> L

Besprechung / Compte rendu

European Patent Law Towards a Uniform Interpretation
STEFAN LUGINBUHL

Edward Elgar Publishing Ltd, Cheltenham/UK 2011, 360 pages, £ 83.—, ISBN 978-1-8498-0105-8

Dieses Buch héatte schon bei seinem Erscheinen eine Besprechung verdient, aber es ware dann even-
tuell unbeachtet geblieben, denn vor zwei Jahren haben die wenigsten daran geglaubt, dass man sich
mit dem Gedanken einer Verwirklichung des Gemeinschaftspatents — und in welcher Gestalt — ver-
traut machen miusste. Die Unsicherheit tber die reale Wirklichkeit, die die Nutzer erwartet, besteht
nach wie vor: Es gibt weder verlassliche Informationen Uber das Kostensystem des Anmeldeverfah-
rens noch in Bezug auf das Gerichtssystem. Von den Prozessregeln gibt es seit Kurzem eine 15. Ver-
sion, die aber nicht die letzte sein durfte.

Das Buch von Luginbthl kann aber zum jetzigen Zeitpunkt eine wichtige Orientierungshilfe fur diejeni-
gen Nutzer darstellen, die sich mit dem Gedanken befassen, die nationalen Anmeldeverfahren und
deren Gerichtsbarkeit ndher zu testen. Bei einem Autor, der die letzten 10 Jahre der europaischen
Entwicklung seit den Anfangen der Patentverhandlungen zum European Patent Litigation Agreement
(EPLA) miterlebt und mitgestaltet hat und seit mehreren Jahren als Spezialist fir auslandisches Recht
im Européischen Patentamt tétig ist, wird der Leser daruber hinaus Antworten auf Fragen finden, die
haufig nur aus dem historischen Zusammenhang oder im Vergleich mit den nationalen Patentsyste-
men verstanden werden kénnen. Die heutigen Texte zum kiinftigen europaischen Patentsystem, so-
weit sie die verschiedenen Prasidentschaften und Ratsdiskussionen Uberlebt haben, gehen auf EPLA-
Texte zurick, die von einer kleineren Gruppe von Staaten erarbeitet wurden, die an einem optimalen
Gerichtsmodell interessiert waren; hieran hat der Autor als Mitglied der Schweizer Delegation aktiv
mitgewirkt. Insoweit kommen als Leser dieses Werkes nicht nur europaische Praktiker infrage, son-
dern auch aussereuropdische Patentinhaber und deren Vertreter, die sich ein eigenes Urteil Uber die
Optionen nach Inkrafttreten des «Patentpakets» verschaffen wollen, was durch die Wahl der engli-
schen Sprache fur das Werk ermdglicht wird. Deutschsprachige Praktiker werden sich bei einer Bera-
tung von Uberseemandanten leichter tun, die derzeitige Rechtssituation in den vier wichtigsten Patent-
landern und die Rechtsfragen zum europdischen Recht darzustellen.

Der Leser bekommt gleich zu Beginn einen Uberblick tiber die vier wichtigsten europaischen Ge-
richtssysteme. Vorangestellt wird dazu eine kurze Diskussion Uber die Vor- und Nachteile spezialisier-
ter Patentgerichte, was vor allem amerikanische Leser interessieren durfte. Dabei verweist Luginbihl
auf die Ergebnisse einer Studie der International Bar Association und belegt mit einer Vielzahl von
Zitaten, dass die Vorteile spezialisierter Richter — Schnelligkeit, Effizienz, Vorhersehbarkeit — im Er-
gebnis auch erhebliche Kostenvorteile versprechen (S. 15).

Inzwischen scheint dies auch von einigen kritischen Stimmen aus der amerikanischen Richterschaft
so gesehen zu werden, die sich an den prohibitiven Kosten und finanziellen Risiken eines amerikani-
schen Patentprozesses stossen, prozessuale Nachteile, die nattrlich nicht allein mit dem Fehlen von
Spezialgerichten zu begriinden sind. Die von Praktikern in den USA gedusserte Kritik an der im Ver-
gleich mit der européischen Gerichtsbarkeit festzustellenden Komplexitat und den damit verbundenen
Kosten des amerikanischen Discovery-Verfahrens zielt vor allem darauf, auch kleinen und mittleren
Unternehmen in den USA zur Durchsetzung ihrer Patente Hilfe zu leisten.

