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Thomaschewski, Isolde

Von: Schacht, Hubertus /

Gesendet: Donnerstag, 17. April 2014 08:56

An: , e

Cc Walz Stefan Karcher, Johannes

Betreff: Uberpriifung der Vereinbarkeit nationalen Rechts mit EU-Patent /-

Ubersendung etwaiger Gesetzesdnderungsvorschldge

Sehr geehrte Damen und Herren,

das BMJV hat mit der Erarbeitung eines sogenannten Begleitgesetzes fiir die Umsetzung des im Entstehen
begriffenen Einheitlichen EU-Patents in das deutsche Recht begonnen.

Mit dem Begleitgesetz soll das deutsche Recht an die Erfordernisse des Einheitlichen EU-Patents angepasst und so
dessen problemlose Anwendung in Deutschiand sichergestelit werden.

Hierfir bitte ich Sie, die in threm Geschéftsbereich zur Anwendung kommenden nationalen Normen auf ihre
‘ereinbarkeit mit den Regeln des Einheitlichen EU-Patents zu iiberpriifen und gegebenenfalls konkrete
Gesetzesdanderungsvorschldge fiir eine Anpassung zu unterbreiten. Als iberpriifungsbediirftige Vorschriften
kommen aus unserer Sicht zunachst die des Art. It IntPatUbkG in Betracht (z.B. Doppelschutzverbot). Weiterhin
sollte das deutsche Recht die Méglichkeit eréffnen, bei Scheitern einer Anmeldung fiir ein europiisches Patent mit
einheitlicher Wirkung noch ein deutsches Patent beim DPMA zu erlangen. Auch das nahtlose Inemandergrelfen der
Gebiihrenregelungen bitten wir zu beachten.

Fiir die Ubersendung etwaiger Gesetzesianderungsvorschlage habe ich den
**% 9 Mai 2014 ***
notiert.

Fir Ruckfragen stehe ich thnen gerne zur Verfigung.

,\Mit freundlichen GriRen

Dr. Hubertus Schacht M.A.

Referent
Referat Ill B 4 - Patent- und Gebrauchsmusterrecht Bundesministerium der Justiz und fiir Verbraucherschutz

MohrenstraRe 37, 10117 Berlin
Tel: 030 18 580-
Fax: 03018580

@bmijv.bund.de

Die in dieser Nachricht enthaitenen Informationen sind vertraulich und ggf. rechtlich geschutzt. Bitte
benachrichtigen Sie den Absender, falls Sie nicht der beabsichtigte Empfanger sein soliten, und ldschen Sie bitte
diese Nachricht umgehend aus Ihrem System. Das unerlaubte Kopieren, die Offenlegung sowie die Weitergabe
dieser E-Mail sind nicht gestattet. g
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Deutsches Patent- und Markenamt - 80297 Miinchen ///
Bundesministerium der Justiz /
und fiir Verbraucherschiffgndesministerium der Justiz” -
Referat I B 4 JAb L [Ref. DU
11015 Berlin ‘
15.05.2014 0971 0/
.‘ el Alagen
Vorab per E-Mall 9”‘9"9"4"74: ........ Doppel 4

Betreff: Umsetzung der Vorschriften zum europiischen Patent
mit einheitlicher Wirkung in nationales Recht
hier: Stellungnahme des Deutschen Patent- und Markenamts

MA)
Bezug: ¢ E-Mail vom 17. April 2014>
Anlage:  Gutachten des DPMA zur Frage der Anwendbarkeit des

Doppelschutzverbots des Art. IT § 8 IntPatUbkG auf das
Einheitspatent

Zur Umsetzung der Vorschriften zum européiischeﬁ Patent mit
einheitlicher Wirkung in nationales Recht wird wie folgt Stellung
genommen:

A. ,,Dopp'elschutz“ durch nationales Patent und Einheitspatent

Das fiir herkommliche europdische Patente (Biindelpatent mit Wirkung
fiir Deutschland) geltende Doppelschutzverbot (Art. 11 § 8 IntPatUbkG)
sollte sich nicht auf Einheitspatente erstrecken. Vielmehr sollten die
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Wirkungen der parallelen nationalen Schutzrechte neben dem durch das
Einheitspatent erlangten Schutz bestehen bleiben. Im Einzelnen:

Nach Art. 139 Abs. 3 EPU konnen die Vertragsstaaten selbst festlegen,
ob eine Erfindung gleichzeitig durch ein nationales und ein europiisches
Patent geschiitzt werden soll. Die Vorschriffen zum Einheitspatent
enthalten diesbeziiglich keine einschrinkende Regelung. Art. 4 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ordnet lediglich an, dass eine Erfindung
in den teilnchmenden Mitgliedstaaten auf Grundlage derselben
Patentanmeldung nicht gleichzeitig durch ein herkémmliches europi-
isches Patent (Biindelpatent) und ein europdisches Patent mit einheit-
licher Wirkung (Einheitspatent) geschiitzt werden kann. Wird die
einheitliche Wirkung eingetragen, entfillt die Wirkung des europiischen
Patents als (validiertes) nationales Patent.

Zudem ist in Erwdgungsgrund 26 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012
ausdriicklich der Koexistenzgedanke festgeschrieben. Danach beriihrt
die Verordnung nicht das Recht der Mitgliedstaaten, nationale Patente zu
erteilen, so dass ein paralleler Schutz im Verhiltnis Einheitspatent und
nationales Patent durch die 'Mitgliedstézrif(ien zugqlqssep werden kann.

Die Frage des Doppelschutzverbots stellt eines der Kernprobleme dar, die
sich mit der Schaffung der Einheitspatentverordnung und der Umsetzung
der Regelungen zum Einheitspatent in nationales Recht ergeben. Aus
hiesiger Sicht sollte sich das in Art. I § 8 IntPatUbkG geregelte
Doppelschutzverbot nicht auf europdische Patente mit einheitlicher
Wirkung erstrecken. Eine entsprechende gesetzliche Klarstellung
erscheint notwendig und interessensgerecht. Wesentliche Griinde hierfiir
sind nicht nur die Unterschiede zwischen beiden Schutzrechtssystemen
betreffend die Rechtsnatur und Rechtsdurchsetzung der Schutzrechte.
Auch die materiell-rechtlichen Unterschiede zwischen nationalem
Patent und Einheitspatent (vgl. Art. 25 bis 27 und Art. 68 des EPG-
Ubereinkommens) sowie die mit dem Einheitspatent verbundenen
Risikofaktoren, insbesondere der mégliche Verlust des Patentschutzes fiir
alle teilnehmenden Mitgliedstaaten, sprechen fiir die Moglichkeit eines
parallelen Schutzes durch-ein nationpales Patent und ein europiisches
Patent mit einheitlicher Wirkung. Ohne die Mbglichkeit eines parallelen
Bestehens von nationalem Patentschutz und Einheitspatent sind signi-
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fikante Wettbewerbsnachteile fiir Deutschland als Innovationsstandort Zu
erwarten.

