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1. Einleitung

An Enhanced European Patent
System

The aim of the reform is to offer
business an alternative by simplifying
the existing system and support a
cost effective route to patent
protection and dispute settlement.

The Preparatory Committee
www.unified-patent-court.org
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Vorteile des Einheitspatentsystems

Verhinderung der Zersplitterung in
Blindelpatent

Praktische Vorteile

» Effizienz bei Anmeldung auf Aufrechterhaltung
= Einheitliche Verwertung
» Effektiver Rechtsschutz

» Torpedoklagen?

=> Effizienter Rechtsschutz setzt voraus, dass miss-
brauchliche Prozesstaktiken abgestellt werden
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2. Doppelschutzverbot De lege lata

§8 Verbot des Doppelschutzes Doppelschutzverbot Art. Il § 8 IntPatUbkG
(1) Soweit der Gegenstand eines im

Verfahren nach dem Patentgesetz . . .

erteilten Patents eine Erfinc?ung ist, Nationales Patent wird erkungslos

fiir die demselben Erfinder oder

seinem Rechtsnachfolger mit » derselbe Erfinder bzw. Rechtsnachfolger
Wirkung fiir die Bundesrepublik ) i

Deutschland ein européisches = dieselbe Erfindung

Patent mit derselben Prioritat . .

erteilt worden ist, hat das Patent in = dieselbe Prioritat

g?fri?]éju?;a:\,?é 'Qaieerﬂrizgifsﬁ;be = sobald kein Einspruch mehr moglich ist

Patent schutzt, von dem Zeitpunkt an
keine Wirkung mehr,

Rechtfertigung: kein legitimes Interesse an inhaltlich
ubereinstimmenden Schutzrechten

=> Missbrauchspotential: Unterlaufen der Nichtigkeitsklage;
doppelte Verletzungsklage
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2. Doppelschutzverbot

Fur Doppelschutzverbot
Stellungnahme DAV
Stellungnahme MPI

Gegen Doppelschutzverbot

Stellungnahme GRUR
Stellungnahme BRAK
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Reformgesetz

Unterscheidung nach Art des Patents

» klassisches EP nach PatG, ZPO (Opt Out)
» EP mit ausschliel3licher Zustandigkeit EPG
» EPeW

Doppelschutzverbot ist endgultig;
Keine Auswirkung des Opt-Back-In, Art. 83 (4) EPGU

Rechtfertigung
= Praktischer Bedarf?

=> Aufwertung des nationalen Patentrechts
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3. Rechtshingigkeitssperre Art. 2 § 18 IntPatUbkG

Gesetzesbegrundung

»,ES wird vorgeschlagen, neben dem
Schutz einer Erfindung durch
européische Patente oder
européaische Patente mit einheitlicher
Wirkung einen zusétzlichen Schutz
durch nationale Patente zuzulassen.*
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§ 18 Doppelschutz und Einrede der doppelten Inanspruchnahme

(1) Eine Klage wegen Verletzung oder drohender Verletzung eines im
Verfahren nach dem Patentgesetz erteilten Patents ist unzulassig,

1. soweit Gegenstand des Patents eine Erfindung ist, fir die demselben
Erfinder oder seinem Rechtsnachfolger mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland ein europaisches Patent oder ein europaisches Patent mit
einheitlicher Wirkung mit derselben Prioritat erteilt worden ist, und

2. wenn ein Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht gegen dieselbe
Partei wegen Verletzung oder drohender Verletzung des europaischen Patents
oder des europaischen Patents mit einheitlicher Wirkung nach Nummer 1 durch
die gleiche Ausfuhrungsform rechtshangig ist oder das einheitliche
Patentgericht Gber ein solches Begehren eine rechtskraftige Entscheidung
getroffen hat und

3. sofern der Beklagte dies in dem ersten Termin nach Entstehung der
Einrede vor Beginn der miindlichen Verhandlung zur Hauptsache rugt.

