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Kapitel 1: Einleitung

Schon seit den 1970er Jahren wird Uber eine Harmonisierung und Reform
des europaischen Patentrechts nachgedacht.! Bisher hatten Patentinhaber
in Europa ausschlieflich die Mdglichkeit, Erfindungen Gber das europaische
Patent oder nationale Patente zu schutzen. Das Europaische Patentamt
(EPA) ist fir die Erteilung europaischer Patente zustandig,? nationale Pa-
tentamter miissen das erteilte Schutzrecht allerdings noch validieren.?® Eine
erneute Uberprifung der Schutzvoraussetzungen erfolgt im Rahmen der

Validierung nicht.#

Das europaische Patentsystem basiert auf dem Europaischen Patentuber-
einkommen (EPU). Patentinhaber profitieren von einem vereinheitlichten
Patenterteilungsverfahren beim EPA. Auf wie viele Vertragsstaaten sich der
territoriale Schutzbereich tatsachlich erstreckt, ist von der Entscheidung des
Antragstellers und der Patentanmeldung abhangig. Nach der erfolgreichen
Patenterteilung ist der Antragsteller jedoch Inhaber von einzelnen nationa-
len Schutzrechten. Das europaische Patent schitzt Erfindungen somit nicht
grenzuberschreitend. Der territoriale Schutz begrenzt sich auf das Gebiet

des jeweiligen Staates, fur den das Patent erteilt wurde.

Die Durchsetzung des Patents oblag bis zur Patentreform ausschliellich
nationalen Gerichten. Die Entscheidungen der nationalen Gerichte kdnnen
aufgrund des nationalen Patentrechts und der Prozessordnung der jeweili-
gen Vertragsstaaten deutlich auseinanderfallen. Da die Entscheidungen der
Gerichte und des EPA ebenfalls zum Teil auf unterschiedlichen Rechts-
grundlagen basieren, garantiert eine Patenterteilung durch das EPA nicht,
dass ein Patent in allen angemeldeten Vertragsstaaten bestehen bleibt. Pa-
tente entfalten indes nur dann ihr volles Potenzial, wenn Patentinhaber auf

die Durchsetzbarkeit inres Schutzrechtes vertrauen konnen. Nur so ist si-

Bayliss, The Unitary Patent and Unified Patent Court: Potential Changes and Implications, in:
Cybaris, Volume 5, Issue 2, 2014, S.435 (435); https://open.mitchellhamline.edu/cyba-
ris/vol5/iss2/3/?utm_source=open.mitchellhamline.edu%2Fcybris%2Fvol5%2Fiss2%2F3&
utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages (zuletzt abgerufen am 20.06.2023).
2 Art. 4 Abs. 3 EPU.
3 Art. 2 Abs. 2 EPU.
4 Vgl. Henke, in: Beckedorf/Ehlers (Hrsg.): Benkard — EPU, 4. Auflage, 2023, C.H. Beck Verlag,
Miinchen, Art. 64, Rn. 3.
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https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol5/iss2/3/?utm_source=open.mitchellhamline.edu%2Fcybris%2Fvol5%2Fiss2%2F3&
https://open.mitchellhamline.edu/cybaris/vol5/iss2/3/?utm_source=open.mitchellhamline.edu%2Fcybris%2Fvol5%2Fiss2%2F3&

chergestellt, dass Wettbewerber das Patent respektieren und das Schutz-
recht wirtschaftlich erfolgreich ist.> Fir Unternehmen mit grenziiberschrei-
tender Geschaftstatigkeit bedeutet das, dass selbst ein EU-weites identi-
sches Verhalten einer Vielzahl regional voneinander abweichender rechtli-
cher Bewertungen ausgesetzt ist. Dem europaischen Patentsystem man-
gelt es dadurch in erheblichem Malde an Rechtssicherheit. Die meist grol3e
wirtschaftliche Bedeutung von Patenten verscharft die Situation fur Patent-
inhaber zusatzlich und verstarkt das Bedurfnis nach einheitlichen Rechts-
grundlagen und einer einheitlichen Auslegung entscheidungserheblicher

Normen.

Der Mangel an Rechtssicherheit ist bei europaischen Patenten fur compu-
terimplementierte Erfindungen besonders evident. Antragsteller sind nicht
nur mit den allgemeinen Herausforderungen europaischer Patente konfron-
tiert, sondern mussen sich auch mit softwarespezifischen Hlirden aus dem
EPU auseinandersetzen.® Namentlich die Auslegungsbediirftigkeit des Pa-
tentierungsverbotes fir Computerprogramme ,,als solche “” sorgt dafiir, dass
es bei der Prifung von entsprechenden Patentantragen zu Widerspriichen
zwischen den Entscheidungen des EPA und der Beschwerdekammern
kommt. Bei der Durchsetzung dieser Patente kdnnen derartige Widerspru-
che wiederum aus einer abweichenden Auslegung durch die nationalen Ge-
richte resultieren. Sollten die nationalen Gerichte der Entscheidung des
EPA nicht folgen, kénnen sie das Patent auf nationaler Ebene flr nichtig
erklaren. Da computerimplementierte Erfindungen regelmafig einen grenz-
Uberschreitenden Charakter haben, mussen Inhaber entsprechender Pa-
tente ihre Schutzrechte haufig gleich vor mehreren nationalen Gerichten
durchsetzen und sind dadurch den beschriebenen Rechtsunsicherheiten in

besonderem Malle ausgesetzt.

Das EPA tendiert derzeit zu einer verstarkten Erteilung von Patenten mit
Softwarebezug und legt das Patentierungsverbot enger aus als noch in den
1990er Jahren. Diesen Trend beflurworten nicht alle Interessensgruppen.

Auch innerhalb der IT-Branche besteht bisher keine Einigkeit dartber, ob

5 GeiR, Qualitit und Quantitit im Gewerblichen Rechtsschutz, in: Information. Wissenschaft &
Praxis, Band 63, Heft 6, 2012, S. 373 (373 f.).

& Nahere Ausfiihrungen ab S. 37 ff.

7 Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPU.



diese extensive Erteilungspraxis tatsachlich im Interesse dieser Branche
liegt. Der IT-Bereich unterliegt einem stetigen technologischen Wandel, der
dem EPA die Entscheidungsfindung erschwert und eine besonders umfas-
sende Prifung von Patentantragen erfordert. Das EPA musste die Voraus-
setzungen fur die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen
daher mehrfach anpassen. Teilweise ergeben sich Widerspriche zu frihe-

ren Entscheidungen.

Man kommt nicht umhin, die bisherige Rechtsunsicherheit als nachteilig fur
betroffene Unternehmen und ganze Branchen zu bewerten; sie beeintrach-
tigt die Wettbewerbsfahigkeit europaischer Unternehmen.? Unternehmen,
die sich auf den langfristigen Schutz ihrer Erfindung durch Patente nicht
verlassen konnen, verlieren mitunter Einnahmen durch Lizenzgebulhren, ei-
gene finanzielle Mittel und die Chance auf Investitionen von Dritten.® Ver-
l&sslicher Schutz von Erfindungen ist deshalb eine Grundvoraussetzung da-
fur, dass Unternehmen bereit sind, verstarkt wertvolle Ressourcen in die

Produktentwicklung zu investieren.'®

Nach diversen gescheiterten Reformvorhaben! trat im Juni 2023 das ein-
heitliche Patentsystem in Kraft. Das Einheitspatent bietet einheitlichen
Schutz in allen teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten. Das neue Einheitliche
Patentgericht (EPG) soll zudem mehr Rechtssicherheit bei der Durchset-
zung von Patenttiteln schaffen.'> Das EPG ist ein nationales Gericht meh-
rerer Mitgliedsstaaten der EU und unterliegt daher den Verpflichtungen aus

dem Unionsrecht.’3

Vgl. Kommission der Europaischen Gemeinschaften, Forderung der Innovation durch Patente,
24.06.1997, S. 4; https://eur-lex.europa.eu/legalcon-
tent/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:51997DC0314&from=HR (zuletzt abgerufen am 09. 08.2023).
Vgl. Vishnubhakat, The Commercial Value of Software Patents in the High-Tech Industry, Cen-
ter for the protection of intellectual property of George Mason University School of
Law,05.2015, S. 3; https://sls.gmu.edu/cpip/wp-content/uploads/sites/31/2014/04/The-Com-
mercial-Value-of-Software-Patents.pdf (zuletzt abgerufen am 24.08.2023).

10 vishnubhakat, 2015, S. 4.

11 Sjehe dazu etwa: Yan, Das materielle Recht im Einheitlichen Européischen Patentsystem und
dessen Anwendung durch das Einheitliche Patentgericht, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2017,
S. 55 ff.

Erwidgungsgrund 5 EPGU.

13 Art. 1 Abs. 2 EPGU.
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Im europaischen Patentsystem, das neben dem einheitlichen Patentsystem
koexistiert, spielen nationale Institutionen eine groRe Rolle. Im neuen ein-
heitlichen Patentsystem werden nationale Patentamter nicht mehr einge-
bunden; zusatzliche Aufgaben Ubernimmt stattdessen das EPA.'* Anstelle
nationaler Gerichte hat das EPG die ausschliel3liche Zustandigkeit fur Ge-
richtsverfahren zu Einheitspatenten.’® AulRerdem ist das EPG neben den
nationalen Gerichten nun auch fir Verfahren zustandig, die europaische
Patente betreffen.® Ein einziges Verfahren vor dem EPG kann mehrere pa-
rallele Verfahren vor nationalen Gerichten ersetzen.'” Im einheitlichen Pa-
tentsystem bleibt das EPU zwar weiterhin relevant, es kommen allerdings
weitere Rechtsquellen hinzu. Nationale Institutionen und nationales Recht
werden zunehmend in den Hintergrund gedrangt und spielen im einheitli-

chen Patentsystem somit nur noch eine untergeordnete Rolle.

Angesichts der technischen Entwicklungen in der Informations- und Tele-
kommunikationsbranche gewinnen softwarebezogene Erfindungen immer
mehr an Bedeutung. Dies spiegeln auch die Patentanmeldungen in Kate-
gorien mit starkem Softwarebezug wider. Der Bereich der digitalen Kommu-
nikation verzeichnete im Jahr 2023 die meisten Patentantrage. Antrage, die
sich auf Erfindungen in der Kategorie Computertechnologie beziehen, be-
legten im Patent Index' Platz 3. Computerimplementierte Erfindungen
sind schon lange nicht mehr nur fir klassische Softwareunternehmen rele-
vant. Durch die Bedeutung von kunstlicher Intelligenz oder dem Internet der
Dinge?° sind mittlerweile unterschiedlichste Wirtschaftszweige auf Erfindun-
gen mit Softwarebezug angewiesen. Da innovative Softwaretechnologie

(kUnstliche Intelligenz, Internet der Dinge, Blockchain und Big Data) allein

14 vgl. Art. 4 Abs. 1 und Art. 9 VO 1257/2012.

15 Art. 1i.V.m. Art. 32 EPGU.

16 Art. 1i.V.m. Art. 83 EPGU; detailliertere Ausfiihrungen zur Zustdndigkeit des EPG und der nati-

onalen Gerichte in Bezug auf europdische Patente finden sich auf den S. 152 ff.

Vgl. Erwagungsgrund 7 EPGU.

18 Ein Jahresbericht mit verschiedenen Statistiken des Europdischen Patentamtes.

1% Europiisches Patentamt, Patent Index 2023-Top 10 technical fields, 29.01.2024,
https://www.epo.org/en/about-us/statistics/patent-index-2023/statistics-and-indicators/eu-
ropean-patent-applications(zuletzt abgerufen am 18.04.2024).

20 Fiir eine Definition siehe: Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik, Internet der
Dinge, 0.D.; https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/Verbraucherinnen-und-Verbraucher/Infor-
mationen-und-Empfehlungen/Internet-der-Dinge-Smart-leben/internet-der-dinge-smart-le-
ben_node.html (zuletzt abgerufen am 08.10.2023).

4
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bis 2025 einen Marktwert von 3.2 Billionen US-Dollar erreichen konnte,?’
haben nicht nur Unternehmen, sondern auch die Europaische Union (EU)
ein starkes Interesse daran, Innovationen in diesem Sektor voranzutreiben.
Um diese wirtschaftlichen Potenziale ausschopfen zu kdnnen, ist ein ver-
lasslicher Rechtsrahmen unerlasslich. Fur die Zukunft der Softwarebranche
in der EU ist es daher von erheblicher Bedeutung, wie sich die Einflhrung
des einheitlichen Patentsystems auf den Schutz von computerimplemen-

tierten Erfindungen auswirkt.

Das einheitliche Patentsystem soll ,die Entwicklung und Vermarktung neuer
Technologien und Produkte fordern, die Wettbewerbsfahigkeit und das
Wirtschaftswachstum verbessern und gleichzeitig dazu beitragen, auslan-
dische Investitionen in die EU zu holen“.?? Darliber hinaus kénnte die Re-
form durch die Blndelung von Kompetenzen bei dem EPA und EPG und
die Erweiterung der Rechtsgrundlagen dabei helfen, die aus dem Patentie-
rungsverbot erwachsenen Probleme in Bezug auf computerimplementierte

Erfindungen zu mindern.

Von einer erfolgreichen Patentreform lasst sich jedoch nur dann sprechen,
wenn auch die Patentqualitat im Vergleich zum bisherigen System zumin-
dest gewahrt oder sogar verbessert werden kann. In diesem Zusammen-
hang wird von besonderer Relevanz sein, ob und wie sich die neue Macht-
position des EPA auf dessen Entscheidungspraxis im Bereich computerim-
plementierter Erfindungen auswirkt und ob das EPG seiner ,Wachterfunk-
tion“ gerecht wird, indem es die Qualitat von Einheitspatenten gewahrleis-
tet. Sollte das Gericht dieser Rolle nicht gerecht werden, kdnnte alternativ
die EU versuchen, auf das EPA Einfluss zu nehmen, falls sich eine Verga-
bepraxis etabliert, die im Widerspruch zu ihren Zielen und Vorstellungen
steht. Da das EPU den sachlichen Schutzumfang des Einheitspatents fest-
legt, kénnten sich auch MaRnahmen zur Kontrolle und Uberwachung der
Patentqualitat aus dem Ubereinkommen ergeben.

21 World Intellectual Property Organization, Frontier Technologies, 2022;

https://www.wipo.int/export/sites/www/about-ip/en/frontier_technologies/pdf/frontier-
tech-6th-factsheet.pdf (zuletzt abgerufen am 14.12.2023).

Europdische Kommission, Einheitliches Patentsystem, einheitliches Patentgericht: Schutz von
geistigem Eigentum wird ginstiger, einfacher und starker, 01.06.2023; https://ti-
nyurl.com/2buvv2eh (zuletzt abgerufen am 01.04.2024).
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A. Gegenstand der Untersuchung

Um untersuchen zu kdnnen, wie die Prifung von Patentantragen mit Soft-
warebezug durch die neue Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem
beeinflusst wird, setzt die vorliegende Arbeit drei wesentliche Themen-
schwerpunkte: Die Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem, die poten-
ziellen Auswirkungen der Reform auf Vergabe und Qualitat von ,Software-
patenten” sowie die Moglichkeiten, eine eventuell oberflachliche oder wider-

spruchliche Erteilungspraxis des EPA zu begrenzen.

Aufgrund der wirtschaftlichen Relevanz von computerimplementierten Er-
findungen wurden in der Literatur bereits die Herausforderungen, die mit
der Priifung ihrer materiellen Schutzvoraussetzungen im EPU einhergehen,
und die damit verbundene Entscheidungspraxis des EPA und der Be-
schwerdekammern umfassend beleuchtet.?® Verschiedene Akteure haben
in der Vergangenheit bereits Versuche unternommen, die Voraussetzungen
fur den Patentschutz von computerimplementierten Erfindungen zu konkre-
tisieren. Eine wissenschaftliche Bewertung dieser Vorhaben hat bereits
stattgefunden.?* Vereinzelt hat man in diesem Kontext auch schon Diskus-
sionen zur Rolle des EPA im europaischen Patentsystem?® und dessen Pa-

tenterteilungspraxis?® angestoRRen.

Obwohl der Einfluss des EPA durch die Patentreform wachst, wurde dessen
Stellung im einheitlichen Patentsystem bisher nicht umfassend beleuchtet.
Ebenso fehlt es an Untersuchungen zu den maoglichen Auswirkungen der

Patentreform auf den Bereich der computerimplementierten Erfindungen.

23 Zum Beispiel in: Ballardini, The “(EU) Unitary Patent Package”: (Dis)Harmonizing Computer-

Implemented Inventions Patents in Europe?, in: ;5 EIE/£E (dt: Recht und Politik), 10.2014;
Sterckx/ Cobain, Exclusions from Patentability, Cambridge University Press, Cambridge, 2012;
Guadamuz Gonzales, The software patent debate, in: Journal of Intellectual Property Law &
Practice, Volume 1, N° 3, 2006, S. 196 (196 ff.).

24 Siehe Eimer, Arenen und Monopole, Springer Verlag, Heidelberg, 2011, S. 149 ff.;
MaaR/Scherm, Die Ablehnung der Softwarepatentrichtlinie: Ein zweifelhafter Erfolg, in:
Wirtschaftsdienst, 2005, S. 660 (660 ff.); Pila, Software Patents, Seperation of Powers and
Failed Syllogisms: A Cornucopia from the Enlarged Board of Appeal of the European Patent
Office, in: Cambridge Law Journal, Volume 70, N° 1, 2011, S. 203 (203 ff.).

%5 Allgemeine Kritik an der Rolle des EPA im europiischen Patentsystem zum Beispiel in: Schnei-
der, Governing the patent system in Europe: the EPO’s supranational autonomy and its
need for a regulatory perspective, in: Science and Public Policy, Volume 36, Issue 8, 10.2009,
S. 619 (619 ff.); Schneider, Das Europaische Patentsystem, Campus Verlag, Frankfurt/New
York, 2010, S. 167 ff.

26 7u einer starkeren Regulierung von EPA-Entscheidungen in Bezug auf computerimplemen-
tierte Erfindungen: Eimer, 2011, S. 173 ff.; Pila, 2011, S. 203 ff.
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Durch die Einflhrung eines neuen Patentsystems besteht die Chance, bis-
her nicht ausgeschopfte Potenziale zu nutzen, indem man Technologieun-
ternehmen durch die Schaffung neuer Rechtssicherheit zu Investitionen in
Innovation ermutigt. Die Wahrung einer hohen Patentqualitat ist wesentli-
cher Bestandteil der dafur erforderlichen Rechtssicherheit. Die Prafung von
Patentantragen zu computerimplementierten Erfindungen ist besonders an-
spruchsvoll, sodass die Qualitat erteilter Schutzrechte maligeblich von der
Fachkompetenz des EPA abhangt. Sollte das Patentamt qualitativ minder-
wertige ,Softwarepatente” erteilen, stiinde dies den Zielen der EU entgegen
und wirde Patentinhabern und ihren Konkurrenten erhebliche wirtschaftli-
che Schaden verursachen. Die Frage danach, wie einer solchen Erteilungs-
praxis vorgebeugt werden kann, ist daher von aul3erordentlicher praktischer

und rechtlicher Bedeutung.

B. Gang der Untersuchung

Um bewerten zu kdnnen, welche Auswirkungen die Machtstellung des EPA
im einheitlichen Patentsystem auf die Vergabe von Patenten mit Software-
bezug haben wird, ist zunachst ein Verstandnis fur die grundlegenden Her-
ausforderungen im Bereich der computerimplementierten Erfindungen er-
forderlich. Im zweiten Kapitel werden daher die bisherigen Patentoptionen
in Europa vorgestellt und der sich daraus ergebende generelle Reformbe-
darf dargelegt. Im Anschluss erfolgt eine Auseinandersetzung mit den spe-
zifischen Herausforderungen bei der Patentierung von computerimplemen-
tierten Erfindungen im europaischen Patentsystem. Die Auslegungsbedurf-
tigkeit des Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPU, die Entscheidungspraxis des
EPA und der Beschwerdekammern sowie die bisherigen Versuche, mehr
Rechtssicherheit im Bereich der computerimplementierten Erfindungen zu

schaffen, stehen dabei im Mittelpunkt.

Das dritte Kapitel thematisiert das einheitliche Patentsystem und die neuen
Verantwortlichkeiten des EPA. Fur eine Bewertung der Rolle des EPA und
deren Auswirkungen auf die Vergabe von Patenten mit Softwarebezug ist
die EPO als Gesamtinstitution in den Blick zu nehmen. Hierbei liegt der
Fokus auf den bereits im zweiten Kapitel erwahnten institutionellen
Schwachstellen. Geklart werden soll insbesondere, welche Kompetenzen

das Patentamt durch die Patentreform tbertragen bekommt und inwieweit
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strukturelle Schwachen der EPO die Qualitat von Einheitspatenten beein-
trachtigen kénnten. Zur Darstellung des neuen Machtgefiges ist dabei auch
die Rolle des EPG und dessen Verhaltnis zum EPA von Relevanz. Unter-
sucht wird, inwieweit sich das EPG im Fall von kontroversen oder wider-

spruchlichen Patentvergaben als Wachter der Patentqualitat eignet.

