Patentrecht

Bundestag stimmt fiir den Entwurf der Bundesregierung fiir ein Zweites
Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts
Berichtet von Prof. Dr. Tilman Miiller-Stoy und Daniel Seitz

Am 10. Juni 2021 hat der Bundestag
fiir den Entwurf der Bundesregierung
fiir ein Zweites Gesetz zur Verein-
fachung und Modernisierung des
Patentrechts (Drucksache 19/25821)
in der vom Ausschuss fiir Recht

und Verbraucherschutz geinderten
Fassung (Drucksache 19/30498;
nachfolgend ,,Patentrechtsmoderni-
sierungsgesetz*) gestimmt. Mit dem
Patentrechtsmodernisierungsgesetz
wird im Patent- und Gebrauchsmus-
terrecht der Unterlassungsanspruch
ausdriicklich um die Moglichkeit der
Beriicksichtigung von Verhiltnismi-
Bigkeitserwigungen erginzt, bei der
auch Drittinteressen zu beriicksich-
tigen sind. Zudem soll mit dem Ziel
einer besseren Synchronisierung

der Verletzungsverfahren vor den
Zivilgerichten und der Nichtigkeitsver-
fahren vor dem Bundespatentgericht
das Verfahren vor dem Bundespa-
tentgericht beschleunigt werden.
SchlieBlich finden einzelne Bestim-
mungen des Gesetzes zum Schutz von
Geschiftsgeheimnissen in Patent-,
Gebrauchsmuster- und Halbleiter-
schutzstreitsachen entsprechende
Anwendung.

1. VerhiltnismiBigkeit des
Unterlassungsanspruch

Der Bundesgerichtshof hat in seiner
Entscheidung ,,Wdrmetauscher® (BGH,
Urteil vom 10.5.2016 — X ZR 114/13,
GRUR 2016, 1031) ausgefiihrt, dass die

sofortige Durchsetzung des Unterlassungs-
anspruchs nach § 139 Abs. 1 Patentgesetz
(PatG) unverhiltnisméaBig sein kann, wenn
sie aufgrund besonderer Umstinde des
Einzelfalls unter Beriicksichtigung des Inte-
resses des Patentinhabers gegeniiber dem
Verletzer eine durch das Ausschlieflichkeits-
recht nicht gerechtfertigte Harte darstelle
und daher treuwidrig wire.

Diese Rechtsprechung nahm die Bundes-
regierung zum Anlass, eine klarstellende
Kodifizierung der VerhaltnismaBig-
keitspriifung im Rahmen des Unterlas-
sungsanspruchs vorzunehmen. Mit dem
Patentrechtsmodernisierungsgesetz wird
hierzu § 139 Abs. 1 PatG um die folgenden
Satze erganzt:

»Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit
die Inanspruchnahme aufgrund der
besonderen Umstdinde des Einzelfalls und
der Gebote von Treu und Glauben fiir den
Verletzer oder Dritte zu einer unverhdltnis-
mdpfigen, durch das Ausschliefillichkeitsrecht
nicht gerechtfertigten Hdrte fiihren wiirde.
In diesem Fall ist dem Verletzten ein ange-
messener Ausgleich in Geld zu gewdhren.
Der Schadensersatzanspruch nach Absatz 2
bleibt hiervon unberiihrt.”

Wihrend sich der Diskussionsentwurf des
Bundesministeriums der Justiz und fiir
Verbraucherschutz fiir ein Zweites Gesetz
zur Vereinfachung und Modernisierung
des Patentrechts (nachfolgend ,,Diskus-
stonsentwurf™) bei der Ergianzung des

§ 139 Abs. 1 PatG noch naher am Wort-
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laut der Entscheidung ,,Wdrmetauscher®
orientierte und darauf abstellte, dass die
Durchsetzung des Unterlassungsanspruchs
unverhaltnismaBig sei, stellt das Patent-
rechtsmodernisierungsgesetz — wie bereits
der Referentenentwurf des Bundesministe-
riums der Justiz und fiir Verbraucherschutz
fiir ein Zweites Gesetz zur Vereinfachung
und Modernisierung des Patentrechts (nach-
folgend ,Referentenentwurf”) — darauf ab,
dass die Inanspruchnahme unverhéltnis-
mapBig ist.