(2) Erhebt der Beklagte eine Einrede nach Absatz 1, kann das Gericht
anordnen, dass die Verhandlung bis zur Erledigung des Verfahrens vor dem
Einheitlichen Patentgericht auszusetzen sei.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten entsprechend fur ergdnzende Schutzzertifikate.

(4) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht fur vorlaufige oder sichernde MalRnahmen.
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3. Rechtshingigkeit Art. 2 § 18 IntPatUbkG

4 Tatbestandsvoraussetzungen
Sperrwirkung setzt voraus

1. zwei Gerichte: EPG + deutsches Zivilgericht
2. denselben Streitgegenstand

3. Parteiidentitat

4. EPG muss fruher angerufen sein

Regelungsziel:

» Schutz vor doppelter Inanspruchnahme

=> Rechtsfolge: Abweisung oder Aussetzung als
derzeit unzulassig
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3. Rechtshangigkeit

Art. 29 EuGVO idF 2015

(1) Werden bei Gerichten
verschiedener Mitgliedstaaten
Klagen wegen desselben Anspruchs
zwischen denselben Parteien
anhangig gemacht, so setzt das
spater angerufene Gericht ... das
Verfahren von Amts wegen aus, bis
die Zustandigkeit des zuerst
angerufenen Gerichts feststeht.

(2) ...

(3) Sobald die Zustandigkeit des
zuerst angerufenen Gerichts
feststeht, erklart sich das spater
angerufene Gericht zugunsten
dieses Gerichts fur unzustandig.
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Art. 29 EuGVO Rechtshangigkeit

4 Tatbestandsvoraussetzungen
Sperrwirkung setzt voraus

1. zwei Gerichte verschiedener Mitgliedstaaten
2. denselben Anspruch / Streitgegenstand

3. Parteiidentitat

4. auslandisches Gericht muss friher angerufen sein

Regelungsziel:
» Schutz vor doppelter Inanspruchnahme
* Prozessokonomie

» Vermeidung widersprechender Entscheidungen
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3. Rechtshangigkeit Art. 109 UMVO

Vgl. auch Gleichzeitige und aufeinanderfolgende Klagen aus Unionsmarken und aus
Art 95 GGVO nationalen Marken
§ 42 Buch 1 Modellgesetz fiir GE (1) Werden Verletzungsklagen zwischen denselben Parteien wegen derselben

Handlungen bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten anhangig gemacht,
von denen das eine Gericht wegen Verletzung einer Unionsmarke und das andere
Gericht wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufen wird,

a) so hat sich das spater angerufene Gericht von Amts wegen zugunsten des
zuerst angerufenen Gerichts flr unzustandig zu erklaren, wenn die betreffenden
Marken identisch sind und fir identische Waren oder Dienstleistungen gelten. Das
Gericht, das sich flr unzustandig zu erklaren hatte, kann das Verfahren
aussetzen, wenn der Mangel der Zustandigkeit des anderen Gerichts geltend
gemacht wird;

(2) Das wegen Verletzung einer Unionsmarke angerufene Gericht weist die
Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein
rechtskréftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen nationalen Marke
fur identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(3) Das wegen Verletzung einer nationalen Marke angerufene Gericht weist die
Klage ab, falls wegen derselben Handlungen zwischen denselben Parteien ein
rechtskréftiges Urteil in der Sache aufgrund einer identischen Unionsmarke fur
identische Waren oder Dienstleistungen ergangen ist.

(4) Die Absatze 1, 2 und 3 gelten nicht flr einstweilige MaRnahmen einschliel3lich
solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind.
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3. Rechtshingigkeit Liicken in Art. 2 § 18 IntPatUbk?

Gesetzesbegriundung:

»Zusétzlich wird in einem neuen Was gllt wenn

Artikel I1'§ 18 IntPatUbkG-E die 1. die Verletzungsklage aus dem deutschen Schutzrecht
Einrede der doppelten

Inanspruchnahme eingefiihrt, um schon fortgeschritten ist (Rugeverlust)

eine doppelte Inanspruchnahme
einer beklagten Partei aus einem
nationalem Patent und einem
europaischen Schutztitel nach
Méglichkeit zu vermeiden.

sie nicht in Deutschland sondern im Ausland erhoben wird

eine negative Feststellungsklage anhangig ist?

