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UnverhialtnismaBigkeit, Injunction Gap und

Geheimnisschutz im Prozess

Das Zweite Patentrechtsmodernisierungsgesetz im Uberblick

Der Bundestag hat in der Nacht zum 11.6.2021 das
Zweite Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung
des Patentrechts (2. PatMoG) beschlossen. Mittlerwei-
le wurde es verkiindet (BGBI. 2021 | 3490). Einige
Anderungen des PatG gelten bereits seit dem 18.8.
2021, andere treten erst zum 1.5.2022 in Kraft. Das
Gesetz erganzt § 139 | PatG um einen Einwand der
UnverhaltnismaRigkeit (§ 139 | 3 PatG), sieht vor, dass
der qualifizierte Hinweis durch das BPatG gem. § 83 |
PatG innerhalb von sechs Monaten ergehen und an
Verletzungsgerichte Ubermittelt werden soll, erklart
den prozessualen Geheimnisschutz gem. §§ 16ff.
GeschGehG in Patentstreitsachen und im Zwangs-
lizenzverfahren fiir entsprechend anwendbar (§ 145a
PatG) und nimmt eine Reihe kleinerer Nachjustierun-
gen im Patent-, Gebrauchsmuster- und Markenrecht
vor. Der folgende Beitrag stellt die wesentlichen Ande-
rungen im Uberblick dar und unterzieht sie einer ers-
ten kritischen Analyse.

. Hintergrund und wesentliche Inhalte der Re-
form

Wihrend das UrhG in letzter Zeit fast jahrlich gedndert?
und das Markenrecht 2016 auf EU-Ebene und in der
Folge 2019 auch in Deutschland reformiert wurde,? lag
die letzte grofere Revision des PatG durch das Erste
Gesetz zur Vereinfachung und Modernisierung des Pa-
tentrechts von 20093 mehr als zehn Jahre zuriick. Im
Laufe der Zeit war ein Paket mit zahlreichen kleinen,
routinemifligen Nachjustierungen ohnehin erforderlich
geworden. Aber auf der rechtspolitischen Agenda stan-
den auch einige weniger leicht zu meisternde Herausfor-
derungen.

Erstens hat sich der Gesetzgeber nach kontroverser
rechtspolitischer Diskussion entschlossen, § 139 I PatG
und entsprechen § 24 1 GebrMG um einen Einwand der
Unverhiltnismifigkeit zu ergdnzen, der bereits am 18.8.
2021 in Kraft getreten ist. Hier handelt es sich um die
wohl wichtigste, jedenfalls aber umstrittenste Anderung
des PatG, die daher im Mittelpunkt des folgenden Bei-
trags stehen soll (II).

Zweitens unternimmt das 2. PatMoG einen vorsichtigen
ersten Schritt zur Uberbriickung des ,,Injunction Gap*,
indem es vorsieht, dass ab dem 1.5.2022 der schon bisher
in § 83 I 1 PatG vorgesehene qualifizierte Hinweis des
BPatG iiber mafSgebliche Gesichtspunkte nunmehr inner-
halb von sechs Monaten ergehen und von Amts wegen
denjenigen Gerichten iibermittelt werden soll, vor denen
entsprechende Verletzungsverfahren anhingig sind (III).

Drittens fehlten im deutschen Recht lange spezielle Vor-
schriften iiber den Schutz von Geheimnissen in Verfahren
wegen Immaterialgiiterrechtsverletzung. Die allgemeinen
Vorschriften der ZPO und des GVG schiitzten berechtig-
te Geheimhaltungsinteressen beider Parteien nur liicken-
haft. Daher erklirt nunmehr § 145a PatG ab sofort das
in §§ 16ff. GeschGehG vorgesehene Verfahren zum
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Schutz von Geheimnissen im Prozess in Patentstreitsa-
chen und im Zwangslizenzverfahren fiir entsprechend
anwendbar (IV).