Die Begriindung des Gesetzesentwurfs der
Bundesregierung fiir ein Zweites Gesetz
zur Vereinfachung und Modernisierung des
Patentrechts (nachfolgend ,,Regierungs-
entwurf™) spricht weiter von ,gesetzge-
berischer Klarstellung® und betont, dass
die gesetzlichen Rahmenbedingungen des
deutschen Rechts bereits vor Inkrafttreten
des Patentrechtsmodernisierungsgesetzes
die VerhiltnismaBigkeitspriifung des Unter-
lassungsanspruchs bei Patentverletzungen
ermoglichte. Die Klarstellung sei jedoch
sachgerecht, da die Instanzgerichte dieses
Korrektiv bisher ,,nur sehr zuriickhaltend”
beriicksichtigten.

Der Regierungsentwurf betont in seiner
Begriindung weiterhin, dass die Anwendung
des Verhiltnisma Bigkeitsgrundsatzes nicht
zu einer Entwertung des Patentrechts fithren
diirfe, da ein weiterhin starker Unterlas-
sungsanspruch fiir die Durchsetzung von
Patenten fiir die deutsche Industrie unver-
zichtbar sei. Folglich miissten Einschrin-
kungen des Unterlassungsanspruchs — wie
in der Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs angelegt — auf Ausnahmefille
beschriankt sein, da dieser das regelma-

Bige Korrektiv bei einer Patentverletzung
darstelle. Deshalb bediirfe es im Regelfall

BARDEHLE
PAGENBERG

auch keiner Darlegung der Verhéltnisma-
Bigkeit durch den Patentinhaber. Vielmehr
treffe die Darlegungs- und Beweislast fiir
die UnverhiltnismaBigkeit der Inanspruch-
nahme den Verletzer, wobei Zweifel zu seinen
Lasten gingen. Durch die Ergdnzung des

§ 139 Abs. 1 PatG solle klargestellt werden,
dass in einem solchen Fall eine Wiirdigung
der Gesamtumstéinde des Einzelfalls und
eine sorgfiltige Abwigung aller Umsténde,
auch unter Beriicksichtigung des Gebots von
Treu und Glauben und der grundsétzlich
vorrangigen Interessen des Patentinhabers
an der Durchsetzung seines Unterlassungs-
anspruchs, erforderlich sei.

Das Patentrechtsmodernisierungsgesetz
verzichtet dabei bewusst darauf, Kriterien
oder Regelbeispiele fiir die Unverhalt-
nismaBigkeit in den Gesetzeswortlaut
aufzunehmen. Es solle weiterhin Aufgabe
der Instanzgerichte bleiben, den MaBstab
der VerhiltnismaBigkeit zu interpretieren
und Kriterien und Regelbeispiele fiir die
UnverhiltnismaBigkeit zu entwickeln.

Die Begriindung des Regierungsentwurfs
nennt beispielhafte Gesichtspunkte, die
im Rahmen der Einzelfallpriifung zu
wiirdigen sein und in der Praxis eine erste
Hilfestellung geben konnen. Hierzu gehoren
neben dem Interesse des Patentinhabers
an dem Unterlassungsanspruch und dessen
wirtschaftlichen Auswirkungen auch die
Komplexitat des angegriffenen Produkts
sowie subjektive Elemente. Zudem wurde
abweichend vom Diskussionsentwurf mit
dem Patentrechtsmodernisierungsge-

setz — wie bereits mit dem Referentenent-
wurf — ausdriicklich die Bertiicksichtigung
von Drittinteressen in den Wortlaut des

§ 139 Abs. 1 PatG aufgenommen.
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Bei der Gesamtwiirdigung aller Umstinde
konne ausnahmsweise relevant sein, ob der
Patentinhaber selbst entsprechende Pro-
dukte oder Teilkomponenten herstellt, die im
direkten Wettbewerb mit dem patentverlet-
zenden Produkt stehen, oder ob es ihm allein
um eine Monetarisierung des Patents geht,
wie es iiblicherweise bei Patentverwertern
der Fall ist. Ebenfalls konne Beachtung
finden, ob der Patentinhaber eindeutig tiber-
zogene Lizenzgebiihren fordert, die durch
den Unterlassungsanspruch in treuwidriger
Weise durchgesetzt werden sollen.

