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l.
Vorschlag des Prasidenten des BGH

Der Prasident des Bundesgerichtshofs hat die gesetzliche Einfuhrung der Mdglichkeit
der Erhebung des Nichtigkeitseinwands im Patentverletzungsprozess vorgeschlagen.
Grund fur den Vorschlag sind die standig wachsende Zahl der Eingadnge von
Berufungen im Nichtigkeitsverfahren und der sich daraus ergebende Stau, der
inzwischen mehr als funf Jahre betragt. Als Alternativen werden erdrtert: Die
Beschréankung der Zustandigkeit des Bundesgerichtshof auf eine Rechtskontrolle
(Revision statt Berufung), ein Vorschlag, der die in der Vergangenheit von den
beteiligten Kreisen abgelehnt worden ist, und eine deutliche Vermehrung der im
Nichtigkeitsverfahren tatigen Richter am Bundesgerichtshofs, was nur im Rahmen
eines weiteren Patentsenats moéglich ware. Die Zulassung des Nichtigkeitseinwands
ohne gesetzliche Anderung wird als nur theoretisch mdglich, im Hinblick auf die lang

dauernde Praxis aber als nicht praktikabel abgelehnt.

Stellungnahme

Die Belastung des Bundesgerichtshofs in Nichtigkeitsverfahren hat unbestreitbar ein
Ausmal} erreicht, das nicht weiter hinnehmbar ist. Die Zahl der Neu-Eingéange liegt in
den letzten 7 Jahren durchschnittlich bei 60, die Erledigungszahlen (durch Urteil) liegen
bei 25. Die Zahl der unerledigten Verfahren ist von 1968 (101) bis 2006 (174)
kontinuierlich angestiegen. Mit jedem Jahr erhoht sich der Rickstau beim

Bundesgerichtshof also um mehr als eine Jahresleistung.

Von den drei in Betracht kommenden AbhilfemaRnahmen (Zulassung des
Nichtigkeitseinwands im Verletzungsverfahren; Umwandlung des Berufungsverfahrens
in ein Revisionsverfahren; Schaffung eines weiteren Nichtigkeitssenats) scheidet die
dritte MaRnahme (Einfihrung eines weiteren Nichtigkeitssenats) von vornherein aus.
Deutschland arbeitet mit anderen européischen Staaten an der Schaffung eines
European Patent Litigation Agreement (EPLA), das fir européische Patente (die einen
Anteil von etwa 70 % der Nichtigkeitsverfahren beim Bundesgerichtshof ausmachen)
regionale Kammern und ein zentrales Berufungsgericht vorsieht. Die EPLA-Gerichte
werden sowohl fUr Verletzungsverfahren als auch fir den Nichtigkeitseinwand, die

Nichtigkeitswiderklage und isolierte Nichtigkeitsklagen zustandig sein. Mit dem



Inkrafttreten des Abkommens entfiele daher die Zustandigkeit sowohl des
Bundespatentgerichts als auch des Bundesgerichtshofs flr Nichtigkeitsverfahren
betreffend europdische Patente. Es erscheint nicht sachgerecht, die Zahl der BGH-
Richter (und BGH-Senate) zu einem Zeitpunkt zu vermehren, in dem nach wie vor
begrindete Hoffnung auf das Zustandekommen von EPLA besteht. Hinzu kommen die
zu erwartenden Abstimmungsprobleme zwischen zwei Nichtigkeitssenaten und die

Schwierigkeiten, weitere BGH-Richter im Bereich des Patentrechts zu gewinnen.

Die gesetzliche Zulassung des Nichtigkeitseinwands im Verletzungsverfahren ware,
wie der Prasident des Bundesgerichtshofs (S. 10) zutreffend ausfuihrt, theoretisch auch
ohne ausdriickliche gesetzliche Zulassung moéglich. Das bisher fur die Nichtzulassung
des Nichtigkeitseinwands vorgebrachte Argument des Respekts vor der
Verwaltungsentscheidung des Deutschen Patentamts erweist sich, jedenfalls fir
europdische Patente, als nicht durchgreifend. Die grof3e Mehrzahl der Gerichte der
anderen Mitgliedstaaten des Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) sehen sich
nicht daran gehindert, die Schutzfahigkeit des Patents im Rahmen eines
Verletzungsverfahrens in vollem Umfang nachzuprifen. Die Gerichte der anderen
Mitgliedstaaten lassen nicht nur den Nichtigkeitseinwand zu, sondern auch die
Nichtigkeits-Widerklage und die isolierte Nichtigkeitsklage.

