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Vorwort

,Entschlossen, den mit der Griindung der Europdischen Gemeinschaften eingelei-
teten Prozess der europdischen Integration auf eine neue Stufe zu heben,

(...)
In dem Wunsch, die Solidaritdt zwischen [den] (...) Volkern unter Achtung ihrer
Geschichte, ihrer Kultur und ihrer Traditionen zu stiarken®.

Prdambel EUV

Die Europdisierung des Patentrechts wird seit iiber 60 Jahren verfolgt,
zuletzt in Gestalt der européischen Patentreform. Mit ihr sollen ein einheit-
licher patentrechtlicher Schutztitel sowie eine einheitliche europédische Pa-
tentgerichtsbarkeit geschaffen werden. Anlésslich der europédischen Patent-
reform wurde u.a. das Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften
erarbeitet.

Diese Arbeit widmet sich der Darstellung und der wissenschaftlichen Un-
tersuchung des genannten Gesetzes im Kontext der europdischen Patentre-
form, insbesondere der Einfithrung des Doppelschutzes sowie der Einrede
der doppelten Inanspruchnahme, die den Doppelschutz beschrinkt. Sie wurde
von der Juristischen Fakultit der Heinrich-Heine-Universitdt Diisseldorf im
Wintersemester 2019/2020 als Dissertation angenommen. Die miindliche
Priifung fand am 26. Juni 2020 statt. Das Manuskript wurde fiir die Druckle-
gung aktualisiert und befindet sich im Wesentlichen auf dem Stand von De-
zember 2020. Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 23. Juni
2021, 2 BvR 2216/20, 2 BvR 2217/20, der den Weg fiir die europédische Pa-
tentreform frei macht, konnte leider nicht mehr gewiirdigt werden.

Meinem akademischen Lehrer und Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Jan
Busche, danke ich herzlich fiir die vielfdltige Unterstiitzung an seinem Lehr-
stuhl fiir Biirgerliches Recht und Gewerblichen Rechtsschutz und in der Ju-
ristischen Fakultdt der Heinrich-Heine-Universitit Diisseldorf. Insbesondere
danke ich ihm fiir wertvolle Anregungen wihrend der Erstellung dieser Ar-
beit und seinen steten Zuspruch. Frau Prof. Dr. Katharina Lugani danke ich
sehr fir die ziigige Erstellung des Zweitgutachtens. Dem Verlag Duncker &
Humblot danke ich fiir die Aufnahme dieser Arbeit in die Reihe ,,Beitrige
zum Europédischen Wirtschaftsrecht*.

Die Anregung zur Erstellung dieser wissenschaftlichen Untersuchung habe
ich wiahrend meiner Tétigkeit als abgeordnete Richterin am Bundesministe-
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rium der Justiz und fiir Verbraucherschutz in Berlin erhalten. Wéhrend dieser
Zeit hatte ich die Gelegenheit, an den Arbeiten zur Errichtung der Einheit-
lichen Patentgerichtsbarkeit mitzuwirken und insbesondere den Entwurf des
Gesetzes zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der euro-
piischen Patentreform zu erarbeiten. Fiir die vielféltige Unterstiitzung, und
zwar nicht nur in Berlin, sondern auch auf européischer Ebene, sowie seinen
steten Zuspruch danke ich in besonderer Weise Herrn Ministerialrat Johannes
Karcher. Fiir die Moglichkeit, Spezifika des Patentrechts sowie vor allem das
internationale Patentrecht in der Praxis kennenzulernen, danke ich Frau Mi-
nisterialrdtin Dr. Irene Pakuscher.

Die europiische Patentreform ist eingebettet in das rechtliche und institu-
tionelle Gefiige der Europdischen Union. Dem Gerichtshof der Europidischen
Union danke ich fiir die Moglichkeit der Nutzung seiner Datenbanken zwecks
Vorbereitung meiner Disputation und Aktualisierung dieser Arbeit. Mein
Dank gilt vor allem Herrn Generalanwalt Henrik Saugmandsgaard Qe, der
mir Uiberhaupt erméglicht hat, den Gerichtshof und seine Tétigkeit kennenzu-
lernen. Mein Dank gilt zudem Herrn Chef d’Unité, Direction de la Recherche
et Documentation, Pedro Cabral.