Hinsichtlich komplexer Produkte betont die
Begriindung des Regierungsentwurfs, dass
eine UnverhaltnismaBigkeit stets wirt-
schaftliche Auswirkungen auf den gesamten
Geschéftsbetrieb voraussetze. Unverhalt-
nismaBige wirtschaftliche Auswirkungen
auf den gesamten Geschéftsbetrieb lagen
regelmafig nicht vor, wenn es sich lediglich
um ein untergeordnetes und nicht funk-
tionswesentliches Element eines Bauteils
fiir ein komplexes Gesamtprodukt handle,
wie beispielsweise eine Sonderausstattung.
Zugunsten des Verletzers konne zu bertick-
sichtigen sein, dass eine Umgestaltung

des Produkts einen hohen zeitlichen und
wirtschaftlichen Aufwand verursache, etwa
wenn gesetzliche oder behordliche Zulas-
sungsvorschriften zu beachten seien, so
dass die mit der Unterlassung verbundenen
Folgen vollig auBer Verhiltnis zum Wert des
Patents stiinden.

Obwohl der Unterlassungsanspruch an sich
kein Verschulden voraussetzt, sollen nach
der Begriindung des Regierungsentwurfs im
Rahmen der VerhiltnismaBigkeitspriifung
auch subjektive Elemente, insbesondere Art
und Umfang des Verschuldens des Verletzers,
beachtet werden konnen. Dabei konne von
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Bedeutung sein, ob der Verletzer mogliche
und zumutbare Vorkehrungen zur Vermei-
dung einer Patentverletzung getroffen habe,
wie etwa durch eine ,Freedom to Operate
Analyse”. Daneben konne auch relevant
sein, ob sich der Verletzer hinreichend

um eine Lizenzvereinbarung bemiiht hat.
Auch auf Seiten des Patentinhabers konne
treuwidriges Verhalten eine Rolle spielen,
etwa wenn der Patentinhaber bewusst mit
der Geltendmachung des Unterlassungsan-
spruchs zuwarte, bis der Verletzer erhebliche
Investitionen vorgenommen hat, obwohl eine
Moglichkeit zur fritheren Inanspruchnahme
bestanden hitte. Bei einer vorsatzlichen oder
grob fahrlissigen Patentverletzung diirfe dem
Verletzer eine Berufung auf die Unverhiltnis-
maBigkeit in der Regel zu versagen sein.

Bei der Frage, ob der Unterlassungsanspruch
ausnahmsweise aus VerhaltnismaBigkeits-
erwigungen einzuschrinken ist, sollen
fernen ausdriicklich auch Drittinteressen
Beriicksichtigung finden. Laut der Begriin-
dung des Regierungsentwurfs unterlaufe

die Beriicksichtigung von Drittinteressen
nicht die Regelungen zur Zwangslizenz nach
§ 24 PatG. Wihrend § 24 PatG ein Benut-
zungsrecht gewihre, konne die verabschie-
dete Klarstellung des § 139 Abs. 1 PatG nur
den Unterlassungsanspruch in Einzelfillen
(zeitweise) ausschlieBen. Die Einschrankung
des Unterlassungsanspruchs konne daher

je nach Ausgestaltung im Einzelfall weniger
intensiv als eine Zwangslizenz wirken

und damit insbesondere durch zeitlich
beschrankte Aufbrauchs- oder Umstellungs-
fristen eine differenzierte Entscheidung bei
der Beriicksichtigung von Drittinteressen
ermoglichen.

Dabei sei jedoch zu beriicksichtigen, dass
die bloBe Beeintriachtigung von Interessen 3


https://www.bardehle.com

Patentrecht

Dritter nicht ausreiche, um den Unterlas-
sungsanspruch auszuschlieBen, da auch
(mittelbare) Nachteile fiir Dritte eine regel-
maBige Folge einer Unterlassungsverfiigung
darstellten, die bei einer Patentverletzung
grundsitzlich hinzunehmen seien. Eine
Beschrinkung des Unterlassungsanspruchs
konne deshalb nur in Féllen in Betracht
kommen, in denen die Beeintrachtigung von
Grundrechten Dritter fiir diese eindeutig
eine solche Harte darstelle, die ausnahms-
weise die uneingeschriankte Anerkennung
des AusschlieBlichkeitsrechts und die Inter-
essen des Patentinhabers zuriicktreten lieBe.
Als relevante Fille nennt die Begriindung
beispielhaft die Gefihrdung der Versor-
gung von Patienten mit lebenswichtigen
Produkten des Verletzers oder erhebliche
Beeintrachtigungen wichtiger Infrastruktur.

