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Vorwort

Am 17. August 2021 wurde das Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisie-
rung des Patentrechts (2. PatMoG) im Bundesgesetzblatt verkiindet, zwolf Jahre nach
Verkiindung des 1. PatMoG von 2009. Das 2. PatMoG ist am 18. August 2021 in
Kraft getreten, mit Ausnahme einiger Vorschriften, die erst am 1. Mai 2022 in Kraft
treten werden.

Kernstiick und sicherlich der umstrittenste Gegenstand der Reform ist die Kodifizie-
rung eines UnverhaltnismifSigkeitseinwands gegentiber dem patentrechtlichen Unter-
lassungsanspruch in § 139 Abs. 1 S.3 PatG. Danach ist der Unterlassungsanspruch
ausgeschlossen, soweit die Inanspruchnahme aufgrund der besonderen Umstinde des
Einzelfalls und der Gebote von Treu und Glauben fiir den Verletzer oder Dritte zu
einer unverhiltnismifigen, durch das AusschliefSlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten
Hirte fithren wiirde. Zwar hatte der Bundesgerichtshof bereits mit seiner Entschei-
dung ,,Wirmetauscher aus dem Jahre 2016 grundsitzlich den Weg zu einer Be-
schrankung des Unterlassungsanspruches aus Verhiltnismafigkeitsgriinden im Wege
einer Aufbrauchfrist auch im Patentrecht geebnet (auch wenn er im konkreten Fall
die Aufbrauchfrist nicht gewihrte). Wirtschaftskreise, insbesondere aus der Automo-
bil- und Teilen der Telekommunikationsbranche, und Teile des Schrifttums monierten
jedoch, dass dieses Korrektiv in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung kaum zum
Tragen komme. Nach Jahren eingehender kontroverser Diskussionen der beteiligten
Kreise entschloss sich der Gesetzgeber zur Kodifikation des VerhaltnismafSigkeitsvor-
behalts. Dazu wird in der Gesetzesbegrindung mehrfach betont, dass es sich lediglich
um eine gesetzgeberische Klarstellung der von der Rechtsprechung ohnehin aner-
kannten Geltung des VerhaltnismafSigkeitsprinzips auch im Patentrecht handeln und
dass eine hierauf gestiitzte Beschrinkung des — im Falle einer Patentverletzung bis-
lang quasi automatisch zugesprochenen — Unterlassungsanspruchs auf besonders ge-
lagerte Ausnahmefille beschriankt bleiben soll. Gedacht hat der Gesetzgeber dabei zB
an Fille, in denen Patentverwertungsgesellschaften, die ihre Patente nicht praktizie-
ren und denen es primir um die Monetarisierung ihrer Rechte geht, zur Durchset-
zung uberzogener Lizenzforderungen Industrieunternehmen wegen Verletzung eines
Patents etwa auf ein untergeordnetes Element eines Bauteils fiir ein vom moglichen
Verletzer hergestelltes und/oder vertriebenes komplexes Gesamtprodukt (wie etwa
ein Auto) auf Unterlassung in Anspruch nehmen. Das kann eine lingere Produktions-
einstellung fiir das gesamte komplexe Produkt zur Folge haben, die zu wirtschaftli-
chen Hirten fithren kann, welche vollig auSer Verhiltnis zum Wert des verletzten Pa-
tents stehen. Das Thema ,,Patentrechtlicher Unterlassungsanspruch und Verhiltnis-
mafSigkeitsgrundsatz® wird in § 1 des vorliegenden Handbuchs behandelt.

In dem Fall, dass der UnverhiltnismafSigkeitseinwand gegen den Unterlassungsan-
spruch durchgreift, ist dem Verletzten nach dem neuen § 139 Abs. 1 S. 4 PatG ein an-
gemessener Ausgleich in Geld zu gewidhren. Nach dem neuen S.5 der Vorschrift
bleibt der Schadensersatzanspruch nach § 139 Abs.2 PatG hiervon unberiihrt. Der
erst im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens in den Gesetzentwurf aufgenommene, in
der Endfassung zwingend ausgestaltete verschuldensunabhingige Ausgleichsanspruch
wirft zahlreiche Fragen auf, die in §2 unter dem Titel ,Ausgleichsanspruch bei
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Ausschluss des Unterlassungsanspruchs wegen UnverhaltnismifSigkeit® erortert wer-
den.

