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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen
Rechtsanwaéltinnen und Rechtsanwalte. Der DAV versammelt mehr als 62.000
Rechtsanwaéltinnen und Rechtsanwalte sowie Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare,
die in 253 lokalen Anwaltvereinen im In- und Ausland organisiert sind. Er vertritt die
Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europaischer und internationaler

Ebene.

Zusammenfassung

Der DAV begrufit die Gesetzesinitiative und ihre Zielsetzung.

Dies gilt vor allem fiir die beabsichtigen Anderungen im Patentnichtigkeitsverfahren mit
dem Ziel der Verfahrensbeschleunigung und der Verringerung des ,Injunction Gap*.
Namentlich die Erganzung in 8 81 Abs. 2 PatG, die die Erhebung einer
Nichtigkeitsklage parallel zu einem laufenden Einspruchsverfahren ermdglicht, ist
positiv hervorzuheben. Einzelheiten zu den konkreten Gesetzesformulierungen bleiben

noch abzustimmen.

Die schon in der Vergangenheit zum Diskussionsentwurf geaul3erten Bedenken gegen
die Anderung von § 139 Abs. 1 PatG zum Unterlassungsanspruch bestehen
unverandert fort. Dies betrifft sowohl die beabsichtigte Anderung an sich als auch die im
Entwurf nunmehr vorgeschlagenen konkreten Formulierungen. Der Regierungsentwurf
maochte im Anschluss an die Entscheidung ,Warmetauscher” des BGH eine Klarstellung
erreichen, um die Zuriickhaltung der Instanzgerichte bei der Anwendung der
Uberlegungen des BGH zu verringern. Der Entwurf geht indes weit darliber hinaus und
bereitet den Boden flr eine generelle VerhaltnismaRigkeitsprufung fur den

Unterlassungsanspruch, die abzulehnen ist.

Die konkreten Formulierungen der geplanten Anderungen geben ebenfalls Anlass zu
kritischen Bemerkungen. Dies gilt zuerst flr die Vorverlagerung der
VerhaltnismaRigkeitsprifung von der Durchsetzung des Anspruchs zu seiner Erfillung
unabhangig von der Durchsetzung. Damit sind deutlich weitergehende Beschrankungen
verbunden, als sie mit der méglichen Prifung bei der Durchsetzung einhergehen. Diese

Anderung fuhrt zwangslaufig auch zu erheblichen Problemen bei der Feststellung der
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relevanten Tatsachen und der Bewertung und Abwégung der maf3geblichen Interessen.
Abzulehnen ist in diesem Zusammenhang und insbesondere in der konkret
vorgeschlagenen Art und Weise die generelle Einbeziehung von Drittinteressen. Dafur
existieren bereits Mechanismen im Gesetz wie die Zwangslizenz (8 24 PatG) oder auch
die Beschrankung des Patentschutzes im Interesse der 6ffentlichen Wohlfahrt (§ 13
Abs. 1 PatG), die gerade in der aktuellen COVID-19-Krise vorbereitet worden ist. Die
geplante Beriicksichtigung von Drittinteressen beim Unterlassungsanspruch erfordert
erheblich weiter reichende Uberlegungen und die wissenschaftliche Durchdringung, die
maoglicherweise auch nicht nur auf das Patentrecht begrenzt sein sollten. Eine blof3
punktuelle Gesetzesanderung, wie sie hier vorgeschlagen wird, erscheint

demgegentiber nicht geeignet und nicht angemessen.

Die entsprechende Anwendung der 88 16-20 GeschGehG (8§ 145a PatG-E) wird
ebenfalls begruf3t. Der dort verwendete Begriff der ,streitgegenstandlichen Information®
bedarf allerdings noch einer fiir das Patentrecht passenderen (klarstellenden)

Formulierung.
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Vorbemerkungen

Der Deutsche Anwaltverein hat mit seiner StN 14/2020 bereits zu dem
vorangegangenen Diskussionsentwurf zum 2. PatModG im Marz 2020 Stellung
genommen. Auf diese Stellungnahme nehmen wir zur Vermeidung von Wiederholungen
ausdrucklich Bezug. Die dort erhobenen, grundsatzlichen Bedenken insbesondere im
Hinblick auf die Anderung des § 139 Abs. 1 PatG werden auch durch den
Regierungsentwurf und die Begrindung dazu nicht ausgeraumt. Die vorliegende
Fassung des Regierungsentwurfs dirfte im Gegenteil die Problematik vergrof3ern. Das
angestrebte gesetzgeberische Ziel einer blof3en Klarstellung der bestehenden
Rechtslage wird durch den Entwurf insoweit nicht erreicht. Die vorgeschlagenen
Anderungen gehen weit dariiber hinaus. Der DAV halt an der bereits zuvor geduRerten
Beurteilung und Kritik des Gesetzentwurfes und der grundséatzlichen Ablehnung einer
Anderung von § 139 Abs. 1 PatG fest.

Die im Interesse der Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens vorgeschlagenen
Anderungen zu den 88 81 — 83 PatG werden insgesamt vom DAV auch weiterhin
ausdricklich begrufdt. Einzelheiten werden nachstehend néaher erlautert.

Die vorliegende Stellungnahme beschrankt sich auf die vorgeschlagenen Anderungen

zum Patentgesetz. Die in dem Gesetzentwurf ebenfalls vorgeschlagenen weiteren

Anderungen anderer Gesetze werden an dieser Stelle nicht kommentiert.

Seite 6 von 22


https://anwaltverein.de/de/newsroom/sn-14-20-diskussionsentwurf-2-patentrechtsmodernisierungsgesetz-80193

A.