Das Patentrechtsmodernisierungsgesetz
verzichtet bewusst darauf, konkrete
Rechtsfolgen fiir Fallkonstellationen

im Einzelnen vorzunehmen. Durch

den Wortlaut der Norm ,soweit“ werde
klargestellt, dass auch die Moglichkeit des
Teilausschlusses des Unterlassungsan-
spruchs bestehe, wie etwa die Gewadhrung
einer Umstellungsfrist, innerhalb derer
eine nicht verletzende Alternative zu
entwickeln sei, oder das Einrdumen einer
Aufbrauchsfrist, innerhalb derer vorratige
verletzende Produkte noch weiterverkauft
werden diirfen. Die Begriindung stellt
jedoch klar, dass auch ein langerfristiger
oder dauerhafter Ausschluss eines Unter-
lassungsanspruchs als Rechtsfolge denkbar
sei. Ist der Unterlassungsanspruch wegen
UnverhiltnisméBigkeit ausnahmsweise
(teilweise) ausgeschlossen, hat das Gericht
dem Patentinhaber einen angemessenen
Ausgleich in Geld zuzusprechen, wohl in
Hohe einer angemessenen Lizenzgebiihr.
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Etwaige Schadensersatzanspriiche des
Patentinhabers bleiben hiervon unberiihrt.

Mit der Beschlussempfehlung des Aus-
schusses fiir Recht und Verbraucherschutz
zum Regierungsentwurf (nachfolgend
»Beschlussempfehlung“) wurde ein aus-
driicklicher Verweis auf die Gebote von
Treu und Glauben aufgenommen, um
klarzustellen, dass bei der Beurteilung, ob
eine den Unterlassungsanspruch ausschlie-
Bende, ungerechtfertigte Hirte vorliege,
eine Gesamtabwigung zu erfolgen habe,
die auch die berechtigten Interessen des
Patinhabers mit einbeziehe. Zudem wurde
der Ausgleichsanspruch des Patentinhabers
gegen den Verletzer zwingend ausgestaltet
fiir den Fall, dass der Unterlassungsanspruch
ausnahmsweise beschrankt wird.

Mit dem Regierungsentwurf wurde auch in
§ 24 Abs. 1 des Gebrauchsmustergesetzes
(GebrMG) ein entsprechender Verhéltnisma-
Bigkeitsvorbehalt ergdnzt. Zur Begriindung
fiihrt der Regierungsentwurf aus, dass kein
sachlicher Grund fiir eine Ungleichbehand-
lung der systemverwandten Schutzrechte
bestehe und so verhindert werde, dass

die Erwdgungen zum neuen § 139 Abs. 1

S. 3 PatG durch einen Riickgriff auf das
Gebrauchsmusterrecht umgangen werden.

2. Beschleunigung des Nichtigkeitsver-
fahrens vor dem Bundespatentgericht

In seinem zweiten Schwerpunkt adressiert

das Patentrechtsmodernisierungsgesetz das

durch das Trennungsprinzip und praktische
Gegebenheiten verursachte zeitliche Aus-

einanderfallen der Beurteilung der Verlet-

zungsfrage durch die Zivilgerichte und der

Beurteilung der Rechtsbestandsfrage durch

das Bundespatentgericht, das ,,Injunction- 4
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Gap“. Hierzu werden die Regelungen zum
qualifizierten Hinweis in § 83 Abs. 1 PatG
wie folgt ergianzt:

»Dieser Hinweis soll innerhalb von sechs
Monaten nach Zustellung der Klage
erfolgen. Ist eine Patentstreitsache
anhdngig, soll der Hinweis auch dem
anderen Gericht von Amts wegen iibermit-
telt werden. Das Patentgericht kann den
Parteien zur Vorbereitung des Hinweises
nach Satz 1 eine Frist fiir eine abschlieffende
schriftliche Stellungnahme setzen. Setzt das
Patentgericht keine Frist, darf der Hinweis
nicht vor Ablauf der Frist nach § 82 Absatz 3
Satz 2 und 3 erfolgen. Stellungnahmen der
Parteien, die nach Fristablauf eingehen,
muss das Patentgericht fiir den Hinweis
nicht beriicksichtigen.”

