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vielen Dank fiir die Zusendung des Fragenkatalogs des BMJV zum § 81 Abs. 2 PatG-E und
die Gelegenheit, uns dazu zu aufRern. Der Vorstand des VPP ist der Auffassung, dass die
Parallelitéat von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren in bestimmten Féllen zugelassen

werden muss.

In der Anlage tibersenden wir Ihnen den Fragenbogen mit unseren Antworten.
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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 enthalt u. a. eine Anderung der 88 82 und 83 Absatz 1 PatG, um die
Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und die Nichtigkeitsverfahren vor dem
Bundespatentgericht (BPatG) kiinftig besser zu synchronisieren. BMJV priift derzeit, ob neben den
Anderungen in den 88 82 und 83 Absatz 1 PatG weitere Anpassungen im Patentgesetz angezeigt
sein kdénnten, um eine noch bessere Synchronisation der Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren
zu erreichen; hier geht es vor allem um eine Uberpriifung 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 anhangig ist oder noch erhoben werden kann.

Dem Verletzungsbeklagten steht nach aktueller Rechtslage die Nichtigkeitsklage dann nicht zur
Verfigung, wenn die Einspruchsfrist von neun Monaten (8§ 59 Absatz 1 Satz 1 PatG, Art. 99
Absatz 1 Satz 1 EPU) noch nicht abgelaufen ist oder das Patent sich noch in der Uberpriifung
im Einspruchsverfahren befindet. 8§ 81 Absatz 2 Satz 1 PatG statuiert die allgemeine
Subsidiaritéat der Nichtigkeitsklage gegeniber einem Einspruchsverfahren. Die Regelung gilt
nach der Rechtsprechung des BGH entsprechend auch fiir ein Einspruchsverfahren nach dem
EPU. Dies kann dazu fiihren, dass einem Verletzungsbeklagten der Weg zur Nichtigkeitsklage vor

dem BPatG verspertrt 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 Mdglichkeit
zu erdffnen, in Bezug auf das Patent wegen dessen Verletzung er in Anspruch genommen wurde,
im Wege der Nichtigkeitsklage gegen den Verletzungsklager vorzugehen auch wenn ein
Einspruchsverfahren anhéngig ist oder die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist. Andere
Stakeholder bezweifelten hingegen die Notwendigkeit einer entsprechenden Anderung des § 81
Absatz 2 Satz 1 PatG, da es sich in einem Grof3teil der Falle 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 konnte es zudem zu
zwei verschiedenen — ggfs. auch sich widersprechenden — Entscheidungen Uber das Patent
kommen. Ein Patent kann sowohl im Einspruchsverfahren als auch im Nichtigkeitsklageverfahren
neu gefasst werden. Einwendungen in beiden Verfahren missen 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 ausdricklichen Zulassung der Nichtigkeitsklage neben dem
Einspruchsverfahren weiterhin fir das Bundespatentgericht die Méglichkeit bestehen sollte, ein
Nichtigkeitsklageverfahren bei einem anhangigen Einspruchsverfahren gemald § 148 ZPO
auszusetzen, was jedenfalls bei einer regelmafigen Aussetzung der Nichtigkeitsverfahren das Ziel

eines entsprechenden Gesetzgebungsvorhabens konterkarieren kénnte.

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
Maflnahmen insoweit ggf. angezeigt sind. Zu diesem Zweck wird um eine schriftliche
Stellungnahme zu den folgenden Fragen gebeten; auch dartiberhinausgehende Anmerkungen und

Kommentare zu dieser Problematik sind willkommen.
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A.

1.

Praktisches Beddrfnis fur eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG

In der Praxis scheinen sich Verletzungsklagen haufig gegen (sehr) alte Patente zu richten,
sodass 8§ 81 Absatz 2 Satz 1 PatG der Erhebung einer Nichtigkeitsklage nur selten
entgegenstehen durfte; 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? Konnen Sie aus der Praxis von Fallen berichten, bei denen eine Erhebung
der Nichtigkeitsklage wegen § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG ausgeschlossen war?