Im vierten Kapitel folgt darauf aufbauend die Auseinandersetzung mit der
Frage, welche sonstigen Moglichkeiten das einheitliche Patentsystem bie-
tet, um eine den Zielen der Reform zuwiderlaufende Vergabepraxis des
EPA, insbesondere mit Bezug auf computerimplementierte Erfindungen, zu
verhindern. Zunéchst wird untersucht, welche Optionen das EPU Vertrags-
staaten und Patentinhabern zur Verfigung stellt, um auf entsprechende
EPA-Entscheidungen zu reagieren. Da das einheitliche Patentsystem auf
Verordnungen der EU basiert und die EU als Wirtschaftsstandort starken
soll, ist auRerdem zu prufen, welche Moglichkeiten der EU selbst zur Verfi-
gung stehen, um der Vergabe von minderwertigen Patenten langfristig Ein-
halt zu gebieten. Die Untersuchung schlief3t im funften Kapitel mit einem
Fazit und einem Ausblick auf aktuelle Entwicklungen und kiinftige Positio-

nierungen der EU gegenuber dem EPA ab.

Kapitel 2: Grundlagen

Zu Beginn der Arbeit sollen sowohl der allgemeine Reformbedarf vor Ein-
flihrung des einheitlichen Patentsystems als auch die besonderen rechtli-
chen Herausforderungen im Bereich computerimplementierter Erfindungen
dargelegt werden. Zunachst werden die bisherigen Patentoptionen in Eu-
ropa vorgestellt (A.). Ein weiteres Anliegen ist es, zu beleuchten, warum der
Schutz von computerimplementierten Erfindungen und insbesondere deren
Schutz Uber Patente umstritten ist (B. |. und Il.) und welche rechtlichen Hur-
den sich bei der Prufung der materiellen Schutzvoraussetzungen aus dem
EPU ergeben (B. I1l.). AnschlieRend erfolgt eine Darstellung und rechtliche
Einordnung der wichtigsten Entscheidungen des EPA und der Beschwer-
dekammern im Bereich der computerimplementierten Erfindungen (C.). Da-
rauf aufbauend werden Versuche aus der Vergangenheit beleuchtet, die
darauf abzielten, mehr Rechtssicherheit im Hinblick auf computerimplemen-

tierte Erfindungen zu schaffen, und letztendlich scheiterten (D.). Am Ende
8



des Kapitels (E.) folgt eine Darlegung, weshalb die Einfuhrung des einheit-
lichen Patentsystems von besonderer Bedeutung flir computerimplemen-
tierte Erfindungen ist. Zudem wird erlautert, warum die Rolle des EPA im
neuen Patentsystem auch die Qualitat von ,Softwarepatenten® entschei-
dend beeinflussen kann. Das Kapitel bildet somit den Ausgangspunkt fur

die spatere rechtswissenschaftliche Untersuchung.

A. Bisherige Patentoptionen

Wer ein Patent in Europa registrieren wollte, konnte sich bisher flr nationale
Patente oder ein europaisches Patent entscheiden. Das Patent dient als
gewerbliches Schutzrecht dem Schutz technischer Erfindungen. Patentier-
bar sind neue und gewerblich anwendbare Verfahren und Produkte. Zusatz-
lich muss die Erfindung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen, was vo-
raussetzt, dass sich die Erfindung in einem ausreichenden Mal} vom ge-
genwartigen Stand der Technik abhebt.?” Die Moglichkeit, ein Patent anzu-
melden, hat jedermann. Durch das regelmaflige Entrichten von Verwal-
tungsgeblhren kann man bis zu 20 Jahre lang Patentschutz erlangen.??
Sobald ein Patent erfolgreich angemeldet wurde, dirfen Dritte die Erfindung
ohne Zustimmung des Patentinhabers fur eine bestimmte Zeit nicht selbst
herstellen, einfuhren, verkaufen oder vermarkten.2® Wenn der Inhaber eines
Patenttitels das Schutzrecht nicht selbst verwerten mdéchte oder verwerten
kann, ist die Vergabe einer Lizenz eine attraktive Option. Uber eine Lizenz
wird Dritten die Moglichkeit gegeben, ein Patent zu verwerten. Im Gegenzug

zahlt dieser dem Lizenzgeber Ublicherweise Gebuhren.3°

|. Nationale Patente

Nationale Patente schitzen Erfindungen innerhalb der territorialen Grenzen
des Erteilungsstaates vor unbefugten gewerblichen Nutzungen durch Dritte.
Fir die Anmeldung eines Patents ist das nationale Patentamt in dem Land,
in welchem Patentschutz begehrt wird, zustandig. Obwohl die Vorausset-
zungen, unter denen ein nationales Patent erteilt werden kann, in den Ver-

tragsstaaten des Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) weitestge-

27§ 1 Abs. 1i.Vm. §8§ 3, 4 Patentgesetz (PatG).
28 §§16, 17 PatG.

2 §9PatG.

30 §15Abs. 2S. 1 PatG.



hend angepasst worden sind, weicht der tatsachlich gewahrte Schutz auf-
grund unterschiedlich aufgebauter und durchgefuhrter Patenterteilungsver-
fahren weiterhin voneinander ab.3! Fiir Klagen und Einspriiche, die sich auf
ein nationales Patent beziehen, sind die Gerichte des jeweiligen Erteilungs-

landes zustandig.3?

II. Europaisches Patent

Patentinhaber kdnnen durch das europaische Patent Schutz in allen 39 Ver-
tragsstaaten des EPU erlangen.3® Zudem haben Antragsteller (iber Validie-
rungsabkommen die Moglichkeit, Patentschutz in einigen Nichtvertrags-
staaten zu beantragen.3* Die Bezeichnung ,europaisches Patent“ kann so-
mit irreflhrend sein, da der Patentschutz sich nicht zwangslaufig auf Mit-
gliedsstaaten der EU beschrankt.3® Auf wie viele Lander sich der territoriale
Schutzbereich tatsachlich erstreckt, ist von der Entscheidung des Antrag-
stellers und der Patentanmeldung abhangig.*® Die Erteilung von europai-
schen Patenten obliegt der Europaischen Patentorganisation (EPO). Die
Aufgabe wird durch das EPA als Organ der EPO wahrgenommen. Der Ver-

waltungsrat, das zweite Organ der EPO, liberwacht die Arbeit des EPA.3"

Um ein europaisches Patent anzumelden, ist ein Antrag bei dem EPA er-
forderlich.3® Antragsteller konnen die Anmeldung eines européischen Pa-
tentes unabhangig von ihrer Staatsangehdarigkeit und ihres Wohn- bzw. Un-
ternehmenssitzes vornehmen.3® Nachdem die Anmeldung eingereicht

wurde, folgt eine Prufung des Antrages durch das EPA und, sofern dem

31 Europiisches Patentamt, Leitfaden zum européischen Patent, 07.2023, 23. Auflage, S. 13, Rn.
2.4.006; https://link.epo.org/web/legal/guide-epc/de-how-to-get-a-european-patent-
2023.pdf (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

Walsh, Promoting Harmonisation Across the European Patent System Through Judicial Dia-

logue and Cooperation, in: International Review of Intellectual Property and Competition Law,

Volume 50, N° 4, 2019, S. 408 (409).

33 Art. 1 EPU nennt 38 Vertragsstaaten (17. Auflage, 2020). Am 01.10.2022 trat Montenegro als
39. Vertragsstaat dem EPU bei (ABI. EPA 2022, A78).

34 Europiisches Patentamt, Leitfaden zum européischen Patent, 07.2023, S. 15 ff., Rn. 2.5.

35 Moss/Jones, Patents and Patent Litigation in Europe — Past, Present and Future, in: Intellec-
tual Property Today, 06.2011, S. 2 (2); https://silo.tips/download/at-present-there-is-no-sin-
gle-unitary (zuletzt abgerufen am 08.08.2021).

36 Deutsches Patent- und Markenamt, Européische Patente, 02.06.2023;
https://www.dpma.de/patente/patentschutz_im_ausland/europaeische_patente/index.html
(zuletzt abgerufen am 11.06.2023).

37 Art. 4 Abs. 3 EPU.

3% Art. 4 Abs. 3i.V.m. Art. 78 Abs. 1 lit. a EPU.

3% Europiisches Patentamt, Leitfaden zum europiischen Patent, 07.2023, S. 21, Rn. 4.1.001.
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Antrag stattgegeben wird, eine Veroffentlichung des erteilten Patents im Eu-
ropaischen Patentblatt.*® Ab dem Zeitpunkt der Erstanmeldung dauert es
im Schnitt zwei bis vier Jahre, bis das Patent erteilt wird.*" Gegen abge-
lehnte Patentantrage konnen Betroffene im Rahmen eines Beschwerdever-
fahrens vor den Beschwerdekammern vorgehen.*? Nach der Erteilung des
Patents haben Dritte innerhalb von neun Monaten nach der Verdffentli-
chung im Patentblatt die Moglichkeit, vor dem EPA einen Einspruch einzu-
legen, wenn sie der Meinung sind, dass die Erfindung nicht patentierbar
sei.*3 Die Einspruchsabteilung kann das Patent fiir alle Lander, in denen es
angemeldet wurde, einheitlich widerrufen, wenn sie zu dem Schluss kommt,
dass Grlinde vorliegen, die der Aufrechterhaltung entgegenstehen.** Be-
troffene haben die Moglichkeit Uber ein Beschwerdeverfahren gegen Ent-

scheidungen aus dem Einspruchsverfahren vorzugehen.®

Das europaische Patent bietet ein vereinheitlichtes Patenterteilungsverfah-
ren. Da die Durchsetzung der Schutzrechte bisher jedoch nicht angeglichen
wurde, kann nicht von einem einheitlichen Patentsystem gesprochen wer-
den. Stattdessen ist der Antragsteller nach der Erteilung des europaischen
Patentes Inhaber von einzelnen nationalen Schutzrechten.*® In diesem Zu-
sammenhang wird regelmafldig von einem ,Bundel nationaler Patente” ge-
sprochen.*” Nach der Patenterteilung richtet sich der eigentliche Patent-
schutz nach dem jeweiligen nationalen Recht des Staates, in dem das Pa-
tent angemeldet worden ist.*8 Nach der Bekanntmachung der Patentertei-
lung ist deshalb eine Validierung des jeweiligen Landes erforderlich, in dem
der Patentschutz bestehen und durchgesetzt werden soll.*° Im Zuge der
Validierung erfolgt keine inhaltliche Uberpriifung des Patentantrages. Re-

gelmaRig geniigt eine Ubersetzung der europaischen Patentschrift in einer

40 Art. 90 ff. EPU.
41 Européisches Patentamt, Leitfaden zum europdischen Patent, 07.2023, S. 14, Rn. 2.4.015.
42 Art. 106 Abs. 1 EPU.
4 Art. 99 Abs. 1 EPU.
4 Art. 99 Abs. 2 EPU.
4 Art. 99 Abs. 1 EPU.
4 Art. 64 Abs. 1 EPU.
47 Vgl. Di Cataldo, From the European Patent to a Community Patent, in: Columbia Journal of Eu-
ropean Law, Volume 8, N° 1, 2002, S. 19 (19 f).
4 Art. 2 Abs. 2 EPU.
49 Art. 2 Abs. 2 EPU.
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Amtssprache des jeweiligen Vertragsstaats nach Art. 65 EPU.% Fir die

Durchsetzung von Patenten sind die nationalen Gerichte zustandig.%’

69 % der europaischen Patente werden von gro3en Unternehmen ange-
meldet. Patentanmeldungen von kleinen und mittleren Unternehmen ma-
chen 23 % der jahrlichen Anmeldungen vor dem EPA aus.%? Die meisten
europaischen Patente werden im Bereich der Medizintechnik, digitalen

Kommunikation und Computertechnologie angemeldet.>?

lll. Rechtsunsicherheit

Die Beantragung eines europaischen Patents vor dem EPA bietet sich im-
mer dann an, wenn der Beantragende seine Erfindung in mehr als einem
EPU-Vertragsstaat schiitzen lassen mdchte. Fir das europaische Patent
sprechen vor allem die Vereinheitlichungen, die das Schutzrecht mit sich

bringt.

Der Anmeldevorgang ist vereinheitlicht, auch der Schutzumfang des Paten-
tes aus Art. 69 EPU ist in jedem Vertragsstaat gleich.>* Zudem kann das
EPA das europaische Patent als Folge eines Einspruchs in allen Landern,
fur die das Patent erteilt wurde, einheitlich &ndern oder sogar widerrufen.%®
Der Umstand, dass nationale Gerichte die Nichtigkeitsgrinde aus Art. 138
EPU auch im Rahmen nationaler Nichtigkeitsklagen hinzuziehen, tragt

ebenfalls zu einer Angleichung von gerichtlichen Entscheidungen bei.%®

Trotz der Vorteile, die mit dem europaischen Patent einhergehen, kann we-
der von einem vereinheitlichten Patentsystem noch von einem harmonisier-
ten Patentrecht die Rede sein. Das liegt unter anderem daran, dass die Ver-
tragsstaaten die EPU-Regelungen bei ihrer Umsetzung in nationales Recht

anpassen durften.5” Uber nationale Normen kénnen die Vorgaben aus dem

50 Henke, in: Benkard — EPU, 4. Auflage, 2023, Art. 64, Rn. 3.

51 vgl. Art. 64 Abs. 3 EPU.

52 Europiisches Patentamt, Patent Index 2023-Applicants, 2024.

53 Europiisches Patentamt, Patent Index 2023-Top 10 technical fields, 2024.

5 Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht — Meilensteine in der Entwicklung
des Europdischen Rechts des geistigen Eigentums, in: Zentrum fiir Europaisches Wirtschafts-
recht (Vortrage und Berichte), Nr. 211, Bonn, 2014, S. 5.

5 Art. 99 ff. EPU.

6 Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht — Meilensteine in der Entwicklung
des Europdischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 4.

57 Ensthaler, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Auflage, Springer Verlag, Heidel-
berg, 2009, S. 179.
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EPU zusatzlich erganzt werden. Hinzu kommt, dass das EPU den Gerichten
regelmaRig Interpretationsspielrdume einrdumt, wodurch die Urteile der na-
tionalen Gerichte deutlich voneinander abweichen konnen.%® Der Mangel an
Einheitlichkeit wird im Rahmen von Patentstreitigkeiten, die nationale Ge-
richte gemaR Art. 64 Abs. 3 EPU nach den Gesetzen des jeweiligen Landes

beurteilen, besonders deutlich.®

Problematisch ist auch, dass die Gerichtsorganisation in Europa von Land
zu Land unterschiedlich aufgebaut ist und die Prozessordnungen inhaltlich
voneinander abweichen.®® Somit sind Verfahrensbeteiligte nicht nur mit ma-
teriell-rechtlichen, sondern auch mit prozessrechtlichen Abweichungen kon-
frontiert. Dieser Umstand hat zur Folge, dass die Verfahrensdauer sowie
der Inhalt der Urteile von Land zu Land variieren kénnen.®' Zu den rein
rechtlich bedingten Unterschieden tritt die deutlich unterschiedlich intensive
Erfahrung der Gerichte mit patentrechtlichen Sachverhalten hinzu. Auch
das beglinstigt ein Auseinanderfallen der Rechtspraxis.®? Urteile, die von
Gerichten verschiedener Jurisdiktionen gefallt werden, sind somit zwangs-
laufig von deren individuellen Prozessordnungen, Rechtssystemen und -
praktiken sowie Erfahrungswerten gepragt. Patentinhaber missen Klagen
entsprechend den Vorgaben der jeweiligen Rechtssysteme unterschiedlich
vorbereiten. Ohne die Unterstutzung eines in der jeweiligen Rechtsordnung
heimischen Patentanwaltes ist es schwer, sich einen Uberblick tiber fremde
Rechtsordnungen zu verschaffen und die Chancen vor Gericht einschatzen.
Besonders bei grenzuberschreitenden Patentverletzungen behindern diese
Faktoren eine zeithahe Durchsetzung der Rechte des Patentinhabers.
Diese Rechtsunsicherheit wirkt sich zugleich auch negativ auf Wettbewer-

ber aus. Sie bendtigen ebenfalls Klarheit darliber, ob und wo ein Konkurrent

8 van, 2017, S. 166 f.

59 vgl. Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht — Meilensteine in der Entwick-
lung des Europdischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 3 ff.

Vgl. van Pottelsberghe de la Potterie/ Mejer, Beyond the prohibitive cost of patent protection
in Europe, CEPR, 10.04.2009; https://voxeu.org/article/europe-s-costly-fragmented-patent-
system (zuletzt abgerufen am 15.06.2023).

Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht — Meilensteine in der Entwicklung
des Européischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 3; Tridico/Hyden/Wall, What to
consider before obtaining and enforcing a Unitary Patent, in: Managing Intellectual Property,
05.2015, S. 88 (89); https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/manintpr249&i=90 (zuletzt
abgerufen am 10.07.2023).

62 van, 2017, S. 169.

60

61
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ein durchsetzungsfahiges Patent besitzt, um Patentverletzungen zu vermei-
den und Investitionen oder Strategien entsprechend ausrichten zu kénnen.
Die Zeit bis zu einem endgtiltigen Urteil kann flr Unternehmen eine Belas-
tung darstellen, die eine verlassliche Planung von Geschaftsstrategien er-

schwert und die Forschung und Entwicklung hemmen kann.

Patentinhaber mussen bei der Durchsetzung ihrer Rechte zusatzliche orga-
nisatorische Hurden Uberwinden, wenn sie in jedem Mitgliedsstaat, in dem
Verletzungshandlungen stattfinden, eine separate Klage einreichen mus-
sen.’® Zudem besteht die Gefahr, dass Entscheidungen des EPA mit Ge-
richtsurteilen kollidieren. Wahrend nationale Gerichte fur Nichtigkeitsklagen
und Patentverletzungsverfahren zustandig sind, sind das EPA bzw. die Be-
schwerdekammern flr Einspruchs- und Beschwerdeverfahren zustandig.
Dritten ware es beispielsweise moglich, gegen ein Patent einen Einspruch
vor dem EPA einzulegen und zugleich eine Nichtigkeitsklage vor einem na-
tionalen Spruchkorper einzureichen. Somit ergeben sich gleich zwei Wege,
ein Patent anzugreifen. Da nationale Gerichtsverfahren vollig unabhangig
von den Amtsverfahren innerhalb der EPO sind, besteht die Gefahr, dass
die beiden Entscheidungen inhaltlich auseinanderfallen. Es ist nicht unrea-
listisch, dass ein nationales Gericht die Verletzung eines Patents durch ein
Urteil bestatigt, wahrend das EPA bzw. die Beschwerdekammern zeitver-
setzt entscheiden, dass ebenjenes Patent zu Unrecht erteilt wurde und wi-

derrufen werden muss.%4

Als Folge der ausbleibenden Harmonisierung hat sich das sog. ,Forum-
Shopping“ entwickelt. Wenn Gerichte verschiedener Lander flr eine Patent-
streitigkeit zustandig sind, besteht die Moglichkeit, dass der Betroffene sich
flr das Rechtssystem entscheidet, welches fiir ihn am vorteilhaftesten ist.5°
Forum-Shopping wird kritisiert, weil angenommen wird, dass der Klager
durch die Wahl des zustandigen Gerichtes das Ergebnis eines Rechtsstreits
zu seinen Gunsten beeinflussen kann. Die beklagte Partei wird dadurch

8 Yan, 2017, S. 169.
64 Moss/Jones, 2011, S. 2.
8 perkins/Mills, Patent Infringement and Forum Shopping in the European Union, in: Fordham
International Law Journal, Volume 20, 1996, S. 549 (551).
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schlechter gestellt. Zudem kdnnen den Parteien vermeidbare Kosten ent-
stehen, wenn nicht das ortlich nachste Gericht gewahlt wird.® Gerichte kon-
nen daruber hinaus in Versuchung gebracht werden, miteinander in Kon-
kurrenz zu treten.%” Es wird befiirchtet, dass Richter in einen Uberbietungs-
wettbewerb klagerfreundlicher Entscheidungen geraten, um bestimmte
Gruppen von Patentinhabern zu ihren Gerichten zu locken. Die Unpartei-
lichkeit der Richter ware dadurch erheblich beeintrachtigt.®® Derartiges Kon-
kurrenzverhalten kann dazu fuhren, dass die Rechtsprechung der Mitglieds-
staaten aufgrund der unterschiedlichen nationalen Rechtsordnungen noch

starker voneinander abweicht, als dies ohnehin schon der Fall ist.