Auch das innerdeutsche Argument der "Aufgabenverteilung" zwischen dem
Bundespatentgericht einerseits und den Verletzungsgerichten andererseits spricht
nicht gegen die Zulassung des Nichtigkeitseinwands, da die Wirkung eines
erfolgreichen Nichtigkeitseinwands nur darin besteht, dass der Klager seine Anspriiche
aus dem Patent gegen einen bestimmten Beklagten nicht durchsetzen kann (Wirkung

inter partes). Der Bestand des Patents bleibt hiervon unberihrt.

Dass der Gesetzgeber bei der Zulassung des Lodschungseinwands im
Gebrauchsmusterrecht nicht auch eine entsprechende Anderung des Patentrechts
vorgenommen hat, ist ebenfalls kein Argument gegen die Zulassung des
Nichtigkeitseinwands ohne gesetzliche Regelung. Immerhin reagieren die
Verletzungsgerichte auf einen Nichtigkeitseinwand (bei anhangigem
Nichtigkeitsverfahren) durch Aussetzung. Sie prifen daher (wenn auch in
eingeschranktem Umfang) die wahrscheinliche Begrindetheit der Nichtigkeitsklage.
Sie bezeichnen den Nichtigkeitseinwand nicht als schlechthin unbeachtlich.



Gleichwohl erscheinen sowohl die Zulassung des Nichtigkeitseinwands durch die
Rechtsprechung als auch eine gesetzliche Regelung der Zulassung des
Nichtigkeitseinwands im gegenwartigen Zeitpunkt als verfriht. Eine solche MaRnahme
sollte erst in Angriff genommen werden, wenn das Inkrafttreten von EPLA unmittelbar
bevorsteht. Der Grund hierfir liegt darin, dass die Zulassung des Nichtigkeitseinwands
mit einem erheblichen Ausbau der Verletzungsgerichte verbunden sein muisste. Die in
Deutschland flihrenden Verletzungsgerichte (Dusseldorf, Mannheim, Minchen)
kébnnten mit ihrer jetzigen Besetzung die Doppelaufgabe der Prifung der
Verletzungsfrage nicht bewaltigen. Es waren personelle Aufbauarbeiten zu leisten, die
erfahrungsgeman erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Sollten die nationalen Gerichte
im Rahmen von EPLA die Aufgabe der ersten Instanz Gibernehmen (als Kammern der

EPLA-Gerichtsbarkeit) mussten sie entsprechend umgestaltet werden.

In diesem Zeitpunkt wéare dann auch fir nationale Patente der Nichtigkeitseinwand, die
Nichtigkeitswiderklage und die isolierte Nichtigkeitsklage vor den Verletzungsgerichten
zuzulassen, weil ein unterschiedliches Regime fir europdische Patente einerseits und

nationale Patent andererseits nicht zweckmafiig erscheint.

Jedenfalls wenn sich der Stau der Nichtigkeitsverfahren beim Bundesgerichtshof mit
anderen MalRnahmen beseitigen IaRt, sollte die Entscheidung Uber die Zulassung des
Nichtigkeitseinwands, der Nichtigkeitswiderklage und der isolierten Nichtigkeitsklage

vor dem Verletzungsgericht erst im Zusammenhang mit EPLA getroffen werden.