Dazu kénnen wir keine Angabe machen

b) Liegen lhnen (insbes. Ordentliche Gerichte) Erkenntnisse dazu vor, wie haufig 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 kénnen wir keine Angabe machen

c) Liegen Ihnen (insbes. DPMA/BPatG) Erkenntnisse dazu vor, in wie vielen Féllen der in den
letzten zwei Jahren anhéngig gemachten Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahren parallel
eine Verletzungsklage aus dem streitbefangenen Patent anhangig war oder erhoben
worden ist? Wie oft ist in solchen Fallen das Einspruchsverfahren von Dritten eingeleitet
worden und wie oft ist der Verletzungsbeklagte diesem Verfahren lediglich beigetreten?

Dazu kénnen wir keine Angabe machen

. Welche konkreten Vorteile bringt der unmittelbare Zugang des Verletzungsbeklagten zur

Nichtigkeitsklage gegeniiber dem Einspruchsverfahren aus lhrer Sicht?

a) Liegen lhnen Erkenntnisse zu der Frage vor, ob Verletzungsverfahren eher im Hinblick auf
Nichtigkeitsverfahren als im Hinblick auf Einspruchsverfahren ausgesetzt werden?

Dazu kénnen wir keine Angabe machen

b) Hat der Verletzungsbeklagte Ihrer Erfahrung nach im Einspruchsverfahren ggf. eine
ungunstigere Position als in einem Nichtigkeitsverfahren, weil er im Einspruchsverfahren den

bisherigen Verfahrensstand bei einem vorherigen Einspruch durch einen Dritten



VPP

Blatt 5 zum Schreiben vom 27. Januar 2021

akzeptieren muss und die Verfahrensfilhrung 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 spaterer Riucknahme der Beschwerde durch den Einsprechenden oder den
Patentinhaber wird das Verfahren beendet.

In der Nichtigkeitsklage kann der Klager die Auslegung des Patents unter Berlcksichtigung
des Verletzungsverfahrens vornehmen, wahrend im Einspruchsverfahren, dem er beitritt, die
Einsprechenden (die nicht verletzungsbeklagt sind) i.d.R. andere Auslegungen vertreten

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

c) Welche sonstigen Vorteile kénnte 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 gegeniber einem Nichtigkeitsverfahren
verzogert, dass bis zu dessen Beginn der Ablauf der neunmonatigen Einspruchsfrist
abgewartet wird, ob noch weitere Einspriiche eingelegt werden. D.h. auch bei einem
Einreichen des Einspruchs zu Beginn der Einspruchsfrist vergehen viele Monate, bis das
Verfahren aufgenommen wird.

Zu weiteren Verzogerung kommt es im EP-Einspruchsverfahren, wenn eine
Zurtickverweisung an die Vorinstanz erfolgt, was in der Praxis u.a. haufig (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 fir die Erstellung des
Hinweisbeschlusses ermdglicht die zeitnahe Verfugbarkeit einer Grundlage fir die
Aussetzungsentscheidung im Verletzungsverfahren.

AuRRerdem ist ein Beitritt im DE-Rechtsbeschwerdeverfahren tberhaupt nicht moglich. Hier
muss der Verletzungsbeklagte also untatig bis zur Beendigung des Verfahrens warten, bevor

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

1. Empfiehlt sich hre Meinung nach eine Anderung von § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG dahingehend,
dem Verletzungsklager parallel zum Einspruchsverfahren die Moglichkeit fir eine
Nichtigkeitsklage zu eroffnen?

Jal!

a) Fir den Fall, dass Sie eine Modifizierung des § 81 Absatz 2 Satz 1 PatG beflrworten:
Wie sollte eine entsprechende Regelung ausgestaltet sein? Konnte sich ggf. die folgende
Formulierung anbieten?

.Klage auf Erklarung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein
Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhangig ist. Dies gilt

nicht fir eine Partei, die wegen Verletzung eines Patents in Anspruch genommen wird.”