Neben diesen drei groflen und im vorliegenden Beitrag
ausfithrlich aufzugreifenden Anderungen finden sich im
2. PatMoG auch eine Reihe kleinerer Modifikationen,
die weitgehend klarstellender Natur und teilweise bereits
am 18.8.2021 in Kraft getreten sind. § 16a Il PatG wurde
um einen Verweis auf § 64 PatG erginzt, so dass nun-
mehr erginzende Schutzzertifikate auch auf Antrag des
Inhabers widerrufen werden koénnen. Die Veroffent-
lichungspflicht und das Akteneinsichtsrecht werden fiir
offensichtlich sittenwidrige Inhalte eingeschrinkt (§ 31
IIb PatG). Die von Amts wegen durchzufithrende Prii-
fung auf offensichtliche Mingel einer Patentanmeldung
wurde auf die Ausschlusstatbestinde der §§ 1a I, 2a I
PatG erstreckt (§ 42 II Nr. 3 PatG). Auflerdem ersetzt die
Reform durchweg die Bezeichnung ,,Patentamt“ durch
,Deutsches Patent- und Markenamt®.

Weitere Anderungen werden erst zum 1.5.2022 in Kraft
treten. Die an einer der Dienststellen des DPMA geltenden
Feiertage werden insgesamt fristverlingernd anerkannt
(§ 18a DPMAV mit erginzter Verordnungsermichtigung
in § 28 I PatG). Bei einer im Register vermerkten Rechts-
nachfolge ist fiir einen Wechsel der Beteiligten im Ein-
spruchs-, Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren
eine Zustimmung der {ibrigen Verfahrensbeteiligten nicht
mehr erforderlich (§ 30 II 3 PatG). Reicht der Anmelder
mehrere Zeichnungen ein, kann die Priifungsstelle als fiir
die Zusammenfassung erforderliche Zeichnung diejenige
aussuchen, die die Erfindung am deutlichsten kennzeich-
net (§ 36 III 3 PatG). § 46 I PatG wird durch einen Ver-
weis auf § 128a ZPO erginzt, womit eine gesetzliche
Grundlage fiir die Teilnahme an Online-Verhandlungen
vor dem DPMA geschaffen wird. Die Neufassung des § 61
PatG erwihnt ausdriicklich verschiedene Konstellationen
des Einspruchsverfahrens. Der Erfinder ist mit Namen
und Ortsangabe zu benennen, die Nennung kann aber
ginzlich oder hinsichtlich der Ortsangabe auf Antrag des
Erfinders aus datenschutzrechtlichen Griinden unterblei-
ben (§ 63 I PatG). Die Fristen fiir die Einleitung der na-
tionalen Phase in Art. III § 4 IntPatUbkG werden im An-
schluss an die Praxis in wichtigen ausldndischen Rechts-
ordnungen teilweise verldngert. Auflerdem werden kleine-
re Anderungen im GebrMG, im PatKostG, im MarkenG,
im HalbleiterschutzG, im DesignG und in einigen Verord-
nungen vorgenommen.

Il. Der Einwand der UnverhiltnismaRigkeit
(§ 13913-5 PatG)