Zukiinftig soll der qualifizierte Hinweis
nach § 83 PatG, mit dem das Bundespa-
tentgericht seine vorlaufige Beurteilung des
Rechtsbestands des Streitpatents mitteilt,
bereits innerhalb von sechs Monaten nach
Zustellung der Nichtigkeitsklage erfolgen.
Sofern eine Patentstreitsache betreffend das
Streitpatent anhéngig ist, wird der quali-
fizierte Hinweis von Amts wegen auch an
das Verletzungsgericht iibermittelt. Zudem
wird dem Bundespatentgericht gestattet, den
Parteien zur Vorbereitung des qualifizierten
Hinweises eine weitere Frist zur abschlie-
Benden Stellungnahme zu setzen und nach
Fristablauf eingehendes Vorbringen fiir den
qualifizierten Hinweis unberiicksichtigt zu
lassen. Das Recht der Parteien, nach dem
qualifizierten Hinweis weitere Stellung-
nahmen und Beweismittel einzureichen,
bleibt unverdndert bestehen.

Zielsetzung der Ergianzung des § 83 PatG ist
nach der Begriindung des Patentrechtsmo-
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dernisierungsgesetzes, den qualifizierten
Hinweis fiir die Verletzungsverfahren vor
den Zivilgerichten besser als bisher nutzbar
zu machen und eine bessere Synchroni-
sierung der parallelen Verletzungs- und
Nichtigkeitsverfahren zu erreichen, die
aufgrund des in Deutschland geltenden
Trennungsprinzips vor unterschiedlichen
Gerichten stattfinden. So entscheiden die
Zivilgerichte iiber die Verletzung des Streit-
patents, wihrend das Bundespatentgericht
die Rechtsbestindigkeit des Streitpatents
beurteilt. Allerdings fallt die Dauer beider
Verfahren deutlich auseinander, haufig iiber
ein bis zwei Jahre, sodass der qualifizierte
Hinweis de lege lata seinen Zweck in der
Praxis bisher nicht voll erfiillen konnte.
Wihrend Verletzungsverfahren oftmals
erstinstanzlich in einem Jahr beendet sind,
dauern Nichtigkeitsverfahren beim Bun-
despatentgericht durchschnittlich mehr als
zwei Jahre, manchmal sogar drei Jahre, mit
steigender Tendenz. Somit erfolgte der qua-
lifizierte Hinweis, der iiblicherweise ca. vier
bis sechs Monate vor der miindlichen Ver-
handlung im Nichtigkeitsverfahren erlassen
wird, bisher oft erst nach der Beendigung
des Verletzungsverfahrens in erster Instanz,
so dass der Kldger — je nach Ausgang des
Verfahrens — den im erstinstanzlichen Ver-
letzungsverfahren zugesprochenen Unter-
lassungstitel bereits vorlaufig vollstrecken
konnte, ohne dass es zuvor einen Hinweis
des auch mit technischen Richtern besetzten
Bundespatentgerichts beziiglich der Validitat
des Klagepatents gegeben hatte. Dem soll
durch die Ergidnzung des § 83 Abs. 1 PatG
Rechnung getragen werden, da dem erst-
instanzlichen Verletzungsgericht dann
regelméaBig vor der miindlichen Verhandlung
ein entsprechender Hinweis des Bundespa-
tentgerichts vorliegen soll und bei der Frage
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der Aussetzung des Verletzungsverfahrens
beriicksichtigt werden kann.

Um dieses Ziel zu erreichen, werden zudem
die Verfahrensregeln in den §§ 81 und

82 PatG erginzt, um das Verfahren vor
dem Bundespatentgericht zwischen der
Zustellung der Nichtigkeitsklage und dem
qualifizierten Hinweisbeschluss zu straffen.
So wird in § 82 Abs. 1 PatG klargestellt,
dass die Nichtigkeitsklage ,unverziiglich*
zugestellt werden soll. In § 82 Abs. 3 PatG
wird eine gesetzliche Frist zur Begriindung
des Widerspruchs gegen die Nichtigkeits-
klage innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung der Nichtigkeitsklage eingefiihrt,
wobei eine Verldngerung dieser Frist um bis
zu einem Monat nur bei Glaubhaftmachung
erheblicher Griinde erfolgen kann. Der
Vorsitzende soll weiter nach § 82 Abs. 4 PatG
einen moglichst frithen Termin zur miindli-
chen Verhandlung bestimmen. Zudem soll
mit der Nichtigkeitsklage zukiinftig nach

§ 81 Abs. 5 PatG das gerichtliche Aktenzei-
chen eines das Streitpatent betreffenden
Verletzungsstreits und dessen Streitwert
angegeben werden. Eine entsprechende
Obliegenheit des Beklagten wird mit

§ 81 Abs. 5 S. 1 PatG eingefiihrt.