Dazu passt ein weiterer Kritikpunkt, der erst in letzter Zeit die Patentrechtsdiskussion erreicht hat,
namlich der enorme Anstieg sogenannter «trolls» oder «non-practicing entities» (NPE) auf der Klager-
seite in den USA, die heute bereits Giber 50% (!) der Klageparteien stellen, sodass im Juni 2013 sogar
das Weisse Haus in die Diskussion eingegriffen hatl. Was anfangs als eine Erleichterung fir die
Durchsetzung von Patenten durch Universitaten und Einzelerfinder begonnen hatte, scheint inzwi-
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schen im Zusammenwirken mit der Institution der contingency fees, namlich einer Risikoubernahme
der Prozesskosten durch grosse Anwaltskanzleien, nicht mehr beherrschbar zu sein. Selbst Grossun-
ternehmen werden damit erpressbar, da sich hier die fehlende Spezialisierung der Gerichte und die
Rolle der «Jury» als unmittelbar kausal fir die mangelnde Vorhersehbarkeit des Ausgangs eines Pa-
tentstreitverfahrens darstellen.

Als Kontrast dazu untersucht der Autor die Praxis in den genannten vier europdischen Landern als
Beispiele fiir eine spezialisierte Patentgerichtsbarkeit, die auch die Grundlage fur das geplante Pa-
tentgerichtssystem in Europa geworden ist. Die Auswahl dieser Lander ist deshalb repréasentativ, weil
dort ca. 90% samtlicher Patentstreitverfahren in Europa gefiihrt werden.

In seinem Vergleich stellt Luginbihl besonders die Attraktivitdt des deutschen Patentsystems heraus
(S. 27 ff., 39 ff.), obwohl er das dort praktizierte Trennungsprinzip nicht nur positiv sieht. Zutreffend ist
sein Urteil, dass die Mdglichkeit der Wahl des Verletzungsortes durch den Klager und die daraus re-
sultierende Konzentration von Verletzungsverfahren vor wenigen Gerichten die Qualitat dieser Gerich-
te sehr gefordert hat. Er l&sst auch die damit erzielte Effizienz des Verletzungsverfahrens nicht uner-
wahnt, die es den Parteien ermdglicht, zu einem friihen Zeitpunkt in Vergleichsverhandlungen einzu-
treten, wenn sie eine erste Beurteilung einer gerichtlichen Instanz Uber die Prozessaussichten erhal-
ten haben.

Wenn Luginbihl in diesem Zusammenhang anmerkt, dass die Richter des deutschen Bundespatent-
gerichts im Nichtigkeitsverfahren tendenziell der Meinung des Europaischen Patentamts in Bezug auf
die Patentfahigkeit folgen (S. 40), so muss man als deutscher Praktiker die Einschrankung machen,
dass dies durchaus von dem jeweiligen Nichtigkeitssenat, also dem technischen Gebiet der Erfindung,
abhéngt und daher keinesfalls ein fir den Patentinhaber erfolgreiches Erteilungs- und Einspruchsver-
fahren vor dem EPA eine Garantie fiir eine ebenso glinstige Entscheidung vor dem Bundespatentge-
richt sein muss. Eher deuten die ansteigenden Vernichtungszahlen in Deutschland, die in der Mehr-
zahl europdische Patente betreffen, darauf hin, dass man sich dort nicht selten von der Praxis des
EPA absetzen will.