Zu den 88 81 — 83 PatG-E (Art. 1 Nr. 28 — 30 des Gesetzentwurfs)

8 81 PatG-E (Art. 1 Nr. 28 des Gesetzentwurfs)

Die vorgeschlagene Anderung in § 81 PatG greift einen Gedanken auf, der seit
langem sowohl von der Rechtsprechung und Literatur als auch in den Kreisen der
Industrie eingehend diskutiert wird. Das in Deutschland vorhandene
Trennungssystem zwischen Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten einerseits
und Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht andererseits fuhrt in der
Praxis haufig zu dem sogenannten ,Injunction Gap®. Dieses Injunction Gap wird
insbesondere dann noch verstarkt, wenn es sich bei dem im Verletzungsverfahren
geltend gemachten Patent um ein Patent handelt, gegen das ein
Einspruchsverfahren anhangig ist oder gegen das noch Einspruch eingelegt werden
kann. Hier postuliert 8 81 Abs. 2 S. 1 PatG in der geltenden Fassung den Vorrang
des Einspruchsverfahrens. Eine parallele Nichtigkeitsklage ist ausgeschlossen.
Darin unterscheidet sich die Situation in Deutschland wesentlich von anderen
Mitgliedsstaaten des Europaischen Patentibereinkommens, in denen regelméalfig im
Verletzungsverfahren trotz eines bestehenden Einspruchs auch der Einwand der

Nichtigkeit gegen das Klagepatent erhoben werden kann.

Die vorgeschlagene Anderung soll hier Abhilfe schaffen. Dieser Vorsto3 mit der
grundséatzlichen Er6ffnung der Nichtigkeitsklage trotz anhangigen
Einspruchsverfahrens in 8§ 81 Abs. 2 S. 2, 1. HS PatG-E wird vom DAV ausdrtcklich

begruf3t. Er entspricht Forderungen, die schon seit langem erhoben worden sind.

Allerdings ergeben sich aus der konkreten Formulierung weitere Probleme. Die mit
der vorgeschlagenen Anderung angestrebte Losung wird allenfalls unvollkommen
erreicht. Hier besteht erheblicher Korrekturbedarf im Hinblick auf die Fassung von 8
81 Abs. 2 S. 2, 2. HS PatG-E. Ziel dieser erganzenden Regelung soll es nach der
Gesetzesbegrindung sein, parallele Entscheidungen lber die Rechtsbestandigkeit
des Patents durch Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren zu vermeiden.
Das soll dadurch vermieden werden, dass das Einspruchsverfahren mit der

Erhebung der Nichtigkeitsklage unzulassig wird.
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Diese vorgeschlagene Anderung ist zunachst insoweit unvollkommen, als sie
lediglich ihrer Natur nach nur den Einspruch gegen nationale Patente erfassen kann,
die aus nationalen Anmeldungen resultieren. In der Praxis wird die weitaus
Uberwiegende Zahl der Patentverletzungsverfahren aus européaischen Patenten
(genauer gesagt dem deutschen Teil des jeweiligen européischen Patents) gefihrt.
Da es sich insoweit um autonome Regelungen im Europaischen
Patentibereinkommen handelt, auf die der deutsche Gesetzgeber keinen Einfluss
nehmen kann, erfasst der 2. Halbsatz nur die in der Praxis deutlich weniger

relevanten Einspriche nach § 59 PatG gegen deutsche Patente.

Die Formulierung, wonach der Einspruch ,insoweit* unzulassig wird, als eine
Nichtigkeitsklage erhoben wird, ist unklar. Zum einen sind Falle denkbar, in denen
mehrere Parteien vollig unabhéngig voneinander Einspruch gegen dasselbe Patent
erheben. In der Praxis werden diese Einspriche zusammengefuhrt und gemeinsam
verhandelt und entschieden. Es ist nicht vorstellbar, dass der Einspruch eines am
Verletzungsverfahren nicht beteiligten Dritten in diesem Falle unzuléassig werden
kann. Dies ware eine unzulassige Beschneidung der Rechte des Dritten und
sicherlich vom Gesetzgeber auch nicht gewollt. Die vorgeschlagene Formulierung

lasst dies allerdings offen. Hier ist eine Klarstellung dringend erforderlich.

Auch bei Identitat zwischen dem Verletzungsbeklagten und dem Einsprechenden
schafft die Formulierung keine vollstdndige Klarheit. Die Nichtigkeitsklage ist
typischerweise gegen diejenigen Anspriiche gerichtet, aus denen der Patentinhaber
in der Verletzungsklage vorgeht. Dies mag zu Beginn noch ein identischer
Anspruchssatz sein. Ebenso ist es aber denkbar, dass nur einzelne der Anspriiche
den Gegenstand der Verletzungsklage bilden. Aus der vorgeschlagenen
Formulierung geht nicht eindeutig hervor, wie der Einspruch und die
Nichtigkeitsklage miteinander verglichen werden sollen und was das
ausschlaggebende Kriterium fur die Unzulassigkeit ist. Es ist denkbar, dass allein die
Tatsache der Erhebung einer Nichtigkeitsklage schon den Einspruch unzuléssig
macht. Die Gegenposition dazu kénnte darauf abstellen, inwieweit der im
Verletzungsverfahren geltend gemachte Anspruch sich mit dem Anspruch im

Einspruchsverfahren deckt. Schlief3lich kdnnte man stattdessen auch einen
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Vergleich der Einspruchs-/Nichtigkeitsgriinde vornehmen, auf die der jeweilige
Angriff gegen das Patent gestutzt wird.