Nahere Einzelheiten zur Frage des Doppelschutzverbotes und zu den
oben angefiihrten Griinden bitte ich, dem hierzu im DPMA ersteliten
Gutachten zu entnehmen, das dieser Stellungnahme als Anlage beigefligt
ist.

Formulierungsvorschlag: . .
DTSN EWTG T RFLI

Dem Art. Il § 8 IntPatUbkG wird folgender Absatz 3 angefiigt:

»(3) Die vorstehenden Absdtze finden keine Anwendung, wenn das
europdische Patent einheitliche Wirkung hat. “

Da die Eintragung der einheitlichen Wirkung auf den Zeitpunkt der
Veroffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europiischen
Patents im Europidischen Patentblatt zuriickwirkt, erscheint eine
Regelung fiir den Fall, dass die einheitliche Wirkung erst nach den in
Art.I1 § 8 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatUbkG genannten Zeitpunkten
eingetragen wird, entbehrlich.

B. Entrichtung der Jahresgebithren fiir europiische Patente
(Biindelpatente mit Wirkung fiir Deutschland), insbesondere
Fristverlingerung bei Zuriickweisung eines Antrags auf
einheitliche Wirkung

Anderungsbedarf besteht aus hiesiger Sicht auch bei Art. Il § 7 Abs. 1
IntPatUbkG. Hier erscheinen solche Fille problematisch, in denen der
Antrag auf einheitliche Wirkung zuriickgewiesen wird, nachdem die Frist
fiir die Zahlung der nationalen Jahresgebiihr fiir das (validierte)
europidische Patent abgelaufen ist. Dabei ist einerseits zu beriicksichtigen,
dass gegen die Zuriickweisungsentscheidung des EPA Klage vor dem
Einheitlichen Patentgericht erhoben werden kann (Art. 32 Abs. 1 lit. 1)
i.V.m. Art. 66 des EPG-Ubereinkommens). Zudem ist zu beachten, dass
nach Art. I1 § 7 Abs. 1 IntPatUbkG i.V.m. §§ 3 Abs. 2, 7 Abs. 1
PatKostG die Zeitspanne zwischen der Bekanntmachung des Erteilungs-
hinweises im Européischen Patentblatt und dem Ende der Frist fiir die

1710.3-31-326-2014

4|22



®

TN

’ Deutsches
Patent- und Markenamt

Seite 4 von 11

Zahlung der Jahresgebithr an das DPMA je nach den konkreten
Umstinden ca. 6 bis 19 Monate umfassen kann. Die hier aufgeworfene
Frage konnte insbesondere solche europiischen Patente betreffen, bei
denen der Tag der Verdffentlichung des Hinweises auf die Patent-
erteilung im Europdischen Patentblatt durch seine Benennung dem
Anmeldetag entspricht oder kurz davor liegt. Dann endet die Frist fiir die
Zahlung der Jahresgebiihren an das DPMA bereits. 6 bis 7 Monate nach
der Verdffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung,

Beispiel: Anmeldetag beim EPA 31.07.2011; Veroffentlichung der EP-
Erteilung 31.07.2014; Filligkeit der an das DPMA zu zahlenden
Jahresgebiihr fiir das 4. Schutzjahr (01.08.2014-31.07.2015) 31.07.2014;
Ende zuschlagsfreie Frist 30.09.2014; Ende Zahlungsfrist mit Zuschlag
31.01.2015. .

Liegt der Tag der Verdffentlichung des Erteilungshinweises jedoch knapp
hinter dem Tag, der durch seine Benennung dem Anmeldetag entspricht,
lauft die Frist fiir die Zahlung der Jahresgebiihr an das DPMA u. U. erst
nach ca. 19 Monaten ab.

Beispiel: Anmeldetag EPA 01.08.2011; Veréffentlichung EP-Erteilung
02.08.2014; Falligkeit der an das DPMA zu zahlenden 5. Jahresgebiihr
31.08.2015; Ende Zahlungsfrist mit Zuschlag 29.02.2016.

Es erscheint aus hiesiger Sicht auch unter Beriicksichtigung der
Interessen Dritter nicht sachgerecht, dem Patentinhaber wihrend eines
beim EPA oder EPG anhingigen Verfahrens zur Entscheidung iiber
seinen Antrag auf einheitliche Wirkung aufzuerlegen, vorsorglich fiir den
Fall der Zuriickweisung seines Antrags die Jahresgebiihren an das DPMA
zu zahlen. Wird die einheitliche Wirkung eingetragen, miissten die
Jahresgebiihren wieder erstattet werden, was zusétzlichen Verwaltungs-
aufwand auslésen wiirde. Um bei éiner Zuriickweisung eines Antrags auf
einheitliche Wirkung dem Patentinhaber die Méglichkeit zu geben, nach
endgiiltigem Abschluss des Verfahrens beim EPA noch zu entscheiden,
ob er sein europdisches Patent mit- Wirkung fiir die Bundesrepublik
Deutschland aufrecht erhalten méchte, erscheint es denkbar, in diesen
Fillen den Filligkeitszeitpunkt hinauszuschieben und somit de facto die
Zahlungsfrist zu verlﬁnggm. Anknu}}ﬁmgspunktlﬁlr die Falligkeit konnte
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— analog zu Art. II § 7 Abs. 2 IntPatUbkG — der Tag der Zustellung der
Entscheidung des EPA oder des EPG sein. Fiir die Bearbeitung dieser
Fille miissten ggf. in der elektronischen Akte entsprechende manuelle
Korrekturen in Bezug auf die Zahlungsfristen und Verfahrensstinde
vorgenommen werden.

Formulierungsvorschlag: "~~~ .. .0, . o
Dem Art. 11 § 7 Abs. 1 IntPatUbkG wird folgender Satz 3 angefiigt:

., Wird ein Antrag auf einheitliche Wirkung zuriickgewiesen, werden die
Jahresgebiihren mit dem- Tag der Zustellung der Entscheidung des
Europdischen Patentamts oder bei einer Klage nach Artikel 32 des
Ubereinkommens iiber ein Einheitliches Patentgericht mit der Zustellung
der Entscheidung des Einheitlichen Patentgerichts iiber die
Zuriickweisung fillig, sofern sich nicht nach § 3 "Absatz 2 Satz | des
Patentkostengesetzes eine spdtere Falligkeit ergibt.