Wir schlagen folgende Anderungen im zweiten Satz vor:

sKlage auf Erklarung der Nichtigkeit des Patents kann nicht erhoben werden, solange ein
Einspruch noch erhoben werden kann oder ein Einspruchsverfahren anhangig ist. Dies
gilt nicht flr einen Dritten und jeden seiner Streithelfer, der nachweist, dass gegen ihn
wegen Verletzung des Patents Klage erhoben oder eine einstweilige Verfigung beantragt
worden ist. Es gilt ebenfalls nicht fir 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 ahnlich derjenigen aus 859 Abs.2 PatG, der den Beitritt zum
Einspruchsverfahren regelt. Die Formulierung ,in Anspruch genommen wird“ erscheint dagegen
zu unprézise. Zur Klarstellung sollte in jedem Fall ,eines Patents“ durch ,des Patents* ersetzt
werden.

Es ist zweckdienlich, wenn aufler dem Verletzungsbeklagten auch seine Streithelfer
Nichtigkeitsklage erheben dirfen.

Ferner ist es wiinschenswert, dass die Nichtigkeitsklage auch im Falle einer einstweiligen
Verfigung erhoben werden kann, denn auch dann kann der Hinweisbeschluss des BPatG
zumindest bereits vor einer Berufungsentscheidung im eV-Verfahren vorliegen. Denn nicht in

allen Fallen behandeln die Verletzungsgerichte Antrdge auf einstweilige Verfugung erst dann,

-7-
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wenn ein rechtskraftiges Einspruchsverfahren, an dem der Antragsgegner teilgenommen hat,
zu Gunsten des Patentinhabers rechtskraftig abgeschlossen wurde (s. beispielhaft OLG
Dusseldorf Auswechselbare Rasierklingeneinheit, I- 15 U 66/17 - Urt. v. 11.01.2018).

Wir begrulRen, dass im Vergleich zum Referentenentwurf des
2. Patentrechtsmodernisierungsgesetzes keine Regelung Uber die Beendigung des
Einspruchsverfahrens vorgesehen ist, denn diese ist fir EP-Einspriche nicht durch den

deutschen Gesetzgeber herbeifiihrbar.

b) Wie sollte man lhrer Meinung nach in diesem Fall mit der Gefahr sich widersprechender
Entscheidungen umgehen?
Sollte man dies |hrer Ansicht nach der Rechtsprechung liberlassen oder bedarf es hierfir
einer gesetzlichen Regelung?

Wie konnte eine solche gesetzliche Regelung ausgestaltet werden?

i) Der Fall der Voll- oder Teilvernichtung in (nur) einem der parallel gefiihrten Verfahren und
vollstdndigen Aufrechterhaltung im anderen Verfahren ist unproblematisch, denn hierbei
ergabe sich nichts anderes als bei sequentiellen Entscheidungen: Das Patent wirde mit
Rechtskraft der vernichtenden Entscheidung (voll- bzw. teil-)vernichtet.

i) Ebenso unproblematisch ist der Fall, dass in beiden Verfahren zumindest eine
Teilbeschrankung des Schutzbereichs erfolgt, sofern in einem der Verfahren die
Beschrankung lediglich enger gefasst ist, als im anderen Verfahren (indem zusétzlich zu den
Beschrankungen aus dem zweitgenannten Verfahren eine weitere Beschrankung erfolgt ist,
oder indem im einen Verfahren eine Vollvernichtung erfolgt). Auch ist hier die Reihenfolge
der Entscheidungen nicht relevant, denn diejenige mit der grofReren Beschrénkung kann nicht

durch diejenige mit geringerer Beschrankung obsolet gemacht werden.

iii) Es bleiben daher nur diejenigen Falle als u.U. problematisch zu regeln, in denen beide
Verfahren zu unterschiedlich beschrankten Anspruchsséatzen fihren und bei denen die
Anspriiche des einen Verfahrens keine weitere Beschréankung des anderen Verfahrens
darstellen (z.B., wenn der Anspruch 1 im Nichtigkeitsverfahren mit Merkmal A beschrankt

wird, im Einspruchsverfahren aber mit Merkmal B).
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Fur diese Konstellation iii) hat der BGH mit der Trigonellin-Entscheidung (GRUR 2001, 730)
— allerdings fir im deutschen Beschrankungsverfahren und im européischen
Einspruchsverfahren beschréankte Anspriche — eine Lésung aufgezeigt, namlich dass mit
Wirkung fur Deutschland nur noch das geschitzt ist, was nach beiden beschrankten
Fassungen des Patents unter Schutz steht. Dies dirfte bedeuten, dass der Schutzbereich
des Patents sich daraus bestimmt, was durch jede der beiden Anspruchsfassungen
geschutzt ist (d.h. z.B., dass alle Merkmale beider Versionen des Hauptanspruchs fir die
Schutzbereichsbestimmung heranzuziehen sind). Es bedurfte daher u.U. keiner zuséatzlichen
gesetzlichen Regelung, wenn in der Gesetzesbegriindung auf die BGH-Rechtsprechung und

das o.g. Verstandnis verwiesen wird.