Im Rahmen dieses Problemkreises erscheint die Anordnung der Unzulassigkeit des
Einspruchs, die jawohl ohnehin nur ex nunc wirken kann, nicht sachgerecht. Sie
lieRe sich zudem leicht dadurch umgehen, dass fir die Nichtigkeitsklage ein anderer
Klager (also ein Dritter) gewahlt wird. Die Erganzung in § 81 Abs. 2 S. 2, 1. HS
PatG-E stellt richtigerweise nicht darauf ab, dass der Verletzungsbeklagte die
Nichtigkeitsklage erhoben haben muss. Auf die Person des Nichtigkeitsklagers oder
des Einsprechenden kommt es regelmé&fRig nicht an.

Darlber hinaus ergeben sich weitere Schwierigkeiten fur den Fall, dass die
Nichtigkeitsklage zuriickgenommen wird. Ein einmal unzuldssig gewordener
Einspruch kénnte danach nicht wiederaufleben. Auch diese Folge ist im

Gesetzentwurf nicht abschlieRend geklart.

Als Lésung ist anzuraten, auch fur deutsche Patente die Parallelitat von Einspruch
und Nichtigkeit zuzulassen. Die Problematik etwaiger paralleler Entscheidungen und
maoglicher Divergenzen ist auch in anderen Féllen durch die Rechtsprechung
pragmatisch geldst worden, so etwa im Verhéltnis des nationalen
Beschrankungsverfahrens (8 64 PatG) zum europdaischen Einspruchsverfahren. Die
Rechtsprechung erkennt in diesen Fallen als Gegenstand dasjenige an, was nach
beiden Entscheidungen unter Schutz steht (vgl. BGH GRUR 2001, 730 —
Trigonellin). Das Gleiche kénnte auch hier akzeptiert werden. Eine derartige
Parallelitat ist hinzunehmen, zumal in der Praxis ohnehin mit Blick auf die weitaus
Uberwiegende Zahl europaischer Patente damit zu rechnen ist. Die vorgeschlagene
Anderung in § 81 Abs. 2 S. 2, 2. HS PatG-E ist daher ersatzlos zu streichen.

[I.Zu 88 82 und 83 PatG-E (Art. 1 Nr. 29 und 30 des Gesetzentwurfs)
Die in den §§ 82 und 83 PatG-E vorgeschlagenen Anderungen sind im Interesse der

Beschleunigung des Nichtigkeitsverfahrens zu begrtif3en. Beide Vorschriften stehen

zueinander im Zusammenhang. Der qualifizierte Hinweis nach 8 83 PatG-E kann
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seine Funktion nur erfillen, wenn auch fur den Parteivortrag ein entsprechend

strenges Fristenregime eingefuhrt wird.

In diesem Zusammenhang zu bedenken ist auch die geplante Anderung zu § 81
Abs. 2 S. 2 PatG-E. Grundsatzlich soll der Vorrang des Einspruchsverfahrens
bestehen bleiben. Eine Nichtigkeitsklage wird erst zulassig, nachdem eine
Verletzungsklage erhoben worden ist. In diesen Fallkonstellationen ist dies der
frihestmdgliche Zeitpunkt fir die Erhebung einer Nichtigkeitsklage. Dies erfordert
umso mehr eine weniger grol3ziigige Handhabung des Fristenregimes und
insbesondere der Moglichkeit zur Gewéhrung von Fristverlangerungen.

Betont sei auch nochmals, dass die praktische Umsetzung dieser Vorschlage nur
gelingen kann, wenn das Patentgericht Uber eine hinreichende personelle
Ausstattung verfugt und entsprechend die institutionellen Voraussetzungen fir eine

entsprechend zlgige Bearbeitung der Nichtigkeitsklagen geschaffen werden.

Zu 8 139 Abs. 1 PatG (Art. 1 Nr. 35 des Gesetzentwurfs)

Vorbemerkung

Die grundsétzlichen Bedenken gegen die vorgesehene Anderung von § 139 Abs. 1
PatG bleiben aufrechterhalten. Diese Bedenken werden weder durch die konkret
vorgeschlagene Gesetzesanderung noch durch die Begriindung des

Referentenentwurfes ausgeraumt.

Der Referentenentwurf konstatiert als allgemeines Problem, dass im Patent- und
Gebrauchsmusterrecht Klarstellungsbedarf im Hinblick auf den
Unterlassungsanspruch bei Verletzungen dieser Schutzrechte bestehe (S. 1 zu A.).
Dies wird in der eigentlichen Gesetzesbegrindung etwas néher ausgefihrt (S. 35 zu
[1.1.b)). Danach soll sich dieser Bedarf daraus ergeben, dass die Instanzgerichte
bislang nur sehr zurtickhaltend die bestehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen
zur Prufung einer Verhaltnismafigkeit des Unterlassungsanspruchs bei
Patentverletzungen anwenden. Hintergrund ist dabei die auch im

Diskussionsentwurf schon erwahnte Entscheidung des BGH ,Warmetauscher*.
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Als Losung will der Referentenentwurf eine Klarstellung dahingehend vorsehen,
dass die nach geltendem Recht bereits bestehende Mdglichkeit,
VerhéaltnismaRigkeitserwadgungen beim Unterlassungsanspruch zu bertcksichtigen,
auch in der gerichtlichen Praxis als Korrektiv hinreichend zum Tragen kommt (S. 1
zu B.). Nach der allgemeinen Gesetzesbegrindung soll es sachgerecht erscheinen,
ausdrucklich klarzustellen, dass die Erfillung eines patentrechtlichen
Unterlassungsanspruchs im Einzelfall ausnahmsweise unverhaltnismaRig sein
konne. Gleichzeitig wird die Bedeutung eines weiterhin starken
Unterlassungsanspruchs fir die Durchsetzung von Patenten fir die deutsche
Industrie als unverzichtbar betont. Demzufolge solle die Einschrankung des
Unterlassungsanspruchs — wie in der Rechtsprechung des BGH angelegt — auf
Ausnahmefalle beschrankt bleiben (S. 35).