Es gibt jedoch auch Stimmen, die dem Forum-Shopping positive Effekte
zusprechen. In Deutschland gehért Forum-Shopping zum juristischen All-
tag, da Patentinhaber die Wahl zwischen verschiedenen Patentgerichten
(Landgerichte mit Patentstreitkammern) haben. Einigen Patentanwalte hal-
ten diesen Wettbewerb der zustandigen Gerichte fur eine der mal3geblichen

Ursachen der hohen Qualitat deutscher Patentrechtsprechung.®®

Trotz der Vorteile, die das europaische Patentsystem mit sich bringt, sind
Inhaber von Patenten und betroffene Dritte mit unterschiedlichen Hurden
und Risiken konfrontiert, die Innovationen eher ausbremsen als sie zu for-

dern.

B. Computerimplementierte Erfindungen

Erfindungen, die einen Bezug zu einem Computer haben, bezeichnet man
im Patenrecht als computerimplementierte Erfindungen (computer imple-
mented inventions ,Cll). Von dieser Bezeichnung sind Erfindungen mit

Softwarekomponenten umfasst.

% Moore, Forum Shopping in Patent Cases: Does Geographic Choice Affect Innovation, in: North

Carolina Law Review, Volume 79, N° 4, 2001, S. 889 (925).

Vgl. Fromer, Patentography, in: New York University Law Review, Volume 85, 2010, S. 1444

(1466); zu den Beweggriinden von Richtern: Anderson, Court Competition for Patent Cases,

in: University of Pennsylvania Law Review, Volume 163, 2015, S. 631 (661 ff.).

68 vgl. Anderson, 2015, S. 643 ff.

69 Vgl. McDonagh, Exploring Perspectives of the Unified Patent Court and Unitary Patent Within
the Business and Legal Communities, 07.2014, S. 26; https://assets.publishing.ser-
vice.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/328035/UPC_Study.pdf (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).
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Der in der Literatur haufig verwendete Terminus ,Softwarepatent® kann
missverstandlich sein, da der Begriff falschlicherweise die Patentierbarkeit
von reinen Quell- und Objektcodes nahelegt, die nach dem EPU nicht pa-
tentiert werden konnen.”® Im Rahmen dieser wissenschaftlichen Arbeit wird
der Begriff daher entsprechend gekennzeichnet und bezieht sich aus-
schliel3lich auf grundsatzlich patentierbare computerimplementierte Erfin-

dungen.

Computerimplementierte Erfindungen umfassen nach den Richtlinien des
EPA Computer, Computernetze oder sonstige programmierbare Vorrichtun-
gen. Mindestens ein technisches Merkmal muss ganz oder teilweise durch
ein Computerprogramm realisiert werden.”’ Ob und in welchem Umfang
Software patentiert werden kann, wird in Europa seit Jahrzehnten diskutiert.
Denn grundsatzlich ist die Patentierbarkeit von Computerprogrammen ge-
maR Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU stark eingeschrankt. Die Normen
statuieren ein Patentierungsverbot, das fur Patentanmeldungen gilt, die sich
auf Computerprogramme als solche beziehen.”? Als Folge dessen, beschaf-
tigen sich das EPA, die Beschwerdekammern und die nationalen Gerichte
immer wieder mit der Auslegung der relevanten Normen des EPU. Geklart
werden muss also, wann ein nicht patentierbares Computerprogramm als
solches vorliegt und wann man von einer patentierbaren computerimple-
mentierten Erfindung ausgeht. Dies ist abhangig davon, wie weit oder eng
die Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPU ausgelegt wird.
Erschwerend kommt hinzu, dass der extensive Schutz von Software durch
Patente umstritten ist. Welche Herausforderungen im Bereich von Patenten
mit Softwarebezug bestehen, soll im folgenden Abschnitt aufgearbeitet wer-

den.

|. Patentschutz oder Urheberrecht?

Ob und in welchem Umfang das Recht am geistigen Eigentum Software

schitzen kann, wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Schutzmdglichkeiten

70 Ballardini, 2014, S. 310.

71 Européisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Européischen Patentamt, 03.2024, In-
dex fir Computerimplementierte Erfindungen; https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc
(zuletzt abgerufen am 20.03.2024).

2 Art. 52 Abs. 3 EPU.
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bieten sowohl das Patentrecht als auch das Urheberrecht. Aufgrund ver-
schiedener Faktoren ist der Schutz von Erfindungen mit Softwarebezug

uber Patente jedoch grundsatzlich vorzugswurdig.

Der Schutzumfang vom Urheberrecht und von Patenten erganzt sich in ei-
nigen Punkten. Das Urheberrecht schitzt literarische und kunstlerische
Werke, die auf einer personlichen geistigen Schopfung beruhen.”® Die zu-
grundeliegenden Ideen und Grundsatze sind explizit nicht hierdurch mit ab-
gedeckt.” Eine neue und erfinderische Losung, die regelmaRig durch ein
Werk ausgedruckt werden kann, lasst sich jedoch Uber Patente schutzen,
wenn sie in Form einer technischen Erfindung vorliegt.”® Patente sollen
demnach technische Aspekte einer Erfindung schutzen. Auf abstrakte Kon-
zepte und Ideen erstreckt sich der Patentschutz nicht.”® Man unterscheidet
zwischen Patentanspriichen fir Gegenstande (Erzeugnis oder Vorrichtung)
und Patentanspriichen fir Tatigkeiten (Verfahren oder Verwendung).””
Wahrend Urheber aufgrund eines Urheberrechtes gegen die Kopie ihrer
Verfahrensbeschreibung vorgehen konnen, Iasst sich Uber ein Patent die

Durchfiihrung des Verfahrens durch Unbefugte unterbinden.”®

Urheberrechte unterscheiden sich nicht nur in ihrem sachlichen Schutzum-
fang von Patenten, sondern weichen auch in anderen Aspekten von ihnen
ab. Wahrend Patente bei einem Patentamt beantragt werden mussen, ent-
falten Urheberrechte in Europa automatisch ihre Wirkung”®. Zudem kdnnen
Patentinhaber eine Erfindung maximal 20 Jahre durch ein Patent schut-
zen .80 Das Urheberrecht schiitzt ein Werk in Europa bis zu 70 Jahre nach

dem Tod des Urhebers.8!

73 §2 Abs. 2 Gesetz iber Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (UrhG).

74 §69a UrhG.

7> Européisches Patentamt, Hardware und Software, 20.05.2019; https://www.epo.org/de/
news-events/in-focus/ict/hardware-and-software (zuletzt abgerufen am 27.12.2023).

76 Europaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Européischen Patentamt, 03.2024, Teil
G, Kapitel Il., Punkt 1.

77 Regel 43 Abs. 2 Ausfithrungsordnung zum Ubereinkommen (iber die Erteilung europiischer
Patente, Europaisches Patentamt, Richtlinien fir die Prifung im Europaischen Patentamt,
2024, Teil F, Kapitel IV., Punkt 3.1.

78 Avram, Software Legal Protection: Shaping the EU Software Patent, in: Amsterdam Law Fo-
rum, 2014, Volume 6, Issue 2, S. 20 (24).

72 Bullinger, in: Wandtke/Bullinger (Hrsg.): UrhR, C.H. Beck Verlag, Miinchen, 6. Auflage, 2022, §
2, Rn. 12.

8 Art. 63 Abs. 1 EPU.

8 Erwadgungsgrund 12 Richtlinie 2006/116/EG vom 12.12.2006; § 64 UrhG.
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Urheberrechte und Patente schitzen unterschiedliche Aspekte der Soft-
ware.82 Der Ausdruck einer technischen Lésung in Form eines Codes wird
uber das Urheberrecht geschitzt. Fur jeden Quellcode kénnen in diesem
Zusammenhang Urheberrechte entstehen, die der Schopfer (hier z.B. der
Programmierer) als Urheber® halt. Der Schutz von Computerprogrammen
Uber das Urheberrecht ist in Europa in der Richtlinie 2009/24/EG Uber den
Rechtsschutz von Computerprogrammen verankert. Obwohl das Urheber-
recht in der EU durch Richtlinien und Verordnung angeglichen wurde, kann
bisher nicht von einer Vollharmonisierung gesprochen werden.8* Die Funk-
tion, die der Code hat (die technische Idee), kann dem Patentschutz unter-

liegen.®

Das Urheberrecht schutzt vor der Nutzung eines Werkes in identischer und
angepasster Form.88 Somit kann der Urheber Uber das Urheberrecht ver-
hindern, dass Unbefugte den Quellcode einer Software kopieren.8” Wenn
ein Dritter einen Quellcode bearbeitet, entfallt nicht automatisch das Urhe-
berrecht. Soweit durch Uberarbeitung des Originalwerks d.h. des Quell-
codes jedoch ein neues Werk geschaffen wird, kann die Tatigkeit nicht tGber
das Urheberrecht unterbunden werden.88 Man spricht in diesem Fall von
einer freien Benutzung des Originalwerks. Die Abgrenzung zwischen einer
freien Benutzung und einer zustimmungsbedurftigen Bearbeitung muss ein-
zelfallabhangig vorgenommen werden.® Dem EuGH fehlt es regelmaRig an
einem hinreichenden Abstand zum verwendeten Werk, wenn das Original-
werk in wiedererkennbarer Form genutzt wird. Wenn das Werk wiederer-
kennbar ist, liegt eine zustimmungsbediirftige Bearbeitung vor.®® Das au-

Rere Erscheinungsbild eines Codes kann allerdings auf verschiedenste Art

82 Avram, 2014, S. 24.
8 §7 UrhG.
8 In den nachfolgenden Absitzen wird auf das deutsche UrhG verwiesen. Die Herausforderun-
gen, welche sich im Urheberrecht in Bezug auf Software erheben, kénnen aber in ihren
Grundziigen auf andere EU-Mitgliedsstaaten libertragen werden (Avram, 2014, S. 24.).
Vgl. Européisches Patentamt, Richtlinien fir die Prifung im Europaischen Patentamt, 2024,
Teil G, Kapitel 2, Punkt 3.6.
8 §23 UrhG.
87 \gl. §15 Abs. 1 Nr. 1, § 16 UrhG.
8 \gl.§23 Abs. 1S. 2 UrhG.
8 Schulze, in: Dreier/Schulze (Hrsg.): UrhG, C.H. Beck Verlag, Miinchen, 7. Auflage, 2022, § 23,
Rn. 41.
% EuGH, Pelham u.a., Rs. C-476/17, 29.07.2019, ECLI:EU:C:2019:624, Rn. 31 ff.
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und Weise erheblich verandert werden, obwohl das dem Originalwerk zu-
grunde liegende Konzept weiter besteht. Beispielsweise lasst sich durch die
Umsetzung einer Idee in einer anderen Programmiersprache oder durch die
Minimierung von Code ein neues Werk schaffen.®! Aufgrund dieses Um-
standes konnen Dritte die Vorgabe des EuGHs in Bezug auf Computerpro-
gramme leicht umgehen. Soweit die zugrundeliegende |dee Uber einen
neuen Quellcode umgesetzt wird, kann eine erlaubte freie Benutzung vor-
liegen.®? Das Kriterium der Wiedererkennbarkeit eignet sich bei Computer-
programmen daher nur bedingt zur Abgrenzung zwischen einer freien Be-

nutzung und einer zustimmungsbedurftigen Bearbeitung.®

Alternativ Iasst sich darauf abstellen, welche Rolle der ibernommene Code
im Uberarbeiteten Werk spielt. Entsteht der Eindruck, dass der Ausgangs-
code nur eine untergeordnete Bedeutung im Computerprogramm hat, geht
man von einer freien Benutzung aus.®* Diese Art der Priifung ist jedoch in
der Regel umfangreicher, da samtliche Ubernommene Aspekte im Detail
untersucht und funktional betrachtet werden.®® Der Schopfer des urspriing-
lichen Quellcodes ist auch bei dieser Art der Abgrenzung mit Unsicherheiten
konfrontiert. Obwohl die Funktionalitat des Codes weiterhin auf der Idee des
ursprunglichen Entwicklers beruht, kann dessen Urheberrecht die Nutzung
der modifizierten Software nicht immer verlasslich verhindern. Wenn der
Entwickler jedoch die der Software zugrundeliegende Idee patentiert hat,
besteht die Chance, dass er in diesen Konstellationen auf den Patentschutz

zuruckgreifen kann.

Der Schutz von Software Uber Patente ist folglich besonders attraktiv. Wer
seine Software schiitzen mochte, ist vor allem an exklusiven Rechten an
dem entwickelten Algorithmus interessiert. Es ist namlich der Algorithmus,
der das Programm bzw. das Verfahren beschreibt. Der Quelltext selbst
dient lediglich der Umsetzung. Um den Algorithmus nutzen zu konnen,

muss der Programmierer ihn in Quellcode Ubersetzen und kann sich dabei

9 vgl. Van Wendel de Jode/ de Bruijn/ van Eeten, Protecting The Virtual Commons, TMC Asser-
Press, 2003, Den Haag (NL), S. 46.; Siglmiiller/Gassner, Softwareentwicklung durch Open-
Source-trainierte Kl — Schutz und Haftung, in: Recht Digital, 2023, S. 124 (127 f.).

%2 Siglmiiller/Gassner, 2023, S. 127 f.

%3 Siglmiiller/Gassner, 2023, S. 128.

9 vgl. Siglmiller/Gassner, 2023, S. 128.

% vgl. Siglmiller/Gassner, 2023, S. 128.
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verschiedener Programmiersprachen bedienen.®® Besonders wertvoll ist
demnach nicht, wie ein Algorithmus Uber den Quellcode umgesetzt wird,
sondern das dahinterstehende Konzept bzw. die Idee.®” Nur Patente kon-
nen die technische Idee effektiv schitzen. Wenn Dritte eine Idee umsetzen
und dafur auf einen Quellcode in einer anderen Programmiersprache zu-

ruckgreifen, kann der Patentinhaber Uber sein Patent dagegen vorgehen.

Hinzu kommt, dass das Patentrecht technische Erfindungen schitzt und
Software somit thematisch nahersteht, als das kunst- und literaturbasierte
Urheberrecht.®® Da Patente auRerdem darauf abzielen, Innovationen zu
schitzen und zu foérdern, sind sie fur den Softwaresektor, der von einem
stetigen technischen Wandel gepragt ist, besonders geeignet. Mit der er-
folgreichen Registrierung eines Patents werden Exklusivrechte Ubertragen,
die den Patentinhaber fur die Erfindung belohnen und ihn ermutigen sollen,
weiterhin Geld fir die Forschung und Entwicklung von Innovationen auszu-
geben. Patentinhaber kdnnen Uber diese Exklusivrechte verhindern, dass
konkurrierende Unternehmen die Erfindung zum eigenen Vorteil nutzen.
Gleichzeitig vereinbart der Patentinhaber mit der zustandigen Behdrde,
dass ihm die ausschlieRlichen Rechte im Austausch flur die Offenlegung
technischer Informationen Uber die Erfindung gewahrt werden. Die Patent-
dokumente werden der Offentlichkeit zuganglich gemacht, damit Erfinder
die Informationen fir die Entwicklung weiterer Innovationen nutzen kon-
nen.?® Wettbewerbsfordernd ist zudem die begrenzte Schutzdauer von Pa-
tenten.’® Nach dem Ende der 20-jahrigen maximalen Schutzdauer kénnen
konkurrierende Unternehmen die Erfindung auch ohne Lizenz nutzen. Zu-
dem ist das Urheberrecht nicht auf die im Softwarebereich entstandenen
Strukturen, in denen Innovationen ganz malfgeblich von unterschiedlich

grolden Unternehmen vorangetrieben werden, anwendbar. Wahrend Unter-

% Melullis, Zur Patentfahigkeit von Programmen fiir Datenverarbeitungsanlagen, in: Gewerbli-

cher Rechtsschutz und Urheberrecht, N° 11, 1998, S. 843 (844).

Vgl. Wiebe, Patentschutz und Softwareentwicklung — ein uniiberbriickbarer Gegensatz, in:

Gehring/Lutterbeck (Hrsg.): Open Source Jahrbuch, Lehmanns Media Verlag, Berlin, 2004, S.

277 (279).

% Vgl. Wiebe, 2004, S. 279.

% Tanane, Roles of Patents in Economic Development and Integration, in: ECONOMICS, Volume
8, 2020, S. 23 (23 ff.); https://economicsrs.com/index.php/eier/article/view/29 (zuletzt
abgerufen am 15.07.2023).

100 Wiebe, 2004, S. 279.
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nehmen als juristische Personen ohne weiteres Patente anmelden kon-
nen,'" kann das personenrechtlich gepragte Urheberrecht von vorneherein
nur in den Handen einer naturlichen Person entstehen — juristische Perso-

nen kénnen an diesem allenfalls ein Nutzungsrecht erwerben. 192

Computerverfahren Uber Patente zu schitzen, bietet gegenidber dem
Schutz durch das Urheberrecht einige Vorteile. Daher spielt der Patent-
schutz im Softwarebereich bereits seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Al-
lerdings sind nicht alle Unternehmen von der Notwendigkeit von Patenten
mit Softwarebezug Uberzeugt. Die Diskussion Uber die Folgen von Patenten

im Softwaresektor wird im nachsten Abschnitt beleuchtet.

ll. Debatte um Patentschutz

Die Frage, inwieweit Patente im Softwaresektor notwendig sind, ist umstrit-
ten. Gegner von ,Softwarepatenten” sprechen sich zum Teil fur ein vollstan-
diges Verbot von Patenten mit Softwarebezug aus oder wollen die Paten-
terteilung zumindest stark begrenzen. Sie flihren vor allem an, dass der
Wirtschaftszweig auch ohne Patente seit Jahrzehnten ein starkes Wachs-
tum verzeichnet. Patentschutz fur Software sehen die Kritiker vor allem als
Mittel um grofden Technologieunternehmen zu noch mehr Macht zu verhel-
fen.193 Beflirworter sind hingegen der Meinung, dass die Wachstumspoten-
Ziale im Softwaresektor noch nicht ausgeschopft sind und ein verlasslicher
Patentschutz fur Erfindungen mit Computerbezug dieses Wirtschaftswachs-
tum fordern konnte.'% Kaum ein Patent ist so umstritten, wie Patente die
einen Bezug zu Software aufweisen.'% In den folgenden Unterkapiteln sol-

len die wichtigsten Argumente beider Seiten beleuchtet werden.

1. Kritiker

In der Vergangenheit haben sich wiederholt Interessensgruppen zusam-

mengeschlossen um Malinahmen, die auf eine Verbesserung des Patent-

101 Art. 58 EPU.

102 Thum, in: UrhR, 2022, § 7, Rn. 1.

103 N3here Ausfiihrungen nachfolgend ab S. 22 ff.

104 Ausfiihrungen ab S. 29.

105 Neuhiusler/Frietsch, Computer-Implemented Inventions in Europe, in: Glanzel/Moed,
Schmoch/Thelwall et. al. (Hrsg.), Science and Technology Indicators, Springer Verlag, Heidel-
berg, 2019, S. 1007 (1008).
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schutzes von computerimplementierten Erfindungen abzielten, zu verhin-
dern. Beispielsweise setzt sich die ,Foundation for a Free Information Infra-
structure (FFII)“ seit 1999 gegen die Patentierung von Erfindungen mit Soft-
warebezug ein.'% Im Zuge von Sondierungsbestreben, der EU-Kommission
in denen es um die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindun-
gen ging, reichte die ,Eurolinux Alliance® 1200 kritische Stellungnahmen
und Anmerkungen ein. Die Gruppierung setzt sich das Ziel, Open-Source-

Software zu fordern. 107

Die Haltung von Kritikern zu Patenten mit Softwarebezug, muss jedoch dif-
ferenziert betrachtet werden. Wahrend einige Stimmen eine vollstandige
Abschaffung von Patenten im Softwaresektor fordern und ausschliefl3lich
auf den Schutz des Urheberrechtes vertrauen wollen,'%® beschranken sich
die Winsche anderer Kritiker auf eine extensive Auslegung des Patentie-

rungsverbotes flir Computerprogramme aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU.109

Kritik gegenlber ,Softwarepatenten” wird vor allem von der Open Source
Bewegung geaulert. Seit fast 40 Jahren setzen sich Vertreter der Bewe-
gung dafur ein, dass jedermann Software aufrufen, nutzen, verandern und
sogar kopieren kann.'"® So méchte die Open Source Bewegung der Kom-
merzialisierung von Computerprogrammen entgegenwirken.''” Open
Source Unternehmen setzten auf eine mdglichst schnelle Verdffentlichung
ihrer Entwicklungen. Langwierige Patenterteilung bewerten sie als ungeeig-
net fur den schnelllebigen Softwaresektor. Markus Beckedahl, Geschafts-
fuhrer einer Open Source Agentur, betont, dass Programmierer durch das
Open Source Konzept die Mdglichkeit haben, sich kostenfrei weiterzubilden

und zeit- sowie ressourcensparend arbeiten konnen. Dadurch, dass man

106 \Weitere Informationen unter: https://ffii.org/.

