Bundesrat Drucksache 683/20 (Beschluss)

18.12.20

Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und
Modernisierung des Patentrechts

Der Bundesrat hat in seiner 998. Sitzung am 18. Dezember 2020 beschlossen, zu
dem Gesetzentwurf gemal Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt
Stellung zu nehmen:

1. Zu Artikel 1 Nummer 13a — neu — (8 33 Absatz 4 — neu — PatG)

In Artikel 1 ist nach Nummer 13 folgende Nummer einzufuigen:
,13a.  Dem 8 33 ist folgender Absatz anzufiigen:

»(4)  Klagen auf Entschadigung konnen bei dem Gericht erhoben
werden, in dessen Bezirk die angemeldete Lehre benutzt wurde.” *

Begrindung:

Gemal} 8 58 Absatz 1 PatG treten die gesetzlichen Wirkungen des Patents erst
ein, wenn die Erteilung des Patents im Patentblatt veréffentlicht wird. Ab die-
sem Zeitpunkt erwirbt der Patentinhaber ein AusschlieRlichkeitsrecht an der
geschiitzten Lehre, so dass deren Nutzung durch Dritte rechtswidrig ist. Bis zu
diesem Zeitpunkt ist die Nutzung der angemeldeten Lehre durch Dritte dage-
gen rechtmaBig. Allerdings kann der Anmelder von dem Nutzer nach
8 33 PatG eine angemessene Entschédigung verlangen. Einen entsprechenden
Entschadigungsanspruch sieht Artikel 11 § 1 IntPatUbkG fiir europaische Pa-
tentanmeldungen vor.

In Rechtsprechung und Literatur ist umstritten, ob der Entschadigungsanspruch
im deliktischen Gerichtsstand nach § 32 ZPO geltend gemacht werden kann,
obwohl keine unerlaubte Handlung vorliegt. Praktische Bedeutung hat diese
Frage vor allem dann, wenn der Entschédigungsanspruch im Wege der kumu-
lativen Klageh&ufung neben ,,echten” Verletzungsanspriichen geltend gemacht
wird. In diesen Fallen muss ndmlich dartber entschieden werden, ob der Ent-
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schadigungsantrag abgetrennt und an ein anderes Gericht verwiesen werden
muss. Einerseits (vgl. etwa Kihnen, GRUR 1997, 19) wird die Auffassung ver-
treten, dass der Entsch&digungsanspruch nicht im deliktischen Gerichtsstand
verfolgt werden konne, andererseits (vgl. LG Mannheim, Urteil vom
18.02.2011, Az.: 7 O 100/11, juris) wird dem entgegengetreten.

Aus Sicht der gerichtlichen Praxis erscheint es wiinschenswert, dass durch eine
gesetzliche Regelung klargestellt wird, dass Klagen auf Entschédigung bei dem
Gericht erhoben werden konnen, in dessen Bezirk die angemeldete Lehre be-
nutzt wurde.

2. Zu Artikel 1 Nummer 30 (8 82 PatG),
Nummer 31 (8 83 Absatz 1 PatG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu priifen, ob der
Gesetzentwurf neben den Anderungen in den 8§ 82 und 83 Absatz 1 PatG wei-
terer Ergédnzungen bedarf, um eine verbesserte Synchronisation der Nichtig-
keits- und Verletzungsverfahren zu erreichen.

Begriindung

Die Laufzeiten der Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der
Rechtsbestandsverfahren vor dem Bundespatentgericht haben sich unterschied-
lich entwickelt. In der Regel liegen selbst im Zeitpunkt der mindlichen Ver-
handlung im Berufungsverfahren vor dem Oberlandesgericht kein qualifizierter
Hinweis und erst recht kein Urteil des Bundespatentgerichts vor. Aus Griinden
des effektiven Rechtsschutzes und des Anspruchs der Parteien auf eine zeitna-
he Entscheidung kénnen die Verletzungsgerichte ihre miindlichen Verhandlun-
gen nicht weiter nach hinten verschieben, um Entscheidungen des Bundespa-
tentgerichts abzuwarten. Das flhrt dazu, dass die Verletzungsgerichte im Ver-
letzungsprozess im Rahmen der nach § 148 ZPO zu treffenden Aussetzungs-
entscheidung selbst prognostizieren mussen, ob dem Angriff gegen den
Rechtsbestand des eingeklagten Patents eine tiberwiegende Erfolgswahrschein-
lichkeit zukommt. Die Verletzungsgerichte prifen damit die wesentlichen
Punkte der beim Bundespatentgericht eingereichten Nichtigkeitsklage inzident
im Verletzungsprozess. Die nicht mit technischen Richtern besetzten Verlet-
zungsgerichte stehen folglich insbesondere bei technisch komplexen Sachver-
halten vor einer besonderen Herausforderung, die erhebliche Arbeitskraft bin-
det.
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Die vorgesehenen Anderungen in den §8 82 und § 83 Absatz 1 PatG zielen auf
eine Straffung des Verfahrens vor dem Bundespatentgericht ab, die zugleich zu
einer Entlastung der Verletzungsgerichte fuhren soll: Das Bundespatentgericht
soll bereits sechs Monate nach Zustellung der Nichtigkeitsklage einen qualifi-
zierten Hinweis erlassen, der von Amts wegen dem Verletzungsgericht tber-
mittelt werden soll. Der entsprechend geanderte § 83 Absatz 1 PatG ist jedoch
lediglich als Soll-Vorschrift ausgestaltet. Die Verletzungsgerichte kénnen sich
aber nur dann in ihrer Terminierung nach dem Zeitplan des Bundespatentge-
richts richten, wenn die Frist von sechs Monaten auch tatsachlich eingehalten
wird. Dartiber hinaus muss gewahrleistet sein, dass die inhaltliche Qualitét der
Hinweisbeschliisse nicht durch eine zeitliche Straffung leidet.