Ich danke ferner der Studienstiftung des deutschen Volkes fiir die Forde-
rung wihrend des Studiums und danach. In die Danksagung einschlieen
mochte ich Frau Prasidentin des Verfassungsgerichtshofs fiir das Land
Nordrhein-Westfalen Prof. Dr. Dr. h. ¢. Barbara Dauner-Lieb sowie Herrn
Prof. Dr. Michael Sachs.

Ich widme diese Arbeit meiner Familie, allen voran meinen Eltern Hedwig
und Johann Papala fiir ihre vorbehaltlose Unterstiitzung in jeder Hinsicht.
Ohne sie wire diese Arbeit nicht entstanden. Ich danke zudem meiner
Schwester Dr. Agnes Papala fiir ihren stets guten Rat und ihren Beistand.
Meinen Schwiegereltern, Frau Roswitha Makoski und Herrn Prof. Dr. Hans-
Bruno Makoski danke ich fiir ihre fortwdhrende Unterstiitzung und die sorg-
faltige Korrektur des Manuskripts.

Mein ganz besonderer Dank gilt meinem Mann Dr. Kyrill Makoski LL.M.
(Boston University), der mir immer unterstiitzend zur Seite steht und mich
bei jeder Berg- und Talfahrt wéihrend der Erstellung dieser Arbeit begleitet
hat.

Ratingen, im Juni 2021 Bernadette Makoski
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IP-Rechtsberater

in Verbindung mit
Juristische Schulung
Juristenzeitung
Kapitel

siche Kommission

Kommission der Europdischen Gemeinschaften bzw. spéter
Européische Kommission

Landgericht

littera

marketing authorisation

Markengesetz

Monatsschrift fiir Deutsches Recht

Mitteilungen der deutschen Patentanwiélte

Max Planck Encyclopedia of Public International Law

Max-Planck-Institut fiir Innovation und Wettbewerb, Study
on the Legal Aspects of Supplementary Protection Certifi-
cates in the EU, Final Report, 20186

Miinchner Ubereinkommen

mit weiteren Nachweisen

Neue Juristische Wochenschrift

Neue Juristische Wochenschrift Rechtsprechungs-Report

Nummer

6 Internet (in EN): https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524/attachments/1/
translations/en/renditions/native (27.01.2021). Weitere Links: https://op.europa.eu/en/
publication-detail/-/publication/6845fac2-6547-11e8-ab9c-01aa75ed71al/language-en
(14.02.2021) sowie https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/study-on-the-legal-
aspects-of-supplementary-protection-certificates-in-the-eu-final-report.html ~ (14.02.

2021).


https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/29524/attachments/1/translations/en/renditions/native
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6845fac2-6547-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6845fac2-6547-11e8-ab9c-01aa75ed71a1/language-en
https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/study-on-the-legal-aspects-of-supplementary-protection-certificates-in-the-eu-final-report.html
https://www.ip.mpg.de/en/publications/details/study-on-the-legal-aspects-of-supplementary-protection-certificates-in-the-eu-final-report.html
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o.g.
PatG
PatR
PatV-EG

PCT
PVU

Rat

RG

RGZ

Rn.

S.

Satzung des EPG
SchiedsVZ

sic!

S.0.
SortSchG
SPC

st. Rspr.

TRIPS-Uberein-
kommen

u.a.
UK
UMV

UrhG
Urt.

Var.
Verf.
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oben genannt
Patentgesetz
Patentrecht

(6sterreichisches) Bundesgesetz vom 16. Dezember 1978
iber die Einfithrung des Europidischen Patentiibereinkom-
mens und des Vertrages iiber die internationale Zusammen-
arbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (Patentvertridge-Ein-
fiihrungsgesetz)

Patent Cooperation Treaty

Pariser Verbandsiibereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums

Rat der Europdischen Union

Reichsgericht

Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Randnummer

Seite

Satzung des Einheitlichen Patentgerichts
Zeitschrift fiir Schiedsverfahren

Zeitschrift fiir Immaterialgiiter-, Informations- und Wettbe-
werbsrecht

siche oben

Sortenschutzgesetz

supplementary protection certificate, siche ESZ
stindige Rechtsprechung

Ubereinkommen iiber handelsbezogene Aspekte der Rechte
des geistigen Eigentums’

unter anderem
United Kingdom, Vereinigtes Koénigreich

Verordnung (EU) 2017/1001 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 14. Juni 2017 iber die Unionsmarke
(Unionsmarkenverordnung), ABl. EU Nr. L 154 v. 16.06.2017,
S. 1ff.