=> Patentsachen sind Zivilprozesse.

=> Sie fallen in den Anwendungsbereich der EuGVO
= Regelungen Uber die internationale Zustandigkeit,
Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©
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4. Brexit Zusammenspiel mit EuZPR

Art. 31 EPGU - Internationale . . . . oo
Zustindigkeit | Internationale Zustindigkeit des EPGU
Die int ti le Zustandigkeit d . .

Gerichts wird im Einklang mit der = bestimmt sich nach EuGVO

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 oder

gegebenenfalls auf Grundlage des zum Kapitel ,Internationale Zustandigkeit® gehoren

Ubereinkommens ber die auch Art. 29 ff. EuGVO

gerichtliche Zustandigkeit und die

Anerkennung und Vollstreckung von =  Anwendbarkeit der Rechtshangigkeitsregel wird durch
Entscheidungen in Zivil- und L L

Handelssachen (Lugano- Sonderfalle in Art. 71¢c EuGVO bestatlgt

Ubereinkommen) bestimmit. . _
=  Auch EPG muss fruheres nationales Verfahren

beachten

=> Problem: Was qilt fiir Nicht-EU-Mitgliedstaaten?
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4. Brexit Justizstandort London
“Mit Ablauf der Ubergangsfrist fallen oge

die europdischen Re%htginstrumente Politische Fol gen

im Verhéltnis zum Vereinigten

Kobnigreicht fort. Da das europé&ische » Keine EPG-Zentralkammer
IPR und IZVR ganz lberwiegend auf

Verordnungen beruht, tritt diese = Bedeutungsverlust

Rechtsfolge automatisch ein! )
= EuGH-Rechtsprechung zuruckdrehen

“Brexit wird ftir den Justizstandort
London nachteilhaft sein”

Burkhard Hess, Rechtliche Folgen
IPrax 2016, 409, 410

= EuZPR Verordnungen treten auller Kraft
= Autonome Bestimmung der Rechtshangigkeit
= Keine Pflicht zur Beachtung auslandischer Verfahren

= Anerkennung & Vollstreckung nach autonomem Recht

Prof. Dr. Mary-Rose McGuire ©



UNIVERSITAT@OSNABRUCK

5. Zusammenfassung

Erwagungsgrund 17 GMVO

Es soll vermieden werden, dass sich
in Rechtsstreitigkeiten Uber
denselben Tatbestand zwischen
denselben Parteien voneinander
abweichende Gerichtsurteile aus
einer Gemeinschaftsmarke und aus
parallelen nationalen Marken
ergeben. Zu diesem Zweck soll,
sofern Klagen in demselben
Mitgliedstaat erhoben werden,
sich nach nationalem
Verfahrensrecht — das durch
diese Verordnung nicht beruihrt
wird — bestimmen, wie dies
erreicht wird; hingegen erscheinen,
sofern Klagen in verschiedenen
Mitgliedstaaten erhoben werden,
Bestimmungen angebracht, die sich
an den Vorschriften tber
Rechtshangigkeit und damit im
Zusammenhang stehenden
Verfahren der Verordnung (EG) Nr.
44/2001 orientieren.
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Das Verbot der doppelten Inanspruchnahme

Ergebnis in Thesen

1.

Parallele Schutzrechte durfen nicht zu parallelen Klagen
fUhren

Art. 109 UMVO und Art. 95 GGVO eignen sich als
Vorbild

Art. 2 § 18 IntPatUbk sollte in Ubereinstimmung mit Art.
29 EuGVO ausgelegt werden

Internationale Zustandigkeit (einschlief3lich
Rechtshangigkeit) beruht auch fiir EPGU auf EuGVO

Komplexe Regelung auf nationaler Ebene hatte durch
einheitliche Regel in EPVO vermieden werden konnen/
sollen.

=> Mobglicher Punkt fir Reform nach Inkrafttreten
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