107 PpT Consultants, The Results of the European Commission Consultant Exercice on the Patenta-
bility of Computerimplemented Inventions, 2000, S. 3; https://www.sslug.dk/~frank/softana-
lyse.pdf (zuletzt abgerufen am 10.08.2023).

108 phHT Consultants, 2000, S. 30 f.

109 pHT Consultants, 2000, S. 25 ff.

110 vg|. Evans/Layne-Farrar, Software Patents and Open Source: The Battle Over Intellectual Prop-
erty Rights, in: Virginia Journal of Law & Technology, Volume 9, N° 10, 2004, S. 1 (4).

111 yvgl. Achtenhagen/Miiller-Lietzkow/zu Knyphausen-AufseR, Das Open Source-Dilemma: Open
Source Software zwischen freier Verfligbarkeit und Kommerzialisierung, in: Schmalenbachs
Zeitschrift fir betriebswirtschaftliche Forschung, Volume 55, 2003, S. 455 (456 f.).
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Softwareentwickler ohne Aufwand und weitere Kosten auf bereits entwi-

ckelte Software zugreifen lasst, knne man Innovationen férdern. 12

Anhanger der Open Source Bewegung furchten insbesondere, dass ,Soft-
warepatente” zu hohen Kosten, einer Blockade des Open Source Konzepts
sowie einem daraus resultierenden Machtanstieg der grof3en Technologie-
unternehmen fiihren.’® Obwonhl es auch in anderen Bereichen immer wie-
der zu Diskussionen Uber die Patentierbarkeit bestimmter Arten von Erfin-

dungen kommt, ist die Thematik im Softwaresektor besonders evident.

Die besondere Skepsis gegenuber Patenten im Bereich der Informations-
technologie konnte laut Eimer darauf zurickzufihren sein, dass europai-
sche Unternehmen wie Siemens oder Nixdorf sich bereits in den 1980er
Jahren zusammenschlossen, um die Entwicklung von Computerprogram-
men voranzutreiben und mit der Konkurrenz aus den USA mithalten zu kon-
nen.’* Ein Resultat solcher Kooperationen sind beispielsweise offene Be-
triebssysteme wie POSIX (Portable Operating System Interface). POSIX ist
eine Programmierschnittstelle, die ermoéglichen soll, dass Anwendungssoft-
ware auf verschiedenen Betriebssystemen laufen kann.'> Da Gemein-
schaftsprojekte in vielen Bereichen der IT gangig sind, konnte dies die
Angst vor rechtlichen Blockaden solcher Arbeitsweisen und einer Unterbin-
dung der Interoperabilitat durch die Erteilung von ,Softwarepatenten® befeu-

ert haben.116

a. Kosten
Kritiker von ,Softwarepatenten® furchten vor allem die Kosten, die mit einer
extensiven Vergabe von Softwarepatenten auf Open Source Unternehmen

und KMUs im Allgemeinen zukommen konnten.

Kosten fallen nicht nur bei der Anmeldung von Patenten, sondern auch im

Rahmen des Lizenzerwerbs an. AuRerdem werden Ressourcen bendtigt,

112 peterding, Mit Linux surf ich einfach besser, Bundeszentrale fiir politische Bildung,
05.01.2007; https://www.bpb.de/themen/digitalisierung/opensource/63893/mit-linux-surf-
ich-einfach-besser/ (zuletzt abgerufen am 30.03.2024).

113 ppT Consultants, 2000, S. 32; Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 43.

114 Eimer, 2011, S. 1609.

115 Luber, Was ist das Portable Operating System Interface (POSIX)?, Storage-Insider, 13.07.2023;
https://www.storage-insider.de/was-ist-das-portable-operating-system-interface-posix-a-
2d037baab489557c0656e405bbcf3ac8/ (zuletzt aufgerufen am 07.10.2023).

116 Eimer, 2011, S. 169; PbT Consultants, 2000, S. 30.
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um gegen Patentverletzungen vorzugehen und zu Uberprufen, inwieweit be-

reits Patente von Wettbewerbern angemeldet wurden.'"”

Im Softwaresektor bauen Innovationen regelmafig auf einem bereits exis-
tierenden Standard auf. In der Literatur wird die Entwicklung von aufeinan-
der aufbauenden Erfindungen als kostenintensiv bewertet, da Dritte Erfin-
dungen, die in einem friheren Stadium bereits patentiert wurden, in der Re-
gel nur dann weiterentwickeln konnen, wenn sie vorher Lizenzgebihren
entrichten.''® Man spricht in diesem Zusammenhang von einer kumulativen
oder sequenziellen Entwicklung. Die Verbreitung von Patenten in diesem
Bereich kann demnach dazu fuhren, dass die Entwicklung von Erfindungen
mit Softwarebezug deutlich kostspieliger wird.''® Unternehmen, die nicht die
finanziellen Mittel fir einen umfassenden Lizenzerwerb haben, werden be-
nachteiligt. Eine vermehrte Patenterteilung ware fir Open Source- und
kleine und mittelstandische Unternehmen nicht nur finanziell unattraktiv,
sondern stellt fur diese sogar ein konkretes wirtschaftliches Risiko dar.
Denn auch wenn sich die Unternehmen gegen den eigenen Patentschutz
entscheiden, kdnnen sie auf die Nutzung von patentierten Erfindungen an-

gewiesen sein.

Im Zusammenhang mit Lizenzkosten werden vermehrt Bedenken zur Hand-
habung von Kreuzlizenzen geauRert.'?® Kreuzlizenz bezeichnet die gegen-
seitige Lizenzvergabe durch zwei Patentinhaber. Patentinhaber nutzen Li-
zenzen haufig als Wahrung, die sie selektiv verteilen. Es ist fur Unterneh-
men attraktiv, die ansonsten anfallende Lizenzgebihr dadurch zu beglei-
chen, indem sie dem Lizenzgeber Zugang zu den eigenen Patenten gestat-
ten. Aus strategischen Grinden bauen sich Unternehmen deshalb ganze
Patentportfolios auf.'?' 2004 verkiindeten beispielsweise Microsoft und Sie-

mens ihre Kreuzlizenzvereinbarung, in der sie der jeweils anderen Partei

117 vgl. PbT Consultants, 2000, S. 33 f.

118 vgl. Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 37 ff.

119 Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 37 ff.

120 \Wiebe, 2004, S. 287; Hoeren/Spittka, Patentschutz fiir Software — zum Streit (iber die Richtli-
nie Uber die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, in: Ad Legendum,
03.2005, S. 171 (174 f.).

121 Bessen/Hunt, An Empirical Look at Software Patents, in: Journal of Economics & Management
Strategy, Volume 16, N° 1, 2007, S. 157 (164 f.); http://ssrn.com/abstract=461701 (zuletzt
abgerufen am 07.07.2023).
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Zugang zu den eigenen Patenten gewahrten.'?> KMUs oder Open-Source
Unternehmen, die den fihrenden Technologiekonzernen keinen akzeptab-
len Gegenwert anbieten konnen, kommen flr eine Kreuzlizenzvereinbarung
nicht in Betracht. Von Kreuzlizenzen profitieren daher regelmafig nur Un-

ternehmen mit wertvollen und umfassenden Patentportfolios.

Unternehmen, die keine Lizenzen erwerben kénnen, konnten sich schnell
als Beklagte in einem Patentverletzungsverfahren wiederfinden. Zu der fi-
nanziellen Belastung kommt noch hinzu, dass die Entwicklung von Software
bis zum Gerichtsurteil faktisch blockiert werden kénnte. Um das Risiko von
Gerichtsverfahren zu begrenzen, mussten Entwickler regelmaflig die Da-
tenbanken der Patentamter Uberprifen. Ein solcher Aufwand wirde Einzel-
entwickler sowie kleine und KMUs Uberfordern und die Softwareentwicklung
behindern.’?3 In der Praxis betréfe eine extensive Patentvergabe im Soft-

waresektor daher unweigerlich alle Marktteilnehmer.

b. Bedrohung der Existenz von Open Source

Die Bedenken von Open Source Unternehmen gehen uber typische wirt-
schaftliche Sorgen hinaus, sie sind existenzieller Natur. Die Patentierung
von Computerverfahren stellt eine Nutzungsbeschrankung dar und lauft so-
mit dem Open Source Gedanken zuwider. Open Source bedeutet wortlich

ubersetzt ,offener Quellcode”.

Das Konzept basiert regelmafig auf einer Urheberrechtsvariante, die als
,Copyleft‘ bezeichnet wird.'?* Uber eine Klausel im Lizenzvertrag wird die
kostenfreie Nutzungsberechtigung nur unter der Bedingung erteilt, dass
Weiterentwicklungen unter den identischen oder wesentlich gleichen Bedin-
gungen zur urspriinglichen Lizenz zu verbreiten sind.'?® Somit muss der

Quelltext der neuen Software ebenfalls frei zuganglich gemacht werden.'26

122 Blau, Siemens, Microsoft cross-license patent holdings, 03.05.2004; https://www.network-
world.com/article/2333261/siemens--microsoft-cross-license-patent-holdings.html (zuletzt
abgerufen am 05.08.2023).

123 yan Wendel de Jode/ de Bruijn/ van Eeten, 2003, S. 52.

124 Krempl, Okonomin: Open Source wird sterben, wenn Softwarepatente kommen, Heise,
18.09.2004; https://www.heise.de/newsticker/meldung/oekonomin-Open-Source-wird-ster-
ben-wenn-Softwarepatente-kommen-105379.html (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

125 Selz, Chancen und Risiken: Copyleft in der Softwareentwicklung, Heise, 14.10.2020;
https://www.heise.de/hintergrund/Chancen-und-Risiken-Copyleft-in-der-Softwareentwick-
lung-4926808.html (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

126 ygl. LG Bochum, Az: I-8 0 294/15, 03.03.2016, Rn. 30.
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Daruber hinaus wird vorausgesetzt, dass auf die ursprungliche Software
hingewiesen und deren Lizenztext beigefligt wird.'?” Aus VerstoRen gegen

den Lizenzvertrag konnen sich Schadensersatzpflichten ergeben.'?8

Unter den verschiedenen Copyleft-Klauseln finden sich jedoch inhaltliche
Unterschiede. Wahrend strengere Klauseln keinerlei Modifikationsmaoglich-
keit der urspringlichen Lizenzbestimmungen einrdumen, gewahren schwa-
chere Klauseln die Mdglichkeit, unter engen Voraussetzungen und in be-
grenztem Umfang eigene oder abweichende Lizenzbestimmungen zu ver-

wenden. 129

Sinn und Zweck der Copyleft-Klauseln ist es, zu verhindern, dass Open
Source Software zur Entwicklung von proprietarer Software verwendet
wird."30 Proprietare Software sind Programme, deren Nutzung und Weiter-
verbreitung Uber das Urheber-, Patentrecht oder Lizenzvereinbarungen
stark eingeschrankt ist. Die Software und ihre einzelnen Komponenten wer-
den der Offentlichkeit nicht zur kostenfreien Nutzung zur Verfliigung ge-

stellt. 13

Durch die Ausweitung des Patentschutzes im Softwaresektor konnte die
Verbreitung des Open Source Modells stark zurtickgehen. Nach der Mei-
nung von Osterloh wirde die Ausweitung des Patentrechts das Ende dieser
Form des Copyrights bedeuten.'3? Wahrend Copyleft-Klauseln eine nicht-
kommerzielle Verwendung von Software fordern, unterstutzen Patente die
kommerzielle Nutzung von Erfindungen mit Softwarebezug. Durch eine
Ausweitung des Patentschutzes im Softwaresektor kdnnte die Entwicklung
von proprietarer Software noch attraktiver werden. Sollten Patentamter zu-
kanftig mehr ,Softwarepatente” erteilen, konnte dies Unternehmen dazu
motivieren, vorwiegend proprietare Programme zu entwickeln und von Co-

pyleft-Klauseln auf Patente umzusteigen.'33

127 LG Bochum, Az: I-8 0 294/15, 2016, Rn. 30.

128 LG Bochum, Az: |-8 0 294/15, 2016.

129 Selz, 2020.

130 Free Software Foundation, What is Copyleft?, GNU, 02.01.2022; http://www.gnu.org/licen-
ses/copyleft.html.en (zuletzt abgerufen am 30.03.2024).

131 Klein, Was ist proprietire Software?, eGovernment, 06.11.2019; https://www.egovernment-
computing.de/was-ist-proprietaere-software-a-880466/ (zuletzt abgerufen am 30.06.2023).

132 Kempl, 2004.

133 Kempl, 2004.
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Hinzu kommt, dass die Softwareentwicklung kaum ohne den Zugriff auf be-
stehende Ideen und Konzepte auskommt.'3* Unternehmen im Software-
Sektor kdnnten faktisch gezwungen sein, Lizenzen zu erwerben. Da Patent-
inhaber jedoch grundsatzlich nicht verpflichtet sind, Gberhaupt Lizenzen zu
erteilen, muss jederzeit damit gerechnet werden, dass der Zugang zu Erfin-
dungen schlicht verweigert wird.3® Die groRen Technologiekonzerne haben
in der Regel ein Interesse daran, dass Open Source Entwickler der Allge-
meinheit keine kostenfreie Alternative zu ihrem Produkt bereitstellen. Es
liegt daher nahe, dass die Open Source Bewegung durch grof3e Unterneh-

men von vorneherein vom Lizenzerwerb ausgeschlossen wird."36

c. Vergabe von ,Trivialpatenten“ und ,U-Boot-Patenten®

Mit einer extensiven Vergabe von ,Softwarepatenten” kdnnte auch eine ver-

mehrte Verteilung sog. , Trivialpatente® durch die Patentamter einhergehen.

Kritisiert wird, dass Patentamter Schutzrechte fir computerimplementierte
Erfindungen erteilen, obwohl die Erfindung nicht neu i.S.d. Art. 54 EPU ist.
Unternehmen versuchen, Erfindungen, die sich bereits als Branchenstan-
dard etabliert haben, patentieren zu lassen, um auf dieser Grundlage gegen
Wettbewerber vorzugehen.'3 Amazon lieR sich beispielsweise 1999 in den
USA das ,1-Click-Patent” schitzen. Mit Hilfe von Cookies werden dabei
Kundendaten gespeichert und der Abschluss einer Bestellung verkurzt. Im
Anschluss an die Patenterteilung ging das Unternehmen gerichtlich gegen
Konkurrenten vor.'3® Die Patentvergabe war umstritten, da argumentiert
wurde, dass die Erfindung zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits dem Stand
der Technik entsprach.’®® Letztendlich fiihrte der Einspruch und Antrag auf
erneute Prufung der Hauptanspriche des Neuseelanders Peter Calvey
dazu, dass das Patent in einigen Punkten fur nichtig erklart wurde. Amazon

reagierte mit einem Anderungsantrag, dem das US-Patentamt 2007 auch

134 Van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 51.

135 van Wendel de Jode/de Bruijn/van Eeten, 2003, S. 52.
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138 Rivera, | NEED A ONE CLICK: THE CONTROVERSY AND FUTURE SURROUNDING AMAZON’S 1-
CLICK PATENT, FORDHAM, 15.11.2017; http://www.fordhamiplj.org/2017/11/15/need-one-
click-controversy-future-surrounding-amazons-1-click-patent/ (zuletzt abgerufen am
28.12.2023).
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zustimmte. ' Die Beschrankung ging einigen Kritikern jedoch nicht weit ge-
nug.'' Das EPA teilte diese Auffassung und lehnte den Patentantrag Ama-

zons 2011 mangels erforderlicher Erfindungshohe ab.'4?

Zum Teil warten Patentinhaber auch aus strategischen Grinden bis sich
eine Erfindung als branchenweiter Standard etabliert hat, um anschliel3end
strikt gegen Patentverletzungen vorzugehen.'#® Die Erfindung ist zum Zeit-
punkt der Patenterteilung neu. Man bezeichnet entsprechende Schutz-
rechte als ,U-Boot-Patente”.’** Dem Unternehmen Unisys wurde ein sol-
ches Verhalten in Bezug auf sein LZW-Komprimierungsverfahren unter-
stellt. Der von Unisys patentierte Kompressions-Algorithmus wurde ab 1987
von dem US-Internetdienstanbieter Compuserve fur das Grafikformat GIF
genutzt. Durch das Verfahren kdnnen Datenmengen komprimiert werden.
In wenigen Jahren etablierte sich das Verfahren in der Softwarebranche und
wurde von verschiedenen Softwareentwicklern genutzt. Erst ab Anfang der
1990er Jahre begann Unisys von seinem Recht als Patentinhaber Ge-
brauch zu machen und verlangte von Compuserve und anderen Nutzern
des LZW-Verfahrens Lizenzgebuhren. Da lange Zeit nicht bekannt war,
dass Unisys das Verfahren patentiert hatte, stiel® das Verhalten des Unter-

nehmens auf Unverstandnis.4°

Trivialpatente und U-Boot-Patente werden vor allem mit computerimple-
mentierten Erfindungen in Verbindung gebracht'4¢ und zeigen, dass Patent-
inhaber ihre Schutzrechte gezielt missbrauchen kénnen, um Wettbewer-
bern zu schaden und die eigene Machtposition auszubauen. Der kumulative
Entwicklungsablauf von Software verstarkt die Anfalligkeit flr diese Prakti-
ken. Der Umstand, dass das EPA Amazons ,1-Click-Patent“-Antrag ab-
lehnte, verdeutlicht jedoch auch, dass eine genaue Prufung von Patentan-

tragen zumindest die Verbreitung von Trivialpatenten verhindern kann. Die

140 L ehman/Barlas, Amazon Jungle, in: Patent World, Issue 200, 03.2008, S. 21 (21 f.).

141 vgl. Krempl, Amazons "1-Click-Patent" lebt leicht eingeschrankt weiter, Heise, 11.03.2010;
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Amazons-1-Click-Patent-lebt-leicht- eingeschra-
enkt-weiter-952373.html (zuletzt abgerufen am 17.08.2023).
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145 D’Amore, Aus fiir GIFs?, Computerwoche Tec, 10.11.1999, https://www.tecchannel.de/a/aus-
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Durchsetzung von U-Boot-Patenten konnten im Rahmen von Gerichtsver-

fahren begrenzt oder sogar vollstandig unterbunden werden.

2. Befurworter

Viele gro3e Unternehmen setzten sich seit Jahrzehnten flir einen umfas-
senden Patentschutz im Softwaresektor ein. Vor allem Vertreter grol3er
Technologiekonzerne betonen, dass sich Patente bereits in verschiedens-
ten Branchen als innovationsfordernd erwiesen haben und sie im Gegen-
satz zu Unternehmen anderer Branchen durch den Mangel an Patenten
schlechter gestellt werden. Hinzu kommt, dass Patente im Softwarebereich
seit Jahren neben Open Source Losungen existieren und die Existenz des

Open Source Modell bisher nicht gefahrdet wurde.

a. Forderung von Innovationen

Um sicherzustellen, dass sich ihre Investitionen in die Forschung und Ent-
wicklung von Erfindungen rentieren, greifen Unternehmen haufig auf Pa-

tente zurick.