Diese allgemeine Zielsetzung einer bloR3en Klarstellung der Rechtslage fur die
Instanzgerichte deckt sich nicht mehr mit dem vorgeschlagenen Gesetzentwurf. Die

vorgeschlagenen Anderungen von § 139 Abs. 1 PatG gehen dariiber weit hinaus.

Notwendigkeit einer Gesetzesdnderung

Bereits in seiner vorangegangenen Stellungnahme vom Marz 2020 hat der DAV
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die Umstéande, die gegen eine
Gesetzesanderung sprechen, deutlich schwerer wiegen als etwaige Vorteile, die sich
aus der gewunschten Klarstellung ergeben kénnten. Diese Einschatzung wird durch
den vorliegenden Referentenentwurf noch verstarkt. Die konkret vorgeschlagenen
Anderungen gehen weiter tiber eine bloRe Klarstellung hinaus und haben
Auswirkungen auf den Unterlassungsanspruch insgesamt, die vermutlich vom
Gesetzgeber nicht gewollt sind. Darauf deutet jedenfalls die Beteuerung des
Gesetzgebers in der Begrindung hin, wonach weiterhin ein starker
Unterlassungsanspruch fur die Durchsetzung von Patenten fur die deutsche
Industrie unverzichtbar sei und die Einschradnkung auf Ausnahmefélle beschrankt

blieben soll.
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Wenn man diese Zielsetzung ernst nimmt, konnen die Anderung des § 139 Abs. 1 PatG

in der vorgeschlagenen Form nicht akzeptiert werden.

Die vorgeschlagenen Anderungen fiihren zu einer Verschlechterung des Systems
insgesamt. Daher erscheint es vorzugswirdig, in diesem Falle auf eine Anderung von
§ 139 Abs. 1 PatG zu verzichten oder erhebliche Modifikationen an den

vorgeschlagenen Anderungen vorzunehmen.

Der DAV halt weiterhin daran fest, dass eine Gesetzesadnderung nicht notwendig und
dem erstrebten Zweck abtréglich ist (vgl. dazu auch die umfassende Darstellung von
Schellhorn, Der patentrechtliche Unterlassungsanspruch im Lichte des

VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes, Diss. 2020).

ll.. Zu den konkret vorgeschlagenen Anderungen von § 139 Abs. 1 PatG
Die mit dem Referentenentwurf vorgeschlagenen Anderungen weichen in Teilen
erheblich von dem Diskussionsentwurf ab und fihren zu Verscharfungen der

Problematik. Das Ziel der Klarstellung wird dadurch eher verfehlt.

1. Erfullung als Anknipfungspunkt

Die hinter der geplanten Anderung in § 139 Abs. 1 PatG stehende Problematik wird
in der Gesetzesbegrindung damit beschrieben, dass die Durchsetzung eines
ausgeurteilten Unterlassungsanspruchs im Einzelfall gegentber dem Patentverletzer
eine unverhaltnismafige Harte darstellen kann und daher treuwidrig ware.
Ausdrucklich nimmt die Gesetzesbegriindung dazu Bezug auf die schon erwahnte
Entscheidung des BGH ,Warmetauscher” (amtliche Begriindung, S. 35).

Wahrend hier und bei der allgemeinen Bedeutung von Patenten stets von

der Durchsetzung von Rechten die Rede ist, enthalt die mit dem Referentenentwurf

vorgeschlagene Gesetzesanderung nunmehr einen Wechsel des
Anknulpfungspunktes. GemaR der vorgeschlagenen Anderung im
Diskussionsentwurf sollte der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen sein, soweit

die Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs unverhaltnismanig ist. In bewusster

Seite 12 von 22



Abkehr davon will der Gesetzgeber nunmehr an die Erfullung des
Unterlassungsanspruchs ankntpfen. Dies soll zudem unabh&ngig davon gelten, ob
der Verletzte seinen Anspruch tatsachlich gerichtlich durchsetzt (vgl. amtliche

Begriindung, S. 60).

Eine solche Anderung geht bereits weit tiber dasjenige hinaus, was der BGH in der
Entscheidung ,Warmetauscher” als Problemkreis angesprochen hat. Damit ist von
vornherein nicht mehr nur eine bloRRe Klarstellung, sondern eine massive

Einschrankung des Unterlassungsanspruchs verbunden.

Die Erfullung eines Anspruchs, zumal unabhangig von der tatsachlichen Gefahr der
Durchsetzung, ist ein materiell-rechtlicher Aspekt, der sich unmittelbar auf den
Unterlassungsanspruch selbst auswirkt und diesen Anspruch ausschlief3en soll. Der
Unterlassungsanspruch entsteht im Zeitpunkt der Verletzungshandlung. Die
vorgeschlagene Gesetzesanderung kann nur so verstanden werden, dass zu
diesem Zeitpunkt eine Prufung daraufhin stattzufinden hat, ob eine — mégliche
spatere — Erflllung dieses Anspruchs unter den weiteren noch zu diskutierenden
Voraussetzungen zu einem Ausschluss des Anspruchs fuhren soll. Es findet mithin
eine deutliche Vorverlagerung der Prifung statt. Denn ausweislich der zitierten
Begriindung soll es dabei auf die Durchsetzung und deren Umsténde nicht mehr

ankommen.

