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Stellunghahme des epi

Uber uns

Das Institut der beim Europaischen Patentamt zugelassen Vertreter (epi) ist die Berufsvertretung
aller European Patent Attorneys. Derzeit zahlt epi rund 12.800 Mitglieder aus allen 38
Vertragsstaaten des Europaischen Patentibereinkommens, die entweder freiberuflich oder in der
Industrie tatig sind. Am 21. Oktober 1977 grindete der Verwaltungsrat der Europaischen
Patentorganisation epi auf Grundlage des Europaischen Patentlibereinkommens sowie der
Vorschriften Uber die Errichtung eines Instituts der beim Europaischen Patentamt zugelassenen
Vertreter.

European Patent Attorneys sind in den durch das Europaische Patentibereinkommen
geschaffenen Verfahren vertretungsberechtigt (Art. 134(1) EPU), also insbesondere auch fiir das
europaische Einspruchsverfahren nach Art. 99 EPU. Fiir das epi ist damit zumindest der ,neue” §
81 Abs. 2 PatG gemal} Referentenentwurf (nachfolgend: § 81 Il PatG-RE) von — zumindest
mittelbar — groRer Relevanz. Nachfolgend werden wir daher unsere Stellungnahme auf den § 81 1
PatG-RE beschranken.

Zum § 81 Il PatG-RE

Eine weitere Harmonisierung des europaischen Patentrechtes erscheint dem epi erstrebenswert.
Insofern beflirwortet das epi eine Annaherung an die Praxis der Mehrheit der Mitgliedsstaaten des
EPU, eine Nichtigkeitsklage trotz anhangigen Einspruchsverfahrens zuzulassen. Dies kann auch
dazu beitragen, den zeitlichen Abstand zwischen Ublicherweise vorlaufig vollstreckbaren
Entscheidungen im Verletzungsverfahren und Entscheidungen tber die Giltigkeit des betreffenden
Patents in Deutschland zu reduzieren.

Die konkrete Ausgestaltung des 8 81 Il PatG-RE halt das epi jedoch fur problematisch. Neben
einigen Unklarheiten, die nicht das Europdaische Einspruchsverfahren betreffen (wie beispielsweise
die dem Wortlaut nach nicht geforderte - aber eventuell intendierte(?) - Identitat zwischen
Verletzungsbeklagten und Nichtigkeitsklager, oder auch die zumindest dem Wortlaut nach nicht
erforderliche ldentitat zwischen Nichtigkeitsklager und Einsprechenden), werden - zumindest dem
Wortlaut nach - von § 81 Il 2 PatG-RE auch Einspriiche vor dem Europdischen Patentamt gegen
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europdische Patente umfasst (wie auch vom gegenwartigen 8 81 Il PatG; vgl. BGH GRUR 05, 967
Strahlungssteuerung).

Auch wenn man wohl (jedenfalls in der deutschen Praxis) von einem Vorrang des EPU vor
nationalem Recht ausgehen darf, erscheint es uns problematisch, wenn hier eine Regelung
geschaffen werden soll, die im Widerspruch zu internationalem Recht zu sein scheint. Es kann sich
namlich nach dem EPU bei dem ,Einspruch” gemaR § 81 Il 2 PatG-RE nicht um einen Einspruch
vor dem Europaischen Patentamt gegen ein Europaisches Patent handeln. Im EPU ist nicht
vorgesehen, dass ein Einspruch unzulassig wird, wenn auf nationaler Ebene eine Nichtigkeitsklage
erhoben wird. Zumindest sollte daher aus der Sicht des epi klargestellt werden, dass es sich bei
dem ,Einspruch“ geméan § 81 Il 2 PatG-RE um einen ,Einspruch vor dem DPMA" handelt.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass sich die in 8 81 Il 2 PatG-RE vorgeschlagene Regelung
eindeutig nur auf vom DPMA erteilte Patente bezieht (bzw. dies entsprechend klargestellt wird), ist
diese Regelung aus Sicht des epi problematisch. Mit dieser Regelung wiirde namlich dann eine
Ungleichbehandlung zwischen national angemeldeten deutschen Patenten, die vom DPMA erteilt
werden (kurz DEs), und deutschen Patenten als Teil des européischen Biindelpatents (kurz: EP-
DEs), entstehen. Wahrend bei DEs (zumindest fir den Verletzungsbeklagten) eine sofortige
Nichtigkeitsklage mdglich ware, ware dies bei EP-DEs nicht der Fall. Sollte man davon ausgehen,
dass nur der 2. Halbsatz des § 81 Il 2 fir EP-DEs nicht anwendbar ware, wére dies ebenfalls eine
Ungleichbehandlung, da der Verletzungsbeklagte dann gegen ein EP-DE gleichzeitig ,doppelt*
vorgehen konnte (namlich vor dem EPA und parallel vor dem BPatG), diese Méglichkeit aber bei
einem DE nicht hatte. Eine derartige Ungleichbehandlung sieht das epi grundsétzlich und
insbesondere vor dem Hintergrund des Art. 2 Abs. 2 EPU kritisch.

Generell mdchten wir seitens des epi darauf hinweisen, dass widersprechende Entscheidungen
(beispielsweise vor nationalen Gerichten, einerseits, sowie der Einspruchsabteilung bzw.
Beschwerdekammer des Européischen Patentamtes, andererseits) aus vielen Mitgliedsstaaten
des EPU bekannt sind. Die damit verbundenen Probleme sind I6sbar. Insofern halt es das epi fiir
sinnvoll, auf den zweiten Halbsatz des § 81 Il 2 PatG-RE ganzlich zu verzichten. Im Ubrigen kann
auch die im Referentenentwurf vorgeschlagenen Regelung widersprechende Entscheidungen nicht
verhindern (beispielsweise wenn Einspruch durch eine dritte Partei erhoben ist, wobei wohl davon
auszugehen ist, dass deren Einspruch nicht durch die Nichtigkeitsklage des Verletzungsbeklagten
unzulassig werden soll).

Das epi schlagt daher folgende Formulierung fur § 81 Il 2 PatG vor:

.Insoweit eine Verletzungsklage erhoben worden ist, gilt dies nicht fiir einen Einspruch des
Beklagten®.
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Auch wére es aus Sicht des epi zumindest Uberlegenswert, den § 81 Abs. 2 vollstandig zu
streichen. Damit wiirde (wie in der Mehrheit der Mitgliedstaaten des EPU und wie auch vor dem
zukunftigen Einheitllichen Patentgericht, vgl. Art 32 (1) (2) (d) und (e) i.V.m. Art 33 (8) EPGU)
generell eine Nichtigkeitsklage parallel zu einem Einspruchsverfahren ermdglicht. Bei sich
widersprechenden Entscheidungen und damit nicht-einheitlichen ,Versionen“ des Patentes muss
dann eben eine ,Schnittmenge* bestimmt werden, die von beiden Versionen umfasst ist. Eine
solche Prufung ist zumindest dem Prinzip nach selbst in Deutschland bekannt, namlich wenn es
um das ,Verbot des Doppelschutzes” nach Art. 2 § 8 IntPatUG geht.

Wir bedanken uns fur die Méglichkeit der Stellungnahme und wiirden uns freuen, wenn wir
weiterhin mit lhnen Uber Fragen des Europaischen Patentsystems und seiner Anwendung in
Deutschland im Austausch bleiben kénnten.
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