Ein Thema, das ebenfalls fir das zukiinftige Patentverfahren in Europa von Bedeutung bleiben wird,
ist Forum-Shopping (S. 42 ff., 74 ff.). Auf nationaler Ebene hat die Mdglichkeit der Wahl des Gerichts-
standes durch den Klager besonders in Deutschland zu einer Haufung von Streitfallen vor drei Gerich-
ten gefihrt, deren grossere Erfahrung und Qualifizierung erheblich zur Erhéhung der Vorhersehbarkeit
und damit zu einer gesteigerten Rechtssicherheit beigetragen haben. Diese Faktoren — und nicht eine
angeblich patentfreundlichere Rechtsprechung vor diesen Gerichten, wie manchmal behauptet wird —,
erhodhen die Attraktivitat dieser Gerichte fir beide Parteien. Erfahrene Gerichte sind nicht nur schnel-
ler, sie erlauben den Anwalten auch, ihren Mandanten eine verlasslichere Beratung zukommen zu
lassen. Luginbihl kommt daher zu Recht zu dem Ergebnis, dass die freie Gerichtswahl am Verlet-
zungsort zu einer erhéhten Kompetenz, Effizienz und damit auch Kostenreduzierung fuhrt, worauf im
Patentverletzungsverfahren nicht verzichtet werden kann. Dass dies fiir beide Parteien zutrifft, er-
wahnt Luginbiihl ebenfalls mit dem Hinweis, dass auch die angeblichen Verletzer bei Feststellungs-
klagen gewdhnlich die erfahrenen Gerichte wéhlen, die auch der Patentinhaber bevorzugt. Diese Pra-
xis wird sich auch im internationalen Vergleich durchsetzen, wenn es um die Auswahl der lokalen
Kammer geht.

Die Wichtigkeit einer zeithahen Entscheidung kommt auch im Zusammenhang der zwei weiteren um-
strittenen Konzepte der zukiinftigen Patentpraxis zum Tragen, namlich beim Trennungsprinzip und der
Einbeziehung des Europaischen Gerichtshofs in das Patentverfahren. Kommt es zu einer hohen Zahl
von Vorlageverfahren zum Européischen Gerichtshof aufgrund der unklaren Gesetzessprache, die
gehauft Auslegungshilfe erfordert, so kénnte dies ebenso zum Scheitern des gesamten Systems fiih-
ren, wie ein unflexibel gehandhabtes Trennungsprinzip.

Luginbihl weist in Bezug auf den EUGH im Zusammenhang mit den Entscheidungen zur Zustandig-
keit bei Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen in parallelen Verfahren darauf hin, dass Entscheidungen
eines mit Patentverfahren nicht vertrauten Gerichts wie des EuGH zu unertraglichen Ergebnissen
fuhren kénnen 50 ff., 101 ff., 111 ff.). Er fihrt dazu das Urteil (der ersten Kammer) des EuGH in der
Sache «GAT/LuK» an, das damals europaweit Aufsehen und Kritik hervorgerufen hatte. Der EuGH
hatte unter Berufung auf Art. 16 Abs. 4 des Briisseler Ubereinkommens die Zustandigkeit des Diissel-
dorfer Gerichts fur Anspriiche wegen Patentverletzung gegen eine franzdsische Partei verneint, wenn
diese den Nichtigkeitseinwand erhebt. Kurioserweise war einer der Griinde des EuGH, dass man
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sonst widersprechende Entscheidungen firchten misse, wenn ein Gericht Uber mehrere parallele
Falle entscheiden kénne.

Der Autor konnte vor Abschluss seines Werkes nicht voraussehen, dass sechs Jahre spater eine an-
dere Kammer des Gerichtshofs auf Vorschlag des Generalanwalts diese Rechtsprechung korrigieren
wirde. In der Rechtssache C-616-10 («Solvay SA ./. Honeywell» vom 12. Juli 2012) hat die dritte
Kammer die Rechtsfrage neu geprift und ist zu einer abweichenden Meinung gegeniiber dem Fall
«GAT/LuK» gekommen und hat eine kombinierte Zustandigkeit fir Verletzungsfrage und Nichtigkeits-
einwand am Ort der Verletzung bejaht, und zwar mit derselben, aber dieses Mal zutreffenden Begriin-
dung zwecks Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen. Dies solle nach Auffassung der
dritten Kammer des EuGH jedenfalls dann gelten, wenn der Nichtigkeitseinwand in einem einstweili-
gen Verfugungsverfahren als Einrede und damit als Vorfrage zu entscheiden ist und nicht im Wege
einer Hauptsacheentscheidung aufgrund einer Widerklage2.