C. Wegfall der Wirkung des europiischen Patents als nationales
Patent (Biindelpatent mit Wirkung fiir Deutschland) bei
Eintragung der emheltllchen erkung RIPR O

g B B R L R

a) Nach Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 wird das

europdische Patent mit einheitlicher Wirkung bereits am Tag der

Vertffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Européischen

Patentblatt, also riickwirkend, in den teilnehmenden Mitgliedstaaten

wirksam. Art. 4 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 ergénzt diese

Regelung dahingehend, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen miissen,

dass mit der Eintragung der einheitlichen Wirkung in das Register fiir den

einheitlichen Patentschutz die Wirkung des européischen Patents als
nationales Patent am Tag der Verdffentlichung des Hinweises auf die

Erteilung des europiischen Patents im Europédischen Patentblatt als nicht

eingetreten gilt.

Der Auftrag an die teilnechmenden Mitgliedstaaten, die hierfiir
notwendigen MafBnahmen zu ergrelfen ergibt sich auch aus Erwa-
gungsgrund 8 der Verordnung (EU) Nr..1257/2012.. Danach sollen die
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teilnehmenden Mitgliedstaaten bei Wirksamwerden eines einheitlichen
Patentschutzes sicherstellen, dass die Wirkung eines europdischen
Patents als nationales Patent (Biindelpatent mit Wirkung in den
Teilnehmerstaaten) als nicht eingetreten gilt. Dadurch soll ein etwaiger
doppeiter Schutz durch das européische Patent mit einheitlicher Wirkung
und das herkémmliche européische Patent vermieden werden.

Dies bedeutet in rechtlicher Hinsicht, dass in das nationale Recht eine
Regelung zum Wegfall der Wirkungen des europiischen Patents als
nationales Patent aufgenommen werden $ollte. Denn mangels sonstiger
materiell-rechtlicher oder formeller Voraussetzungen (das Ubersetzungs-
erfordernis gilt nur noch fiir Altfille, vgl. Art. XI § 4 IntPatUbkG) treten
die Wirkungen des europdischen Patents fiir die Bundesrepublik
Deutschland sofort mit der Verdffentlichung des Hinweises auf die
Erteilung des europdischen Patents im Europdischen Patentblatt ein. Im
nationalen Recht sollte daher im Wege einer Fiktion angeordnet werden,
dass diese bereits eingetretene Schutzwirkung riickwirkend entfillt, wenn
die einheitliche Wirkung spiter eingetragen wird. Auf diese Weise wiirde

das nationale Recht die Regelung des Art. 4 Abs. 1 der Verordnung (EU)

Nr. 1257/2012 flankieren. Damit wire im Sinne von Erwigungsgrund 8
der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 kraft Gesetzes sichergestelit, dass
kein doppelter Patentschutz durch das (validierte) europdische Patent
(Biindelpatent mit Wirkung in Deutschland) und das europiische Patent
mit einheitlicher Wirkung besteht. ‘

b) Aus Klarstellungsgriinden und zur leichteren Abgrenzung der
Regelungen des IntPatUbkG, die nur auf herkdmmliche europiische
Patente Anwendung finden sollen, von denen, die auch das Einheitspatent
betreffen, erscheint es dariiber hinaus sinnvoll, in das IntPatUbkG eine
Definition der Begriffe ,.,europdisches Patent” und ,,europdisches Patent
mit einheitlicher Wirkung® aufzunehmen. Diese Begriffsdefinitionen
konnten nach den Vorschrifien zur europdischen Patentanmeldung
(Art. I §§ 1 bis 4 IntPatUbkG) eingefiigt und als eigener Absatz der
Regelung zum Wegfall der Wirkung des europdischen Patents als
nationales Patent vorangestellt werden. v

¢) Das Ubereinkommen iiber ein Einheitliches Patentgericht enthilt
gegeniiber dem Patentgesetz und dem IntPatUbkG konkurrierende
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materiell-rechtliche (Art. 25 bis 30 EPG-Ubereinkommen) und verfah-
rensrechtliche Regelungen (z. B. Art. 65 und 68 EPG-Ubereinkommen),
die auf klassische europiische Patente (Biindelpatente) und Schutz-
zertifikate, die zu Bundelpatenten erteilt - wurden;; nur, dann keine
Anwendung finden, wenn von der ,,Opt Out-Optlon“ des Art. 83 des
EPG-Ubereinkommens Gebrauch gemacht wird. Der Vorrang des EPG-
Ubereinkommens vor den Vorschriften des nationalen Patentgesetzes und
denen des IntPatUbkG sollte im IntPatUbkG ausdriicklich klargestellt
werden. Dies konnte im Zusammenhang mit den vorgenannten
Anderungen geschehen.

Formulierungsvorschlag:
Nach Art. 11 § 4 wird folgender § 4a eingefiigt:

$ 4a
Definitionen; einheitliche Wirkung des europdischen Patents

(1) Im Sinne dieses Geselzes bedeutet )

1., europdisches Patent® “ein -+ Hach” dem ‘Eu'ro’palschen
Patentiibereinkommen mit Wirkung fiir die Bundesrepublik
Deutschland erteiltes Patent, das keine einheitliche Wirkung
aufgrund der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europdischen
Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 iiber die
Umsetzung der Verstdrkten Zusammenarbeit im Bereich der
- Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes (ABl L 361 vom
31.12.2012, S. 1) hat,

2., europdisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ ein nach dem
Europdischen Patentiibereinkommen erteiltes Patent, das aufgrund
der Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 einheitliche Wirkung hat.

© (2) Wird die einheitliche Wirkung eines europdischen Patents in das

Register fiir den einheitlichen Patentschutz eingetragen, gilt die Wirkung
des europdischen Patents fiir die Bundesrepublik Deutschland mit dem
Tag der Verdffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des
europdischen Patents im Europdischen Patentblatt als nicht eingetreten.

(3) Die nachfolgenden Vorschrzften und die Vorschrtften des
Patentgesetzes finden auf europdische Patente mit Wirkung fiir die

Bundesrepublik Deutschland und Schutzzertifikate zu einem mit Wirkung

1710.3-31-326-2014
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fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten europdischen Patent

Anwendung, soweit sich aus dem Ubereinkommen iiber ein Einheitliches
Patentgericht nichts anderes ergibt.

