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Beschlussempfehlung und Bericht
des Rechtsausschusses (6. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung
— Drucksache 16/11339 —

Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung und Modernisierung des Patentrechts

A. Problem

Das Gesetz zielt auf eine weitere Vereinfachung und Modernisierung des Patent-
gesetzes und anderer Gesetze im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes.

B. Losung

Annahme des Gesetzentwurfs, wodurch die Verfahren vor dem Patent- und Mar-
kenamt, dem Bundespatentgericht und dem Bundesgerichtshof in Patent- und
Markensachen vereinfacht, Verfahrensregelungen modernisiert und iiberfliis-
sige oder unzweckméBige Regelungen aufgehoben werden. Aullerdem werden
notwendige Regelungen zur Ausfithrung von Gemeinschaftsrecht im nationalen
Recht geschaffen.

Annahme des Gesetzentwurfs in geinderter Fassung mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen
FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN

C. Alternativen

Keine

D. Kosten
Wurden im Ausschuss nicht erortert.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschlieB3en,

den Gesetzentwurf auf Drucksache 16/11339 mit folgenden MaBigaben, im
Ubrigen unverdndert anzunehmen:

Artikel 1 wird wie folgt gedndert:
1. Nummer 15 wird gestrichen.

2. Die bisherige Nummer 16 wird Nummer 15 und die bisherige Nummer 17
wird Nummer 16.

Berlin, den 13. Mai 2009

Der Rechtsausschuss

Andreas Schmidt (Miilheim) Dr. Giinter Krings Dirk Manzewski

Vorsitzender Berichterstatter Berichterstatter
Sabine Leutheusser-Schnarrenberger Sevim Dagdelen
Berichterstatterin Berichterstatterin
Jerzy Montag

Berichterstatter
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Bericht der Abgeordneten Dr. Glinter Krings, Dirk Manzewski, Sabine Leutheusser-
Schnarrenberger, Sevim Dagdelen und Jerzy Montag

I. Uberweisung

Der Deutsche Bundestag hat die Vorlage auf Drucksache
16/11339 in seiner 200. Sitzung am 22. Januar 2009 beraten
und an den Rechtsausschuss zur federfiihrenden Beratung
sowie an den Ausschuss flir Wirtschaft und Technologie, den
Ausschuss fiir Arbeit und Soziales und den Ausschuss fiir
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschétzung zur Mit-
beratung iiberwiesen.

I1. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschiisse

Der Ausschuss fiir Wirtschaft und Technologie hat die
Vorlage auf Drucksache 16/11339 in seiner 93. Sitzung am
13. Mai 2009 beraten und empfichlt mit den Stimmen der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen
der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN die Annahme des Gesetzentwurfs.

Der Ausschuss fiir Arbeit und Soziales hat die Vorlage auf
Drucksache 16/11339 in seiner 125. Sitzung am 13. Mai
2009 beraten und empfiehlt mit den Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktion der
FDP bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Annahme des Gesetz-
entwurfs.

Der Ausschuss fiir Bildung, Forschung und Technikfol-
genabschitzung hat die Vorlage auf Drucksache 16/11339
in seiner 86. Sitzung am 13. Mai 2009 beraten und empfiehlt
mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD ge-
gen die Stimmen der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und
BUNDNIS 90/DIE GRUNEN die Annahme des Gesetz-
entwurfs.

III. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse
im federfiihrenden Ausschuss

Der Rechtsausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner
132. Sitzung am 25. Mérz 2009 sowie in seiner 141. Sitzung
am 13. Mai 2009 beraten und empfiehlt mit den Stimmen
der Fraktionen der CDU/CSU und SPD gegen die Stim-
men der Fraktionen FDP, DIE LINKE. und BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN dessen Annahme in der aus der Beschluss-
empfehlung ersichtlichen Fassung.

Die Fraktion der FDP erlduterte, der Gesetzentwurf fiihre
zu umfangreichen Anderungen im Patentverfahrensrecht,
die mit Blick auf bestimmte Praklusionsvorschriften jedoch
zu weitgehend seien. Wegen ihres technischen Charakters
unterschieden sich Patentanspriiche grundlegend von sons-
tigen zivilrechtlichen Anspriichen. Der Gesetzentwurf sei
deshalb anzupassen, um die Geltendmachung von gegen-
iiber dem erstinstanzlichen Verfahrensgegenstand geédnder-
ten Patentanspriichen bis zum Beginn des Berufungsverfah-
rens zu ermoglichen. Eine signifikante Verzogerung des
Berufungsverfahrens sei mit einer solchen Lockerung der
Préklusionsregeln nicht verbunden, da auch im Berufungs-
verfahren stets spezifisch technische Fragen zu kldren seien,
die ohnehin eine zeitintensive Beteiligung von Sachverstin-
digen notwendig machten.

