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PatMoG 2: Stellungnahme des Bundesrates vom 18.12.2020 /  
 Fragenkatalog des BMJV zu § 81 Abs. 2 PatG-E 

Sehr geehrte Frau Dr. Pakuscher, 
 
vielen Dank für die Zusendung des Fragenkatalogs des BMJV zum § 81 Abs. 2 PatG-E und 
die Gelegenheit, uns dazu zu äußern. Der Vorstand des VPP ist der Auffassung, dass die 
Parallelität von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren in bestimmten Fällen zugelassen 
werden muss.  
 
In der Anlage übersenden wir Ihnen den Fragenbogen mit unseren Antworten. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
 
 
 
Beat Weibel 
 
 
 
 
Anlage Antworten zu Fragenkatalag 
 
 
 
 
Cc: Frau Lehmann, lehmann-je@bmjv.bund.de 
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Fragenkatalog zu einer etwaigen Modifizierung des 

§ 81 Absatz 2 Satz 1 PatG 

 

Der Regierungsentwurf eines Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des  

Patentrechts enthält u. a. eine Änderung der §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG, um die 

Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und die Nichtigkeitsverfahren vor dem 

Bundespatentgericht (BPatG) künftig besser zu synchronisieren. BMJV prüft derzeit, ob neben den 

Änderungen in den §§ 82 und 83 Absatz 1 PatG weitere Anpassungen im Patentgesetz angezeigt 

sein könnten, um eine noch bessere Synchronisation der Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren 

zu erreichen; hier geht es vor allem um eine Überprüfung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG, 

wonach eine Nichtigkeitsklage solange nicht erhoben werden darf, wie ein Einspruch (vor dem 

DPMA oder dem EPA) entweder anhängig ist oder noch erhoben werden kann.  

 

Dem Verletzungsbeklagten steht nach aktueller Rechtslage die Nichtigkeitsklage dann nicht  zur 

Verfügung, wenn die Einspruchsfrist von neun Monaten (§ 59 Absatz 1 Satz 1 PatG, Art. 99 

Absatz 1 Satz 1 EPÜ) noch nicht abgelaufen ist oder das Patent sich noch in der Überprüfung 

im Einspruchsverfahren  befindet.  § 81  Absatz 2 Satz 1 PatG statuiert die allgemeine 

Subsidiarität der Nichtigkeitsklage gegenüber einem Einspruchsverfahren. Die Regelung gilt 

nach der Rechtsprechung des BGH entsprechend auch für ein Einspruchsverfahren nach dem 

EPÜ. Dies kann dazu führen, dass einem Verletzungsbeklagten der Weg zur Nichtigkeitsklage vor 

dem BPatG versperrt ist. 

 

Vor diesem Hintergrund wurde in den Stellungnahmen der beteiligten Kreise zum Entwurf eines 

Zweiten Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts vielfach gefordert, 

durch eine Streichung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG dem Verletzungsbeklagten die Möglichkeit 

zu eröffnen, in Bezug auf das Patent wegen dessen Verletzung er in Anspruch genommen wurde, 

im Wege der Nichtigkeitsklage gegen den Verletzungskläger vorzugehen auch wenn ein 

Einspruchsverfahren  anhängig  ist oder  die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Andere 

Stakeholder bezweifelten hingegen die Notwendigkeit einer entsprechenden Änderung des § 81 

Absatz 2 Satz 1 PatG, da es sich in einem Großteil der Fälle um alte Patente handele, bei denen 

die Einspruchsfrist ohnehin schon lange abgelaufen  sei. 
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Durch die Zulassung der Nichtigkeitsklage neben dem Einspruchsverfahren könnte es zudem zu 

zwei verschiedenen – ggfs. auch sich widersprechenden – Entscheidungen über das Patent 

kommen. Ein Patent kann sowohl im Einspruchsverfahren als auch im Nichtigkeitsklageverfahren 

neu gefasst werden. Einwendungen in beiden Verfahren müssen zudem nicht identisch sein. 