D. Geltendmachung eines iilteren nationalen Rechts gegen ein
europiisches Patent mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent)

Der Engere Ausschuss erwigt, dass im nationalen Recht die Moglichkeit
geschaffen werden sollte, ein zuvor als Einheitspatent bestehendes Recht
nachtréglich als nationales Patent (Biindelpatent) in den Teilnehmer-
staaten validieren zu konnen, wenn ein entgegenstehendes ilteres
nationales Recht erst spiiter entdeekt und % B. in'einem Verfahren
vor dem Einheitlichen Patentgericht (EPG) — gegen ein europiisches
Patent mit einheitlicher Wirkung geltend gemacht wird.

In diesen Fillen besteht mit Blick auf den in Art. 3 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 geregelten einheitlichen Charakter des
europdischen Patents mit einheitlicher Wirkung das Risiko, dass das EPG
im Wege der Nichtigkeitsklage entweder das Patent insgesamt widerruft
oder den Patentinhaber auffordert, das gesamte Patent zu beschrinken,
um dem ilteren nationalen Recht Rechnung zu tragen (Art. 65 EPG-
Ubereinkommen i.V.m. Art. 138 Abs. 1, 139 Abs. 2 EPU).

Der Engere Ausschuss diskutiert derzeit, ob in solchen Fillen, in denen
ein ilteres nationales Recht erst spiter (nach Erteilung und Eintragung
der einheitlichen Wirkung) entdeckt wird, der Wegfall des durch das
Einheitspatent gewahrten Schutzes vermneden werden kann, Der Anmel-
der soll dann weiterhin die Moghchkelt habcn sein europalsches Patent
als Biindelpatent (riickwirkend) in den Mitgliedstaaten zu validieren und
die Jahresgebiihren dort zu entrichten.

Hierzu ist anzumerken, dass eine derartige Regelung zu erheblichen
rechtlichen und administrativen Problemen (z. B. Korrektur von Publi-
kationen, Registerdaten, EPA-Abrechnungen etc.) fithren und die
Position der Inhaber von Einheitspatenten im Verhiltnis zu Inhabern
herkommlicher europidischer Patente oder nationaler Patente sowie der
Offentlichkeit in unverhiltnisméBiger Weise privilegieren wiirde. Der
Inhaber eines Einheitspatents hitte in diesen Fillen die Moglichkeit, in
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das System der herkommlichen europiischen Patente (Biindelpatente)
zuriickzukehren und konnte so das der einhgitlichén Wirkiing immanente
Risiko des einheitlichen Rechtsverlusts umgehen. Gleichzeitig wiirde er
aber bis zu einem solchen Wechsel von den Wirkungen des Einheits-
patents profitieren konnen. Dies ist nicht nur aus wettbewerbsrechtlicher
Sicht kritisch zu sehen, da ein Einheitspatent bis zum Zeitpunkt des
Wegfalls der einheitlichen Wirkung fiir Dritte eine marktbehindernde
Wirkung in Bezug auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten hat. Dariiber
hinaus stellt sich die Frage, wie mit Rechten Dritter zu verfahren ist, die
an das Einheitspatent gekoppelt sind (z. B. Lizenzen).

Auch in rechtssystematischer Hinsicht wire eine entsprechende Regelung
kritisch, da dem Einheitspatent und dem Biindelpatent jeweils eine
unterschiedliche Rechtsnatur zukommt. Hier ist neben der unterschied-
lichen territorialen Schutzerstreckung vor allem zu beriicksichtigen, dass
sich Einheitspatent und Biindelpatent in der Rechtsdurchsetzung
wesentlich unterscheiden kénnen, da. bei Biindelpatenten nach Art. 83
EPG-Ubereinkommen die Mogllchkelt besteht tiber das dort’ geregelte
Opt-Out-Verfahren die Zusténdigkeit des Einheitlichen Patentgerichts fiir
Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren bzw. die Anwendbarkeit des
EPG-Ubereinkommens als solches auszuschlieBen. Die Verordnung (EU)
Nr. 1257/2012 verweist fiir das Einheitspatent soweit es als ,,Gegenstand
des Vermégens* betroffen ist (Art. 5 Abs. 3, Art. 7) auf das nationale
Recht. Mit., nationalem Recht* sind an dieser Stelle die Regelungen des
EPG-Ubereinkommens gemeint (sieche Eck, GRUR Int. 2014, 114, 115;
Luginbiihl, GRUR Int. 2013, 305, 308 f.). Hierbei handelt es sich
insbesondere um die Tatbestinde der unmittelbaren und mittelbaren
Patentverletzung (Art. 25 und 26 EPG-Ubereinkommen), der Be-
schrinkungen und Wirkungen des Patents (Art. 27 bis 29 EPG-
Ubereinkommen) sowie die Regelungen zum Schadensersatz (vgl. Art.
68 EPG-Ubereinkommen).

Fir die Offentlichkeit wire die Moglichkeit einer Validierung nach
Eintragung der einheitlichen Wirkung mit einer erheblichen Rechts-
unsicherheit verbunden, weil der Bestand der einheitlichen Wirkung des
erteilten europédischen Patents (Einheitspatent) dann nicht mehr
gewidhrleistet wire und die territoriale Schutzerstreckung des Patents
insoweit nachtriglich verindert werden kann. Zudem wire das

1710.3-31-326-2014
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Fortbestehen des Patents als validiertes europdisches Patent
(Biindelpatent) allein vom Willen des Patentinhabers abhingig.

Eine — potentiell bis zum Erléschen des europdischen Patents bestehende
~ Maoglichkeit der Anderung der Rechtsnatur des Schutzrechts wiirde
daher in Bezug auf das Patentsystem insgesamt zu einer erheblichen
Rechtsunsicherheit flihren.

E. Auswirkungen des Einheitspatentsystems. auf die Praxis beim
DPMA

Neben den Anderungen in rechtlicher Hinsicht hat die Implementierung
des Einheitspatents bzw. die derzeit vorgesehene Konzeption des
Verfahrens zur Eintragung der einheitlichen Wirkung auch praktische
Auswirkungen auf die Bearbeitung bzw. Verwaltung und die Versffent-
lichung von europédischen Patenten beim DPMA. '