Technologieunternehmen haben auch im Softwaresektor ein starkes Inte-
resse daran, computerimplementierte Erfindungen mit Patenten zu schut-
zen. Die Kosten der Softwareentwicklung sind hoch, sodass in diesem Be-
reich ein unvermindertes Interesse daran besteht, die Resultate von Ent-
wicklungsprozessen umfassend zu schitzen. Patente sollen dabei verhin-
dern, dass Konkurrenten von Investitionen profitieren, die sie nicht getatigt
haben. Die Einnahmen werden bendtigt, um bereits getatigte Investitionen
zu amortisieren und weitere Investitionen in den nachsten Entwicklungszyk-
lus zu finanzieren.'” Der Schutz von computerimplementierten Erfindungen
ist nicht nur fur Konzerne relevant, sondern auch fur Start-ups von maf3geb-
licher Bedeutung. Ob Kapitalgeber bereit sind, Entwicklungsprozesse zu fi-
nanzieren, hangt ganz entscheidend davon ab, ob und wie gut das Endpro-

dukt vor der Konkurrenz geschiitzt werden kann.48
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Patentschutz kann somit dazu beitragen, dass Investitionen in die Software-
entwicklung sich eher rentieren und Unternehmen ermutigen, in die Ent-
wicklung zu investieren. Beflrworter des Patentschutzes gehen davon aus,
dass der Wirtschaftszweig durch eine vermehrte Patentvergabe noch inno-
vativer werden konnte.'#® Unterstiitzt wird diese Annahme durch Ergeb-
nisse aus einer Studie, veroffentlicht von der Organisation flr wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (engl: Organisation for Economic Co-
operation and Development - OECD): Mit der vermehrten Erteilung von
.Softwarepatenten® stiegen auch die investierten Forschungsgelder in die-

sem Bereich signifikant an.'°

Um das Wirtschaftswachstum Uber eine extensive Patentvergabe steigern
zu kénnen, ist auch eine stringente Entscheidungspraxis erforderlich. Die
durch die generelle Moglichkeit der Patenterteilung gesteigerte Investitions-
willigkeit von Unternehmen konnte insbesondere dadurch relativiert wer-
den, dass eine widerspruchliche Rechtspraxis die Gewahrung und Durch-
setzung von Patentschutz im Einzelfall zum Glucksspiel macht. Obwohl
Erfindungen mit Softwarekomponenten teilweise schon heute patentierbar
sind, ist mit der Anmeldung und Durchsetzung derartiger Patente deutlich

mehr Rechtsunsicherheit verbunden als in anderen Bereichen.?"

b. Keine strategische Blockade von KMUs

Der Beflrchtung, dass mit Patenten eine Monopolbildung unterstutzt und
es aufgrund dessen zu einer Beschrankung des Marktzugangs von Wettbe-
werbern kommen konnte, kann die zeitliche Beschrankung des Patent-
schutzes entgegengesetzt werden. Im schnelllebigen Softwaresektor ist die
Gewahrung von exklusiven Schutzrechten Uber einen Zeitraum von maxi-
mal 20 Jahren jedoch besonders einschneidend. Dieser Umstand wird
durch die wirtschaftliche Bedeutung von computerimplementierten Erfin-
dungen zusatzlich verstarkt. Die mit Patenten verbundene Marktmacht ist

somit im Softwarebereich besonders stark

149 vgl. Evans/Layne-Farrar, 2004, S. 36.

150 Sheehan/Martinez/Guellec, 2004, S. 93.
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Die Motive der Technologiekonzerne mussen jedoch nicht zwangslaufig zu
einer Marktverdrangung von KMUs flihren. Gegen die Beflirchtung, dass
eine starkere Patentvergabe KMUs per se benachteiligt, sprechen die For-
schungsergebnisse von Ronald J. Mann. Im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Ausarbeitung fuhrte Mann Interviews mit Vertretern verschiedener
Technologieunternehmen und kam zu dem Schluss, dass sich die theoreti-
schen Befirchtungen der Patentkritiker nicht mit Erfahrungswerten aus der
Praxis decken.'? Laut der Studie gibt es keine Hinweise darauf, dass der
Technologiekonzern IBM KMUs den Zugang zu Lizenzen aus strategischen
Grlinden verwehrt. Die Lizenzierung von Patenten sei fur Konzerne wie IBM
vorteilhaft, da so zusatzliche Einkinfte erwirtschaftet werden kénnen. Eine
Verwehrung von Lizenzen kame nur dann in Betracht, wenn die andere Par-
tei ihrerseits bereits IBM den Zugang zu ihrem geistigen Eigentum verwei-
gert hat.'®® Nach Manns Ergebnissen teilen andere Technologiekonzerne
die Ansichten von IBM. Microsoft verfahrt bei seinen Patentportfolios bei-
spielsweise in einer dhnlichen Art und Weise.'* Laut der Studie spricht der-
zeit nichts daflr, dass eine vermehrte Patentvergabe dazu fuhren konnte,
dass grofRe Unternehmen ihre Strategie zu Lasten von KMUs verandern
werden. Stattdessen ist aufgrund des Einflusses, den Konzerne wie IBM
und Microsoft auf die Branche haben, eher davon auszugehen, dass ihr
Umgang mit Patenten ein wesentlicher Orientierungspunkt fur die Praxis der

gesamten Branche sein konnte.'®®

An dieser Stelle lasst sich jedoch kritisch einwenden, dass Unternehmen
Geld investieren mussen, um Lizenzen zu erwerben. Das kdonnte auch zur
Folge haben, dass KMUs mit begrenzten finanziellen Mitteln der Zugang zu
Innovationen und wirtschaftlichem Erfolg zwar nicht unmittelbar verweigert,
daftr aber nur zu von ihnen unerflullbaren Konditionen gewahrt wird. Die
Konsequenzen von Patentverletzungen scheinen in der Praxis jedoch nicht
alle Unternehmen abzuschrecken. Aus Manns Interviews geht hervor, dass
die befragten Start-ups nicht besorgt sind, dass ihre Produkte Patente von

152 Mann, The Myth of the Software Patent Thicket, in: bepress Legal Series. Working Paper, N°
183, 2004, S. 1 (52 ff.); https://law.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=
1437&context=expresso (zuletzt abgerufen am 07.07.2023).
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groBen Technologiekonzernen verletzen konnten.'®® Ein Grund dafir
koénnte sein, dass Unternehmen wie IBM, die flur ein groRes Patentportfolio
bekannt sind, sich in der Praxis mit Patentverletzungsklagen zurtckhalten.
Mann kommt zu dem Schluss, dass IBM vor allem ein Interesse daran habe,
keine Patente von Dritten zu verletzen, da dies Schadensersatzverpflich-
tungen von betréchtlicher Hohe zur Folge haben kénnte. Uber eine umfang-
reiche Patentsammlung kann IBM das eigene Risiko fremde Patente zu ver-

letzten, minimieren.

Die wirtschaftlichen Schaden, die Technologieunternehmen durch Patent-
verletzungen durch KMUs entstehen kdnnen, sind dagegen wesentlich ge-
ringer. Somit sei man nicht zwangslaufig darauf angewiesen, den Versto-
Ren von KMUs Einhalt zu gebieten.'” Weitere Ergebnisse Manns unterstit-
zen diese Annahme: Grol3e Unternehmen hatten kein Interesse daran, Auf-
merksamkeit durch Gerichtsverfahren zu erregen. Als Grund wird die bran-
chenweite Machtstellung der Unternehmen genannt, die Schwierigkeiten
mit Kartellamtern mit sich bringen kann. Marktfihrende Unternehmen wur-
den versuchen, wettbewerbsrechtliche Schwierigkeiten zu vermeiden, in-
dem sie den Kartellamtern mdglichst wenige Grinde flr detaillierte Unter-
suchungen bieten. Wenn Unternehmen Patente offensiv zu Machtdemonst-
rationen einsetzen, konnten sie Kartellamter auf sich aufmerksam machen.
Die Furcht vor wettbewerbsrechtlichen Konsequenzen konnte Konzerne
wie IBM dazu bewegt haben, auf eine offensive Durchsetzung ihrer Patente

Zu verzichten.1%8

Obwohl vor allem von Open Source Unternehmen beflirchtet wird, dass Pa-
tente von fuhrenden Technologieunternehmen zur Beschrankung des
Marktzugangs genutzt werden konnten, werden kaum konkrete Beispiele
angefuhrt, die diese Annahme bestatigen. Da marktfihrende Unternehmen
derzeit davon absehen, mit Hilfe von Patentverfahren rigoros gegen Patent-
verletzungen im Softwaresektor vorzugehen, schliellen sie Unternehmen

mit begrenzten finanziellen Ressourcen bisher nicht vom Markt aus. Derzeit

156 Mann, 2004, S. 53 f.
157 Mann, 2004, S. 53 f.
158 Mann, 2004, S. 53 ff.
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gibt es keinen Grund zur Annahme, dass sich etwas an dieser Praxis an-

dern konnte.

c. Investitionen in Open Source Unternehmen

Da auch grofte Technologieunternehmen im Open Source Bereich aktiv
sind, kann nicht per se zwischen den Interessen von proprietar ausgerich-

teten und Open Source Unternehmen unterschieden werden.'%°

2018 erwarb Microsoft fir 7.58 Milliarden US-Dollar die Open Source Platt-
form Github, um Open Source Unternehmen starker an sich zu binden.'6®
Auf eine kommerzielle Ausrichtung verzichtete der Konzern. Bis heute wird
die Plattform ihrem Zweck getreu weiterbetrieben. 2019 zog der Software-
konzern IBM nach und erwarb das Open Source Unternehmen Red Hat fur
34 Milliarden US-Dollar.’®" Red Hats Ausrichtung wurde ebenfalls nicht
grundlegend verandert. Obwohl das Unternehmen die freie Software-Bewe-
gung gepragt hat, ist es schon lange vor der Ubernahme durch IBM Inhaber
von Patenten gewesen. Red Hat vertritt laut eigener Aussage einen defen-
siven Ansatz in Bezug auf Patente. Das Unternehmen setzt Patente nur ein,
wenn Konkurrenten das Geschaftsmodell angreifen oder gefahrden.'®? Seit
2002 garantiert Red Hat daher, das Unternehmen in allen anderen Fallen
weiterhin Patente nutzen dirfen, ohne dass Lizenzgeblhren anfallen oder

Klagen beflirchtet werden missen.'®3

Red Hat vergibt Lizenzen und Patente nur an Dritte, wenn diese sich ver-

pflichten, dass sie die Patente und Erfindungen, die daraus hervorgehen,
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delsblatt.com/unternehmen/it-medien/github-uebernahme-microsoft-kauft-das-soziale-netz-
werk-fuer-nerds/22638480.html (zuletzt abgerufen 13.03.2024).
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letzt abgerufen am 05.08.2023).
162 Red Hat, RED HAT’S PATENT PROMISE, 21.09.2017; https://www.redhat.com/en/about/pa-

tent-promise (zuletzt abgerufen am 20.07.2023).
163 Red Hat, RED HAT’S PATENT PROMISE, 2017.
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ebenfalls im Sinne des ,Patentversprechens” der Allgemeinheit zur Verfu-
gung stellen.’® 2017 wurde das Versprechen erneuert und auf weitere Pa-
tente ausgeweitet.'®> So konnen Dritte die ca. 2000 Patente, die 99 % von
Red Hats Patent Portfolio ausmachen, weiterhin kostenfrei nutzen. Von
dem Versprechen sollen jedoch nur Unternehmen profitieren, die bisher
keine rechtlichen Schritte gegen Red Hat eingeleitet haben. Die Initiative
verfolgt darlber hinaus das Ziel, Unternehmen mit gro3en Patentportfolios
dazu ermutigen, ebenfalls auf Lizenzgebuhren und Klagen zu Gunsten des
Open Source Gedankens zu verzichten.'®® Diese Motive wurden auch nach
der Ubernahme durch IBM beibehalten. Hervorzuheben ist, dass IBM im
Kerngeschaft ebenfalls zunehmend auf Open Source setzt. IBM-Produkte
unterstitzen beispielsweise auch freie Software wie das Betriebssystem
Linux. So soll die Hardware des Konzerns an Attraktivitat gewinnen und die

Wettbewerbsposition verbessert werden.'%”

Technologieunternehmen haben scheinbar erkannt, wie sie Open Source
fur inre eigenen Zwecke nutzen kdnnen. Eine Unterbindung von freier Soft-
ware durch Patente hatte zur Folge, dass die Millionensummen, die Tech-
nologiekonzerne bereits investieren, um den Open Source Sektor an sich
zu binden, verloren waren. Somit scheint dies kein naheliegendes Szenario

ZU sein.168

Zudem sollte beachtet werden, dass bereits Patente im Softwaresektor er-
teilt werden und die Open Source Bewegung trotzdem erhebliche Erfolge
verzeichnen kann.'®® Open Source Unternehmen haben Strategien entwi-
ckelt, um ihren Erfolg auch neben einer zunehmenden Anzahl von Patenten
zu sichern. Die Software wird mdglichst schnell veroffentlicht, um das Neu-
heitskriterium fur eine Patentierung vergleichbarer kommerzieller Software

zu blockieren.'”0 Veroffentlichte Erfindungen sind vom Stand der Technik
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Software, in: Zeitschrift Fihrung+Innovation, 74. Jahrgang, 2005, S. 333 (336).

168 \/gl. MaaR/Scherm, 2005, S. 336.

183 pPHT Consultants, 2000, S. 36.

170 wiebe, 2004, S. 289.
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umfasst und lassen sich deshalb nicht mehr patentieren — sie sind nicht neu
im Sinne des Art. 54 EPU. Auf dem Zeitfaktor basieren auch andere An-
satze, die ein Bestehen von freier Software neben proprietaren Program-
men gewahrleisten sollen. Denkbar ware insbesondere, dass eine Institu-
tion digitale Zeitstempel fur Quelltexte vergibt. So kdnnten Entwickler auch
ohne ein bestehendes Patent vor Gerichten nachweisen, dass das Patent

eines Dritten zu Unrecht erteilt wurde.'”?

3. Zwischenergebnis

Diskussionen rund um den Bestand von ,Softwarepatenten® treten vor allem
in Europa auf. Der Ausléser fiir diese Debatten ist mitunter, dass das EPU
im Gegensatz zu den Gesetzen konkurrierender Markte, wie den USA oder
Japan, die Patentierung von Computerprogrammen als solchen aus-

schlieRt.172

Besonders haufig berufen sich Kritiker darauf, dass Patente im Software-
sektor nur Unternehmen zugutekommen, die sowieso schon wettbewerbs-
fuhrend sind. Darauf aufbauend werden Bedenken dahingehend geaulert,
dass Konzerne die Patente zur Bekampfung der Open Source Bewegung
nutzen konnten. Allerdings kénnen ,Softwarepatente auch Investitionen in
und von KMUs und Start-ups rentabler machen. Von den Schutzrechten

profitieren daher nicht ausschliel3lich Konzerne.

Evident ist, dass Patente dem Gedanken der freien Softwarebewegung zu-
widerlaufen. Trotzdem miussen sie nicht zwangslaufig das Ende der Open
Source Software einlauten. Das EPA erteilte Anfang der 1980er Jahre erst-
mals vermehrt Patente im Softwaresektor. Zeitgleich wurde auch die Open
Source Bewegung begriindet. Die Bewegung entwickelte sich also und ver-
zeichnete Erfolge, obwohl bereits vermehrt Patente mit Bezug zu Compu-
terprogrammen erteilt wurden. Bisher zeigt die Praxis aul’erdem, dass
marktfihrende Entwickler von proprietarer Software Patente nicht dazu nut-

zen, Open Source Unternehmen von dem Markt zu drangen.

171 Lutterbeck/Gehring/Horns, Kurzgutachten: Sicherheit in der Informationstechnologie und Pa-
tentschutz fiir Software-Produkte — Ein Widerspruch?, 12.2000, S. 11 f., http://www.sensor-
time.com/Kurzgutachten.pdf (zuletzt abgerufen am 03.02.2024).

172 Dragoni, Software Patent Eligibility and Patentability: An Overview of the Developments in Ja-
pan, Europe and the United States and an Analysis of Their Impact on Patenting Trends, TTLF
Working Papers, Stanford — Vienna Transatlantic Technology Law Forum, N° 72, 2021, S. 28.
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Die Vertragsstaaten des EPU und auch die EPO sind darauf angewiesen,
den Forderungen der grolien Technologieunternehmen nach einem ver-
lasslichen Schutz ihrer Erfindungen nachzukommen, um diese Unterneh-
men zu Investitionen in Europa zu ermutigen und dadurch den Wirtschafts-
standort zu stéarken.'”® Da das Urheberrecht Schwachen in Bezug auf den
Schutz von Software aufweist, sind Unternehmen auf Patente angewiesen,

um ihr geistiges Eigentum effektiv zu schitzen.

Das Phanomen der Trivialpatente macht jedoch deutlich, dass Inhaber von
Patenten mit Softwarebezug, insbesondere aufgrund des kumulativen Cha-
rakters von Software, den Einfluss, der mit entsprechenden Schutzrechten
einhergeht, zum Nachteil von konkurrierenden Unternehmen nutzen kon-
nen. Aus diesem Grund ist eine umfassende Prufung der jeweiligen Paten-
tantrage unentbehrlich. Die gesetzlichen Vorgaben mussen immer wieder
neu im Lichte aktueller technischer Entwicklungen ausgelegt werden, um
sicherzustellen, dass nicht Computerprogramme als solche patentiert und

keine Patente mit einem zu weiten Schutzumfang vergeben werden.

Vergleicht man die Haltung von Kritikern und Beflrwortern, kristallisiert sich
heraus, dass beide Seiten jedenfalls das Interesse an einer umfangreichen
Prifung vereint. Wenn Patentamter Patente erteilen, sollten diese rechts-
bestandig sein, damit Patentinhaber und Dritte verlasslich planen und In-
vestitionen danach ausrichten kdnnen. Eine extensive Vergabe von ober-
flachlich gepriften Patenten ist daher weder im Interesse von Kritikern noch
im Sinne von Unterstutzern von ,Softwarepatenten®. Aufgrund der 6ffentli-
chen Debatten und der wirtschaftlichen Bedeutung von Patenten mit Soft-
warebezug sollten Patentamter und Gerichte daher einen besonderen Fo-

kus auf die Patentqualitat legen.

lll. Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen

Die Erteilung von europaischen Patenten richtet sich nach dem EPU. Um
Patentschutz fir eine Erfindung erwirken zu kénnen, missen neben den
formellen Vorgaben einige materiell-rechtliche Anforderungen erfiillt wer-

den. Inwieweit eine Erfindung die Voraussetzungen fur Patentschutz erfullt,

173 vgl. Eimer, 2011, S. 171 f.
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wird in der sachlichen Prufung auf Patentierbarkeit ermittelt, die nach der

Formalpriifung des Antrages durchgefiihrt wird.'7#

Art 52 Abs. 1 EPU legt die Voraussetzungen flr den Anspruch auf Patent-
schutz fest. Das EPA kann ein Patent nur fur eine Erfindung auf einem be-
liebigen Gebiet der Technik erteilen. Die Erfindung muss gewerblich an-
wendbar und neu sein sowie auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen. Bei
der Prufung von Patentantragen mit Softwarebezug ist das Kriterium der
erfinderischen Tatigkeit von besonderer Relevanz. Bei der Bewertung, ob
eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, greift das EPA auf den ,Zwei-Hurden-
Ansatz* zuruck. Die erste Hurde (sog. Schutzfahigkeitshirde) setzt voraus,
dass der Gegenstand nicht von der Negativdefinition des Erfindungsbegriffs
aus Art. 52 Abs. 2 und 3 EPU umfasst ist.'”® Die in Art. 52 Abs. 2 EPU nicht
abschlieRend aufgezahlten Nichterfindungen haben gemeinsam, dass es
ihnen an dem erforderlichen technischen Charakter fehlt. Dementspre-
chend ergibt sich daraus, dass eine Erfindung nach Art. 52 Abs. 1 EPU ei-
nen technischen Charakter aufweisen muss, um patentierbar sein zu kon-
nen.'® Fiir die der Bewertung des technischen Charakters ist es erforder-
lich, die Erfindung als Ganzes in ihrer Gesamtheit zu wirdigen. Es ist also
nicht hinderlich, wenn ein Gegenstand neben den Gesamtcharakter domi-
nierenden technischen Merkmalen auch einige nicht-technische Merkmale

aufweist. 177

Das Merkmal soll das Prinzip, dass Patente keine abstrakten Ideen schut-
zen kdnnen, absichern. Der technische Charakter unterscheidet den paten-
tierbaren Gegenstand von einem abstrakten Konzept. Das gewerbliche
Schutzrecht soll Erfindern von konkreten und greifbaren Ideen Rechte ein-
raumen. Die Vorgabe des technischen Charakters soll insbesondere ver-
hindern, dass das Schutzrecht zu weit geht, indem es dem Erfinder unver-
sehens Rechte an spateren Entwicklungen einraumt, die ihm zum Patentie-

rungszeitpunkt noch gar nicht bekannt waren. Au3erdem flihren abstrakte

174 Ensthaler, 2009, S. 183.

175 Europdisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europiischen Patentamt, 2024, Teil G,
Kapitel Il., Punkt 2.

176 Europiisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europiischen Patentamt, 2024, Teil G,
Kapitel Il., Punkt 1.