1. Hintergrund und Wortlaut

Nach bisherigem Recht 16ste jede Patentverletzung auto-
matisch einen Unterlassungsanspruch aus, sofern Wie-
derholungs- oder Erstbegehungsgefahr vorlag. Dem-
gegeniiber wurde sowohl in Teilen der Wirtschaft® als
auch in der Literatur® darauf hingewiesen, dass die Ge-
wahrung eines Unterlassungsanspruchs im Finzelfall zu
unverhiltnismifligen Ergebnissen fithren kann. Der
BGH erkannte in seinem Urteil ,,Wirmetauscher® an,
dass auch im bisherigen Patentrecht eine Aufbrauchfrist
gewihrt werden konnte, wenn auch nur unter strengen
Voraussetzungen.® In der folgenden, sehr kontrovers ge-
fuhrten rechtspolitischen Diskussion war man sich im
Anschluss an dieses Urteil zwar im Wesentlichen einig,
dass eine Verhiltnismafigkeitspriifung bereits im gelten-
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den Recht méglich sei,” doch wurden die Notwendigkeit
und der Sinn einer gesetzlichen Regelung vielfach ver-
neint.8 Die Befiirworter einer Erginzung des § 139 1
PatG? verwiesen darauf, dass das Korrektiv der Unver-
hiltnismaQigkeit in der instanzgerichtlichen Rechtspre-
chung bislang praktisch keine Rolle gespielt habe® und
dass diese restriktive Praxis nicht zuletzt wegen des uni-
onsrechtlichen Verhiltnismafigkeitsgrundsatzes proble-
matisch sei.** Beispielsweise erachtete der englische High
Court eine Beschrankung der patentrechtlichen Unterlas-
sungsanordnung in einem Fall wegen Art. 3 II Durchset-
zungsRL fiir zwingend,*2 wihrend im deutschen Parallel-
verfahren das LG Diisseldorf3® der Kligerin den Unter-
lassungsanspruch zusprach, ohne auf das Unionsrecht
einzugehen.

Nach umfassender Anhérung der beteiligten Kreise nahm
der Gesetzgeber einen VerhiltnismifSigkeitsvorbehalt in
den Wortlaut des § 139 I PatG auf. Die Formulierungen
dnderten sich im Laufe des Novellierungsprozesses mehr-
fach. Die nun an den bisherigen § 139 I 2 PatG an-
gehidngten S. 3 bis 5 entsprechen der Beschlussempfeh-
lung des Ausschusses fiir Recht und Verbraucherschutz4
und lauten:

»Der Anspruch ist ausgeschlossen, soweit die Inanspruch-
nahme aufgrund der besonderen Umstinde des Einzelfalls
und der Gebote von Treu und Glauben fiir den Verletzer
oder Dritte zu einer unverhiltnismifigen, durch das Aus-
schliefSlichkeitsrecht nicht gerechtfertigten Hirte fithren
wiirde. In diesem Fall ist dem Verletzten ein angemessener
Ausgleich in Geld zu gewihren. Der Schadensersatz-
anspruch nach Absatz 2 bleibt hiervon unberiihrt.“

2. Tatbestand (§ 139 I 3 PatG)

Anders als die Einrede der UnverhiltnismifSigkeit in
§ 275 I BGB ist § 139 I 3 PatG, ebenso wie der parallele
Einwand in § 9 GeschGehG,** als von Amts wegen zu
berticksichtigende Einwendung ausgestaltet.26 Allerdings
sind die praktischen Unterschiede gering, denn die An-

4 Vgl. nur die Stellungnahme des Verbands der Automobilindustrie zur
offentlichen Anhérung des Ausschusses fiir Recht und Verbraucher-
schutz am 24.2.2021, abrufbar unter https://www.bundestag.de/resour-
ce/blob/823678/7729¢f96835943b4323db11a0£5b2618/stellungnahme-
scheel_vda-data.pdf (zuletzt aufgerufen am 7.9.2021).
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ZGE 2019, 257.
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(883).

11 Zur anspruchsbeschrinkenden Wirkung von Art. 3 II Durchset-
zungsRL s. EnGH GRUR 2011, 1025 Rn. 139 ff. - L’Oréal/eBay; Ohly
GRUR 2021, 304 (30S5) einerseits, Stierle Das nicht-praktizierte Patent,
2018, 302 ff. andererseits.

12 EWHC Edwards Lifesciences LLC v. Boston Scientific Scimed Inc
& Ors [2018] EWHC 1256 (Pat).

13 LG Diisseldorf Urt. v. 9.3.2017 — 4a O 137/15, GRUR-RS 2017,
104657 Rn. 127 ff. - Herzklappen.
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15 Zur Rechtsnatur des § 9 GeschGehG Obly in Harte-Bavendamm/
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688 (690f.).
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