erstinstanzlichen
Verfahren sowie eine transparente Fiihrung einer
miindlichen Verhandlung adndert nichts daran, dass
der Patentinhaber erst nach Lektiire des Urteils die
genauen Beweggriinde des Patentgerichts fiir eine
Vernichtung und Teilvernichtung kennt.

Dabher ist es unabdingbar, dass der Patentinhaber in
der zweiten Instanz auf das Urteil des Bundes-
patentgerichts durch Stellung geeigneter Antrége,
insbesondere eine geidnderte eingeschriankte Fassung
des Patents, reagieren konnen muss. Einem beklag-
ten Patentinhaber wiirde anderenfalls nicht einmal
mehr die Moglichkeit eines Teilanerkenntnisses in
der Berufungsinstanz gegeben werden, obwohl nach



der ZPO ein Teilanerkenntnis sogar noch in der
Revisionsinstanz moglich ist. Es muss fiir einen
beklagten Patentinhaber méglich sein, nach Kennt-
nis des erstinstanzlichen Urteils darauf zu reagieren
und sein angegriffenes Patent unter Berticksichti-
gung der Urteilsgriinde beschrankt zu verteidigen.

Die mit dem Entwurf intendierte Verfahrensstraf-
fung wird durch die Regelung in § 116 Abs. 2 PatG-E
wieder in Frage gestellt.

Der Entwurf sieht vor, dass der beklagte Patent-
inhaber auf das Urteil nicht ohne Zustimmung des
Gerichts oder Gegners reagieren kann, nicht einmal
mit der Berufungsbegriindung. Im Ergebnis wird
vom Patentinhaber erwartet, dass er in der ersten
Instanz alle denkbaren Ausginge des Verfahrens
und moglichen Begriindungslinien des Gerichts
antizipiert und vorsorglich dem Rechnung tragende
Hilfsantrdge einreicht, damit er diese in der Beru-
fungsinstanz als Verteidigungslinien zur Verfiigung

hat.

Zum einen kann ein Patentinhaber dies in der Praxis
nicht leisten, zum anderen wiirde diese Vorgehens-
weise die vorgesehene Straffung des erstinstanz-
lichen Verfahrens ad absurdum fiihren, da ein auf
sachgerechte Verfahrensfiihrung bedachter Patent-
inhaber das Bundespatentgericht regelmaflig mit
einer Fiille von Hilfsantrdgen konfrontieren wiirde
und miisste. Die abzusehende Uberfrachtung des
Verfahrens vor dem Bundespatentgericht mit
solchen EventualverteidigungsmafSinahmen wird
mit Sicherheit zu erheblichen Verfahrensverzoge-
rungen fiihren.

Die Zielsetzung des Gesetzgebers — Verfahrensstraf-
fung in Patentnichtigkeitsverfahren — kann unseres
Erachtens unter Wahrung der Rechte des beklagten
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Patentinhabers durch eine moderatere Prdklusions-
regelung effektiver erreicht werden.

Der Gesetzesbegriindung zufolge soll durch die
Praklusion verhindert werden, dass ein beklagter
Patentinhaber ,in letzter Minute” die Patentan-
spriiche in einer Weise beschrinkt, die einen erheb-
lichen zusitzlichen Priifungsaufwand erfordert. Es
ist durchaus ein berechtigtes Ansinnen, zu verhin-
dern, dass die Parteien den Streitgegenstand in
letzter Minute dndern.

Dem kann Rechnung getragen werden durch
Praklusionsfristen, die entsprechende Anderungen
der Fassung eines Patents nur in angemessener Frist
vor der miindlichen Verhandlung im Berufungs-
verfahren zulassen. Eine vollstindige Unterbindung
einer Verteidigung des Beklagten mit einer gednder-
ten Fassung des Patents im Berufungsverfahren
schiefit tiber dieses Ziel hinaus und wird dem
beklagten Patentinhaber in vielen Fillen eine effek-
tive Verteidigung im Berufungsverfahren schwer
bis unmoglich machen und fithrt zu den oben an-
gesprochenen Verwerfungen.

Die tiberragende wirtschaftliche Bedeutung des
Patentwesens fiir die deutsche Industrie sowie die
durch hohe Qualitit erarbeitete dominierende
Stellung der deutschen Patentgerichtsbarkeit inner-
halb Europas lassen es angeraten erscheinen, neben
der angestrebten Verfahrensstraffung die Sicherung
der Qualitit der Rechtsprechung als jedenfalls
gleichrangiges Ziel im Auge zu behalten. Mit Pra-
klusionsfristen wiirden beide Anliegen gleicher-
mafen berticksichtigt.

Gerne stehen wir fiir ein Gesprach zu diesem Thema
zur Verfiigung und regen bei Bedarf insoweit auch
eine Sachverstindigenanh6rung an.

20. Februar 2009

gez. Dr. Keussen
Vizeprésident