177 Europdisches Patentamt, Richtlinien fir die Priifung im Europdischen Patentamt, 2024, Teil G,
Kapitel Il., Punkt 2.
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Komponenten dazu, dass eine Abgrenzung zwischen neuen und bereits be-
stehenden Erfindungen erschwert wird. Der technische Charakter erleich-

tert daher auch in diesem Punkt die Priifung der Patentierbarkeit.'”®

Der Stand der Technik wird bei der zweiten Hurde relevant. Bei der Bewer-
tung, ob eine erfinderische Tatigkeit nach Art. 56 EPU vorliegt, wird maf3-
geblich auf die Sichtweise eines Durchschnittsfachmanns abgestellt. Die
Erfindung darf fir den Fachmann nach dem Stand der Technik am Anmel-
detag nicht naheliegend gewesen sein. Das EPA zieht hierfur den ,,Problem-
Ldsungs-Ansatz® bzw. ,Aufgabe-Lésungs-Ansatz“ heran. Eine technische
Aufgabe bzw. ein technisches Problem soll mithilfe einer technischen Lo-
sung (Erfindung) Giberwunden werden (sog. Erfindungshohe).'”® Ballardini
spricht in diesem Zusammenhang von einer doppelten Dimension des tech-
nischen Erfordernisses. Erfindungen selbst missen einen technischen
Charakter haben und auch der Beitrag, also die Art und Weise der Prob-
lemldsung, muss einen technischen Mehrwert (mit Bezugnahme zum Stand

der Technik) liefern.180

In den folgenden Abschnitten wird erlautert, welche besonderen Herausfor-
derungen sich aus der Prufung von Patentantragen zu computerimplemen-

tierten Erfindungen ergeben.

1. Herausforderungen

Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU schlieRt insbesondere Programme fir Datenverar-
beitungsanlagen von dem Erfindungsbegriff nach Art. 52 Abs. 1 EPU aus.
Diese Einstufung wird jedoch tber Art. 52 Abs. 3 EPU begrenzt, indem klar-
gestellt wird, dass nur Computerprogramme als solche keine patentierbaren
Erfindungen sind. Der Anwendungsbereich des dritten Absatzes wird im
EPU jedoch nicht ndher erlautert. Die Auslegung von Art. 52 Abs. 3 EPU

obliegt demnach dem EPA, den Beschwerdekammern und den Gerichten.

Betrachtet man die Prifung von Patentantragen mit Softwarebezug aus ei-

ner rein theoretischen Perspektive, erscheint die Prafung nicht sonderlich

178 Ballardini, The Software Patent Thicket: A Matter Of Disclosure, in: SCRIPTed, 2009, Volume 6,
Issue 2, S. 207 (217).
179 Europdisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europiischen Patentamt,2024, Teil G,
Kapitel Il., Punkt 2; Ballardini, 2014, S. 312 f.
180 Ballardini, 2014, S. 315.
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problematisch. Der eigentliche Quellcode einer Software kann nicht durch
ein Patent geschutzt werden, da es an einem physischen Element und dem
technischen Bezug fehlt. Software, die eine technische Wirkung wie jede
andere patentierbare Erfindung erzeugt, kann dagegen aufgrund dieser
Tatsache Patentschutz erlangen.'®! In der Praxis bereitet die Priifung von
Antragen, die sich auf ein Verfahren beziehen, welches auf einer physi-
schen Vorrichtung (i.d.R. einem Computer) durchgefihrt wird, den Patent-
amtern und Gerichten jedoch Schwierigkeiten. Im Kern geht es dabei um
die Frage, wie stark der technische Bezug eines ,Softwarepatents® sein

muss, um die Patentierbarkeit bejahen zu konnen.

Software als solche ist nicht patentierbar, da sie durch Art. 52 Abs. 2 lit. c
EPU aufgrund ihres abstrakten Charakters vom Anwendungsbereich des
Art. 52 Abs. 1 EPU ausgeschlossen ist. In der Regel wird ein softwareba-
siertes Verfahren jedoch im Zusammenspiel mit Hardware durchgeflhrt.
Computerimplementierte Erfindungen enthalten also meist sowohl physi-
sche Merkmale als auch abstrakte Elemente, was eine Bewertung des tech-
nischen Charakters erschwert. Moglich ist sogar, dass sowohl die Erfindung
selbst als auch ihr Beitrag zur Losung eines Problems abstrakte Kompo-

nenten enthalt. 182

Wenn es um die Frage geht, ob computerimplementierten Erfindungen Pa-
tentschutz eingeraumt werden kann, ist regelmafig eine Auslegung des Art.
52 EPU und insbesondere der Formulierung ,als solche“in Absatz 3 erfor-
derlich. Die Einstufung eines Gegenstandes als Nichterfindung erfolgt nur
dann, wenn der Antragsgegenstand kein konkretes technisches Problem
durch technische Mittel 16st.'83 Die Bewertung wird in der Regel vorgenom-
men, wenn gepriift wird, ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt.'®* Die Kri-
terien nach denen bewertet wird, ob eine computerimplementierte Erfin-
dung auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht, haben sich Uber die Jahr-

zehnte immer wieder geandert.

181 Guadamuz, The software patent debate, in: Journal of intellectual property law & practice,
2006, S. 196 (198).

182 yvgl. Ballardini, 2009, S. 214 f.

183 Moufang in: Schulte (Hrsg.): PatentG, Carl Heymanns Verlag, Kéln, 11. Auflage, 2021, Art. 52
(2) und (3), Rn. 60.

184 Fric/Starc, Computer-Implemented Inventions and Computer Programs —
Status Quo in Slovenia and EU, in: Informatica, Volume 45, N° 5, 2021, S. 667 (670).
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Als das EPU als internationales Ubereinkommen zwischen den Vertrags-
staaten aufgesetzt wurde, traf man bewusst die Entscheidung zur Gewah-
rung eines Auslegungsspielraums im Rahmen von Art. 52 Abs. 2 und 3
EPU. Dem EPA und den nationalen Gerichten sollte so die Méglichkeit ge-
geben werden, sich flexibel an die zukunftigen technologischen Entwicklun-
gen anpassen zu koénnen.'8 Schon wahrend der Verhandlungen zum Ver-
tragstext des EPU gab es immer wieder Diskussionen Uber die Patentier-
barkeit von Computerprogrammen. Wahrend die britische Delegation sich
1973 fur ein umfassendes Patentverbot von Computerprogrammen aus-
sprach, wollten Vertreter der Schweiz und der BRD nur einen Ausschluss
von Computerprogrammen als solchen.'® Zu dieser Formulierung duRRerte
eine Arbeitsgruppe bereits 1972 erste Bedenken: Im Softwarebereich solle
Rechtsunsicherheit vermieden werden, da die Entscheidungen der nationa-
len Gerichte ansonsten voneinander abweichen kénnten. Die Bedeutung

von Computerprogrammen erfordere klare rechtliche Vorgaben.'®”

Die Protokolle, die im Rahmen der Vertragsverhandlungen erstellt wurden,
machen auch deutlich, dass die Patentierbarkeit von Erfindungen mit Soft-
warekomponenten schon immer kontrovers war. Soweit man Computerpro-
gramme nicht vollig vom Patentschutz ausschlieen mochte, bedarf es ei-
ner gewissen Flexibilitat, um dem schnelllebigen Sektor gerecht werden zu
konnen. Andererseits fordert diese Auslegungsfreiheit jedoch auch wider-

spruchliche Entscheidungen.

Auch wenn schon bei den Vertragsverhandlungen zum EPU eine gewisse
Kritik an der Anwendung von Art. 52 EPU auf Erfindungen mit Software-

komponenten gelibt wurde, lasst sich bezweifeln, dass die Delegationen der

185> GroRe Beschwerdekammer, Vorlage der Prasidentin des Europdischen Patentamts vom 23.
Oktober 2008 wegen voneinander abweichender Entscheidungen der Beschwerdekammern,
in: ABI. EPA, 03.2009, S. 142 (143 f.).

186 Europdisches Patentamt, Inter-Governmental Conference for the Setting up of a European Sys-
tem for the Grand of Patents, Travaux Préparatoires EPC 1973, BR/177 /72, S. 3, Rn. §;
http://webserv.epo.org/projects/baby-
lon/tpepc73.nsf/0/CAA17B50BE9AFIECC1257BD800283587/SFile/BR%20177%20e%2072.pdf
(zuletzt abgerufen am 03.08.2023).

187 Europaisches Patentamt, 5" meeting of the Inter-Governmental Conference for the Setting up
of a European System for the Grant of Patents, Travaux Préparatoires EPC 1973 (BR/168
e/72), S. 14, Rn. 36; http://webserv.epo.org/projects/babylon/tpepc73.nsf/0/
17EF94D027A62F73C1257BD8002824C1/SFile/BR%20168%20e%2072.pdf (zuletzt abgerufen
am 16.07.2023).
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Vertragsstaaten mit dem tatsachlichen Ausmal} der spateren Rechtsunsi-
cherheit im Softwaresektor gerechnet haben. Zum Zeitpunkt der Verhand-
lungen war die spatere wirtschaftliche Bedeutung von computerimplemen-
tierten Erfindungen noch nicht absehbar. In den 1970er Jahren war nicht
erkennbar, dass Software in verschiedensten Branchen und auch im Alltag
der Menschen stetig an Einfluss gewinnen wirde und Patentamter und Ge-
richte somit vermehrt mit entsprechenden Erfindungen konfrontiert sein

wiurden.

Seit den 1950er Jahren entwickeln vor allem amerikanische Technologie-
konzerne verstarkt Software,'® in Europa waren Unternehmen mit einem
Softwareschwerpunkt aber lange Zeit eine Seltenheit und konnten sich vor
allem nicht gegen den Marktfiihrer IBM durchsetzen.'®® An dieser Situation
anderte sich Uber Jahrzehnte wenig. In der Bundesrepublik Deutschland
existierte bis in die 1970er Jahre keine eigenstandige Softwarebranche. Die
deutsche Softwareentwicklung wurde von einigen wenigen Konzernen wie
IBM und Siemens beherrscht und zielte vor allem auf die Deckung deren
Eigenbedarfs ab.1%°

Ab den 1980er Jahren gewann Software auch in Europa erheblich an Be-
deutung. Schon zu Beginn des neuen Jahrzehnts entwickelte sich ein Milli-
ardenmarkt. Computerprogramme wurden immer komplexer und konnten
ganze Prozessstrukturen abbilden. Zur Entwicklung und Durchfihrung der
Programme standen nun kleinere Computer zur Verfiigung.'®' Mit der Ein-
fuhrung des Personal Computers (PC) wurden Computer und Computer-
programme aufgrund der praktikablen ComputergroRe auch erstmals im
groReren Stil fir die breite Masse der Unternehmen interessant.'®? Die
dadurch deutlich erhdhte Nachfrage verstarkte die Relevanz von computer-

implementierten Erfindungen.

188 \/gl. Campbell-Kelly, Development and Structure of the International Software Industry (1950-
1990), in: Business and Economic History, Volume 24, N° 2, 1995, S. 73 (80 ff.)

189 vgl. Kloten, Der EDV-Markt in der Bundesrepublik Deutschland, Mohr Verlag, Tiibingen, 1976,
S.211.

190 | eimbach, Die Geschichte der Softwarebranche in Deutschland, Universititsbibliothek Miin-
chen, 2010, S. 233.

1 Leimbach, 2010, S. 233 f.

192 | eimbach, 2010, S. 321 ff., 334.
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Als in den 1990er Jahren die ersten Browser entwickelt wurden und immer
mehr Privatpersonen Zugang zum Internet tber das World Wide Web be-
kamen,'93 6ffneten sich noch viele weitere Marktsegmente fiir Technologie-

unternehmen.

Ab 2010 begann die Kommerzialisierung von Kinstlicher Intelligenz (KI)
durch die Integration in Alltagsgegenstéanden wie mobilen Endgeraten'%
und auch das Cloud Computing gewann in den 2000er Jahren an Bedeu-
tung. Zurzeit werden vor allem die Kl, das Internet der Dinge, Big Data'®®
und Blockchain'% als zukunftsweisende Technologien im Bereich des geis-
tigen Eigentums immer relevanter. Der Markt fur diese Technologien wird
schon heute mit einem Wert von 350 Milliarden US-Dollar beziffert, bis 2025
konnte er sogar auf 3.2 Billionen US-Dollar anwachsen.’®” Da Erfindungen
in diesem Bereich grundsatzlich computerimplementiert sind, wird die De-
batte rund um die Patentierbarkeit von Erfindungen mit Softwarebezug in

Zukunft immer relevanter.

Es ist also abzusehen, dass Innovationen auch in Zukunft verstarkt im Soft-
warebereich stattfinden werden, sodass sich immer mehr die Frage auf-
drangenden wird, ob sich Innovationen dieser Art zufriedenstellend Uber
das Patentrecht schutzen lassen. In den letzten Jahren wurde im Patent-
recht vor allem Uber den Schutz von Methoden der Kl diskutiert, die regel-
mallig Uber Softwareldsungen realisiert werden. Die Verfahren kdnnen zur
Lésung von technischen Problemen beitragen, indem beispielsweise Sen-
soren und Kameras Stral3enverlaufe, Verkehrsschilder oder andere Objekte
verarbeiten und so einen Beitrag zum autonomen Fahren leisten.'% Patent-

schutz fur Erfindungen mit Kinstlicher Intelligenz (KI-Erfindungen), kénnte

193 | eimbach, 2010, S. 362 ff.

194 Tejch, Meilensteine der Entwicklung Kiinstlicher Intelligenz, in: Informatik Spektrum, N° 43,
2020, S. 276 (277).

195 Fiir eine Definition siehe: Horvath, Big Data, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundes-
tages, 06.11.2013; https://www.bundestag.de/resource/blob/194790/
c44371b1c740987a7f6fa74c06f518c8/big_data-data.pdf (zuletzt abgerufen am 08. 10.2023).

1% Fiir eine Definition siehe: Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik, Blockchain
macht Daten praktisch unveranderbar, 0.D.; http://tinyurl.com/yrbkvénr (zuletzt abgerufen
am 08.03.2024).

197 World Intellectual Property Organization, Frontier Technologies, 2022.

198 vgl. Bundesamt fiir Sicherheit in der Informationstechnik, Kiinstliche Intelligenz — das unheim-
lich autonome Fahrzeug, 0.D.; https://www.bsi.bund.de/dok/12776102 (zuletzt abgerufen am
11.03.2024).
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ein wichtiger Anreiz fur entsprechende Investitionen sein. Gleichzeitig konn-
ten Patente fur KI-Erfindungen das Machtgeflige entscheidend zu Gunsten
grol3er Technologiekonzerne pragen, da die derzeitigen Marktfihrer in die-
sem Bereich dann innerhalb kirzester Zeit enorme Patentportfolios auf-
bauen konnten.'®® Tatsachlich bemiihen sich derzeit vor allem groRe Kon-
zerne wie Google, Huawei, Microsoft und Samsung um Anmeldungen von

Kl-Patenten.200

Im Patentrecht wird vor allem diskutiert, wer Erfinder von KI-Erfindungen ist.
Die Kunstliche Intelligenz kann einerseits als Werkzeug eines Menschen
gesehen werden, der die Kl einsetzt, um eine von ihm bestimmte Prob-
leml6sung herbeizufuhren. Dieser Ansatz ist insbesondere bei Konstellatio-
nen umstritten, in denen die Umstande wie die Kl eingesetzt wird nicht vor-

hersehbar oder planbar sind.?°’

In entsprechenden Sachverhalten kann andererseits namlich vertreten wer-
den, dass die Kl weitgehend autonom gehandelt hat und somit selbst Erfin-
der ist.2%2 Die juristische Beschwerdekammer des EPA hat 2021 entschie-
den, dass nur natlrliche Personen Erfinder im Sinne des EPU sein kénnen.
Patentanmeldungen in denen Ki als Erfinder angegeben wird, mussten ab-
gelehnt werden, da nur Menschen in dieser Kategorie benannt werden kon-
nen. Mangels Rechtspersonlichkeit konne nicht von einer Arbeitnehmerer-
findung oder einer direkten Ubertragung von Rechten im Rahmen einer
Rechtsnachfolge ausgegangen werden.?%® Die Meinung des EPA wird der-

zeit auch vom US-Patentamt geteilt.

Da derzeit ausgeschlossen ist, dass Kl als Erfinder tatig ist, kdme eine Pa-

tentierung von KI-Erfindungen nur dann in Betracht, wenn Kl lediglich als

199 yvgl. Kaye, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to
freedom of opinion and expression, United Nations General Assembly, A/73/348, 29.08.2018,
S. 11 und 22; https://digitallibrary.un.org/record/1631686?v=pdf (zuletzt abgerufen am
22.03.2024).

200 Englert, Kl in der Kommunikation mit 5G, in: Buchkremer/Heupel/Koch (Hrsg.), Kiinstliche In-
telligenz in Wirtschaft & Gesellschaft, Springer Gabler Verlag, Wiesbaden, 2020, S. 52.

201 yg|, Gajeck/Scheibe: KI-Schutz im Erfinderrecht — die Lage nach ,DABUS", in: Recht Digital,

2023, S. 408 (409 f.).

Gartner, Kinstliche Intelligenz als Erfinder — oder: Stanley K. lasst griiRen, in: Gewerblicher

Rechtsschutz und Urheberrecht, 2022, S. 207 ff.

203 Jyristische Beschwerdekammer, J 0008/20, 21.12.2021; ECLI:EP:BA:2021:1000820.20211221,
Rn. 2.
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Werkzeug gesehen wird, das zur technischen Losungsfindung bei techni-
schen Problemen genutzt wird. Der erfinderische Beitrag der natirlichen
Person konnte demnach in dem gezielten Einsatz und der Anwendung der
Kl liegen. Uber diesen Argumentationsweg kénnten natrliche Personen als
Erfinder von Kl-Patenten fungieren.?%* Soweit die klnstliche Intelligenz
selbst patentiert wurde, muss allerdings das Verhaltnis zwischen dem Inha-
ber der primaren Erfindung, also der Kl, und der sekundaren Erfindung be-
urteilt werden.2%5 Durchgriffsanspriiche des Inhabers des Primarpatents
scheiden regelmalig aus. Das EPA hat sich bereits mehrfach zu entspre-
chenden Sachverhalten geduRert und Anspriche auf zuklnftige Erfindun-
gen, in denen ein bestehendes Patent als Werkzeug fungiert hat, ver-

neint.20%

Trotz dieser Entscheidungspraxis wird man in den meisten Fallen nicht auf
eine Kooperation zwischen dem Inhaber des Primarpatents und dem Inha-
ber des Sekundarpatents verzichten konnen. Beispielsweise kdonnten Li-
zenzgebuhren fur die Nutzung der Kl anfallen. Die Kl selbst ist grundsatzlich
patentierbar, sofern die Sphare des Abstrakten verlassen wird und eine
technische Anwendungsform vorliegt.2°” Isoliert betrachtet ist die kiinstliche
Intelligenz abstrakter Natur, weil sie auf Rechenmodellen und Algorithmen
basiert. Als Anwendungsbeispiel fur die technische Anwendung von KI wird
unter anderem auf ,die Klassifizierung von digitalen Bildern, Videos, Audio-
oder Sprachsignalen auf Basis von Low-Level-Merkmalen (z.B. Kanten

oder Pixelattribute fiir Bilder)“ verwiesen.?%®

Neben den Herausforderungen, die sich bei der Auslegung der relevanten
EPU-Normen auf komplexe technische Sachverhalte ergeben, wird das

EPA noch mit weiteren Problemen konfrontiert. Die voranschreitende Digi-

204 yg|, Janssen, Kénnen Maschinen Erfinder sein?, in: Intellectual Property, Ausgabe 4, 11.2020,
S. 3-5; https://www.deutscheranwaltspiegel.de/wp-content/uploads/sites/49/2020/11/ Intel-
lectual-Property-04-2020_L.pdf (zuletzt abgerufen am: 17.03.2023).

205 Goddar, Patent System Solutions for Al and loT Inventions, in: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht, 2021, S. 196 (197).

206 7um Beispiel in: Technische Beschwerdekammer, T 1063/06, 03.02.2009, in: Gewerblicher
Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, S. 158 ff.

207 Eyropaisches Patentamt, Kiinstliche Intelligenz, 02.05.2022; https://www.epo.org/de/news-
events/in-focus/ict/artificial-intelligence (zuletzt abgerufen am 16.03.2024).

208 Eyropaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europédischen Patentamt, 2024, Teil G,
Kapitel Il., Punkt 3.3.1.
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talisierung und der technische Fortschritt beschleunigen die Innovationsent-
wicklung.?®® Somit muss das Patentamt seine Entscheidungspraxis stetig
Uberprufen, anpassen und zum Teil verwerfen. Hinzu kommt, dass globa-
lisierte Markte eine grenzuberschreitende Nutzung von immateriellen Ver-
mogenswerten erleichtern und deren Wert steigern. Innovationen werden
also nicht nur schneller entwickelt, sondern gewinnen durch ihre weltweite
Anwendbarkeit auch an Wert.2'9 Als Folge reichen Unternehmen in vielen
Kategorien mehr Patentantrage ein als noch vor einigen Jahren. Man

spricht in diesem Zusammenhang auch von ,global patent warming*.2""

2. Anpassung von Art. 52 EPU?

Aufgrund der Schwierigkeiten, die durch den weiten Anwendungsbereich
von Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPU entstehen, kdnnte man in Erwagung
ziehen, die Regelung vollstandig aus dem Vertragstext zu streichen oder
den Normtext zumindest anzupassen. Da die wirtschaftliche Bedeutung von
computerimplementierten Erfindungen immer mehr zunimmt und somit
auch das Schutzbedirfnis des geistigen Eigentums insgesamt wachst, |asst
sich hinterfragen, inwieweit das EPU und die damaligen Erwégungen noch

aktuell sind und auf den heutigen technischen Standard zutreffen.