Urhebergesetz
Urteil
von/vom
Variante
Verfasser/in

7 BGBL II 1994 S. 1730ff.; Internet (in EN): https://www.wto.org/english/docs_e/
legal e/27-trips_01 e.htm (27.01.2021).


https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips_01_e.htm

VerfO EPG

Verordnung (EG)
Nr. 469/2009

Verordnung (EG)
Nr. 726/2004

Verordnung (EG)
Nr. 1610/96

Verordnung (EG)
Nr. 1901/2006

Verordnung (EU)
Nr. 1215/2012

Verordnung (EU)
Nr. 1257/2012
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Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts, 18. Fas-
sung vom 19.10.2015 mit den Anderungen durch den Vorbe-
reitenden Ausschuss vom 15.03.20178

Verordnung (EG) Nr. 469/2009 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 6. Mai 2009 {iber das ergénzende Schutz-
zertifikat fiir Arzneimittel, ABl. EU Nr. L 152 v. 16.06.2009,
S. 11f. und nachfolgende Anderungen

Verordnung (EG) Nr. 726/2004 des Européischen Parlaments
und des Rates vom 31. Médrz 2004 zur Festlegung von Ge-
meinschaftsverfahren fiir die Genehmigung und Uberwa-
chung von Human- und Tierarzneimitteln und zur Errichtung
einer Europdischen Arzneimittel-Agentur, ABL. EU Nr. L 136
v. 30.04.2004, S. 1ff. und nachfolgende Anderungen/Berich-
tigungen

Verordnung (EG) Nr. 1610/96 des Europidischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 1996 iiber die Schaffung eines
erginzenden Schutzzertifikats fiir Pflanzenschutzmittel,
ABIL EG Nr. L 198 v. 08.08.1996, S. 30ff. und nachfolgende
Anderungen

Verordnung (EG) Nr. 1901/2006 des Européischen Parla-
ments und des Rates vom 12. Dezember 2006 iiber Kinder-
arzneimittel und zur Anderung der Verordnung (EWG)
Nr. 1768/92, der Richtlinien 2001/20/EG und 2001/83/EG
sowie der Verordnung (EG) Nr. 726/2004, ABI. EU Nr. L 378
v. 27.12.2006, S. 1ff.

Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2012 iiber die Anerken-
nung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen, ABI. EU Nr. L 351 v. 20.12.2012, S. 1 ff. und
nachfolgende Anderungen/Berichtigungen, insbesondere:
Verordnung (EU) Nr. 542/2014 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 15.05.2014 zur Anderung der Verordnung
(EU) Nr. 1215/2012 beziiglich der hinsichtlich des Einheit-
lichen Patentgerichts und des Benelux-Gerichtshofs anzu-
wendenden Vorschriften, ABl. EU Nr. L 163 v. 29.05.2014,
S. 1ff.

Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europdischen Parlaments
und des Rates vom 17. Dezember 2012 iiber die Umsetzung
der Verstirkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes, ABl. EU Nr.L 361 wv.
31.12.2012, S.1ff; Berichtigung der Verordnung (EU)
Nr. 1257/2012 des Europidischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2012 iiber die Umsetzung der Verstirkten

8 Internet (in EN): https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc
rules_of procedure 18th draft 15 march 2017 final clear.pdf (27.01.2021).


https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_procedure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf
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Verordnung (EU)
Nr. 1260/2012

Vertragsgesetz,
erstes

Vertragsgesetz,
zweites

vgl.
WIPO
z.B.
ZGE
zit.
ZPO
zugl.
77pP

Abkiirzungsverzeichnis

Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitli-
chen Patentschutzes, ABl. EU Nr. L 307 v. 28.10.2014, S. 83.

Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 des Rates vom 17. Dezember
2012 iiber die Umsetzung der verstirkten Zusammenarbeit
im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes
im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelun-
gen, ABL. EU Nr. L 361 v. 31.12.2012, S. 89ff.

Entwurf eines Gesetzes zu dem Ubereinkommen vom 19. Fe-
bruar 2013 {iiber ein Einheitliches Patentgericht vom 13.02.
20179

Entwurf eines Gesetzes zu dem Ubereinkommen vom 19. Fe-
bruar 2013 {iber ein Einheitliches Patengericht vom 25.09.
202010

vergleiche

World Intellectual Property Organization
zum Beispiel

Zeitschrift fiir Geistiges Eigentum

zitiert

Zivilprozessordnung

zugleich

Zeitschrift fiir Zivilprozess

9 BT-Drs. 18/11137, Internet: http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungs
verfahren/DE/Uebereinkommen_Einheitliches Patentgericht.html (04.01.2021).

10 BT-Drs. 19/22847, Internet: https://dserver.bundestag.de/btd/19/228/1922847.

pdf (04.01.2021).


http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Uebereinkommen_Einheitliches_Patentgericht.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/DE/Uebereinkommen_Einheitliches_Patentgericht.html
https://dserver.bundestag.de/btd/19/228/1922847.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/19/228/1922847.pdf

Einleitung

Anlass fiir die Untersuchung ist die europdische Patentreform. Sie steht fiir
die Einfithrung einer einheitlichen europdischen Patentgerichtsbarkeit, des
Einheitlichen Patentgerichts (EPG), und die Schaffung eines europdischen
Schutztitels, des europidischen Patents mit einheitlicher Wirkung. Kernbe-
standteile der europidischen Patentreform sind das EPGU sowie die Verord-
nungen (EU) Nr. 1257/2012 und (EU) Nr. 1260/2012. Aufgrund der europai-
schen Patentreform hat die Bundesregierung im Grundsatz zwei Gesetzent-
wiirfe vorgelegt, die zwischenzeitlich Gegenstand des parlamentarischen
Verfahrens waren, aber noch nicht ausgefertigt wurden: eines Gesetzes zu
dem Ubereinkommen vom 19. Februar 2013 iiber ein Einheitliches Patentge-
richt (sog. Vertragsgesetz) und eines Gesetzes zur Anpassung patentrecht-
licher Vorschriften auf Grund der européischen Patentreform (sog. Begleit-
gesetz). Anders als das bisherige Patentrecht sicht das Begleitgesetz die
Einfiihrung eines Doppelschutzes vor. Flankierend dazu wird die Einrede der
doppelten Inanspruchnahme vorgesehen. Es wird mithin ein System des be-
schriankten Doppelschutzes vorgeschlagen.

Hiermit sind die zwei Sdulen der Untersuchung genannt. Es sind dies der
Doppelschutz sowie die Einrede der doppelten Inanspruchnahme, die den
Doppelschutz beschriankt. Dabei stellt die Einrede der doppelten Inanspruch-
nahme ein bisher nicht bekanntes prozessuales Instrument und damit ein
echtes Novum dar. Deswegen dient die Untersuchung insbesondere dazu, die
Einrede der doppelten Inanspruchnahme aus wissenschaftlicher Perspektive
zu erortern. Es wird die Notwendigkeit der Einfiihrung der Einrede im Zuge
der Schaffung des Begleitgesetzes aufgezeigt. AuBBerdem werden die einzel-
nen Elemente der Einrede sowie weitere Besonderheiten der vorgeschlagenen
Regelung dargestellt (Aussetzungsmoglichkeit, ergdnzende Schutzzertifikate,
vorldufige bzw. sichernde Maflnahmen).