Dies erfordert eine in die Zukunft gerichtete Prognose, bei der zwangslaufig die
wesentlichen Aspekte, die zu der Entscheidung des BGH ,Warmetauscher” gefiihrt
haben, aulRer Betracht bleiben missen. Denn die besonderen Umstande, die sich
erst nach dem Beginn der Verletzungshandlung ergeben und sich insbesondere
auch andern konnen, lassen sich nicht vorhersagen. Es kann nur eine
Momentaufnahme erfolgen, die einen kleinen Ausschnitt aller relevanten Umsténde
erfasst. Dies wiegt umso schwerer, als der Hintergrund dieser Gesetzesanderung
die Mdglichkeit einer VerhaltnismaRigkeitsprifung sein soll. Diese
VerhéaltnismaRigkeitsprufung bleibt notwendigerweise hinter ihrer eigentlichen
Funktion zurtick, wenn sie allein den Verletzungszeitpunkt in die Beurteilung

einbezieht.
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Daruber hinaus enthéalt die Begriindung keinerlei Anhaltspunkte dafir, dass im
Unterschied zu der bisherigen Problemdarstellung und der ins Auge gefassten
Problemlésung nun nicht mehr auf die der Titulierung des Unterlassungsanspruchs
nachfolgende Durchsetzung abgestellt wird, sondern auf die Erfullung des
Anspruchs schlechthin. Dafir gibt es keinen sachlichen Grund. Sofern man
uberhaupt eine Anderung vornehmen mochte, kann Anknuipfungspunkt dafiir nur die

Durchsetzung des Anspruchs sein.

2. Kaodifizierung des Verhaltnismaligkeitsgrundsatzes

Ebenfalls im Unterschied zu dem Diskussionsentwurf, der lediglich einen
besonderen Fall der unverhaltnismafigen Durchsetzung regeln wollte, wird nunmehr
eine allgemeine Kodifizierung des Verhaltnismaligkeitsgrundsatzes formuliert. Der
Diskussionsentwurf sah den Ausschluss des Anspruchs nur in dem Fall vor, in dem
sich die Unverhaltnismafigkeit aus der durch das AusschlieR3lichkeitsrecht nicht
gerechtfertigten Harte flir den Verletzer ergab. Nunmehr erfolgt eine allgemeine
VerhaltnismaRigkeitsprifung dahingehend, ob die Erfullung des Anspruchs zu
unverhaltnismanigen durch das Ausschliel3lichkeitsrecht nicht gerechtfertigten
Nachteilen fihren wirde. Dabei sollen zudem nicht nur die Interessen des

Verletzers, sondern ebenso Drittinteressen einbezogen werden.

Auch eine derart weitreichende allgemeine VerhaltnismaRigkeitsprifung ist durch die
Entscheidung ,Warmetauscher* des BGH nicht veranlasst. Sie fuhrt in das gesamte
System der Durchsetzung von gewerblichen Schutzrechten eine Beschrankung des

Unterlassungsanspruchs ein, fur die es keine Grundlage gibt.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Formulierung in der
Gesetzesbegrindung, wonach der Entwurf bewusst darauf verzichtet, fir den
Gesetzestext Kriterien oder Regelbeispiele fir die Anwendung des
VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes vorzuschlagen (S. 62 oben). Zurecht wird darauf
hingewiesen, dass dies wegen der Vielgestaltigkeit der méglichen Falle nicht
angebracht scheint. Dennoch enthélt die vorgeschlagene Fassung von § 139 Abs. 1

PatG-E sehr wohl zusatzliche Anforderungen, die erflllt sein missen. Auch insoweit
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wird durch die Gesetzesanderung mithin mehr geschaffen als die bloRR3e Klarstellung
im Hinblick auf die Anwendung des VerhaltnismaRigkeitsgrundsatzes.

Diese Voraussetzungen betreffen

e die besonderen Umstande des Einzelfalles

e unverhaltnismalige

e durch das Ausschlie3lichkeitsrecht nicht gerechtfertigte
e Nachteile

e flr den Verletzer oder Dritte.

Nach der Formulierung des Gesetzesentwurfs steht das Kriterium der
Unverhaltnismafigkeit gleichberechtigt neben anderen Voraussetzungen und ist
demzufolge gesondert daneben zu prifen. Eine solche allgemeine weitreichende
Formulierung verstof3t gegen Art. 30 TRIPS. Soweit Ausnahmen von den Rechten
aus dem Patent vorgesehen sind, muss es sich um begrenzte Ausnahmen handeln.
Eine wie hier formulierte allgemeine VerhaltnismaRigkeitsprifung ohne nahere
Beschreibung von Kriterien ist keine zuldssige begrenzte Ausnahme (vgl. dazu auch
Tilmann in Mitt. 2020, 245 ff.).

3. Kriterien fur den Anspruchsausschluss

Die im Referentenentwurf formulierten Kriterien weichen ebenfalls von dem

Diskussionsentwurf ab. Im Einzelnen:
a) Besondere Umsténde des Einzelfalles
Im Unterschied zu dem Diskussionsentwurf wird nicht mehr von besonderen
Umstanden, sondern von ,,den besonderen Umstanden des Einzelfalles*

gesprochen. Diese Formulierung stellt eine zu begrufende Prézisierung dar.

b) UnverhaltnismanRig
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Zu diesem Kriterium ist bereits zuvor Stellung genommen worden. Dieser
allgemeine in jeder Hinsicht unscharfe Begriff eignet sich in dieser Form nicht zur
Klarstellung. Auffallig ist hier, dass der im Diskussionsentwurf noch enthaltene
Terminus ,Treu und Glauben® entfallen und offenbar durch das Kriterium der
UnverhaltnismaRigkeit ersetzt worden ist. Sofern damit eine sachliche Anderung
beabsichtigt ist, erschlief3t sich auch hier nicht der genaue Inhalt dieses