Die noch im Referentenentwurf enthaltene
Regelung, um die Subsidiaritat des Nichtig-
keitsverfahrens gegeniiber dem Einspruchs-
verfahren gemaB § 81 Abs. 2 PatG fiir den
Fall eines anhingigen Verletzungsverfahrens
aufzuheben, wurde im Patentrechtsmo-
dernisierungsgesetz nicht umgesetzt. Der
Ausschuss fiir Recht und Verbraucherschutz
hat in der Beschlussempfehlung hiervon
letztlich Abstand genommen, da in diesem
Zusammenhang noch eine Reihe grundsitz-
licher Fragen ungeklrt sei, insbesondere
hinsichtlich des Verhiltnisses moglicher-
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weise divergierender Entscheidungen im
Einspruchsverfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt einerseits und im
Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundes-
patentgericht andererseits. Man habe die
Bundesregierung jedoch aufgefordert, die in
§ 81 Abs. 2 PatG angeordnete Subsidiaritat
des Nichtigkeitsverfahrens gegeniiber dem
Einspruchsverfahrens zu untersuchen und,
sollte sich dabei gesetzgeberischer Hand-
lungsbedarf ergeben, einen Vorschlag fiir
eine entsprechende Anderung dieser Norm
zu machen.

3. Geheimnisschutz in Patent-,
Gebrauchsmuster- und
Halbleiterschutzstreitsachen

Ein weiterer Schwerpunkt des Patentrechts-
modernisierungsgesetzes ist der Schutz von
Geschiftsgeheimnissen innerhalb eines
Patentverletzungsprozesses, indem dort
bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum
Schutz von Geschaftsgeheimnissen (Gesch-
GehG) zur Anwendung gebracht werden.
Hierzu wird mit § 145a PatG eine Regelung
mit folgendem Wortlaut aufgenommen:

»In Patentstreitsachen mit Ausnahme

von selbststdndigen Beweisverfahren
sowie in Zwangslizenzverfahren gemdf

§ 81 Absatz 1 Satz 1 sind die §§ 16 bis 20 des
Gesetzes zum Schutz von Geschdftsgeheim-
nissen vom 18. April 2019 (BGBL I S. 466)
entsprechend anzuwenden. Als streitge-
genstdndliche Informationen im Sinne des
§ 16 Absatz 1 des Gesetzes zum Schutz von
Geschdftsgeheimnissen gelten sdmtliche
von Kldger und Beklagtem in das Verfahren
eingefiihrten Informationen.”

Auch in Patentstreitsachen und Zwangsli-
zenzverfahren kann zur Anspruchsbegriin- 6
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dung oder zur Verteidigung die Offenbarung
von Informationen notwendig sein, bei denen
es sich um Geschiftsgeheimnisse handelt.
Zum Ausgleich des Interessenskonflikts
zwischen Geheimnisschutz und effektiver
Rechtsverfolgung bzw. -verteidigung wird

in Patentstreitsachen und Zwangslizenzver-
fahren eine entsprechende Anwendung der
besonderen prozessualen Schutzmafnahmen
nach §8§ 16 bis 20 GeschGehG er6ffnet. So
miissen auch in Patentstreitsachen und
Zwangslizenzverfahren Geschiftsgeheim-
nisse von den Verfahrensbeteiligten vertrau-
lich behandelt werden und diirfen auBerhalb
des Gerichtsverfahrens grundsatzlich nicht
verwendet oder offengelegt werden. Zudem
wird dem Gericht die Moglichkeit eréffnet,
den Zugang zu bestimmten Dokumenten
oder Teilen der miindlichen Verhandlung
auf Antrag auf einen engen Personenkreis
zu beschranken. Selbststindige Beweisver-
fahren sind von dem Verweis ausgenommen.

Mit der Beschlussempfehlung wurde in Satz
zwei der klarstellende Hinweis erginzt, dass
der Begriff , streitgegenstdndliche Informa-
tionen” nicht streng im Sinne des zivil-
prozessualen Streitgegenstandsbegriffs zu
verstehen sei, sondern alle vom Klager und
vom Beklagten in das Verfahren eingefiihrte
Informationen umfasse.