Zuvor wird der Doppelschutz als conditio sine qua non der Einrede der
doppelten Inanspruchnahme erortert. Ausgehend von der bestehenden
Rechtslage des Doppelschutzverbots zwischen nationalen Patenten und euro-
paischen Patenten wird das neu vorgeschlagene System des Doppelschutzes
dargelegt. Der patentrechtliche Doppelschutz wird in einen groferen Kontext
gestellt, und zwar in Bezug auf andere Schutzrechte einerseits sowie in Be-
zug auf andere EU-Mitgliedstaaten andererseits. Auflerdem werden die unter-
schiedlichen Argumente fiir und gegen den Doppelschutz herausgearbeitet.
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Um den Diskurs zu systematisieren und eine optimale Rationalitdt in den
Diskurs einzubringen, werden die Argumente anhand des Kanons der Ausle-
gungsmethoden dargestellt und im Anschluss abgewogen. Diese Aufarbei-
tung zeigt, dass die Griinde des historischen Gesetzgebers fiir ein Doppel-
schutzverbot auf die europdische Patentreform der Schutzrechte nicht {iber-
tragbar sind. Dem Doppelschutz ist jedoch die Gefahr der doppelten Inan-
spruchnahme des potentiellen Verletzers inhdrent. Dies zeigt die Bedeutung
und Notwendigkeit der Einrede der doppelten Inanspruchnahme, die den
Doppelschutz beschriankt. Insgesamt sprechen mehr und die besseren Argu-
mente fiir die Einfithrung eines (beschriankten) Doppelschutzes.

Die Untersuchung schlieft mit einer zusammenfassenden Darstellung un-
ter besonderer Beriicksichtigung der Ergebnisse. Sie soll dem Leser ermdgli-
chen, die Essenz der gesamten Arbeit in einem Zug schnell zu erschlief3en.

Zum Schluss sei noch darauf hingewiesen, dass sich die Untersuchung
zwar auf die europdische Patentreform und die angestoflene nationale Ge-
setzgebung bezieht. Die erorterten Themen des Doppelschutzes und der
Einrede der doppelten Inanspruchnahme stehen aber in einem gréferen Kon-
text. Sie betreffen die — fiir eine Europdisierung des Patentrechts immer rele-
vante — Frage, ob und unter welchen Bedingungen es parallele nationale und
europdische patentrechtliche Schutztitel geben kann und sollte.



Kapitel 1
Grundlagen

Dreh- und Angelpunkt dieser Untersuchung ist die europidische Patent-
reform. Denn sie ist der Anlass dafiir, um die Anpassung des nationalen Pa-
tentrechts zu tiberpriifen und insbesondere die Frage des Doppelschutzes neu
zu iberdenken. Der Doppelschutz wiederum fiihrt zur Frage nach einem
Schutzmechanismus fiir Beklagte eines Verletzungsstreits und damit zur Ein-
rede der doppelten Inanspruchnahme.

A. Harmonisierung des Patentrechts

Um zu verstehen, warum es zur europidischen Patentreform kam, ist es
erforderlich, zundchst die vergangenen Harmonisierungsbestrebungen zu
analysieren.

I. Territorialititsprinzip und ubiquitire Immaterialgiiter

Das Immaterialgiiterrecht ist in erster Linie Gegenstand nationaler Vor-
schriften. Die auf der Grundlage dieser Vorschriften durch zusténdige natio-
nale Stellen erteilten Schutzrechte entfalten nur innerhalb der jeweiligen
Staatsgrenzen ihre Wirkung. Ausgehend von dieser Grundannahme, die mit
dem Begriff des Territorialitdtsprinzips umschrieben wird,! wird gefolgert,
dass Verletzungen der nationalen Immaterialgiiterrechte auBlerhalb der jewei-
ligen nationalen Grenzen nicht unterbunden werden kénnen2. Anders ausge-
driickt konnen reine Auslandsverhaltensweisen die Verletzung inlédndischer
Schutzrechte nicht begriinden.?

Immaterialgiiter, die Bezugspunkte der jeweiligen Schutzrechte sind, sind
hingegen nicht an eine bestimmte korperliche Form gebunden und daher
beliebig reproduzierbar sowie parallel nutzbar. Sie zeichnen sich durch eine

1 Vgl. statt vieler z.B. Buck, Geistiges Eigentum und Voélkerrecht, S. 22.

2 Vgl. Krafer/Ann, PatR, § 33 Rn. 43f., mit dem zusitzlichen Hinweis auf eine
vielleicht im Einzelfall bestehende internationale Zusténdigkeit.

3 Vgl. Staudinger/Fezer/Koos, EGBGB/IPR IntWirtschR, Rn. 897.