Der zweite Schwerpunkt der Reform strebt eine Verbesserung der Synchronisierung
von Verletzungsverfahren vor den Zivilgerichten und der die entsprechenden Klage-
patente betreffenden Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht an. Das
Trennungsprinzip des deutschen Patentrechts fithrt in der Praxis hdufig dazu, dass
das Zivilgericht bereits iiber die Verletzung entscheidet, bevor der Rechtsbestand
vom Bundespatentgericht geklart wurde. Um die Folgen dieser als ,,injunction gap*
bezeichneten oft erheblichen zeitlichen Liicke zwischen den beiden Verfahren zu mil-
dern, soll der — mit dem 1. PatMoG eingefiihrte — ,,qualifizierte Hinweis“ des Bun-
despatentgerichts zu dessen vorldufiger Einschitzung der Sach- und Rechtslage im
Nichtigkeitsverfahren nach dem neu gefassten § 83 Abs. 1 PatG nunmehr innerhalb
von sechs Monaten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage erfolgen und dem Verlet-
zungsgericht von Amts wegen iibermittelt werden. Mit dieser — erst am 1. Mai 2022
in Kraft tretenden — Sollvorschrift sowie den weiteren neuen Regelungen insbesonde-
re zur Verfahrensstraffung in §§ 82 und 83 PatG befasst sich § 3 dieses Handbuchs
unter der Uberschrift ,Das neue Nichtigkeitsverfahren beim Bundespatentgericht®.
Nicht Wirklichkeit geworden ist eine in diesem Zusammenhang im Zuge des Gesetz-
gebungsverfahrens erwogene Anderung des § 81 Abs. 2 PatG, mit der die Subsidiari-
tat des Nichtigkeitsverfahrens gegeniiber dem Einspruchsverfahren eingeschrankt
werden sollte.

Den dritten fiir die Praxis wichtigen Schwerpunkt des 2. PatMoG bildet § 145a PatG,
wonach die den professionellen Geheimnisschutz betreffenden Vorschriften der §§ 16
bis 20 GeschGehG in Patentstreitsachen und in Zwangslizenzverfahren entsprechend
anzuwenden sind. Hier geht es um den Ausgleich eines Zielkonflikts: Einerseits ha-
ben die Parteien ein Interesse daran, auch vertrauliche Informationen zur Stiitzung ei-
gener Rechtspositionen in das Verfahren einzufiihren, beispielsweise der Verletzungs-
beklagte zwecks Geltendmachung des neu kodifizierten UnverhiltnismafSigkeitsein-
wands gegentiber dem Unterlassungsanspruch. Andererseits sollen derartige Informa-
tionen moglichst nicht bekannt werden, um die eigene Wettbewerbsstellung nicht zu
gefdhrden. Mit dieser Problematik befasst sich § 4 iiber den ,,Schutz von Geschifts-
geheimnissen in Patentstreitsachen®.

Des Weiteren hat der Gesetzgeber das Reformprojekt zum Anlass genommen, einige
in § 5 dieses Werks behandelte ,,Anderungen im Einspruchsverfahren® vorzunehmen.
Hier sind insbesondere die zustimmungsfreie Verfahrensiibernahme bei Rechtsnach-
folge im Einspruchs-, Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren (§ 30
Abs. 3 PatG) sowie einige neue Regelungen zur Entscheidung im Einspruchsverfahren
vor dem DPMA (§ 61 Abs. 1 PatG) zu nennen.

Mit der neu eingefiihrten Moglichkeit von ,,Verhandlungen vor dem DPMA im Wege
der Bild- und Tontibertragung® befasst sich § 6 des Handbuchs. Aufgrund der andau-
ernden COVID-19-Pandemie hat der Einsatz von Videokonferenztechnik seit dem
Jahr 2020 in der zivilgerichtlichen Praxis auf der Grundlage von § 128a ZPO stetig
zugenommen. Dieser Weg wurde nun durch die in § 46 PatG aufgenommene entspre-
chende Anwendbarkeit von § 128a ZPO auch fiir das justizformig ausgestaltete Ver-
waltungsverfahren vor dem DPMA eroffnet.
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Zu erginzenden Schutzzertifikaten, mit denen der Patentschutz insbesondere fir
pharmazeutische Erfindungen verlingert werden kann, werden durch Ergdnzungen
des § 16a Abs.2 PatG klarstellende Regelungen getroffen. Konkret geht es um die
Themen ,,Widerruf von und Weiterbehandlung bei erganzenden Schutzzertifikaten®,
die Gegenstand des abschliefSenden § 7 des Werks sind.