Allerdings hat die Trigonellin-Lésung fir den Patentinhaber folgenden — im vom BGH

entschiedenen Fall nicht vorliegenden — gravierenden Nachteil:

Haufig werden die Anspriche mittels mehrere Hilfsantrage verteidigt, die nicht
notwendigerweise den jeweils vorhergehenden Hilfsantrag beschranken. So kann der
Hilfsantrag 1 dem bisherigen Anspruch 2 und der Hilfsantrag 2 dem Anspruch 3 entsprechen,
die alternative Ausflihrungsbeispiele darstellen. Selbst wenn dann dieselben Hilfsantrage in
beiden Rechtsbestandsverfahren gestellt werden, kann es passieren, dass in dem einen
Verfahren der 1. Hilfsantrag, im anderen Verfahren jedoch der 2. Hilfsantrag gewahrt wird.
Die Summe aller Anspruchsmerkmale dieser beiden aufrecht erhaltenen Anspriiche kann
dann eine unzulassige Erweiterung darstellen (da die Anspriche alternative
Ausfuihrungsbeispiele betreffen), was einen Nichtigkeitsgrund darstellt. Dieses Problem l&sst
sich nur vermeiden, wenn der Patentinhaber auf einen Teil seiner Verteidigungsmittel
verzichtet und lediglich denselben Gegenstand immer weiter beschréankende Hilfsantrage
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 Verteidigungsmadglichkeiten zu gewahren. Auch liegt die
Erhebung einer parallelen Nichtigkeitsklage (anders als bei Stellung eines
Beschrankungsantrags durch den Patentinhaber, wie im Trigonellin-Urteil) nicht in der Hand
des Patentinhabers, womit andernfalls etwaige Nachteile des Patentinhabers gerechtfertigt

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

Regelung vor, die an die oben vorgeschlagene Formulierung anschlief3t:

,Eine Aussetzung des Verfahrens kann vor dem Erlass eines rechtlichen Hinweises
nach 8 83 Absatz 1 PatG nur mit Einverstédndnis beider Parteien erfolgen. Um
Widerspriche zu einer Entscheidung im Einspruchsverfahren zu vermeiden, ist das
Verfahren jedoch vor dem Erlass eines Urteils, mit dem die Klage nicht vollstéandig
abgewiesen oder das Patent nicht vollstandig fur nichtig erklart wird, bis zur

rechtskraftigen Entscheidung im Einspruchsverfahren auszusetzen.”

Diese Regelung stellt (wie bei sonstigen Nichtigkeitsklagen) sicher, dass in jedem Fall ein
Hinweisbeschluss ergeht. Anschliel3end bleibt es dem Patentgericht tberlassen, sofern ein
Einspruchsverfahren noch anhéngig ist, wann es aussetzt. Ein potentiell widerspriichliches
Urteil wird aber sicher vermieden. Im Falle einer vollstandigen Aufrechterhaltung oder
Vernichtung des Patents ist sogar der Erlass eines Urteils moglich, da kein Widerspruch mit
einer erst spéter ergehenden Einspruchsentscheidung zu beflirchten ist.

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

(zusétzlich) ausdricklich zu regeln, um zu verhindern, dass die Intention des Gesetzgebers

Uber eine Aussetzung nach § 148 ZPO konterkariert werden kdénnte?

Ja, s. Antwort zu Frage 1b).

Wie kbnnte eine entsprechende Regelung ausgestaltet werden?

S.o.

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

des Nichtigkeitsverfahrens ausdricklich ausschliel3t, bis der rechtliche Hinweis nach § 83
Absatz 1 PatG vom BPatG erteilt wurde?

Ja, s.o.