Entsprechende Regelungen werden auch in

§ 26a GebrMG und in § 11 Abs. 3 des Halb-
leiterschutzgesetzes (HalblSchG) aufge-
nommen. Im Gegensatz zu § 145a PatG und

§ 26a GebrMG enthdlt § 11 Abs. 3 HalblSchG
gemaB der Vorabfassung der Beschlussemp-
fehlung keine Klarstellung hinsichtlich des
Begriffs ,streitgegenstdndliche Informati-
onen“. Eine Begriindung hierfiir enthalt die
Vorabfassung der Beschlussempfehlung nicht.
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4. Anmerkungen

Indem der Gesetzgeber die Erginzung der
Vorschrift iiber den Unterlassungsanspruch
in § 139 Abs. 1 PatG weiterhin als ,,gesetz-
geberische Klarstellung“ bezeichnet, macht
er deutlich dass mit dem Patentrechtsmo-
dernisierungsgesetz in weiten Teilen keine
iiber die BGH-Rechtsprechung ,Wdrmetau-
scher* hinausgehenden Weiterentwicklung
der Rechtslage erfolgt. Dies entspricht im
Ubrigen der ganz herrschenden Sichtweise
fithrender deutscher Verletzungsrichter und
der Anwaltschaft, die allesamt in den Gesetz-
gebungsprozess involviert waren.

Daher ist zu erwarten, dass die geplante
Gesetzesianderung zwar zu einer stirkeren
Beachtung der VerhiltnismaBigkeit durch
die Instanzgerichte auf Basis des unterbrei-
teten Parteivortrags fiihren, sich jedoch im
Ergebnis nichts bzw. wenig dndern wird.

Die Annahme einer UnverhéltnismaBigkeit
wird allenfalls in seltenen Ausnahmefillen in
Betracht kommen, ein solcher Ausnahmefall
wurde in der bisherigen deutschen Recht-
sprechung noch kein einziges Mal bejaht.
Dies gilt umso mehr, wenn man bedenkt,
dass der Gesetzgeber selbst und ausdriick-
lich vorgibt, dass sich an der bestehenden
Rechtslage an sich nichts Wesentliches
andern solle. Die einzige, wohl ebenfalls auf
seltene Ausnahmefalle beschrankte Wei-
terentwicklung liegt in der nun méglichen
Beriicksichtigung von Drittinteressen sowie
der Moglichkeit nach der Begriindung des
Diskussionsentwurfs in absoluten Aus-
nahmefillen den Unterlassungsanspruch
dauerhaft zu versagen; jedenfalls in diesen
beiden Punkten geht das Patentrechtsmoder-
nisierungsgesetz iiber die aktuelle und durch
die BGH-Entscheidung ,,Wdrmetauscher®
geprigte Rechtslage hinaus. Sobald das 7
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Patentrechtsmodernisierungsgesetz in Kraft =~ wird. Die Vorverlagerung ist zudem nur als
tritt, ist der erginzte § 139 Abs. 1 PatG von »Soll“-Vorschrift und nicht als zwingend
den Gerichten anzuwenden, d. h. auch auf anzuwenden formuliert. Die Anderungen
bereits anhéngige Verfahren. der Verfahrensvorschriften der §§ 81, 82 und
83 PatG gelten nur fiir Nichtigkeitsklagen,
Die durch die Ergdnzung der Verfahrens- die nach Inkrafttreten des Patentrechtsmo-
regelungen in den §§ 81, 82 und 83 PatG dernisierungsgesetzes erhoben werden.
beabsichtige Beschleunigung des Nichtig-
keitsverfahren und bessere Synchronisation ~ Ebenso zu begriifen ist der geplante Verweis
von Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren auf die Regelungen des GeschGehG in
sind zu begriiBen. Durch die signifikante § 145a PatG. Dadurch werden die bisherigen
zeitliche Vorverlagerung des qualifizierten Unzulédnglichkeiten des Geheimnisschutzes
Hinweises wird den Verletzungsgerichten die  nach den Regelungen der ZPO und die damit
summarische Priifung der Erfolgsaussichten = verbundenen Unsicherheiten beseitigt.
des Nichtigkeitsverfahrens im Rahmen der Insbesondere die Vorlage von Vergleichsver-
Priifung einer Aussetzung des Verletzungs- tragen unter FRAND-Gesichtspunkten in
verfahrens erleichtert. Es bleibt jedoch abzu-  Patentverletzungsverfahren mit standardes-
warten, inwieweit diese Neuregelungen in senziellen Patenten wird zukiinftig deutlich
der Praxis vom Bundespatentgericht umge- erleichtert. Inwieweit die vorgesehene
setzt werden konnen, da dies voraussichtlich ~ Ausnahme fiir selbststindige Beweisver-
eine deutliche personelle Aufstockung der fahren betreffend den patentrechtlichen
Patentsenate des Bundespatentgerichts Besichtigungsanspruch, der in der Praxis mit
und eine deutlich raschere Bearbeitung einer einstweiligen Duldungsverfiigung kom-
der Verfahren als bislang iiblich erfordern biniert wird, anzuwenden ist, bleibt offen.
Handlungsempfehlungen
Das Vorstehende wird Auswirkungen sowohl  Patentverletzung auf diese hinzuweisen, um
auf die Vorbereitung des Prozesses als auch ihn bosglaubig zu stellen, wobei ein solcher
auf dessen Durchfiihrung haben. Schema- Verletzungshinweis auch verschiedentliche
tische Losungen verbieten sich aber, es ist negative Implikationen haben kann, die
wie gehabt fiir jeden Einzelfall eine Strategie =~ bedacht werden miissen.
festzulegen, die verschiedene Faktoren
beriicksichtigt, darunter auch die Auswir- Ggf. sollte man bei Bekanntwerden der
kungen des Vorstehenden. Mogliche in die Patentverletzung mit der Klageerhebung
Gesamtabwigung einflieBende Aspekte nicht allzu lange zuwarten, etwa bis der
konnen insbesondere die folgenden sein: Verletzer erhebliche Investitionen vorge-
nommen hat, da dies bei der anzustellenden
Um einem Einwand der Unverhéltnis- VerhaltnismaBigkeitspriifung zugunsten des
maBigkeit des Unterlassungsanspruchs Verletzers gewertet werden konnte.
vorzubeugen, ist dariiber nachzudenken,
8