Damit verbleibt als einzige gegenwartig in Betracht kommende Malinahme die
Anderung des Nichtigkeitsverfahrens vor dem Bundesgerichtshof in Richtung auf eine

Reduzierung des mit diesen Verfahren beim BGH verbundenen Aufwands.

a) UnzweckmaBig ist es, diese Debatte unter den Schlagworten
"Berufungsverfahren” und "Revisionsverfahren"” zu filhren. Die Skala zwischen
einer vollen zweiten Tatsacheninstanz und einer reinen Rechtskontrolle ist
groRBer, als es diese Schlagworte nahe legen. Im Sinne einer kontinuierlichen
Rechtsentwicklung erscheint es vorzugswirdig, ausgehend von dem
gegenwartigen Berufungsverfahren beim Bundesgerichtshof eine Ldsung zu
finden, die eine hinreichende Kontrolle der erstinstanzlichen Entscheidungen des
Bundespatentgerichts sicherstellt, einen unnétigen Aufwand jedoch vermeidet.



b)

d)

Eine vollstédndige Tatsachenkontrolle durch das sonst nur in Revisionssachen
tatige oberste Bundesgericht (Bundesgerichtshof) hat, wie in Erinnerung zu rufen
ist, historische Griinde. Nichtigkeitsverfahren begannen ab 1877 vor einer
besonderen Abteilung des Patentamts, also durch eine Verwaltungsbehdrde.
Eine gerichtliche Kontrolle (erst durch das Reichs-Oberhandelsgericht, spater
durch das Reichsgericht) setzte daher eine vollstdndige Tatsachen- und
Rechtsprifung voraus. Mit der Ausgliederung der Nichtigkeitsabteilung des
Patentamts in das Bundespatentgericht ist eine vollstandige gerichtliche
Uberprufung (Tatsachenfragen und Rechtsfragen) jedoch sichergestellt. Damit
entfallt die aus dem Gebot der gerichtlichen Kontrolle von
Verwaltungsentscheidungen  folgende notwendige  Zustandigkeit  des
Bundesgerichtshofs auch fiir die Uberpriifung von Tatsachenfragen. Deswegen
besteht ein  verfassungsrechtlicher Zwang zur Beibehaltung des

Berufungsverfahrens nicht.

Auf der anderen Seite werden fiir die Beibehaltung eines (wenn auch gestrafften)
Berufungsverfahrens angefihrt: Die Parallele zum Verletzungsverfahren, in dem
die Verletzungsfrage in zwei Tatsacheninstanzen gepriuft wird; die
Schwierigkeiten einer Recherche auf entgegenstehendes Material auf der Seite
des Beklagten im Verletzungsverfahren; die Zlgigkeit der erstinstanzlichen

Sachbehandlung.

Die gegenwartige Handhabung des Berufungsverfahrens im
Nichtigkeitsverfahren vor dem BGH ist durch folgende Umsténde belastet: (1)
Der Patentsenat des BGH ernennt in fast allen Fallen einen Sachverstandigen.
Die Auswahl und die Bestellung des Sachverstandigen sowie die Erstattung des
Gutachtens nimmt erhebliche Zeit in Anspruch. (2) Der Sachverstandige wird im
Rahmen einer ausfuhrlichen muindlichen Verhandlung gehort und vom
Patentsenat sowie von den Parteivertretern befragt. Mehr als eine
Nichtigkeitsverhandlung je Verhandlungstag ist daher praktisch nicht mdglich. (3)
Eine Zurickweisung wegen verspateten Vorbringens ist gegenwartig, ausgehend
von der gesetzlichen Grundlage, nicht mdoglich. Die verspatete Stellung von
Hilfsantragen kann ebenfalls nicht zurtickgewiesen werden und fihrt zu einer

erheblichen Mehrbelastung.

Eine Neuregelung des Berufungsverfahrens muss die Tatsache bericksichtigen,

dass das Nichtigkeitsverfahren nicht nur dem bilateralen Interesse des



Patentinhabers und des Nichtigkeitsklagers dient, sondern zugleich im Interesse
der Allgemeinheit klaren soll, ob das Patent Bestand haben soll oder nicht. Aus
diesen Grinden trifft der Bundesgerichtshof nach § 115 PatG nach freiem
Ermessen die zur Aufklarung der Sache erforderlichen Verfigungen, wobei er an
das Vorbringen und die Beweisantrage der Parteien nicht gebunden ist. Aus dem
gleichen Grund kann nach § 117 Abs. 2 PatG der Bundesgerichtshof auch
Tatsachen und Beweise berlcksichtigen, mit denen Parteien ausgeschlossen
sind. Andererseits kdnnen nach § 118 Abs. 1 PatG von einer Partei behauptete
Tatsachen flir erwiesen angenommen werden, Uber welche die Gegenpartei sich

nicht erklart hat.