Luginbuhl hat daher schon aufgrund dieser Geschehnisse in seiner Bewertung Recht, dass ein in
Patentsachen unerfahrenes Gericht, und das ist der EuGH ersichtlich, nur in extremen Ausnahmefal-
len in Verletzungsverfahren beteiligt sein sollte. Denn fiir eine Harmonisierung der Rechtsprechung
zur Erzielung von Rechtssicherheit gehort auch, dass das entscheidende Gericht Autoritat bei den
Nutzern besitzt, und diese erhdlt es nur, wenn es aufgrund ausreichender Erfahrung in Patentsachen
in der Lage ist, den Willen des Gesetzgebers effizient und zutreffend umzusetzen. Die Fakten in Sa-
chen «GAT/LuK» sind hierfiir exemplarisch:

Die Vorlagefrage des OLG Diisseldorf in der Sache «GAT/LuK» war beim EuGH am 6. Januar 2003
eingegangen. Termin der mindlichen Verhandlung war am 14. Juli 2004, und das Urteil erging genau
zwei Jahre spater, ndmlich am 13. Juli 2006. Der EuGH brauchte daher 3% Jahre, um die Frage der
Zustandigkeit zu entscheiden, und noch dazu mit einem unrichtigen Ergebnis. Es bedurfte dann weite-
rer sechs Jahre, bis diese Entscheidung — zumindest teilweise — wieder aufgehoben wurde, und dies
in einer so entscheidenden Frage wie der Zustandigkeit des angerufenen Gerichts erster Instanz.

Mit einer derartigen Rechtsunsicherheit in einer so entscheidenden Frage wie der Zustandigkeit des
angerufenen Gerichts erster Instanz und der Existenz einer unrichtigen Auslegung des gesetzgeberi-
schen Willens tiber einen Zeitrum von sechs Jahren kann die Industrie nicht leben. Damit wirde bei
einer Vielzahl wichtiger Grundsatzfragen des neuen Gerichtssystems eine Verzégerung der Rechts-
gewahrung zu erwarten sein, die moéglicherweise weit schwieriger zu korrigieren sein wirde als im
«GAT/LuK»-Fall und die angebliche Rechtsunsicherheit durch Forum Shopping weit tbersteigt.

Luginbhl untersucht im Einzelnen die unterschiedlichen Besonderheiten in den vier Beispielslandern
bis hin zu den unterschiedlichen Mdéglichkeiten zur Zuerkennung von Schadenersatz und die Art und
Hohe der Prozesskosten und deren Erstattung an die obsiegende Partei.

Er weist auch mit Uberzeugenden Griinden die gerade in letzter Zeit wieder erhobenen Angriffe gegen
den Verletzungsort als Anknupfung flr die gerichtliche Zustandigkeit zuriick, insbesondere die Be-
hauptung, dass der Wohnort des Beklagten der «nachstgelegene» und angeblich einzig faire Ge-
richtsstand sei. Dabei wird von den Kritikern bereits ibersehen, dass in Patentverletzungsstreitigkei-
ten haufig sogar beide Parteien Auslander sind und keine von ihnen ihren Sitz innerhalb der EU hat.
Es ware daher gar nicht zu begriinden, warum eine Klage am Verletzungsort bei inlandischen Verlet-
zern erschwert werden sollte. Luginbihl kommt daher zu dem zutreffenden Ergebnis, dass es in je-
dem Fall der effizienten und sachgerechten Durchfiihrung eines Rechtsstreits forderlich ist, wenn ein
erfahrenes Gericht am Verletzungsort gewahlt wird statt eines eventuell weniger erfahrenen Gerichts
am Sitz oder Wohnort der beklagten Partei.