den Verletzer bei Bekanntwerden der
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Unter Umsténden kann es sich empfehlen,
dem Verletzer vor bzw. mit Klageerhebung
ein wohl durchdachtes, angemessenes Lizen-
zangebot zu unterbreiten. Wenn der Verletzer
die Moglichkeit hat, den Unterlassungs-
anspruch durch eine solche Lizenznahme
abzuwenden, wird kaum ein deutsches
Gericht den Unterlassungsanspruch wegen
UnverhéltnismaBigkeit einschranken.

Fiir den Verletzer ist der Einwand der
UnverhéltnismiBigkeit des Unterlassungs-
anspruchs weiterhin mit ganz erheblichem
Darlegungsaufwand verbunden. Daher sollte
der Sachverhalt frithzeitig und umfassend
aufgeklart, Beweismittel beschafft und

fiir den Verletzungsprozess aufbereitet
werden. Idealerweise wird der Einwand der
UnverhialtnisméBigkeit des Unterlassungs-
anspruchs bereits mit der Klageerwiderung
in voller Substantiierung vorgetragen. Auf
keinen Fall sollten substantiierter Sachvor-
trag und Beweisangebote zur Unverhéltnis-
maBigkeit des Unterlassungsanspruchs erst
kurz vor der miindlichen Verhandlung in das
Verfahren eingefiihrt werden. Kommt eine
Umgehungslosung in Betracht, ist es ratsam
deren Entwicklung friihzeitig anzustoBen
und ausfiihrlich zu dokumentieren.

Potentielle Verletzer sollten sich durch die
Durchfithrung und Dokumentation von
Freedom to Operate Analysen und der-
gleichen versuchen abzusichern und ggf.
alternative Losungswege eruieren.

Mit Blick auf die beabsichtigte Beschleu-
nigung des Nichtigkeitsverfahrens und die
Mitteilung des qualifizierten Hinweises
durch das Bundespatentgericht nach

§ 83 Abs. 1 PatG innerhalb von sechs
Monaten ab Zustellung der Nichtigkeitsklage
empfiehlt es sich fiir den Verletzer mehr
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denn je friihzeitig intensiv nach Stand der
Technik zu recherchieren, damit méglichst
starker Stand der Technik bei der Erstellung
des qualifizierten Hinweises berticksichtigt
werden kann, um den qualifizierten Hinweis
so bestmoglich fiir eine Aussetzung des
Verletzungsverfahren nutzen zu knnen.

Der Patentinhaber wiederum ist umso besser
beraten, die Validitétsfrage vorprozessual
aufzukldren und Argumente zu entwi-

ckeln, um im Prozess mit der dann nétigen
Geschwindigkeit agieren zu konnen.

Fest diirfte stehen, dass deutsche Patent-
verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren in
Zukunft in einem deutlich fritheren Stadium
mit deutlich mehr Aufwand von allen Betei-
ligten (den Parteien, den Gerichten und den
Anwilten) betrieben werden miissen.
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