Die Fraktion der FDP stellte daher folgenden Anderungs-
antrag:

1. Artikel 1 Nummer 7 § 83 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
»§ 83

(1) In dem Verfahren wegen Erklirung der Nichtigkeit
des Patents oder des ergdnzenden Schutzzertifikats weist
das Patentgericht die Parteien so friih wie moglich auf
Gesichtspunkte hin, die fiir die Entscheidung voraus-
sichtlich von besonderer Bedeutung sein werden oder der
Konzentration der Verhandlung auf die fiir die Entschei-
dung wesentlichen Fragen dienlich sind. § 139 der Zivil-
prozessordnung ist ergdnzend anzuwenden.

2. Artikel I Nummer 11 § 116 wird Absatz2 wie folgt
gefasst:

,,(2) Eine Klagednderung und im Verfahren wegen Er-
kldrung der Nichtigkeit des Patents oder des ergiinzen-
den Schutzzertifikats eine Verteidigung mit einer gedn-
derten Fassung des Patents sind nur zuldssig, wenn

1. der dieser Anderung zugrundeliegende Sachvortrag
und die entsprechenden Antrige vollstindig in der
Berufungsbegriindung oder der Erwiderung enthal-
ten sind und die gedinderten Antrige auf Tatsachen
gestiitzt werden konnen, die der Bundesgerichtshof
seiner Verhandlung und Entscheidung iiber die Beru-
fung nach § 117 zugrunde zu legen hat oder

2. wenn der Bundesgerichtshof die Antragsinderung fiir
sachgerecht hiilt.

Aus dem Sachvortrag muss eindeutig hervorgehen, aus
welchen Griinden beantragt wird, die angefochtene Ent-
scheidung aufzuheben, abzudndern oder zu bestdtigen.

Begriindung:
zu 1.

Durch den neuen ,, qualifizierten Hinweis* gem. § 83 soll
das Patentgericht den Parteien seine vorldufige Einschiit-
zung der Sach- und Rechtslage mitteilen. Zwar nimmt dieser
Hinweis das spdtere Urteil und dessen tragende Griinde
nicht zwingend vorweg. Er soll aber als verfahrensleitende
Mapnahme insofern verbindlich sein, als er den Spielraum
fiir spditeres Vorbringen der Parteien, auch in der Berufungs-
instanz definiert. Das gilt insbesondere auch fiir die Frage,
ob und in welchem Maf3e in der Berufungsinstanz eine Ver-
teidigung mit gednderten Antrdgen (§ 116) statthaft ist. Auf-
grund der Schliisselstellung, die § 83 hat, muss der qualifi-
zierte Hinweis zwingend sein und zwar auch dann, wenn
einzelne Gesichtspunkte (vermeintlich) offensichtlich er-
scheinen. Aus diesem Grunde wird § 83 Abs. 1 S. 2 ersatzlos
gestrichen.

zu 2.

Die Verteidigung mit gedndertem Antrag muss insbesondere
dem Patentinhaber auch in der Berufungsinstanz noch mog-
lich sein. In welchem Umfang das Patentgericht das Patent
aufrechterhdlt und in welcher Form eine Verteidigung in der



Drucksache 16/13099

_4-

Deutscher Bundestag — 16. Wahlperiode

Berufungsinstanz notwendig und erfolgversprechend ist,
weif3 der Beklagte hdufig erst mit dem erstinstanzlichen Ur-
teil. Daran dndert auch der kiinftig vom Patentgericht zu ge-
bende qualifizierte Hinweis (§ 83) nichts, denn dieser Hin-
weis vermag die tragenden Griinde des spiteren Urteils
nicht vorwegzunehmen. Wie und aufgrund welcher Erwd-
gungen das Patentgericht entscheiden wird, erfihrt der Be-
klagte daher nicht bereits aus dem Vorbescheid nach § 83,
sondern die genauen Beweggriinde des Gerichts fiir die Ver-
nichtung der Teilvernichtung des Patents ergeben sich erst
aus dem Urtelil.

Eine qualifizierte Reaktion auf das Urteil in Form gedinder-
ter Antrdge ist dem Beklagten daher nur in der Berufungs-
instanz moglich. Aus diesem Grunde muss es dem Patent-
inhaber méglich sein, auch in der Berufung nach Kenntnis
des erstinstanzlichen Urteils darauf zu reagieren und das an-
gegriffene Patent in unter Beriicksichtigung der Urteilsgriin-
de zu beschrinken. Andernfalls wiirde dem Patentinhaber
ein wesentliches Mittel der Verteidigung aus der Hand ge-
nommen. Der Patentinhaber miisste sdamtliche denkbaren
Ergebnisse der ersten Instanz vorwegnehmen und durch ent-
sprechende Hilfsantrége beriicksichtigen. Das ist unmadg-
lich.