Betroffen ist hier insbesondere der Prozess PP12 (EP-Patente), der im
System DPMApatente nach’ ﬂbemahme der Daten des EPA zu den
Deutschland automatlsch gestartet w111d Derzelt erhalten die Anmelder
tiber diesen Prozess sehr zeitnah, spitestens eine Woche nach der
Veroffentlichung des Hinweises auf die Patenterteilung im Européischen
Patentblatt, die Mitteilung des nationalen Aktenzeichens und der
Filligkeit der ndchsten Jahresgebiihr. Im Jahr 2013 betraf dies 61.000
europiische Patente. Hier stellt sich aufgrund der Riickwirkung der
Eintragung der einheitlichen Wirkung die Frage, ob mit der Bearbeitung
der vom EPA iibermitteiten Daten zu europidischen Patenten und der
Vergabe/Mitteilung nationaler Aktenzeichen kiinftig gewartet werden
muss, bis feststeht, ob zu dem europdischen Patent eine einheitliche
Wirkung beantragt und eingetragen worden ist. Aus Sicht des DPMA
erscheint es nach ersten vorldufigen Einschédtzungen erforderlich, nach
Inkrafitreten der Regelungen zum Einheits-patent die Bearbeitung dér
vom EPA iibermittelten Daten zu Patenterteilungen und die Mitteilung
eines nationalen Aktenzelchens 2 bis 4 Monate (1 Monat Frlst fiir den
Antrag auf Emtragung “der ‘eiheitlicherd erkung ‘zzgl. einer
,Sicherheitsfrist* von ca. 1 Monat und ggf. - der 2-monatigen
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Wiedereinsetzungsfrist) aufzuschieben, um erheblichen Korrektur-
aufwand zu vermeiden.

Insbesondere muss geklidrt werden, welche Anderungen beziiglich der
Publikation von europiischen Patenten im Patentblatt erforderlich sind
und wie bei etwaigen Riickabwicklungen von Validierungen zu verfahren
ist (Korrektur von Publikationen, Verfahrensstinden, Prozessen etc.).
Dariiber hinaus wird hinsichtlich des beim EPA gefiihrten Registers flir
den einheitlichen Patentschutz gepriift, wie und ab wann die
Daten/Verfahrensstinde dieses Registers in DPMAregister abgebildet
werden. Die Daten/Verfahrensstinde miissten auch méglichst zeitnah
vom EPA an das DPMA iibermittelt werden, um eine zeitnahe und
sachgerechte Bearbeitung der Daten im System DPMApatente sicher-
zustellen. Hierzu bedarf es noch weiterer Abstimmungen mit dem EPA.

Im Auftrag

Dr. Ebersbach
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Betreff:  Einheitspatentsystem

AKTENZEICHEN
hier: Gutachten zur Frage der Anwendung des ;
Doppelschutzverbotes nach Art. II § 8 IntPatUbkG auf DATUM '
Einheitspatente Miinchen, 5. Juli 2013

Doppelschutzverbot nach Art. II S 8 IntPatUka Anwendbarkeit
auf Einheitspatente

Eines der sich mit dem Inkrafttreten der Einheitspatentverordnung
ergebenden Kernprobleme des europiischen Patentsystems liegt im
Verhidltnis von nationalem Recht und europdischem Recht. Das
Einheitspatent hat im Unterschied zum Biindelpatent, das von seiner
Wirkung her nach der Erteilung mit der Wirkung eines nationalen Patents
identisch ist, gemiB Art. 3 Abs. 2 und Art. 5 Abs. 2 der Verordnung (EU)
Nr. 1257/2012 (EinheitspatentVO) ,eine einheitliche Wirkung* m allen
Teilnehmerstaaten.

Es stellt sich insoweit die Frage, ob fiir die gleiche Erfindung sowohl ein
nationales Patent als auch ein Einheitspatent bestehen kann und mithin
ein ,,Doppelschutz (wie beispielsweise auch im Markenrecht) méglich
ist, oder ob wie beim Biindelpatent das Verbot des Doppelschutzes
gemal Art. 11 § 8 Abs. 1 IntPatUka grelfen soll

A. Status Quo

1. Derzeitige Regelung )
Der deutsche Gesetzgeber hat in Art. I § 8 Abs. 1 IntPatUbkG Folgendes
geregelt:

60-5.2¢ 13122
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Ein deutsches Patent, dessen Gegenstand eine Erfindung ist, fiir die
demselben Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung fiir die
Bundesrepublik Deutschland ein europdisches Patent mit derselben
Prioritit erteilt worden ist, hat in dem Umfang, in dem es dieselbe
Erfindung wie das europdische Patent schiitzt, von dem Zeitpunkt an
keine Wirkung mehr, zu dem

(1) die Frist zur Einlegung des Einspruchs gegen das européische
Patent abgelaufen ist, ohne dass Einspruch eingelegt worden ist,
(2) das  Einspruchsverfahren unter  Aufrechterhaltung  des
europdischen Patents rechtskriftig abgeschlossen ist oder
(3) das Patent erteilt wird, wenn dieser Zeitpunkt nach dem Zeitpunkt
(1) oder (2) liegt.
2. Wirkung I A
Im deutschen Recht ist damit ein Wirkungsverlust des nationalen
Schutzrechts gemeint, der das Erloschen der aus dem deutschen Patent
folgenden Verbietungsrechte bedeutet (BGH, GRUR 1994, 439 f. —
Sulfonsdurechlorid; LG  Diisseldorf, GRUR 1993, 812 -
Signaliibertragungsvorrichtung; Kiihnen, FS fiir R. Konig, 2003, S.
309/310; Nieder, Mitt. 1987, 205). Daher ist es besser, statt von
Doppelpatentierungsverbot von einem Doppelschutzverbot oder gar
Doppelwirkungsverbot zu sprechen.

Das Doppelschutzverbot bezieht sich nur auf das Recht aus dem Patent
(§§ 9 ff. PatG) und nicht auf das Erteilungsverfahren. Ein
Einspruchsverfahren (BGH GRUR 1994, 439 — Sulfonsédurechlorid) und
ein  Nichtigkeitsverfahren (BGH  GRUR 2004, 623 -
Stretchfolienvorrichtung) gegen ein zu einem parallelen européischen
Patent bestehenden deutschen Patent ist auch dann zuldssig, auch wenn
dieses Patent aufgrund Art. n § 8 Abs. 1 IntPatUbKG keine Wirkung
entfaltet und aufgrund Art. II § 8 Abs. 2 IntPatUbkG auch keine Wirkung
mehr entfalten kann. Lediglich diejenigen Anspriiche (auf Entschidigung,
Schadenersatz und Bereicherungsausgleich), die am Stichtag bereits
entstanden waren, bestehen fort (BGH, GRUR 1994, 439, 440 -
Sulfonsdurechlorid).