Damit kann es, insbesondere bei unterschiedlichen Angriffen gegen das Patent im Einspruchs- 

und im Nichtigkeitsverfahren, zu unterschiedlichen Patentfassungen kommen. Ferner stellt sich die 

Frage, ob bei einer ausdrücklichen Zulassung der Nichtigkeitsklage neben dem 

Einspruchsverfahren weiterhin für das Bundespatentgericht die Möglichkeit bestehen sollte, ein 

Nichtigkeitsklageverfahren bei einem anhängigen Einspruchsverfahren gemäß § 148 ZPO 

auszusetzen, was jedenfalls bei einer regelmäßigen Aussetzung der Nichtigkeitsverfahren das Ziel 

eines entsprechenden Gesetzgebungsvorhabens konterkarieren könnte. 

 

Es soll daher mit Hilfe der hiesigen Beteiligung der beteiligten Kreise eruiert werden, ob 

Reformbedarf im Hinblick auf § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG besteht und welche gesetzgeberischen 

Maßnahmen insoweit ggf. angezeigt sind. Zu diesem Zweck wird um eine schriftliche 

Stellungnahme zu den folgenden Fragen gebeten; auch darüberhinausgehende Anmerkungen und 

Kommentare zu dieser Problematik sind willkommen.  
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A. Praktisches Bedürfnis für eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG   
 

1. In der Praxis scheinen sich Verletzungsklagen häufig gegen (sehr) alte Patente zu richten, 

sodass § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG der Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur selten 

entgegenstehen dürfte; dies scheint insbesondere bei deutschen Patenten der Fall zu sein.  

 

a) Teilen Sie die im Einleitungssatz dargelegte Auffassung oder haben Sie andere Erfahrungen 

aus der Praxis? Können Sie aus der Praxis von Fällen berichten, bei denen eine Erhebung 

der Nichtigkeitsklage wegen § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG ausgeschlossen war?  

Dazu können wir keine Angabe machen 

 

b) Liegen Ihnen (insbes. Ordentliche Gerichte) Erkenntnisse dazu vor, wie häufig in den 

letzten zwei Jahren Verletzungsklagen erhoben worden sind, bei denen die Einspruchsfrist 

gegen das geltend gemachte Patent noch nicht abgelaufen war oder bei Erhebung der Klage 

noch ein Einspruchsverfahren gegen das geltend gemachte Patent lief? 

Dazu können wir keine Angabe machen 

 

c) Liegen Ihnen (insbes. DPMA/BPatG) Erkenntnisse dazu vor, in wie vielen Fällen der in den 

letzten zwei Jahren anhängig gemachten Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren parallel 

eine Verletzungsklage aus dem streitbefangenen Patent anhängig war oder erhoben 

worden ist? Wie oft ist in solchen Fällen das Einspruchsverfahren von Dritten eingeleitet 

worden und wie oft ist der Verletzungsbeklagte diesem Verfahren lediglich beigetreten?   

Dazu können wir keine Angabe machen 

   

2. Welche konkreten Vorteile bringt der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur 

Nichtigkeitsklage gegenüber dem Einspruchsverfahren aus Ihrer Sicht? 

 

a) Liegen Ihnen Erkenntnisse zu der Frage vor, ob Verletzungsverfahren eher im Hinblick auf 

Nichtigkeitsverfahren als im Hinblick auf Einspruchsverfahren ausgesetzt werden?  

Dazu können wir keine Angabe machen 

 

b) Hat der Verletzungsbeklagte Ihrer Erfahrung nach im Einspruchsverfahren ggf. eine 

ungünstigere Position als in einem Nichtigkeitsverfahren, weil er im Einspruchsverfahren den 

bisherigen Verfahrensstand bei einem vorherigen Einspruch durch einen Dritten 
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akzeptieren  muss  und  die  Verfahrensführung des Dritten  ggf. den Interessen des 

Verletzungsbeklagten zuwiderlaufen kann? 

- Die in der Frage angesprochene Problematik besteht insbesondere hinsichtlich der Situation 

bei einem Beitritt zum (DE- oder EP-)Einspruchsverfahren in der Beschwerdeinstanz, denn 

bei späterer Rücknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden oder den 

Patentinhaber wird das Verfahren beendet.  