Kriteriums.

c) Durch das Ausschliel3lichkeitsrecht nicht gerechtfertigte Nachteile

Wahrend im Diskussionsentwurf noch von einer nicht gerechtfertigten Harte
gesprochen wurde, ist diese Voraussetzung nunmehr ,entscharft* worden. Hier
sollen bloRRe nicht gerechtfertigte Nachteile ausreichen. Auch das fuhrt zu einer
Ausweitung des Anspruchsausschlusses und mithin zu einer Beschrankung des
Unterlassungsanspruches. Die Formulierung ,nicht gerechtfertigte Nachteile® ist in
jeder Hinsicht unscharf und wird in der Rechtsanwendung ebenfalls gréRere

Probleme verursachen als zur Klarstellung beitragen.

Insbesondere mit dem Austausch des Begriffs ,Harte" durch ,Nachteile” ist eine
wesentliche qualitative Anderung verbunden. Unter einem Nachteil ist regelmaRig
ein geringerer Eingriff zu verstehen als bei einer Harte. Die vom Gesetzgeber
zitierte Entscheidung ,Warmetauscher” hatte keineswegs alle Falle im Blick, bei
denen mit einem Unterlassungsanspruch Nachteile fiir den Verletzer verbunden
sind. Dies liegt bereits in der Natur der Sache eines Unterlassungsanspruchs. Aus
der Begriindung erschliel3t sich nicht, dass der strenge Mal3stab einer nicht
gerechtfertigten Harte durch die deutlich niedrigere Schwelle des nicht
gerechtfertigten Nachteils ersetzt werden muss.

d) Streichung der Beachtung des Interesses des Patentinhabers

Dieses im ursprunglichen Diskussionsentwurf noch enthaltene Kriterium ist aus
der Formulierung des Referentenentwurfs entfallen. Auch diese Streichung sendet
ein falsches Signal. Denn wahrend im Diskussionsentwurf im Rahmen einer

Interessenabwégung gleichberechtigt die Interessen des Patentinhabers und des
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Verletzers gegenibergestellt wurden, erfahren nunmehr die Interessen des
Verletzers und etwaiger dritter Parteien eine nicht gerechtfertigte Hervorhebung.
Sofern ernsthaft eine beiderseitige Interessenabwagung gewunscht ist, missen
auch die Interessen des Patentinhabers erwahnt bleiben. Anderenfalls besteht
zumindest die Gefahr, dass mit der Gesetzesanderung eine Verschiebung der
Gewichte verbunden ist, die den Unterlassungsanspruch im Ergebnis schwachen

kann.

4. Drittinteressen

Die Einbeziehung von Drittinteressen ist neu gegentber dem Diskussionsentwurf.
Auch sie stellt eine vollig neuartige Kategorie von Interessen dar, die im Rahmen der
Begriindung von Ansprichen aus der Verletzung eines gewerblichen Schutzrechtes
bislang im Regelfall keine Berticksichtigung gefunden haben. Ausnahmen bieten
insbesondere die Regelungen zur Zwangslizenz. Dort sind im Ubrigen die
Drittinteressen auf das 6ffentliche Interesse beschréankt. Mit der jetzigen
Formulierung erfahrt mithin die Verhaltnismafigkeitsprifung eine massive
Ausweitung zu Lasten des Patentinhabers. Welche Dritten dabei Berticksichtigung

finden kdnnen, lasst der Gesetzentwurf ebenfalls offen.

Die Begriindung des Gesetzentwurfes tragt die Anderung indes nicht. Dort wird
Bezug genommen auf eine Mitteilung der Europaischen Kommission zur
Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, wonach die Einhaltung der
Grundrechte aller Beteiligten, einschlief3lich der Grundrechte Dritter, die von
Maflinahmen betroffen sein kénnen, zu beriucksichtigen sind (S. 64 oben). Auch
daruiber geht die im Gesetzentwurf enthaltene Formulierung weit hinaus. Sie spricht
nur allgemein von Nachteilen fur Dritte. Darunter kbnnen auch vielféaltige Nachteile
verstanden werden, die nicht gleichzeitig eine Beeintrachtigung von Grundrechten

bewirken.
Abgesehen davon, dass auch der Kreis der Dritten nicht definiert wird, fuhrt eine

solche Ausweitung der Verhaltnismafigkeitsprifung zu einer weiteren

Einschrankung des Unterlassungsanspruchs.
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Dies gilt insbesondere auch deswegen, weil an die Nachteile, die fur Dritte aus
einem zweiseitigen Prozessverhaltnis entstehen kénnen, keinerlei weitere
Anforderungen gestellt oder Kriterien dafir formuliert werden. Auch damit geht der
Gesetzentwurf weit Uber das Ziel einer blof3en Klarstellung hinaus. Eine solche
Gesetzesanderung hat mit der durch die Entscheidung ,Warmetauscher*

angestol3enen Klarstellungsdiskussion nichts mehr zu tun.