Daneben sorgt das 2. PatMoG fiir eine Reihe kleinerer Klarstellungen oder Vereinfa-
chungen geltender Regelungen, die in dem vorliegenden Werk nicht oder nur am
Rande berticksichtigt werden konnten. Dazu gehoren die Anpassung des Nebenstraf-
rechts in § 142 PatG an den neuen UnverhiltnismifSigkeitseinwand gem. § 139
Abs. 1 S. 3 PatG, die Schaffung einer einheitlichen Feiertagsregelung fiir alle Standor-
te des DPMA in § 28 PatG, die Beschrinkung der Veroffentlichungspflicht und des
Akteneinsichtsrechts bei offensichtlich sittenwidrigen Inhalten von Patentanmeldun-
gen (§ 32 Abs. 2 PatG), die Erweiterung der von Amts wegen durchzufiihrenden Pri-
fung auf offensichtliche Mingel einer Patentanmeldung um weitere Ausschlusstatbe-
stinde (§42 Abs.2 Nr. 3 PatG), die Moglichkeit firr die Priifungsstelle, die fiir die
Zusammenfassung in der Patentschrift erforderliche Zeichnung auszusuchen, wenn
der Anmelder mehrere Zeichnungen einreicht und sich nicht eindeutig dazu dufSert,
welche Zeichnung die Erfindung am deutlichsten kennzeichnet (§ 36 Abs. 2 PatG),
die Anpassung der Vorschriften tiber die Veroffentlichung von Daten des Erfinders
unter Beachtung des Datenschutzes (§ 63 Abs. 1 PatG), die teilweise Verlingerung
der Fristen fiir die Einleitung der nationalen Phase in Art. III § 4 IntPatUbkG zwecks
Anpassung an die international tblichen Regelungen, sowie die Vornahme diverser
redaktioneller Korrekturen wie die durchgingige Ersetzung der Bezeichnung ,,Patent-
amt®“ durch ,,Deutsches Patent- und Markenamt®. AufSerhalb des Patentgesetzes sind
zudem meist kleinere Anderungen im Gebrauchsmustergesetz und in der Gebrauchs-
musterverordnung, im Markengesetz und in der Markenverordnung, in der DPMA-
Verordnung, im Patentkostengesetz, im Halbleiterschutzgesetz und im Designgesetz
erfolgt. Fiir das Gebrauchsmusterrecht ist allerdings besonders darauf hinzuweisen,
dass dem bisherigen § 24 Abs. 1 GebrMG Regelungen angefiigt wurden, die den neu-
en Vorschriften des § 139 Abs. 1 S.3-5 PatG zum UnverhiltnismafSigkeitseinwand,
zum Ausgleichsanspruch und zum hiervon unberiihrt bleibenden Schadensersatzan-
spruch entsprechen. Auflerdem wurde mit §26a GebrMG, ebenso wie mit § 11
Abs. 3 HalblSchG, jeweils eine dem § 145a PatG entsprechende Vorschrift in das Ge-
brauchsmustergesetz bzw. in das Halbleiterschutzgesetz eingefiihrt, mit der auf die
Geheimnisschutzvorschriften der §§ 16 bis 20 GeschGehG verwiesen wird.

Mein herzlicher Dank gebiihrt allen Mit-Autorinnen und -Autoren fiir ihre wertvol-
len Beitrige zu diesem Handbuch. Besonders bedanken mochte ich mich zudem bei
Herrn Dr. Marco Ganzhorn fiir seine hervorragende Lektorierung des Werks.

Anregungen und Kritik zu diesem Handbuch sind stets willkommen und kénnen
gerne an die E-Mail-Adresse m.samer@taylorwessing.com gesandt werden.

Diisseldorf, im Oktober 2021 Michael Samer
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