Fir eine Uberarbeitung der Norm spricht, dass die Entscheidungspraxis des
EPA und der nationalen Gerichte mit dem Wortlaut des Art. 52 Abs. 2 lit. ¢
und Abs. 3 EPU nur noch schwer zu vereinbaren ist. Der Ausschlusstatbe-
stand fur Computerprogramme als solche wird zum Teil so restriktiv ausge-
legt, dass man infrage stellen kann, ob die Vorgabe ihren urspringlichen
Zweck uberhaupt noch erfullt. Da Computerprogramme in der Regel im Zu-
sammenspiel mit einer physischen Vorrichtung funktionieren, kann man die

Patentierbarkeit in vielen Fallen bejahen.

Bedacht werden muss jedoch, dass die Erfordernisse eines technischen
Charakters und eines technischen Beitrages bereits in Art. 52 Abs. 1 EPU

verankert sind. Die in Abs. 2 enthaltene Negativauflistung ist deshalb nur

209 yg|. United Nations Conference on Trade and Development, Technology and Innovation Re-
port, 2023, S. 13 ff; https://digitallibrary.un.org/record/4007851?v=pdf (zuletzt abgerufen am
23.03.2024).

210 yg|, United Nations Conference on Trade and Development, Technology and Innovation Re-
port, 2023, S. 13 ff.

21 Eijr Ausfiihrungen zu der Bezeichnung: Vgl. Straus, Is There a Global Warming of Patents?, in:
The Journal of World Intellectual Property, Volume 11, Issue 1, 2008.
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klarstellender Natur, durch dessen Streichung allein ware das Problem —
dass sich eben daruber streiten lasst, ob computerimplementierte Erfindun-
gen diese in Abs. 1 enthaltene Voraussetzung erflillen — noch nicht aus der
Welt geschafft.

Das EPA hat sich mit dieser Thematik bereits 1999/2000 im Rahmen einer
Revision des EPU auseinandergesetzt. Dabei raumte der damalige EPA-
Prasident Kober, ein, dass die Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. c EPU
fur Computerprogramme praktisch obsolet sei.?'? Eine Anpassung des Ge-
setzestextes lehnte er jedoch ab. Er betonte, dass der technische Fortschritt
und die daraus resultierenden Besonderheiten im Einzelfall durch das EPA
und nationale Gerichte ausreichend und auf pragmatische Art und Weise in

Entscheidungen einbezogen werden kénnen.?'3

Die danische und die franzésische Delegation sprachen sich auch insbe-
sondere gegen eine Streichung von Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU aus.?'* Die
franzdsische Delegation mutmalite, dass ein Wegfall der Regelung zu ei-
nem Kontrollverlust bei der Prifung von Erfindungen mit Softwarekompo-
nenten fiihren wiirde.?'® Letztendlich konnten sich die Vertragsstaaten we-
der auf eine Revision noch auf eine Streichung von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPU

einigen.216

Kobers Argumentation Uberzeugt: Eine Streichung von Abs. 2 lit. c und 3
wurde die Bewertung von Patentantragen mit Softwarebezug nicht zwangs-
laufig beheben. In Betracht kdme jedoch eine Anderung des Normtextes,
die dem Anwendungsbereich der Norm engere Grenzen setzt. Eine solche
Konkretisierung darf jedoch nicht Uber ihr Ziel hinausschiel3en. Der win-

schenswerte Gewinn an Rechtsklarheit sollte nicht zu einem volligen Verlust

212 prasident des Europédischen Patentamts, Basisvorschlag fiir die Revision des Européischen
Patentiibereinkommens (CA/PL 25/00), 27.06.2000, S. 37;
https://link.epo.org/web/capl_00025_de.pdf (zuletzt abgerufen am 01.04.2024); weitere Aus-
fuhrungen: Sterckx/ Cobain, 2012, S. 56 ff.

213 prisident des Europdischen Patentamts, Revision des EPU: Artikel 52 (1) - (3) (CA/PL 6/99),
09.03.1999, S. 6 f.; https://link.epo.org/web/capl_99006_de.pdf (zuletzt abgerufen am
01.04.2024); weitere Ausfihrungen: Sterckx/ Cobain, 2012, S. 56 ff.

214 sterckx/ Cobain, 2012, S. 63.

215 Franzésische Delegation, Vorschlag zur Anderung des Basisvorschlags fiir die Revision des EPU
(MR/8/00), 17.11.2000, S. 3 f.; https://link.epo.org/web/mr00008.pdf (zuletzt abgerufen am
01.04.2024).

216 Sterckx/ Cobain, 2012, S. 65.
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von Auslegungsspielraumen fuhren, die eine flexible Behandlung von Ein-
zelfallen erméglichen.2'” Die Uberarbeitung des Normtextes gestaltet sich
dadurch schwierig. Der Technologiebereich ist einem stetigen Wandel aus-
gesetzt ist und es lasst sich nicht absehen, welche computerimplementier-
ten Erfindungen in zehn Jahren zum Patent angemeldet werden. Das fuhrt
zu einem besonders hohen Bedurfnis nach Flexibilitat, weshalb jede Be-
schneidung der Auslegungsspielraume mit der gebuhrenden Sorgfalt Gber-

legt sein sollte.

Erschwerend kommt hinzu, dass die rechtlichen Hirden fir eine Anpassung
des EPU hoch sind. Auf einer Konferenz des Verwaltungsrates miissen
mindestens drei Viertel der Vertragsstaaten vertreten sein. Die revidierte
Fassung ist angenommen, wenn eine Dreiviertelmehrheit der auf der Kon-
ferenz vertretenen Vertragsstaaten fiir eine Anderung stimmt.2'8 Sollten ein-
zelne Staaten eine Ratifizierung der Anderung des EPU verweigern, fiihrt
dies zwar nicht zu einer Blockade der Anderung, wohl aber zum Ausschluss
des jeweiligen Vertragsstaates.?'® Wenn eine Reform nicht mit erheblichen
EinbuRen im Anwendungsbereich des EPU bezahlt werden soll, besteht
dadurch rein faktisch ein Einstimmigkeitserfordernis. Bis die Revision ,EPU-
2000" in Kraft trat, dauerte es daher sieben Jahre. Kurzfristige Anpassun-
gen und Reformen des EPU sind aufgrund dieser Faktoren kaum mdg-

lich.220

3. Zwischenergebnis

Die Anwendung der allgemein formulierten Negativdefinition aus Art. 52
Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPU auf Patentantrage mit Softwarekomponenten
ist herausfordernd. Zum Zeitpunkt der Verhandlungen des EPU wurde be-
reits darliber diskutiert, ob und in welchem Umfang das Ubereinkommen
die Patentierbarkeit von Computerprogrammen beschranken soll. Das Aus-
mal} des technischen Fortschrittes im Softwaresegment und die wirtschaft-
liche Bedeutung entsprechender Erfindungen waren zum Zeitpunkt der

EPU-Verhandlungen noch nicht absehbar. Eine solch starke Diskrepanz

217 An einer solchen Konkretisierung wurde sich im Rahmen der Verhandlungen zur Richtlinie
Uber die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen versucht (siehe Ausfiih-
rungen auf S. 70 ff.).

218 Art. 172 Abs. 2 EPU.

219 Art. 172 Abs. 4 EPU.

220 Schneider, 2010, S. 163.
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zwischen dem technischen Status quo und den Erwagungen zum Zeitpunkt
der Unterzeichnung des EPU ist in anderen Bereichen wie der Biochemie

oder dem Maschinenbau nicht zu finden.

Die wirtschaftliche Bedeutung der Softwareindustrie hat in den letzten Jahr-
zehnten stetig zugenommen. Unsicherheiten beim Rechtsschutz kdnnen
daher schwerwiegende Folgen fur die nationale und sogar europaische
Wirtschaft als Ganzes haben. Schon 2002 bekannte der damalige Binnen-
marktkommissar Bolkestein, dass das geltende Recht aus einer Zeit
stammt, in der niemand mit dem Aufkommen moderner Computertechnik

und einer milliardenschweren Softwareindustrie gerechnet hat.??’

Die im Rahmen der Reformbemiihungen geaulierten Erwagungen machen
deutlich, dass eine Anpassung oder eine Streichung des Art. 52 Abs. 2 lit.
¢ EPU wohliberlegt sein sollte. Um den technologischen Fortschritt bei der
Prafung von Patentantragen ausreichend miteinbeziehen zu kdnnen, muss
ein gewisser Auslegungsspielraum gewahrt werden. Gleichzeitig lauft man
durch die Gewahrung gerade dieser Spielraume Gefahr, dass eine unter-

schiedliche Auslegung widerspruchliche Entscheidungen hervorbringt.

Da bisher weder im Rahmen dieser Revisionsbestreben noch im Zuge der
Schaffung des einheitlichen Patentsystems eine Konkretisierung oder sons-
tige Anpassung der Norm erfolgt ist, wird die Vergabe von Patenten flr com-
puterimplementierte Erfindungen auch kunftig mafigeblich durch die Praxis

des EPA und der Beschwerdekammern gepragt sein.

C. Computerimplementierte Erfindungen und das EPA

Im Rahmen der Erteilung europaischer Patente muss sich das EPA auch
mit der Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindungen ausei-
nandersetzen und dafiir Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU auslegen und
anwenden. Die nationalen Patentamter haben keinen Einfluss auf die ma-
terielle Prufung eines europaischen Patentantrages. Sie kimmern sich le-

diglich um die Validierung des erteilten Patents im jeweiligen Vertragsstaat.

221 Eyropéische Union, Patente: Kommission schlagt Richtlinie fiir softwaregestiitzte Erfindungen
vor (IP/02/277), 20.02.2022,; https://ec.europa.eu/commission/ presscorner/detail/de/
IP_02_277 (zuletzt abgerufen am 09.11.2023).
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In den folgenden Abschnitten sollen die wichtigsten Entscheidungen zur Pa-
tentierbarkeit von ,Softwarepatenten“ dargestellt und die Position der EPO
auf dieser Grundlage bewertet werden. Anschlief3end wird das Verhaltnis
zwischen dem EPA und den nationalen Gerichten im Hinblick auf die Ein-
heitlichkeit der Entscheidungspraxis beleuchtet. AbschlieRend wird die Pra-
xis des EPA mit der Entscheidungspraxis von anderen fuhrenden Patent-
amtern verglichen, um ein besseres Verstandnis daflir zu bekommen, ob
die Prufung von ,Softwarepatenten nur in Europa Probleme bereitet oder

auch in den USA und Japan eine Herausforderung darstellt.

|. Entscheidungspraxis

Trotz der anhaltenden Kritik an Patenten im Softwaresektor und den
schwierigen rechtlichen Gegebenheiten vergibt das EPA seit Jahrzehnten
in diesem Bereich exklusive Schutzrechte. Zwischen 1978 und 2002 erteilte
das EPA Uber 30.000 Patente mit Softwarebezug.??> Das EPA patentiert
dabei nicht nur rein technische Gegenstande und Verfahren, bei denen
Computerprogramme eine untergeordnete Rolle spielen. Tatsachlich weist
ein Grofteil der Patente einen deutlichen Bezug zur digitalen Datenverar-
beitung, Datenerkennung oder zur Datendarstellung und Informationsverar-
beitung auf.??® Haufig wird zur Umsetzung abstrakter Ideen, wie etwa Ge-
schaftsmethoden, auf Software und Hardware zurlickgegriffen,??* sodass
auch aulderhalb der eigentlichen Softwarebranche immer mehr Unterneh-

men versuchen, computerimplementierte Erfindungen zu patentieren.

Seitdem die wirtschaftliche Relevanz von computerimplementierten Erfin-
dungen in den 1980er Jahren zum ersten Mal auch auf dem europaischen
Markt deutlich wurde, steigen die Patenterteilungen in diesem Bereich stetig
an. Wahrend 1984 in den softwarenahen Kategorien Digitalkommunikation

und Computertechnologie noch unter 300 Patente vom EPA erteilt wurden,

222 Eyropean Commission, Proposal for a Directive on the patentability on computer-imple-
mented inventions-frequently asked questions (MEMO/02/32), 20.02.2002;
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/en/memo_02_32/M
EMO_02_32 EN.pdf (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).

223 yg|. European Commission, Proposal for a Directive on the patentability on computer-imple-
mented inventions-frequently asked questions, 2002.

224 yg|. Fotinopoulos, The day after the computer-implemented inventions directive: who won
the battle and when shall the war end, in: SCRIPTed, Volume 4, N° 2, 2007, S. 180 (185 f.).
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stieg die Anzahl der jahrlichen Patenterteilungen bis 2006 in beiden Kate-
gorien jeweils auf ca. 2400 Patente an. Die jahrlichen Patenterteilungen im
Bereich der Digitalkommunikation haben sich zwischen 2006 und 2020
nochmals mehr als vervierfacht und beliefen sich im Jahr 2020 auf Gber
11.500 Patente. In der Kategorie Computertechnologie wurden 2020 knapp
8000 Patente durch das EPA erteilt, sodass sich die zugelassenen Paten-

tantrage auch in diesem Bereich zumindest verdreifacht haben.?2

Auch andere Kategorien verzeichneten in diesem Zeitraum eine deutliche
Steigerung von Patenterteilungen. Im Bereich Chemie und Maschinenbau
verdoppelten sich die erteilten Patente in den starksten Unterkategorien
durchschnittlich.??6 Der Anstieg an Patenterteilungen ist jedoch nicht mit
den Kategorien Digitalkommunikation und Computertechnologie vergleich-
bar. Die steigenden Patenterteilungen sind zu einem gewissen Grad wohl
auf die zunehmende wirtschaftliche Bedeutung von Patenten im Allgemei-
nen und die damit verbundene generelle Steigerung von Patentantragen
zurtckzufuhren. Allerdings wird die eher restriktive Auslegung des Paten-
tierungsverbotes aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU Unternehmen besonders zur
Einreichung weiterer Patentantrage fur computerimplementierte Erfindun-
gen ermutigt haben, sodass sich dieser Umstand in dem deutlichen Anstieg

der Antrage widerspiegelt.

Auch die technischen Beschwerdekammern des EPA haben Uber die Jahre
unzahlige Beschwerden und Einspriche gepruft, in denen es um die Paten-
tierbarkeit von Software ging. Die Beschwerdekammern sind zustandig, so-
weit sich ein Antrag auf die Zurliickweisung einer europaischen Patentan-
meldung oder die Erteilung eines europaischen Patents bezieht. Aulierdem
entscheiden sie Uber Beschwerden gegen Entscheidungen der Einspruchs-
abteilungen.??” Verfahrensbeteiligte, die durch eine Entscheidung be-
schwert sind, konnen innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Ent-

scheidung eine Beschwerde einlegen.??® Dritte kdnnen innerhalb von neun

225 World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (a), 07.2023; https://ti-
nyurl.com/yptaecsb (zuletzt abgerufen am 31.10.2023).

226 Maschinenbau: World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (d),
12.2023; https://tinyurl.com/29r2u4xw (zuletzt abgerufen am 08.03.2024). Chemie: World
Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (e), 12.2023; https://ti-
nyurl.com/2775bdch (zuletzt abgerufen am 08.03.2024).

227 Art. 21 Abs. 4 EPU.

228 Art. 107 und 108 EPU.
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Monaten nach Bekanntmachung einer Patenterteilung im Europaischen Pa-

tentblatt gegen das Patent Einspruch einlegen.?2°

Da der Software- und Hardwarebereich einem konstanten Wandel ausge-
setzt ist, mussten sich die Beschwerdekammern ebenfalls Uber die Jahre
mit unterschiedlichsten Sachverhaltskonstellationen auseinandersetzen.
Der Einfluss von Entscheidungen der Kammern beschrankt sich nicht nur
auf den Antragsgegenstand, sondern wirkt sich auch auf die sonstige Ertei-
lungspraxis des EPA aus. Im Rahmen des Patenterteilungsverfahrens sind
die Priifer nicht nur an das EPU und die Ausflihrungsverordnung gebunden,
sondern mussen in die Prufung auch die Entscheidungen der Beschwerde-
kammern?® und die vom EPA-Prasidenten erlassenen Richtlinien flr die
Prifung im Europaischen Patentamt?3! miteinbeziehen.?3? Die Entscheidun-
gen der Kammern pragen auch die Prifungsrichtlinien. Soweit Entschei-
dungen der Beschwerdekammern von allgemeiner verfahrensrechtlicher
Bedeutung sind, Uubernimmt das EPA die zugrundeliegenden Entschei-
dungsgriinde in seine allgemeine Praxis.?33 Einige Entscheidungen der Be-
schwerdekammern haben sich dabei als besonders wegweisend fir die
Prifung von computerimplementierten Erfindungen durch das EPA erwie-

sen.

In der ,Vicom“-Entscheidung?** der technischen Beschwerdekammer des
EPA von 1986 wurde sowohl die Vorrichtung zur Durchfihrung eines Ver-
fahrens zur digitalen Verarbeitung von Bildern als auch das dazugehorige
Verfahren als patentierbar eingestuft. Im Rahmen der Entscheidung hielt
die Beschwerdekammer fest, dass abstrakte und mathematische Compu-
terverfahren fur sich genommen nicht patentierbar sind. Von der Formulie-
rung ,,Computerprogramm als solches® sollten jedoch keine Computerver-

fahren betroffen sein, die einen technischen Beitrag zum Stand der Technik

229 Art. 99 ff. EPU.
20 Art. 111 Abs. 2 EPU.
21 Abzurufen unter https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html.
232 Ensthaler, 2009, S. 183.
233 Eyropaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Européischen Patentamt, 2024, Allge-
meiner Teil, Punkt 3.
234 Technische Beschwerdekammer, T 0208/84, 15.07.1986, in: ABI. EPA, 1987, S.14 ff..
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leisten.?3® Die Patentierbarkeit eines Computerprogramms sei demnach
weniger von dessen technischem Charakter als von dessen technischem
Beitrag zum Stand der Technik abhangig. Eine Patentierung sei grundsatz-
lich nicht ausgeschlossen, wenn sich der Algorithmus auf eine technische
Problemldsung beziehe. Eine Erfindung, die auf einem Zusammenspiel von
Hardware und Software basiert, fallt demnach nicht zwangslaufig unter Art.
52 Abs. 2 lit. ¢ EPU.

Im konkreten Sachverhalt beruhte der erfinderische Gedanke laut der Be-
schwerdekammer auf einer mathematischen Methode, welche durch die
Software ausgefuhrt wurde. Die Bildverarbeitung sei nicht auf einen Algo-
rithmus beschrankt, sondern konne mit Hilfe der passenden Hardware Ver-
anderungen von physikalischen Gegenstanden (Bildern) herbeifihren. So-
mit kam die Beschwerdekammer im konkreten Fall zu dem Schluss, dass
das Verfahren einen technischen Charakter hat und nicht von der Patentie-
rung ausgeschlossen ist. Die Beschwerdekammer vertrat demnach die An-
sicht, dass ein Zusammenspiel von Software und Hardware grundsatzlich
die Moglichkeit auf Patentschutz fur Computerprogramme eréffnet, und hob
die Entscheidung der Priufungsabteilung auf. Die Vicom-Entscheidung wird
heute als Meilenstein in der Entscheidungspraxis der Beschwerdekammern
gesehen, da in dieser zum ersten Mal von der sehr restriktiven Erteilungs-

praxis im Softwarebereich abgertickt wurde.?36

Bereits in den 1980er Jahren traten jedoch die ersten Widerspruche inner-
halb der Entscheidungen der Beschwerdekammern auf.2®” Teilweise wurde
Uber die Patentierung von Erfindungen auf Grundlage der sog. Kernbetrach-
tungslehre oder Kerntheorie entschieden.?® Nach diesem Ansatz sind

Computerprogramme nur dann patentierbar, wenn sich die Erfindung im

235 Eyropaisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10. Auflage, 07.2022, S.
283, Punkt 9.2.9; https://link.epo.org/web/case_law_of the _boards_of appeal _2022_de.pdf
(zuletzt abgerufen am 10.03.2023).