Zu beriicksichtigen ist weiter, dass der deutsche Patentschutz nach der
derzeitigen Regelung nicht wieder auflebt, wenn das européische Patent
spater wegfillt. Die Moglichkeit einer zusédtzlichen Wirkung im Sinne
eines ,,Uberschusses” des deutschen Patents gegeniiber dem europiischen
Schutzrecht rechtfertigt daher ein schutzwiirdiges Interesse des
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Einsprechenden daran, das deutsche Patent in dem dafiir vorgesehenen
Einspruchsverfahren iiberpriifen zu lassen. Dabei kann der Einsprechende
auch nicht auf die Moglichkeit der Nichtigkeitsklage verwiesen werden,
weil diese nach § 81 Abs. 2 PatG gegeniiber dem Einspruchsverfahren
subsididr ist (BGH, GRUR 1994, 439 — Sulfonsgurechlorid).

Dennoch hat das Doppelschutzverbot in der Praxis nicht selten zur Folge,
dass die nationalen Schutzrechte (regelmiBig wird eine deutsche
Voranmeldung vorhanden sein) bei Bestehen eines parallelen
Biindelpatents nicht verldngert werden.

B. Anwendbarkeit des Art. JI § 8 Abs. 1 IntPatUbkG auf das
Einheitspatent? ’

1. Wortlaut

Der Wortlaut des Art. II § 8 IntPatUbkG geht von einem ,,europdischen
Patent” aus. Der Begriff ,europidisches Patent” ist in Art. 2 b) der
EinheitspatentVO als Patent definiert, das vom Européischen Patentamt
(EPA) ,,nach den Regeln und Verfahren des EPU erteilt wird.

Nach dieser Definition wiren sowohl das Biindelpatent als auch das
Einheitspatent vom Wortlaut des Art. 11 § 8. I_ntPatUka erfasst. Denn
auch das Einheitspatent soll zukiinftig durch das EPA nach den Regeln
des EPU erteilt werden. Es kann dann als européisches Patent nach Wahl
der Anmelder mit einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) oder ohne
einheitliche Wirkung (Biindelpatent) ausgestaltet werden (vgl.
Haberl/Schallmoser, GRURPrax 2013, 1,2.).

2. Wille des Gesetzgebers

Allerdings diirfte von der Regelung des Art. I § 8 IntPatUbkG nach dem
Willen des Gesetzgebers zum Zeitpunkt des Erlasses nur das
Biindelpatent erfasst gewesen sein. Das Einheitspatent war in seiner
jetzigen Form zu diesem Zeitpunkt noch nicht existent. Der Gesetzgeber
schuf Art. II § 8 IntPatUbkG, um von der in Art. 139 EPU vorgesehenen
Moéglichkeit, den Doppelschutz eines deutschen und eines européischen
Patents auszuschlieBen, Gebrauch zu machen (vgl. Gesetzesbegriindung

in BLPMZ 1976, S. 327). Den Regeln des EPU folgte zu diesem.

Zeitpunkt nur das Biindelpatent. Die Regelung diente dem Willen des
Gesetzgebers nach also. ausschhethh ZUr. Bestlmmung des. Verhiltnisses
zwischen nationalem Patent und Biindelpatent. Die Erfassung des
Einheitspatents durch den Wortlaut des Art. 11 § 8 IntPatUbkG beruht
daher auf einer reinen Zufilligkeit. Ebenso ist das Einheitspatent von Art.

1710.3-31-326-2014

15] 22



®

"Deutsches

Patent- und Markenamt

Seite 4 von 10

139 EPU zum Zeitpunkt der Schaffung der Vorschrift nicht erfasst
gewesen.

3. Sinn und Zweck — teleologische Reduktion

Das Verbot der Doppelpatentierung ist in rechtstheoretischer Hinsicht vor
allem darin begriindet, dass das durch ein Patentrecht begriindende
Monopolrecht, der Vorteil fiir die im Interesse der Volkswirtschaft
erwiinschte Offenbarung der Erfindung sein soll, der fiir die gleiche
Erfindung nicht zweimal gewihrt werden kann (vgl. Tetzner, NJW 1963,
324, 325). Sinn und Zweck des Art. Il § 8 IntPatUbkG ist es, den
Konflikt der identischen = Schutzwirkung des (nationalisierten)
Biindelpatents, die exakt mit der eines identischen nationalen Patents
tibereinstimmt, zu 16sen und ein identisches doppeltes Monopolrecht zu
vermeiden. Dagegen handelt es sich bei dem Einheitspatent nicht um ein
identisches Recht, sondern um ein Recht mit gleicher Schutzwirkung in
den 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten. Das Einheitspatent hat damit eine
andere Rechtnatur und folgt z. T. eigenen materiell-rechtlichen
Regelungen. Diese Konstellation ist nicht vom Sinn und Zweck der
Regelung erfasst. Daher ist die Regelung des Art. 11 § 8 IntPatUbkG hier
teleologisch zu reduzieren.

4. Einheitspatent mit Biindelpatent nicht vergleichbar

Im Verhiltnis zwischen einem nationalen, d. h. vom DPMA erteilten
Patent, zu einem Biindelpatent, ist das Doppelschutzverbot zweckmifig,
da im Ergebnis zwet identische nationale Schutzrechte in Kraft sind und
beide Schutzrechtssysteme daher in Bezug auf die erteilten Patente
identisch oder zumindest sehr &dhnlich sind (Schutzumfang,
Rechtsdurchsetzung etc.). Anders stellt es sich im, Verhiltnis nationales
Patent und Einheitspatent dar.

a) Unterschiede in der Rechtsnatur

Dem Einheitspatent als europdisches Patent mit einheitlicher
Schutzwirkung, kommt als supranationales Recht eine andere
Rechtsnatur als einem Biindelpatent zu, das seine Wirkungen territorial
gebunden nur in den jeweiligen Vertragsstaaten entfaltet. Denn der
Schutzbereich des  Einheitspatents  erstreckt sich auf alle
Teilnehmerstaaten gleichzeitig. Das Einheitspatent kann daher auch nur
in Bezug auf das gesamte Territorium der Teilnehmerstaaten iibertragen,
fir nichtig erklart werden oder auslaufen (Art. 3 Abs. 2
EinheitspatentVO). Weiter sind fiir die Verwaltung des Einheitspatents
nicht mehr, wie beim derzeitigen Biindelpatent, die nationalen
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Patentdmter zustdndig, sondern das EPA als supranationale
Verwaltungsbehorde. Es gibt dariiber hinaus auch andere Gebiihren- und
Ubersetzungsregelungen sowie groe Unterschiede in Bezug auf die
Rechtsdurchsetzung.

b) Unterschiede in der Rechtsdurchsetzung

Weiter ist fir das FEinheitspatent ein eigenes System zur
Rechtsdurchsetzung  vorgesehen. Das Ubereinkommen iiber ein
Einheitliches Patentgericht umfasst ein Gericht erster Instanz, ein
Berufungsgericht und eine Kanzlei. Das Gericht erster Instanz besteht aus
einer Zentralkammer mit Sitz in Paris und zwei AuBenstellen in London
und Miinchen sowie mehreren 6rtlichen und regionalen Kammern in den
Vertragsstaaten. Das Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg
haben.