Sofern man sich mit dem Gedanken tragt, Drittinteressen bei der Durchsetzung des
Unterlassungsanspruchs Uberhaupt einzubeziehen, bedarf es dazu ausfihrlicher
Voriberlegungen. Dies beginnt bei der grundsatzlichen Frage, ob Drittinteressen
einbezogen werden. Daran schliel3en sich weitere Aspekte an, welcher Art diese
Interessen sein mussen, in welchem Umfang und auf welche Weise diese
Drittinteressen einbezogen werden konnen. Dazu gehdért auch die Uberlegung, ob
und ggf. welche Drittinteressen stets bei der Beurteilung ausgeschlossen sein sollen.
Darlber hinaus betrifft dies eine Regelung, die nicht isoliert im Patentrecht ertrtert
werden kann, sondern in gleicher Weise andere gewerbliche Schutzrechte,
namentlich Marken und Designs. Auch dort ist es durchaus denkbar, dass
Drittinteressen bestehen, die in die Beurteilung bei der Durchsetzung des

Unterlassungsanspruchs einbezogen werden kénnen.

Ausgiebige Diskussionen daruber sind bislang nicht gefiihrt worden. Der DAV
betrachtet es als ungeeigneten Weg, im Rahmen der jetzt vorgeschlagenen
Gesetzesanderung das Kriterium der Drittinteressen erstmals in das Gesetz
einzuflhren, ohne dass daftir die erforderlichen ausreichenden Voruberlegungen
angestellt worden sind. Auch dafir besteht im Hinblick auf den vom Gesetzgeber
ausdriicklich genannten Zweck der Gesetzesanderung, namlich eine blo3e
Klarstellung des bestehenden Anspruchs, keinerlei Veranlassung.

5. Rechtsfolgen

Nach der amtlichen Begriuindung soll die sorgfaltige Abwagung aller Umstande im
Einzelfall der Rechtsprechung tberlassen bleiben. Der Entwurf verzichtet daher
bewusst darauf, konkrete Rechtsfolgen fur Fallkonstellationen im Einzelnen zu
konkretisieren (S. 64 Abs. 3).
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a) Unterlassungsanspruch

Im Rahmen der vom Verletzungsgericht vorzunehmenden
VerhaltnismaRigkeitsprufung soll das Gericht auch in die Lage versetzt werden,
dem Patentverletzer beispielsweise eine angemessene Umstellungsfrist zu
gewahren oder eine Aufbrauchfrist zuzugestehen. Dies soll vermutlich durch die
Verwendung des Begriffs ,soweit* in § 139 Abs. 1 S. 3 PatG-E ermoglicht werden.
Auch hier tbersieht der Gesetzgeber indes, dass durch die Verlagerung der
Prufung von der Durchsetzung des Anspruchs in das Bestehen des Anspruchs
eine solche Mdéglichkeit gerade nicht geschaffen wird. Die Gewahrung einer
Umstellungs- oder Aufbrauchfrist fihrt regelmaf3ig nicht zum Ausschluss des
Anspruchs, sondern hemmt dessen Durchsetzung fur eine gewisse Zeit. Das ist
etwas vollig anderes als ein auch nur teilweiser Ausschluss des Anspruchs, wie er
nunmehr im Gesetzentwurf formuliert ist. Es kommt hinzu, dass der maRR3gebliche
Beurteilungszeitpunkt fir den Ausschluss des Anspruchs auf die Verletzung
vorverlegt wird. Zu diesem Zeitpunkt lasst sich beinahe ausnahmslos keine
Prognose daruber treffen, ob es zu einem spéteren Zeitpunkt (der letzten
mindlichen Verhandlung bzw. der gerichtlichen Entscheidung) fir den Verletzer
einer Umstellungsfrist oder einer Aufbrauchfrist bedarf. Auch an dieser Stelle ist
offensichtlich die formulierte Gesetzesdnderung mit der eigentlichen Zielsetzung

nicht mehr in Einklang zu bringen.

Nach der amtlichen Begriindung ist denkbar auch ein langerfristiger oder
dauerhafter Ausschluss eines Unterlassungsanspruchs, ohne dass dafir weitere
Voraussetzungen oder Kriterien genannt werden. Ein vollstandiger Ausschluss soll
offenbar allerdings lediglich ausnahmsweise ausgesprochen werden. Dies soll nur
in sehr wenigen Fallkonstellationen in Betracht kommen. Nach der Begriindung
soll dies voraussetzen, dass unbilligen Harten fir den Unterlassungsschuldner
nicht durch eine Umstellungs- oder Aufbrauchfrist hinreichend Rechnung getragen
werden kann. Vermeintlich werden die Gerichte durch den Gesetzesentwurf in die

Lage versetzt, die in jedem Einzelfall angemessene Entscheidung zu treffen.
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Ob diese Flexibilitat durch die im Entwurf vorgeschlagene Gesetzesformulierung
tatséchlich erreicht werden kann, ist aus den zuvor genannten Grinden in jeder

Hinsicht fraglich.

b) Ausgleichsanspruch

Nach 8 139 Abs. 1 S. 4 PatG-E kann der Verletzte einen Ausgleich in Geld
verlangen, wenn der Unterlassungsanspruch ausgeschlossen ist und soweit dies

angemessen erscheint.

Zu begrifR3en ist die Klarstellung, dass die trotz des Ausschlusses des
Unterlassungsanspruchs weiterhin rechtsverletzende Benutzung des Patents
grundsétzlich nicht ohne Folgen fir den Verletzer bleiben kann. Zwar bleibt gemanr
§ 139 Abs. 1 S. 5 PatG-E der Schadensersatzanspruch nach Abs. 2 von der
sonstigen Regelung des Unterlassungs- und des Ausgleichsanspruchs unberthrt.
Allerdings erfolgt auch hier durch die konkrete Formulierung des

Ausgleichsanspruchs eine Schwachung der Position des Patentinhabers.