Neuer Sachvortrag und gednderte Patentanspriiche miissen
spdtestens mit der Berufungsbegriindung bzw. der Beru-
fungserwiderung vollstindig vorgebracht werden. Damit
wird eine Verzégerung des Berufungsverfahrens durch spd-
ten Vortrag verhindert. Das Berufungsgericht kann nach
Eintritt der Priklusion gednderten Vortrag und gednderte
Antrdge zulassen, wenn es dies fiir sachgerecht hdlt. In die-
sem Fall findet § 117 keine Anwendung.

Der Anderungsantrag wurde mit den Stimmen der Fraktio-
nen der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Frak-
tionen FDP und BUNDNIS 90/DIE GRUNEN bei Stimm-
enthaltung der Fraktion DIE LINKE. abgelehnt.

Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD erklérten, sie un-
terstiitzten den Gesetzentwurf im Ergebnis vollumfanglich.
Die Angleichung an das ZPO-Verfahren ergebe Sinn. Die
von der Fraktion der FDP beantragten Anderungen beriick-
sichtigten hingegen die Unterschiede des Patentrechts zum
sonstigen Zivilrecht nicht hinreichend. Anders als im Zivil-
recht fiihrten insbesondere gednderte Antrage des Patentver-
teidigers im Berufungsverfahren zu einem vollig neuen Tat-
bestand, mit dem sich das Berufungsgericht dann zu
beschéftigen habe. Die Dauer von Patentrechtsstreitigkeiten
wiirde sich durch die Anderungsvorschlige der Fraktion der
FDP daher insgesamt erheblich verzogern. Im Ubrigen habe

Berlin, den 13. Mai 2009

Dr. Giinter Krings Dirk Manzewski
Berichterstatter Berichterstatter
Sevim Dagdelen Jerzy Montag
Berichterstatterin Berichterstatter

der Patentinhaber aufgrund der bereits bestehenden Hin-
weispflichten des erstinstanzlichen Gerichts ausreichend
Moglichkeiten, seine Antrdge noch vor einem Urteil in die-
ser Instanz anzupassen.

Die Fraktion BUNDNIS 90/DIE GRUNEN unterstrich,
dass Priklusionsvorschriften stets eine Verkiirzung prozes-
sualer Angriffs- oder Verteidigungsmittel der Verfahrensbe-
teiligten bedeuteten. Préklusionsvorschriften konnten daher
nur dann eingefiihrt werden, wenn sich das Interesse an der
damit bezweckten Verfahrensbeschleunigung in einer Ab-
wiagung gegen diese Verfahrensrechte durchzusetzen vermo-
ge. Dies sei aber im Gesetzentwurf nicht der Fall. Dessen
Priklusionsvorschriften fithrten in den von der Fraktion der
FDP geschilderten Konstellationen zu einer unbilligen Ver-
kiirzung der Verfahrensrechte. Die Fraktion BUNDNIS 90/
DIE GRUNEN erklérte, sie unterstiitze daher deren Ande-
rungsantrag und stimme dem Gesetzentwurf wegen dessen
Priklusionsregeln nicht zu.

IV. Zur Begriindung der Beschlussempfehlung

Im Folgenden werden lediglich die Anderungen begriindet,
die der Rechtsausschuss an dem Gesetzentwurf vorgenom-
men hat. Die Begriindung der unverdndert ibernommen
Teile ergeben sich aus dem Gesetzentwurf auf Drucksache
16/11339. Die Stellungnahme des Bundesrates ergibt sich
aus Anlage 3, die GegenduBlerung der Bundesregierung
hierauf aus Anlage 4 der Drucksache 16/11339.

Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nr. 15 — § 145 PatG)

Der Rechtsausschuss ist der Auffassung, dass § 145 PatG
nicht gestrichen werden soll. Die in dieser Vorschrift vorge-
sehene ,,Konzentrationsmaxime® soll bewirken, dass ein
Patentinhaber gegen eine vermeintliche Verletzungshand-
lung gleichzeitig mit allen nach seiner Ansicht verletzten
Patenten vorgeht. Das Regelungsziel, wegen der gleichen
Verletzungshandlung weitere Klagen zu vermeiden, er-
scheint vorrangig gegeniiber dem Risiko, dass die Antrige
und der Vortrag des Patentinhabers wegen der Konzentra-
tionsmaxime iiberfrachtet wird. Daraus folgende praktische
Probleme bei der Verfahrensfithrung konnen, wie bislang,
mit § 145 Abs. 1 ZPO geldst werden.

Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nr. 16 und 17)

Die Nummern riicken auf, um eine Leerstelle bei Nummer 15
zu vermeiden.

Sabine Leutheusser-Schnarrenberger
Berichterstatterin
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