Mithin besteht beim Einheitspatent vor allem auch im Bereich der
Rechtsdurchsetzung ein  groBer Unterschied zum  derzeitigen
Biindelpatent, fiir das nur die nationalen Gerichte zustindig sind.

- Zustindigkeit

Die vorgesehene ,,Internationalitdt” bei der Zustidndigkeit in Bezug auf
die Rechtsdurchsetzung (z. B. Mboglichkeit der Verweisung von
Verletzungsklagen oder Widerklagen auf Nichtigkeit an die
Zentralkammer gemiB Art. 33 Abs. 2, 3 lit. b) des Ubereinkommens iiber
ein Einheitliches Patentgericht (EPG-Ubereinkommen)) durch das
Einheitliche Patentgericht, dessen Rechtsprechung und Qualititsmafistab
sich erst noch entwickeln muss, bedeutet eine gewisse Rechtsunsicherheit
und stellt daher fiir jede Patentstrategie einen Risikofaktor dar.
Schliellich muss der Patentinhaber die Auslegung und Interpretation der
relevanten Normen z.T. durch verschiedene ,,ausldndische/internationale*
Gerichte im Blick haben, die gleiche Voraussetzungen oder Prinzipien
ggf. unterschiedlich auslegen. Diesen Bedingungen wiren die
Patentinhaber bei Bestehen eines gesetzlichen Doppelschutzverbots
,ausgeliefert”.

- Sprachenregelung

Gleichzeitig stellt es ggf. ein Erschwernis fiir deutsche Patentinhaber dar,
wenn die Regelungen der . 6rtlichen.. Zustindigkeit des. Gerichts des
Verletzungsorts (gemiB Art. 33 Abs. 1 lit. a) des EPG-Ubereinkommens)
dazu fiihren, dass der Prozess nicht in deutscher oder englischer Sprache,
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sondern in der Gerichtssprache des Gerichts erster Instanz des
Verletzungsorts gefiihrt wird.

¢) Unterschiedliche Risiken

- Risiko des einheitlichen Rechtsverlusts

Aus der einheitlichen Schutzwirkung des Einheitspatents in den
Teilnehmerstaaten folgt, dass das Schutzrecht mit einer einzigen
Nichtigkeitsklage =~ vernichtet =~ werden  kann.  Besteht  ein
Doppelschutzverbot, ist keine Absicherung durch ein nationales Patent
mﬁglich. oo D b .'.‘y;,.'r‘ [ ‘.‘ . 3 A
- Ggf. leichterer Marktzugang fiir Wettbewerber

Dies diirfte insbesondere fiir auBlereuropdische Wettbewerber interessant
sein, die sich einen Marktzugang erkampfen wollen. Es ist fraglich,
inwieweit  ein  einheitliches  europaweites  Schutzrecht  die
Wettbewerbsbedingungen fiir européische Unternehmen im Vergleich zu
ihren iiberseeischen Wettbewerbern verbessert (so Teschemacher, Mitt.
2013, 153, 154). Denn steht einem Vorhaben nur noch ein einziges
Schutzrecht entgegen, erhoht dies die Risikobereitschaft, klageweise
gegen dieses Schutzrecht vorzugehen. Wenn dieses eine Patent wegfillt
(z. B. fiir nichtig erkldart wird), steht ihnen der nahezu gesamte
européische Markt frei.

d) Berechtigtes Interesse am Bestand des nationalen Schutzrechts
Das Einheitspatent unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht vom
Biindelpatent und fiihrt anders-als .das bisherige - Biindelpatent im
Ergebnis nicht zu einem ,zweiten“ nationalen Patent. Dahet hat der
Patentinhaber eines nationalen Patents gegeniiber einem Einheitspatent
hier ein berechtigtes Interesse an dessen Bestand.

S. Unterschiede in den Mitgliedstaaten

a) Keine einheitliche Regelung des Doppelschutzverbots auf
europiiischer Ebene

Die Regelung eines Doppelschutzverbots ist fiir das Verhiltnis
Einheitspatent und nationales Patent nur sinnvoll, wenn sie fiir alle
Teilnehmerstaaten in den Regelungen zum Einheitspatent festgeschrieben
wird, da nur dann eine einheitliche Losung garantiert ist. Der Gesetzgeber
hat im Patentbereich auf EU-Ebene keine einheitliche Regelung
beziiglich eines Doppelverwertungsverbots, anders als beispielsweise in
Art. 92 der EU-Sortenschutzverordnung, vorgesehen. Auch das EPU
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enthilt keine ausdriickliche Regelung zum Doppelschutzverbot. Art. 139
Abs. 3 EPU iberlasst die Frage, ob ein Doppelschutz von Patenten auf
nationaler und européischer Ebene méglich ist, dem nationalen Recht.
Einige EU-Mitgliedstaaten wie beispielsweise Dianemark, Schweden und
Osterreich haben einen Doppelschutz zugelassen, so dass ein
europdisches Patent (Biindelpatent) und nationales Patent nebeneinander
bestehen kann. Aus hiesiger Sicht erscheint im Zusammenhang mit dem
Einheitspatent ein Doppelschutzverbot nur sinnvoll, wenn es EU-weit
bzw. im Rahmen der Verstirkten Zusammenarbeit einheitlich geregelt
wird. Die EinheitspatentVO sieht jedoch anders als beispielsweise Art. 92
der EG-Sortenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 2100/94), wo das
Verbot des Doppelschutzes ausdriicklich geregelt und politisch gewollt
ist, keine Regelung zum Doppelschutzverbot vor.