Betrachtet man die Entwicklung des Nichtigkeitsverfahrens, so ist die
Eigeninitiative  sowohl des Bundespatentgerichts als  auch des
Bundesgerichtshofs zur Klarung der Bestandskraft von Patenten im
Allgemeininteresse so weit hinter der Malfigeblichkeit des Parteivortrags
zurlckgetreten, dass die Verfahrensregeln wesentlich stéarker als bisher den
zivilprozessualen Regen fur privatrechtliche Konflikte zwischen den Parteien
angeglichen werden konnen. Dies entspricht auch der Praxis der Gerichte
anderer EPU-Mitgliedstaaten, die im Rahmen von zivilprozessualen Streitigkeiten

(Uber die Verletzungsklage) tUber die Gultigkeit des Patents entscheiden.

Die unten (Il. 5. g)) vorgeschlagene Ausgestaltung des Verfahrens schon in der
ersten Instanz (vor dem Bundespatentgericht) rechtfertigt es, neue Angriffs- oder
Verteidigungsmittel in Anlehnung an die zivilprozessualen Regeln des § 531 Abs.
2 nur noch dann zuzulassen, wenn der Gesichtspunkt vom Bundespatentgericht
erkennbar Ubersehen oder fur unerheblich gehalten worden ist, infolge eines
Verfahrensmangels im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht worden ist, oder
im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht ist ohne dass dies auf einer

Nachlassigkeit der Partei beruht.

Auch die Einfuihrung einer Bindung an die Berufungsantrage (8 528 ZPO) sollte
gepruft werden, jedoch mit der Mal3gabe, dass nach Vorliegen des
Sachverstandigengutachtens die Einreichung einer begrenzten Zahl von
Hilfsantrage moglich bleiben muss, wofir jedoch eine Frist (Vorschlag: 4 Wochen
nach Vorliegen des Sachverstandigengutachtens) vorgesehen werden sollte.



)

Eine Verringerung der Zahl der Félle, in denen der Bundesgerichtshof einen
Sachverstandigen bestellt, setzt eine Veranderung des tatséachlich gehandhabten
Verfahrens vor dem Bundespatentgericht voraus: Die Parteien sollten sich kinftig
bei der Darlegung des Patents und seiner technischen Hintergrinde sowie des
mit der Nichtigkeitsklage geltend gemachten Materials nicht auf Darlegungen
beschranken, die fir die technischen Richter des Bundespatentgerichts
ausreichend sein moégen. Da den Senaten des Bundespatentgerichts auch zwei
Juristen angehoéren (der Vorsitzende und ein Beisitzer), muss von den Parteien
gefordert werden, den technischen Sachverhalt in einer Weise aufzubereiten, die
far Juristen verstandlich ist. Es kann nicht hingenommen werden, dass solche
Darlegungen erst in der Berufungsinstanz vor dem Bundesgerichtshof
"nachgeholt” werden. Die Parteien sind auch aus den Verletzungsverfahren
gewohnt, den dort allein als Richter tatigen Juristen die technischen Fragen so zu
erlautern, dass moglichst ohne sachverstandige Hilfe entschieden werden kann.
Das Bundespatentgericht seinerseits sollte bei der Abfassung seiner Urteile die
jeweiligen technischen Fragen so erlautern, dass der Bundesgerichtshof
grundsatzlich ohne technische Hilfe in der Lage ist, Uber die Bestandskraft des

Patents zu entscheiden.

Fur den Gesetzgeber bliebe bei diesem Ansatz die Aufgabe, die Regeln des

Zivilprozesses Uber das Berufungsverfahren in zweckmalRiger Weise auf das Verfahren

vor dem Bundesgerichtshof in Patentnichtigkeitsverfahren fir anwendbar zu erklaren.

Ein solches Konzept sollte in enger Abstimmung mit dem Patentsenat des

Bundesgerichtshofs und dem Bundespatentgericht erarbeitet werden.
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