Dass eine Bevorzugung des Beklagtenwohnsitzes aus Fairnessgriinden angebracht sei, widerspricht
auch vdllig der Praxis auf anderen Gebieten des Zivilrechts mit Auslandsbezug. Wenn ein Tourist
ausserhalb seines eigenen Landes mit seinem Fahrzeug in einen Verkehrsunfall verwickelt wird, egal
ob als Verursacher oder als Geschadigter, so kann er kaum erwarten, dass die Sache an ein Gericht
in seinem Heimatland verwiesen oder der Fall in seiner Sprache verhandelt wird. Falls der Geschadig-
te am Ort des Unfalls klagt, muss sich der Beklagte um anwaltliche Vertretung bemiihen und sich auf
ein fremdsprachiges Verfahren einlassen. Warum etwas anderes gelten soll fur Verfahren in Patensa-

2 Auf die Relevanz der unterschiedlichen Sprachfassung des englischen Textes des Art. 16(4) bzw. 22(4) — bei dem es sich
offensichtlich um einen Ubersetzungsfehler handelt — gegeniiber den tibrigen Sprachfassungen, z.B. dem deutschen und
franzosischen Text, ist der EUGH auch in diesem Fall nicht eingegangen.
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chen, in denen sich ublicherweise nicht Privatpersonen, sondern Firmen gegenliberstehen, ist kaum
nachvollziehbar. Auch hier folgt Luginbihl einer paxisgerechten Losung, der uneingeschrankt zuzu-
stimmen ist.

In Teil 2 des Buches (S. 185 ff.) handelt Luginbulhl zun&chst die Entwicklung des Entwurfs eines Eu-
ropean Patent Litigation Agreement ab, deren Vorteil er in der freiwilligen Mitgliedschaft der Lander
sieht, die ein Interesse an einem praxisnahen und optimalen System haben. Eine Harmonisierung der
Rechtsprechung wiirde sich aber nur allmahlich einstellen, da Forum Shopping eine Méglichkeit blei-
ben werde.

Der letzte Teil des Schlusskapitels ist dem Ubereinkommen tiber ein einheitliches Patentgericht ge-
widmet, wie es sich Ende 2011 abzuzeichnen begann, also mit exklusiver Zustandigkeit fir samtliche
europaischen Patente und der Ubergangsfrist von sieben Jahren fiir vorher angemeldete oder erteilte
Patente. Eine Reihe der damals diskutierten Fragen sind von den Politikern gegen den Widerstand
der Nutzer entschieden worden, und der Kontrast von Wunsch und Wirklichkeit gibt Anlass zu einigen
interessanten Uberlegungen. So galt es Ende 2010 als unausweichlich, dass alle Mitgliedsstaaten der
EU dem Abkommen beitreten missten, wahrend andere Mitgliedslander der Europaischen Patentor-
ganisation wie die Schweiz freiwilliges Mitglied werden kdnnten. Der EUGH zerstérte die letztere Hoff-
nung in seiner Entscheidung vom 3. Marz 2011, allerdings in der Annahme, dass samtliche EU-
Lander dem Abkommen angehdren wirden. Uber diese Voraussetzung wurde in Briissel nicht einmal
mehr diskutiert, als sich abzeichnete, dass einige Lander aussen vor bleiben wirden. Es bleibt abzu-
warten, ob der EuGH in der neuen Klage Spaniens dieses Manko diskutieren wird.

Diese aus der Fulle der behandelten Rechtsfragen herausgegriffenen Beispiele belegen die Sach-
kenntnis und das Praxisverstandnis des Autors, die der Leser in diesem Werk findet. Dass Nutzer des
zukunftigen europaischen Rechtssystems dennoch in der Praxis auf zahlreiche rechtliche Uberra-
schungen gefasst sein mussen, von denen heute nur ein Bruchteil erahnt werden kann, wird ange-
sichts der Gesetzesgeschichte des Patentpakets niemanden Uberraschen. Es bleibt noch etwas Zeit,
bis man sich mit den neuen Anmeldealternativen befassen und die Vorteile eines Opt-out fur die eige-
nen Schutzrechte abwéagen muss. Aber wer vorausschauend plant, dem ist dieses Buch als Entschei-
dungshilfe unbedingt zu empfehlen.

Dr. Jochen Pagenberg, Rechtsanwalt, Miinchen/Paris
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