Wihrend im Gemeinschaftspatentiibereinkommen von 1975 und 1989 in
Art. 75 GPU ein solches noch vorgesehen war, enthalten die aktuellen
Regelungen zum Einheitspatent keine solche Vorgabe, sondern
iiberlassen die Frage den Teilnehmerstaaten. Mithin spricht auch die
historisch genetische Auslegung der Regelungen zum Einheitspatent
dafiir, dass die Tendenz der Mitgliedstaaten dahin geht, von einem
Doppelschutzverbot abzusehen. Es muss angesichts des Verzichts auf
eine Regelung in der EinheitspatentVO sogar die Frage gestellt werden,
ob ein doppelter Rechtsbestand von den Teilnehmerstaaten ggf. bewusst
gewollt ist. TR Fl BRI NY S

b) Wettbewerbsnachteil fiir Deutschland als Innovationsstandort
Wiirde in Deutschland im Zusammenhang mit dem Einheitspatent ein
Doppelschutzverbot verankert, wihrend in anderen Teilnehmerstaaten
weiter die Absicherung von Schutzrechten durch ein nationales Patent
moglich bleibt, bestehen ungleiche Wettbewerbsbedingungen. Dies
wiirde zu Nachteilen fiir den Innovationsstandort Deutschland fiihren.
Die vollstindige Ablosung der bewihrten nationalen Patenttradition zu
Gunsten eines neuen europdischen Patentsystems wiirde vor allem fiir
KMUs, zT. sicher aber auch fiir GroBanmelder, einen groflen
Unsicherheitsfaktor bedeuten und sich ggf. auf Investitionen auswirken.

6. Koexistenz der Patentsysteme

Im  Markenbereich wird stets von einer Koexistenz von
Gemeinschaftsmarkensystem und nationalen Markensystemen
ausgegangen. Eine Gefahrdung der Integratlon des gemelnsamen Marktes
wird dadurch nicht angenommen. 7 -
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Auch im Patentbereich ist von einer Koexistenz des Einheitspatents und
der nationalen Patentsysteme auszugehen. Der Koexistenzgedanke ist
rechtlich in Erwigungsgrund 26 der Einheitspatentverordnung
ausdriicklich verankert: ,Diese Verordnung beriihrt nicht das Recht der
teilnehmenden Mitgliedstaaten, nationale Patente zu erteilen und sollte
das einzelstaatliche Patentrecht der teilnehmenden Mitgliedstaaten nicht
ersetzen®. ' I . ‘

Auch in sachlicher Hinsicht ist eine Koexistenz gerechtfertigt, denn es
besteht grofles Interesse, dass in Féllen des Bestehens einer deutschen
Voranmeldung, die Wirkung des nationalen Patentrechts nicht
automatisch entfillt, wenn ein paralleles Einheitspatent erteilt wird.
Insbesondere soll der Patentinhaber auch nach der Nichtigerkldrung des
Einheitspatents weiter die Moglichkeit haben, Verletzungsanspriiche aus
dem im nationalen Verfahren erteilten Patent geltend zu machen.

7. Weitere Bedenken gegen ein Doppelschutzverbot in inhaltlicher
Hinsicht (auch beziiglich des derzeitigen Biindelpatents)

Unabhangig davon, ob es sich bei dem europédischen Patent um ein
Einheitspatent oder ein Biindelpatent handelt, ist das Doppelschutzverbot,
wie es derzeit verankert ist, einer kritischen Wiirdigung zu unterziehen.
Hier erscheinen insbesondere folgende Problempunkte erwdhnenswert:

- Feststellung der Voraussetzungen flir den Wirkﬁngsverlust: Wann liegt
Identitit, wann ein hinreichender Uberschuss vor?

- Wer priift die Identitdt der Schutzrechte, d. h. ob gleiche oder dhnliche
Schutzrechte bestehen? Eine Priifung nur im Erteilungsverfahren scheint
verfriitht. Denn es gibt nach wie vor erkennbare Unterschiede zwischen
nationalem und europiischem Patent, auch wenn ein fortgeschrittenes
Harmonisierungsstadium erreicht ist.

- Trotz der Bestrebungen zur Rechtsvereinheitlichung bestehen weiter
erkennbare Unterschiede zwischen europédischem und nationalem Patent,
die sich sowohl im Hinblick auf deren Erteilung als auch spéter bei der
Rechtsdurchsetzung zeigen (vgl. ausfiihrlich Mes in GRUR 2001, 976).
Konkret zeigen sich die Unterschiede beispielsweise beziiglich der
Erfindungshéhe (1), der Patentierung der sog. zweiten medizinischen
Indikation (2), den an den DE}I@?G}‘““?}S{@%&W@{}?.'_ gestellten

......

Anforderungen (3). B R
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(1) Erfindungshéhe wird in Praxis des EPA tendenziell
grofiziigiger gehandhabt als beim BPatG (ausfiihrlich
Gruber/Schalimoser, Mitt 2012, 377/9).

(2) Beziiglich der zweiten medizinischen Indikation gibt es
Unterschiede: Nach dem BGH darf kein Patentanspruch gewihrt
werden, der auf die Verwendung eines Stoffes oder
Stoffgemisches zur therapeutischen Behandlung bei Mensch und
Tier gerichtet ist; beim EPA ist dagegen der sog. Swiss-Type-
Verwendungsanspruch zuléssig (Art. 52 IV EPU).

(3) Die Anforderungen an den Durchschnittsfachmann sind beim
EPA formaler als bei DPMA/BPatG: Beim EPA scheinen
Kenntnisse nur als gegeben angesehen zu werden, wenn es aus
entsprechendem  schriftlichem Material hervorgeht; nach
deutscher Praxis kann etwas von der Perspektive des Fachmanns
auch dann erfasst sein, wenn es keine schriftlichen Ausfiihrungen
hierfiir gibt.

C. Resumée:

Ein pauschaler Vorrang des Einheitspatents ist auf Grundlage der jetzigen
Regelungen nicht zu rechtfertigen. Ein endgiiltiger Verlust der
Wirkungen des national erteilten Schutzrechts bei parallelem Bestehen
eines Einheitspatents erscheint unangemessen. Der Koexistenzgedanke
ist  vielmehr ausdriicklich in  Erwidgungsgrund 26 der
Einheitspatentverordnung verankert. '

Co e G na fe D aane i lpainn
Dem Anmelder soliten daher bé:ide Optligonen, der Eihheitsbétentschutz
und der nationale Patentschutz, parallel zur Verfiigung stehen.
Unternehmen konnten so ihre Kernmirkte zusitzlich durch ein nationales
Patent absichern. ’

Weiterfiihrende Quellen:

-The Unitary Patent Package: Twelfe Reasons for Concern, Reto M.
Hilty; Thomas Jaeger; Matthias Lamping; Hanns Ullrich (Max Planck
Institute for Intellecutal Property and Competition Law); abrufbar:
http://www.ip.mpg.de/files/pdf2/MPI-IP_Twelve-Reasons 2012-10-

17.pdf
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-Coexistence of national patents, European patents and patents with
unitary effect, Mihaly Ficsor (Europdische Rechtsakademie Budapest);
abrufbar: http://rd.springer.com/article/10.1007/s12027-013-0294-

z#page-1
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