- In der Nichtigkeitsklage kann der Kläger die Auslegung des Patents unter Berücksichtigung 

des Verletzungsverfahrens vornehmen, während im Einspruchsverfahren, dem er beitritt, die 

Einsprechenden (die nicht verletzungsbeklagt sind) i.d.R. andere Auslegungen vertreten 

dürften, die hierzu im Widerspruch stehen, was seine Position verschlechtern kann. 

 

c) Welche sonstigen Vorteile könnte der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur 

Nichtigkeitsklage Ihrer Meinung nach bringen?   

Das Nichtigkeitsverfahren kann oftmals vorteilhaft in Bezug auf die Verfahrensdauer sein:  

- Das Einspruchsverfahren wird bereits dadurch gegenüber einem Nichtigkeitsverfahren 

verzögert, dass bis zu dessen Beginn der Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist 

abgewartet wird, ob noch weitere Einsprüche eingelegt werden. D.h. auch bei einem 

Einreichen des Einspruchs zu Beginn der Einspruchsfrist vergehen viele Monate, bis das 

Verfahren aufgenommen wird. 

- Zu weiteren Verzögerung kommt es im EP-Einspruchsverfahren, wenn eine 

Zurückverweisung an die Vorinstanz erfolgt, was in der Praxis u.a. häufig (nur noch) zum 

Zwecke der Anpassung der Beschreibung erfolgt. Wegen des Verbots der reformatio in peius 

ist ein Beitritt in diesem Verfahrensstadium unbehelflich. 

Weitere Vorteile: 

- Insbesondere die im 2. PatRModG vorgesehene 6-Monats-Frist für die Erstellung des 

Hinweisbeschlusses ermöglicht die zeitnahe Verfügbarkeit einer Grundlage für die 

Aussetzungsentscheidung im Verletzungsverfahren. 

- Außerdem ist ein Beitritt im DE-Rechtsbeschwerdeverfahren überhaupt nicht möglich. Hier 

muss der Verletzungsbeklagte also untätig bis zur Beendigung des Verfahrens warten, bevor 

er ein Nichtigkeitsverfahren beginnen kann. 
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B. Mögliche rechtliche Ausgestaltung einer Modifizierung des  
§ 81 Absatz 2 Satz 1 PatG   

 

1. Empfiehlt sich Ihre  Meinung nach eine Änderung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG dahingehend, 

dem Verletzungskläger parallel zum Einspruchsverfahren die Möglichkeit für eine 

Nichtigkeitsklage zu eröffnen? 

Ja!  

 

a) Für den Fall, dass Sie eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG befürworten:  

Wie sollte eine entsprechende Regelung ausgestaltet sein? Könnte sich ggf. die folgende 

Formulierung anbieten?   

„Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein 

Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist. Dies gilt 

nicht für eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird.“ 

 

Wir schlagen folgende Änderungen im zweiten Satz vor: 

 

„Klage auf Erklärung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein 

Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhängig ist.  Dies 

gilt nicht für einen Dritten und jeden seiner Streithelfer, der nachweist, dass gegen ihn 

wegen Verletzung des Patents Klage erhoben oder eine einstweilige Verfügung beantragt 

worden ist. Es gilt ebenfalls nicht für einen Dritten, der nachweist, dass er nach einer 

Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung zu unterlassen, 

gegen diesen Klage auf Feststellung erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze.“ 

 

Die Formulierung ist ähnlich derjenigen aus §59 Abs.2 PatG, der den Beitritt zum 

Einspruchsverfahren regelt. Die Formulierung „in Anspruch genommen wird“ erscheint dagegen 

zu unpräzise. Zur Klarstellung sollte in jedem Fall „eines Patents“ durch „des Patents“ ersetzt 

werden.  

Es ist zweckdienlich, wenn außer dem Verletzungsbeklagten auch seine Streithelfer 

Nichtigkeitsklage erheben dürfen. 