Unabhangig davon ist es ratsam, sich nicht nur auf die Zeitspanne zwischen der
Zustellung der Nichtigkeitsklage und dem Erlass des qualifizierten Hinweisbe-
schlusses zu konzentrieren. Um Spannungen, die aus dem Trennungsprinzip
resultieren, zu verringern, sollte auch die Zeitspanne zwischen dem qualifizier-
ten Hinweis und einer mindlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht
in den Blick genommen werden. Auch hier muss gewéhrleistet sein, dass etwa-
ige zeitliche Vorgaben die Qualitat der Entscheidung des Bundespatentgerichts
nicht beeintrachtigen.

Bei dem qualifizierten Hinweis des Bundespatentgerichts handelt es sich ledig-
lich um eine vorlaufige Einschétzung der Sach- und Rechtslage mit Blick auf
die Wirksamkeit des Patents. Die Parteien haben im Nichtigkeitsverfahren das
Recht, nach diesem Hinweis weiter Stellung zu nehmen und Beweismittel ein-
zureichen. Entsprechend weichen die Entscheidungen des Bundespatentge-
richts haufig von der im qualifizierten Hinweis gedullerten vorl&ufigen Ein-
schatzung ab. Eine verldssliche erstinstanzliche Beurteilung des Rechtsbe-
stands kann daher erst bei einer Entscheidung des Bundespatentgerichts vorlie-
gen. ldealerweise sollte daher im Zeitpunkt der Entscheidung des Verletzungs-
gerichts das Urteil des Bundespatentgerichts bereits ergangen sein oder jeden-
falls dessen mindliche Verhandlung stattgefunden haben. Der vorgesehene
8 82 PatG sieht in seinem Absatz 4 jedoch lediglich vor, dass der Vorsitzende
einen ,,moglichst frihen Termin zur mindlichen Verhandlung® vor dem Bun-
despatentgericht bestimmt. Dies reicht fur eine verlassliche Abstimmung der
Gerichte in ihrer Terminierung nicht aus.

3. Zu Artikel 1 Nummer 36 (§ 139 Absatz 1 Satz 3 bis 5 PatG),
Artikel 3 Nummer 9 (8 24 Absatz 1 Satz 3 bis 5 GebrMG)

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prifen, ob ein
Bediirfnis besteht, die inhaltsgleichen Anderung des § 139 PatG bzw. § 24
GebrMG an die hdchstrichterliche Rechtsprechung anzupassen und um weitere
Kriterien bzw. Regelbeispiele zu ergénzen: Es konnte sich anbieten, den Wort-
laut des geplanten VerhaltnismaRigkeitseinwandes in 8§ 139 PatG und § 24
GebrMG an die Entscheidung ,,\Warmetauscher* des BGH anzupassen, damit —
wie vom Gesetzentwurf intendiert — lediglich die bereits bestehende hochstrich-
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terliche Rechtsprechung kodifiziert wird. Zudem kénnte ein Bedurfnis fur eine
Erganzung des 8§ 139 PatG und 8§ 24 GebrMG um (weitere) Kriterien oder Re-
gelbeispiele bestehen, einerseits in Bezug auf die Anwendung des Verhaltnis-
maRigkeitsgrundsatzes und andererseits hinsichtlich der Gewahrung und Be-
stimmung der Hohe des vorgesehenen Geldausgleichs.