Nach der gegenwartigen Formulierung im Gesetzentwurf ist der
Ausgleichsanspruch als anspruchsbegriindende Voraussetzung an eine
Angemessenheit geknupft. Der Verletzte kann einen Ausgleich nur verlangen,
soweit dies angemessen erscheint. Damit wird fir den Rechtsinhaber eine
zusatzliche Hurde aufgebaut. Er muss darlegen und ggf. beweisen, dass ein
solcher Anspruch angemessen ist. Welche Kriterien dafuir gelten sollen, welche
Interessen in die Bewertung der Umstande des Einzelfalles einflie3en und ob ein
solcher Anspruch an zusatzliche weitere Bedingungen im Rahmen der
VerhaltnismaRigkeit geknlpft werden kann oder muss, bleibt vollig offen. Ebenso

offen bleibt, wie die Hohe des Ausgleichsanspruchs zu bemessen ist.

Klarungsbediirftig erscheint des Weiteren, inwieweit der ,Ausgleich in Geld* auf
den Schadensersatz anzurechnen ist. Eine derartige Anrechnung wirde den
Ausgleichsanspruch entwerten. Trotz Angemessenheit wirde dann die

Beschrankung der Patentrechte nur zu einem Teil kompensiert. Umgekehrt muss
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ausgeschlossen sein, dass durch den Ausgleichsanspruch ein ponales Element in

das Schadensersatzrecht eingefiihrt wird.

In der jetzigen Gesetzesfassung geniigt der Vorschlag diesen Anforderungen

nicht.

IV. Fazit

Der Referentenentwurf verfehlt mit den geplanten Anderungen zu § 139 Abs. 1 PatG
nach Auffassung des DAV das selbstgesteckte Ziel einer Klarstellung und der damit
verbundenen notwendigen Hilfestellung fir die Instanzgerichte. Soweit sich aus der
Rechtsprechung des BGH in der Entscheidung ,Warmetauscher* und den hinlanglich
diskutierten praktischen Problemen tatsachlich ein Klarstellungsbedarf ergeben sollte,
ist dies mit der vorgeschlagenen Gesetzesénderung nicht zu erreichen. Diese
Anderung reicht in ihrer Wirkung deutlich tiber eine bloRe Klarstellung hinaus und
schafft neue Kriterien fur den Unterlassungsanspruch, die bislang als systemfremd
und systemwidrig angesehen wurden. Dafiir besteht auch vor dem Hintergrund der

geschilderten Probleme kein Anlass.

Will man eine Klarstellung im Gesetz verankern, so sollte dort angekntpft werden, wo
der BGH selbst die Mdglichkeiten aufgezeigt hat. Dies ist die Durchsetzung des
ausgeurteilten Unterlassungsanspruchs. Jegliche Veranderung der Voraussetzungen
fur den Anspruch selbst ist demgegentber abzulehnen. Eine flexible Handhabung
kann insbesondere bei der Durchsetzung des Anspruchs geschaffen werden. Dies
erlaubt es auch, die Verhéltnisse in der letzten mindlichen Verhandlung und sogar

dariiber hinaus zu bertcksichtigen.

Die vorgeschlagene Anderung verlagert demgegeniber deutlich die Gewichte
zwischen dem Patentinhaber und dem Verletzer. Sie fuhrt insbesondere durch die
Einbeziehung von Drittinteressen zu einer zumindest potentiell weitreichenden
Beschrankung des Patentschutzes, die nicht veranlasst ist und auch mit den
Regelungen der Durchsetzungsrichtlinie und von Art. 30 TRIPS nicht in Einklang
steht. Diese Verschiebung der Gewichte wird insbesondere in der Zusammenschau

der einzelnen Anderungen besonders deutlich. Wahrend es im Diskussionsentwurf im
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Wesentlichen um eine Abwagung der Interessen von Patentinhaber und Verletzer und
sich daraus mdoglicherweise ergebende ungerechtfertigte Harten ging, werden
nunmehr die Interessen des Patentinhabers nicht mehr erwahnt und stattdessen
bloRe Nachteile fir den Verletzer und Dritte als ausreichende Kriterien fur die
Beschrankung des Unterlassungsanspruches herangezogen. Eine solche Anderung

ist schon vom Grundsatz her abzulehnen.

Sie widerspricht auch der in der amtlichen Begriindung ausdrticklich formulierten
Forderung nach einem starken Patentschutz und dessen Durchsetzung. Dabei sollte
nicht aulB3er Acht gelassen werden, dass ein effektiver Patentschutz den
Industriestandort und den Gerichtsstandort Deutschland stérkt. Die Gerichte haben
dariiber hinaus bewiesen, dass sie sehr wohl schon jetzt in der Lage sind, flexibel auf
die jeweiligen Umstande im Einzelfall zu reagieren. Auch diese Fahigkeit sollte man

nicht unterschatzen.

C. Zu 8§ 145a) PatG-E (Art. 1 Nr. 37 des Gesetzentwurfs)

Der Vorschlag, die 8 16 — 20 GeschGehG entsprechend in Patentstreitsachen und

Zwangslizenzverfahren anzuwenden, ist ebenfalls ausdrticklich zu begrif3en.

Der im GeschGehG verwendete Begriff der ,streitgegenstandlichen Information®
lasst sich nicht ohne Weiteres auf die hier angesprochenen Falle Ubertragen. In
derartigen Verfahren kommen Informationen unterschiedlichster Art als vertrauliche
Informationen in Betracht. Es ist daher anzuraten, entweder eine eigene Definition
der ,vertraulichen Information” zu schaffen oder im Rahmen der Anwendung von §
16 GeschGehG nur allgemein den Begriff der ,Information“ zu verwenden. Es wird
angeregt, insoweit in 8 145a) PatG-E noch eine zusatzliche Klarstellung einzufiigen.
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