Ferner ist es wünschenswert, dass die Nichtigkeitsklage auch im Falle einer einstweiligen 

Verfügung erhoben werden kann, denn auch dann kann der Hinweisbeschluss des BPatG 

zumindest bereits vor einer Berufungsentscheidung im eV-Verfahren vorliegen. Denn nicht in 

allen Fällen behandeln die Verletzungsgerichte Anträge auf einstweilige Verfügung erst dann, 
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wenn ein rechtskräftiges Einspruchsverfahren, an dem der Antragsgegner teilgenommen hat, 

zu Gunsten des Patentinhabers rechtskräftig abgeschlossen wurde (s. beispielhaft OLG 

Düsseldorf Auswechselbare Rasierklingeneinheit, I- 15 U 66/17 - Urt. v. 11.01.2018). 

Wir begrüßen, dass im Vergleich zum Referentenentwurf des 

2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes keine Regelung über die Beendigung des 

Einspruchsverfahrens vorgesehen ist, denn diese ist für EP-Einsprüche nicht durch den 

deutschen Gesetzgeber herbeiführbar.  

 

b )  Wie sollte man Ihrer Meinung nach in diesem Fall mit der Gefahr sich widersprechender 

Entscheidungen umgehen?  

Sollte man dies Ihrer Ansicht nach der Rechtsprechung überlassen oder bedarf es hierfür 

einer gesetzlichen Regelung?  

Wie könnte eine solche gesetzliche Regelung ausgestaltet werden?   

 

i) Der Fall der Voll- oder Teilvernichtung in (nur) einem der parallel geführten Verfahren und 

vollständigen Aufrechterhaltung im anderen Verfahren ist unproblematisch, denn hierbei 

ergäbe sich nichts anderes als bei sequentiellen Entscheidungen: Das Patent würde mit 

Rechtskraft der vernichtenden Entscheidung (voll- bzw. teil-)vernichtet.  

 

ii) Ebenso unproblematisch ist der Fall, dass in beiden Verfahren zumindest eine 

Teilbeschränkung des Schutzbereichs erfolgt, sofern in einem der Verfahren die 

Beschränkung lediglich enger gefasst ist, als im anderen Verfahren (indem zusätzlich zu den 

Beschränkungen aus dem zweitgenannten Verfahren eine weitere Beschränkung erfolgt ist, 

oder indem im einen Verfahren eine Vollvernichtung erfolgt). Auch ist hier die Reihenfolge 

der Entscheidungen nicht relevant, denn diejenige mit der größeren Beschränkung kann nicht 

durch diejenige mit geringerer Beschränkung obsolet gemacht werden. 

 

iii) Es bleiben daher nur diejenigen Fälle als u.U. problematisch zu regeln, in denen beide 

Verfahren zu unterschiedlich beschränkten Anspruchssätzen führen und bei denen die 

Ansprüche des einen Verfahrens keine weitere Beschränkung des anderen Verfahrens  

darstellen (z.B., wenn der Anspruch 1 im Nichtigkeitsverfahren mit Merkmal A beschränkt 

wird, im Einspruchsverfahren aber mit Merkmal B). 
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Für diese Konstellation iii) hat der BGH mit der Trigonellin-Entscheidung (GRUR 2001, 730) 

– allerdings für im deutschen Beschränkungsverfahren und im europäischen 

Einspruchsverfahren beschränkte Ansprüche – eine Lösung aufgezeigt, nämlich dass mit 

Wirkung für Deutschland nur noch das geschützt ist, was nach beiden beschränkten 

Fassungen des Patents unter Schutz steht. Dies dürfte bedeuten, dass der Schutzbereich 

des Patents sich daraus bestimmt, was durch jede der beiden Anspruchsfassungen 

geschützt ist (d.h. z.B., dass alle Merkmale beider Versionen des Hauptanspruchs für die 

Schutzbereichsbestimmung heranzuziehen sind). Es bedürfte daher u.U. keiner zusätzlichen 

gesetzlichen Regelung, wenn in der Gesetzesbegründung auf die BGH-Rechtsprechung und 

das o.g. Verständnis verwiesen wird. 