Begriindung

Mit der Erganzung des patentrechtlichen Unterlassungsanspruchs in 8 139
PatG und der wortgleichen Ergénzung des entsprechenden gebrauchsmuster-
rechtlichen Unterlassungsanspruchs in 8 24 Absatz 1 GebrMG soll den Verlet-
zungsgerichten aufgegeben werden, im Rahmen der Prifung des Unterlas-
sungsanspruchs Verhaltnisméaligkeitserwagungen anzustellen, aufgrund derer
der Unterlassungsanspruch des Schutzrechtsinhabers gegen den Schutzrechts-
verletzer ausgeschlossen sein kann. In diesem Fall soll der Schutzrechtsinhaber
einen Ausgleich in Geld verlangen konnen, wobei der bisherige Schadenser-
satzanspruch davon unberthrt bleibt.

Nach der Zielsetzung des Gesetzentwurfs soll es sich hierbei lediglich um eine
gesetzgeberische Klarstellung des geltenden Rechts und der hochstrichterlichen
Rechtsprechung handeln. Diese Klarstellung sei notwendig, da die Instanzge-
richte VerhaltnismaRigkeitserwagungen bei ihren Entscheidungen nur sehr zu-
rickhaltend berticksichtigten (vgl. Einzelbegrindung zu Artikel 1 Nummer 36,
S. 55— 57 der BR-Drucksache 683/20).

Der von den Kriterien der Entscheidung des BGH ,,Wérmetauscher” abwei-
chende Wortlaut der vorgesehenen Erganzungen birgt jedoch die Gefahr, dass -
Uber die aktuelle Gesetzeslage und héchstrichterliche Rechtsprechung hinaus -
eine eingehendere Prifung des UnverhaltnisméBigkeitseinwandes durch die
Verletzungsgerichte erzwungen wird.

Die hochstrichterliche Rechtsprechung hat die Mdglichkeit eines dauerhaften
Ausschlusses des Unterlassungsanspruchs, den der Gesetzentwurf vorsieht, bis-
lang nicht in Betracht gezogen. In der im Gesetzentwurf zitierten Entscheidung
»Warmetauscher* des BGH (Urteil vom 10.05.2016 — X ZR 114/13) haben die
Beklagten aus Griinden der VerhaltnismaRigkeit nur eine Aufbrauchfrist bean-
tragt. Die Laufzeit des dort geltend gemachten Patents betrug im Zeitpunkt der
Entscheidung lediglich ca. sechs Monate. Gegenstand der Uberlegungen des
BGH war infolgedessen die Gewahrung einer Aufbrauchfrist als moglicher
Ausfluss des VerhéltnismaRigkeitsgrundsatzes unter Berlicksichtigung einer
besonderen zeitlichen Situation. Der BGH stellte in der Entscheidung ,,Wéarme-
tauscher* heraus, dass die Einrdumung einer Aufbrauchfrist, die Gblicherweise
der Uberbriickung des fir Umstellungs- und Beseitigungsmanahmen benotig-
ten Zeitraums dienen soll, lediglich im Einzelfall geboten sein kann, und zwar
nur dann, wenn die sofortige Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs des
Patentinhabers — auch unter Berlcksichtigung seiner Interessen — gegeniber
dem Verletzer eine unverhéltnismélige, durch das AusschlieBlichkeitsrecht
nicht gerechtfertigte Harte darstellte und daher treuwidrig wére (BGH, Urteil
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vom 10.05.2016 — X ZR 114/13, Rn. 41).

Demgegeniiber lasst der Wortlaut der geplanten Anderungen einen dauerhaften
Ausschluss des Unterlassungsanspruchs im Einklang mit der Begriindung des
Gesetzentwurfs ausdriucklich zu. Anders als bei der Entscheidung ,,Warmetau-
scher* wird zudem im Rahmen der VerhéltnismaRigkeitsprifung an die ,,Inan-
spruchnahme* und nicht an die ,,sofortige Durchsetzung* des Unterlassungsan-
spruchs angeknipft. Die Interessen des Patentinhabers werden dagegen nicht
mehr genannt, dafur aber — anders als in der Entscheidung ,,Wéarmetauscher* —
Drittinteressen. Das Merkmal der ,, Treuwidrigkeit“ fehlt in den geplanten An-
derungen ganzlich.

Neben einer Anpassung des Wortlauts an die Entscheidung ,,Warmetauscher*
sollte gepriift werden, ob es einer Erganzung der vorgesehenen Regelungen um
(weitere) Kriterien oder Regelbeispiele bedarf.

Da es fiir zahlreiche entscheidungserhebliche Fragen innerhalb der vorgesehe-
nen VerhaltnisméRigkeitspriifung und in Bezug auf die Gewahrung und die Be-
stimmung der Hohe des Geldausgleichs keine gefestigte Rechtsprechung gibt,
wird sich dies in Rechtsunsicherheiten und voraussichtlich auch in langerer
Verfahrensdauer vor den Verletzungsgerichten niederschlagen. Dies gefahrdet
den Patentrechtstandort Deutschland. Kodifizierte Kriterien und Regelbeispiele
kdnnten dem entgegenwirken.