 

Allerdings hat die Trigonellin-Lösung für den Patentinhaber folgenden – im vom BGH 

entschiedenen Fall nicht vorliegenden – gravierenden Nachteil:  

 

Häufig werden die Ansprüche mittels mehrere Hilfsanträge verteidigt, die nicht 

notwendigerweise den jeweils vorhergehenden Hilfsantrag beschränken. So kann der 

Hilfsantrag 1 dem bisherigen Anspruch 2 und der Hilfsantrag 2 dem Anspruch 3 entsprechen, 

die alternative Ausführungsbeispiele darstellen. Selbst wenn dann dieselben Hilfsanträge in 

beiden Rechtsbestandsverfahren gestellt werden, kann es passieren, dass in dem einen 

Verfahren der 1. Hilfsantrag, im anderen Verfahren jedoch der 2. Hilfsantrag gewährt wird. 

Die Summe aller Anspruchsmerkmale dieser beiden aufrecht erhaltenen Ansprüche kann 

dann eine unzulässige Erweiterung darstellen (da die Ansprüche alternative 

Ausführungsbeispiele betreffen), was einen Nichtigkeitsgrund darstellt. Dieses Problem lässt 

sich nur vermeiden, wenn der Patentinhaber auf einen Teil seiner Verteidigungsmittel 

verzichtet und lediglich denselben Gegenstand immer weiter beschränkende Hilfsanträge 

formuliert. Diese einseitige Benachteiligung des Patentinhabers erscheint ungerecht, geht es 

doch bei der Gesetzesnovelle darum, dem Verletzungsbeklagten mit der Nichtigkeitsklage 

bereits eine Erleichterung in seinen Verteidigungsmöglichkeiten zu gewähren. Auch liegt die 

Erhebung einer parallelen Nichtigkeitsklage (anders als bei Stellung eines 

Beschränkungsantrags durch den Patentinhaber, wie im Trigonellin-Urteil) nicht in der Hand 

des Patentinhabers, womit andernfalls etwaige Nachteile des Patentinhabers gerechtfertigt 

werden könnten. 

 



 

  
 
Blatt  9  zum Schreiben vom 27. Januar 2021 
 

 
  

 
 

Um den Patentinhaber nicht einseitig zu benachteiligen, schlagen wir daher folgende 

Regelung vor, die an die oben vorgeschlagene Formulierung anschließt: 

 

„Eine Aussetzung des Verfahrens kann vor dem Erlass eines rechtlichen Hinweises 

nach § 83 Absatz 1 PatG nur mit Einverständnis beider Parteien erfolgen. Um 

Widersprüche zu einer Entscheidung im Einspruchsverfahren zu vermeiden, ist das 

Verfahren jedoch vor dem Erlass eines Urteils, mit dem die Klage nicht vollständig 

abgewiesen oder das Patent nicht vollständig für nichtig erklärt wird, bis zur 

rechtskräftigen Entscheidung im Einspruchsverfahren auszusetzen.“ 

 

Diese Regelung stellt (wie bei sonstigen Nichtigkeitsklagen) sicher, dass in jedem Fall ein 

Hinweisbeschluss ergeht. Anschließend bleibt es dem Patentgericht überlassen, sofern ein 

Einspruchsverfahren noch anhängig ist, wann es aussetzt. Ein potentiell widersprüchliches 

Urteil wird aber sicher vermieden. Im Falle einer vollständigen Aufrechterhaltung oder 

Vernichtung des Patents ist sogar der Erlass eines Urteils möglich, da kein Widerspruch mit 

einer erst später ergehenden Einspruchsentscheidung zu befürchten ist. 

 
 

2. Ist es Ihrer Ansicht nach erforderlich, die Möglichkeit einer Aussetzung nach allgemeinen Regeln 

(zusätzlich) ausdrücklich zu regeln, um zu verhindern, dass die Intention des Gesetzgebers 

über eine Aussetzung nach § 148 ZPO konterkariert werden könnte?  

Ja, s. Antwort zu Frage 1b). 

 

Wie könnte eine entsprechende Regelung ausgestaltet werden?  

S.o.  

 

Empfiehlt sich Ihrer Meinung nach eine Regelung, welche die Möglichkeit zur Aussetzung 

des Nichtigkeitsverfahrens ausdrücklich ausschließt, bis der rechtliche Hinweis nach § 83 

Absatz 1 PatG vom BPatG erteilt wurde?  

Ja, s.o. 

 

 
 
 