236 Eimer, 2011, S. 193.

237 Eimer, 2011, S. 167 f.; Sterckx/Cockbain, 2012, S. 69.

238 Technische Beschwerdekammer, T 0038/86, 14.02.1998, in: ABI. EPA, 1990, S. 384 ff..
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Wesentlichen auf einen physischen Gegenstand bezieht, auf den die Soft-
ware bzw. der Algorithmus lediglich erganzenden Einfluss nimmt. Der tech-

nische Beitrag muss auf die Hardware zurtickzufiihren sein.?%°

In anderen Entscheidungen dominiert die Gesamtbetrachtungslehre,?*° wo-
nach ein erfinderischer Beitrag auch in der Erfindung als Ganzes gesehen
werden kann. Demnach konnte ein erfinderischer Beitrag auch dann gege-
ben sein, wenn ein dem Stand der Technik entsprechender Gegenstand mit
einer neuartigen Software kombiniert wird.?*' Nach der Gesamtbetrach-
tungslehre kann eine Erfindung auch patentierbar sein, wenn der techni-
sche Beitrag eher durch den Algorithmus als durch einen technischen Be-
standteil erbracht wird. Voraussetzung daflr ist lediglich, dass ein Zusam-
menspiel von Algorithmus und physischer Vorrichtung bejaht werden kann.
Bei Anwendung der Gesamtbetrachtungslehre ist nahezu jede digitale Er-

findung patentierbar.

Die Kerntheorie schrankt die Patentierbarkeit von computerimplementierten
Erfindungen wesentlich starker ein, da bei der Uberwindung der zweiten
Hurde maflgeblich auf die technischen Merkmale der Hardware abgestellt

wird.242

Bis in die 2000er gelang es dem EPA und den Beschwerdekammern nicht,
eindeutige Bewertungsmalistabe fur computerimplementierte Erfindungen
zu etablieren. Die in den Entscheidungen ursprunglich abstrakt formulierten
Ansatze wurden im Laufe der Jahre immer konkreter ausgeftihrt, wodurch
zunehmend Widerspriche zu den allgemein formulierten Entscheidungen

der Vergangenheit entstanden.

Ende der 1990er Jahre betonte die Beschwerdekammer zum Beispiel in
den IBM Urteilen?*3, dass nicht jeder technische Effekt zwischen Software

und Hardware den Anforderungen an einen technischen Beitrag genlgt. Ein

9 ygl. BGH, 07.06.1977, Az: X ZB 20/74 "Prufverfahren", in: Gewerblicher Rechtsschutz und Ur-
heberrecht, 1978, 102 (S. 103).

240 Technische Beschwerdekammer, T 1002/92, 06.07.1994, in: ABI. EPA 1995, S. 605 (S. 615).

241 Eimer, 2011, S. 167.

242 schlichting, Softwarepatente, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages,
13.04.2005; https://www.bundestag.de/resource/blob/513508/928979b25421a102705
a26d0cc843849/Softwarepatente-data.pdf (zuletzt abgerufen am 15.09.2023).

243 Technische Beschwerdekammer, T 1173/97 — 3.5.1, 01.07.1998, in: ABI. EPA, 1999, S. 609 ff.;
Technische Beschwerdekammer, T 0935/97, 04.02.1999, ECLI:EP:BA:1999:T093597.19990204.
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Zusammenspiel zwischen Software und Hardware, das physikalische Ver-
anderungen zur Folge hat, reiche allein nicht aus, um einen technischen
Beitrag der Erfindung zu bejahen. Es wurde argumentiert, dass eine regu-
lare physikalische Wechselwirkung bei der Kombination von Computerpro-
grammen und physischen Vorrichtungen schon immanent sei. Das blofie
Vorhandensein einer solchen Wechselwirkung sei fast immer zu bejahen
und somit kein taugliches Kriterium zur Bestimmung des Umfangs des Pa-
tentierungsverbotes aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU. Ein Compu-
terprogramm musste in Kombination mit einer Hardware nach der Auffas-
sung des EPA von nun an einen weiteren technischen Effekt erzeugen.?*
Dieses Kriterium existierte in den Jahren zuvor noch nicht. Der weitere tech-
nische Effekt kann auch von der Software selbst ausgehen, sodass insoweit

der Gesamtbetrachtungslehre Rechnung getragen wird.?4

Nach dieser Argumentation kbnnen Computerprogramme, die technische
Vorrichtungen oder Verfahren steuern, von Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU ausge-
nommen und deshalb grundsatzlich patentiert werden. Als Beispiele fur wei-
tere technische Wirkungen, verweist das EPA in seinen Prufungsrichtlinien
auf eine Software, die das Antiblockiersystem eines Autos steuert, oder An-
wendungen, die zur Verschlusselung von Nachrichten auf Computern oder

mobilen Endgeraten entwickelt wurden.?46

Mit der zunehmenden Relevanz von softwarebezogenen Erfindungen stieg
nicht nur die Anzahl entsprechender Patentantrage, sondern auch der
Wunsch von Vertragsstaaten und betroffenen Unternehmen nach einer ein-
deutigen und verlasslichen Entscheidungspraxis. Bis in die 2000er konnte

das EPA dieser Erwartung jedoch nicht gerecht werden.

Die Widersprichlichkeit der Prufungsvorgaben fiur Patente mit Softwarebe-
zug wird deutlich, wenn man die ,Pension Benefit* Entscheidung?*” aus dem
Jahr 2000 mit der Rechtssache Hitachi?*® von 2004 vergleicht.?*® In den

244 Technische Beschwerdekammer, T 1173/97 - 3.5.1, 1998, in: ABI. EPA, 1999, S. 609 (S. 620 f.);
Technische Beschwerdekammer, T 0935/97, 1999, ECLI:EP:BA:1999:T093597.19990204, S. 15
ff.

245 Melullis, 1998, S. 847 ff.

246 Eyropaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europédischen Patentamt, 2024, Teil G,
Kapitel Il., Punkt 3.6.1.

247 Technische Beschwerdekammer, T 0931/95, 08.11.2000, in: ABI. EPA, 2001, S. 441 ff.

248 Technische Beschwerdekammer, T 0258/03, 21.04.2004, in: ABI. EPA, 2004, S. 575 ff.

249 Weitere Ausfiihrungen: Ballardini, 2014, S. 319 ff.
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Entscheidungen ging es sowohl um einen Gerate- als auch um einen Ver-
fahrensanspruch. Im Beschwerdeverfahren wollte der japanische Konzern
Hitachi gegen abgelehnte Patentantrage vorgehen, durch die ein automati-
siertes Auktionsverfahren geschutzt werden sollte. In der Pension Benefit

Entscheidung ging es um die Patentierbarkeit eines Pensionsverfahrens.

Die Softwareprogramme wurden in beiden Fallen zur Steuerung von physi-
schen Vorrichtungen genutzt. Die Beschwerdekammer beschaftigte sich
also zum einen mit der Patentierung eines Programmes, welches auf einem
Computer ausgefiuhrt werden musste. Zum anderen sollte aber auch der
Computer, welcher speziell fir die Durchfuhrung des jeweiligen Verfahrens
programmiert wurde, durch ein Patent geschitzt werden. Die Beschwerde-
kammer war bei beiden Entscheidungen der Meinung, dass die Computer
Erfindungen im Sinne des Art. 52 Abs. 1 EPU seien. Der Computer sei eine
physische Sache und weise eindeutig technische Merkmale auf.?®® Zu ei-
nem klaren Widerspruch kam es jedoch bei der Einordnung der Verfahren-

sanspriiche.?%!

In der Rechtssache Pension Benefit betonte die Beschwerdekammer, dass
das Programm unter den Ausschlusstatbestand von Art. 52 Abs. 2 lit. c EPU
fallen wirde, da es ein Computerprogramm als solches sei. Keinen Einfluss
auf diese Einordnung nehme die Tatsache, dass das Programm nur im Zu-
sammenspiel mit der Hardware funktionieren konne. Nach Auffassung der
Kammer lag im konkreten Fall der innovative Prozess in dem Pensionspro-
gramm selbst (konkret in den Datenverarbeitungsprozessen). Trotz eines
Zusammenspiels zwischen Software und Hardware, fehlte es der Be-

schwerdekammer demnach an einer technischen Wirkung.252

In der Rechtssache Hitachi wies die Beschwerdekammer den Verfahrens-
anspruch nicht aufgrund von Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU zuriick. Dies wurde
damit begriindet, dass man in dem Zusammenspiel zwischen Software und
Hardware technische und nicht-technische Merkmale erkennen kdnne. Die
Beschwerdekammer kam daher zu dem Schluss, dass auch eine nicht-tech-
nische Tatigkeit einen technischen Charakter haben kann, wenn fir ihre

250 Technische Beschwerdekammer, T 0258/03, 2004, in: ABI. EPA, 2004, 575 (S. 579 ff.); Techni-
sche Beschwerdekammer, T 0931/95, 08.11.2000, in: ABI. EPA, 2001, 441 (S. 451 ff.).
251 Ballardini, 2014, S. 319 ff.
252 Technische Beschwerdekammer, T 931/95 - 3.5.1, 2000, ABI. EPA, 441 (S. 450).
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Verrichtung technische Mittel verwendet werden.?%3 Im Gegensatz zur Pen-
sion Benefit Entscheidung ging die Kammer nur oberflachlich auf die Paten-
tierbarkeit des Verfahrensanspruches ein. In den Entscheidungsgriinden
wurde insbesondere nicht thematisiert, ob beim Verfahren der noch in den
IBM Entscheidungen geforderte technische Effekt vorliegt. Diese Erwagung

scheint in der Hitachi Entscheidung keine Rolle gespielt zu haben.?%

In den Entscheidungsgrunden griff die Beschwerdekammer die abwei-
chende Argumentationsstruktur aus der Rechtssache Pension Benefit auf
und raumt ein, dass die Begrundungen nicht miteinander in Einklang ge-
bracht werden kénnen.2% Letztendlich wurde die Patentierbarkeit aber auch
in der Hitachi Entscheidung verneint, da die Voraussetzungen fur eine er-
finderische Tatigkeit nicht gegeben waren.?%® Da die Ausschlussgriinde je-
doch aus den Besonderheiten des Einzelfalles resultierten, war auch nach
der Hitachi Entscheidung die Patentierung von Computerverfahren im Zu-
sammenspiel mit physischen Vorrichtungen (Computern) durchaus noch

moglich.

Wahrend die Beschwerdekammer in der Pension Benefit Entscheidung den
Ausschlussgrund aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU weit ausgelegt und das Com-
puterprogramm entsprechend differenziert gepruft hat, fiel die Entscheidung
in der Sache Hitachi unter Anwendung der Gesamtbetrachtungslehre eher
oberflachlich aus. Mit der Hitachi Entscheidung widersprach die Kammer
nicht nur der vier Jahre zuvor getroffenen Pension Benefit Entscheidung,
sondern auch den konkretisierten Prifungsmafstaben, die in den IBM Ver-

fahren sieben Jahre zuvor aufgestellt wurden.

Bei der Prufung der materiellen Schutzvoraussetzungen wird sich zudem
nicht stringent an den Zwei-Hurden-Ansatz gehalten. Teilweise wird der
technische Charakter einer Entscheidung unter Art. 52 EPU geprift.257 In

anderen Entscheidungen wird der technische Charakter auch im Rahmen

253 Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABI. EPA, 575 (Rn. 4.5.).

254 Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABI. EPA, 575 (Rn. 4.1.)

255 Technische Beschwerdekammer, T 258/03 - 3.5.1, 2004, in: ABI. EPA, 575 (Rn. 4.2 ff.).

256 Technische Beschwerdekammer, T 258/03 — 3.5.1, 2004, in: ABI. EPA, 575 (Rn. 5 f.).

257 Technische Beschwerdekammer, T 931/95 - 3.5.1, 2000, ABI. EPA, 2001, 441 (Rn. 2).
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von Art. 56 EPU thematisiert, sodass die zwei Priifungsschritte ineinander

Ubergehen und nicht klar voneinander getrennt werden kénnen.2%8

Diese abweichende und zum Teil widerspruchliche Argumentationsstruktur
tritt bei Entscheidungen, die sich mit computerimplementierten Erfindungen
beschaftigen, immer wieder auf. Die GroRe Beschwerdekammer hat im
Rahmen einer Stellungnahme bereits bestatigt, dass einige Entscheidun-
gen, in denen Art. 52 EPU auf computerimplementierte Erfindungen ange-
wendet wird, nicht miteinander in Einklang gebracht werden konnen. Trotz-
dem bewertete der Spruchkoérper diese Entscheidungen auch rickblickend
nicht als fehlerhaft, sondern als legitime Weiterentwicklung der Rechtspre-
chung.?*® Trotz dieser Einschatzung gelang es der der EPA-Prasidentin Bri-
melow im Jahr 2010 durch ein Ersuchen zur Patentierbarkeit von compu-
terimplementierten Erfindungen®® einen Wendepunkt in der Entschei-
dungspraxis des Patentamtes einzuleiten. Nach der Stellungnahme der
GrolRen Beschwerdekammer stabilisierten sich die Bewertungsmalstabe

deutlich.261

Die Priifung des EPA richtet sich derzeit nach dem COMVIK Ansatz.?%2 Da-
mit ein Computerprogramm nicht unter den Ausschlusstatbestand des Art.
52 Abs. 2 lit. ¢ EPU fallt, reicht es zunachst aus, wenn sich der Patentantrag
auf ein Zusammenspiel von Software und Hardware stitzt (sog. any hard-
ware approach). Wenn der Antragsgegenstand diese Voraussetzung erfullt,
handelt es sich nicht um ein Computerprogramm als solches. Soweit sich
der Patentantrag jedoch hauptsachlich auf ein Verfahren stitzt, wird ein be-
sonderer Schwerpunkt auf den weiteren technischen Effekt gelegt, den das
Programm entfalten muss, wenn es auf einem Computer ausgefihrt wird.

Nur dann wird die sog. Schutzwiirdigkeitshlrde (iberwunden. 263

Die Kombination eines Verfahrens mit einer technischen Vorrichtung muss

nicht zwangslaufig ausreichen, damit eine erfinderische Tatigkeit bejaht

258 Technische Beschwerdekammer, G 0001/19, 10.03.2021, in: ABI. EPA, 2021, A77 (Rn. 30 E,
31.1 und 49).
259 GroRe Beschwerdekammer, 12.05.2010, G 0003/08, in: ABI. EPA, 2011, 10 (Rn. 10.10 ff.).
260 Weitere Ausfiihrungen auf S. 77 ff.
261 Weiter Ausfiihrungen: Dragoni, 2021, S. 59 ff.
262 Technische Beschwerdekammer, T 0641/00, 26.09.2002, in: ABI. EPA, 2003, 352 (S. 356 ff.).
263 yg|. Technische Beschwerdekammer, T 0424/03, 23.02.2006, in: Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht Internationaler Teil, 2006, 854 (Rn. 5.3.).
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werden kann. Die erfinderische Tatigkeit, also die LOsung eines technischen
Problems mit Hilfe einer technischen Lésung (sog. Problem-Ldsungs-An-
satz), muss gemaR Art. 56 EPU auf Merkmale zurtickgefiihrt werden kon-
nen, die zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen.?%* Da die
Beurteilung sich auf die Gesamtheit aller prufungsrelevanten Merkmale be-
zieht, kdonnen sowohl technische als auch nicht-technische Merkmale, die
fir sich genommen unter die Negativdefinition des Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU
fallen wirden, bei diesem Prifungsschritt herangezogen werden.?65 Somit
lasst sich festhalten, dass Patentschutz fur Software, die mit technischen

Prozessen in Verbindung steht, grundsatzlich in Betracht kommt.

Das EPA Uberarbeitet die Prafungsrichtlinien regelmaRig, um sicherzustel-
len, dass neuen technologischen Entwicklungen moglichst einheitlich in der
Prifung begegnet wird. In den aktuellen Prifungsrichtlinien findet sich unter
anderem ein Beispiel zur Anwendung des COMVIK-Ansatzes auf den Ein-
satz von kunstlicher Intelligenz in einem thermischen Spritzbeschichtungs-

prozess.2%6

Seit der ersten Entscheidung der technischen Beschwerdekammer des
EPA sind Uber 35 Jahre vergangen. In diesem Zeitraum haben sich das
EPA und die Beschwerdekammern immer wieder mit der Technizitat und
dem technischen Charakter computerimplementierter Erfindungen beschaf-
tigt. Trotz den Herausforderungen, die der technische Fortschritt mit sich
bringt, hat es das EPA geschafft, seine Bewertungskriterien anzugleichen
und den Antragstellern dadurch zumindest bis zu einem gewissen Grad

Rechtssicherheit zu garantieren.

Die Zahl der beim EPA in softwarenahen Kategorien eingereichten Paten-
tantrage blieb zwischen 2017 bis 2020 konstant oder stieg sogar.?6” Gegen-
uber fiUhrenden nationalen Patentdmtern wie dem Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) kann sich das EPA in dieser Hinsicht behaupten. Wah-

264 GroRe Beschwerdekammer, 2010, G 0003/08, in: ABI. EPA, 10 (Rn. 10.7.1.).
265 GroRe Beschwerdekammer, 2010, G 0003/08, in: ABI. EPA, 10 (Rn. 12.2.1f.).
266 Eyropaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europdischen Patentamt, 2024, Teil G,
Kapitel VII., Punkt 5.4.2.5.
267 World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (b), 07.2023; https://ti-
nyurl.com/yp72q8fe (zuletzt abgerufen am 31.10.2023).
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rend beim DMPA 2023 ca. 3.300 Patentantrage im Bereich Computertech-
nologie eingereicht wurden,?%8 sind es beim EPA ca. 15.700 Antrage.?%° Pa-
tentantrage in der Kategorie ,Digitale Kommunikation“ und ,,Computertech-
nik“ belegen beim EPA 2023 den 1. bzw. den 3. Platz,?’® wahrend es Pa-
tente im Bereich ,Digitale Kommunikation“ beim DPMA nicht unter die Top
5 geschafft haben und Anmeldungen in der Kategorie ,Computertechnik®
auf Platz 5 gelandet sind.?”' Zudem gab das DPMA an, dass sich 2019 ca.
10 % der Patentantrage auf computerimplementierte Erfindungen bezo-
gen,??2 wahrend im selben Jahr beim EPA mindestens 18,5 % der Antréage

einen Softwarebezug hatten.?”3

Auch wenn das EPA derzeit eine relativ stringente Linie bei der Bewertung
von Antragsgegenstanden mit Softwarebezug verfolgt, eroffnet der weite
Anwendungsbereich der Negativdefinition aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs.
3 EPU weiterhin die Mdglichkeit, von der derzeitigen Entscheidungspraxis
zukunftig abzuweichen. In den letzten Jahrzehnten verdeutlichten die Ent-
scheidungen der Beschwerdekammern, dass es immer wieder zu Unsicher-
heiten bei der Prifung von Patentantragen flir computerimplementierte Er-
findungen kommt. Teilweise mussten die Beschwerdekammern Entschei-
dungen der Prufungsabteilung des EPA aufgrund von nicht Uberzeugenden
Entscheidungsgrunden aufheben. Allerdings kam es auch im Zuge von Be-
schwerden zu widerspruchlichen Entscheidungen der technischen Be-
schwerdekammer. Hieran zeigt sich, wie herausfordernd die Auslegung der
Patentierungsvoraussetzungen sein kann. Die Erfolgsaussichten von Pa-
tentantragen lassen sich daher nur bedingt gut einschatzen. Gerade wenn

Antrage innovative Softwarekomponenten wie z.B. Kl enthalten, lassen sich

268 Deutsches Patent- und Markenamt, Aktuelle Statistiken: Patente, 09.04.2024;
https://www.dpma.de/dpma/veroeffentlichungen/statistiken/patente/ (zuletzt abgerufen am
18.04.2024).

269 Eyropaisches Patentamt, Patent Index 2023-Top 10 technical fields, 2024.

270 Eyropéisches Patentamt, Patent Index 2023-Top 10 technical fields, 2024.

271 Deutsches Patent- und Markenamt, Aktuelle Statistiken: Patente, 2024.

272 peutsches Patent- und Markenamt, Computerimplementierte Erfindungen, 12.07.2019;
https://www.dpma.de/patente/patentschutz/schutzvoraussetzungen/schutz_computerpro-
gramme/index.html#:~:text=Dementsprechend%20liegen%20viele%20aktuelle%20Innovatio-
nen,Patentanmeldungen%20softwarebezogene%2C%20sogenannte%20computerimplemen-
tierte%20Erfindungen (zuletzt aufgerufen am 30.01.2023).

273 patentanmeldungen in den Kategorien Telekommunikation, Digitalkommunikation, Computer-
technologie und IT-Methoden: Europaisches Patentamt, Patent Index 2019, 02.03.2018;
https://report-archive.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/ 2019/statis-
tics/patent-applications.html#telectrical (zuletzt abgerufen am 23.09.2023).
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die Erfolgsaussichten mangels ausreichender Erfahrungswerte kaum treff-

sicher bestimmen.

[I. Verhaltnis zu den nationalen Gerichten

Sobald ein europaisches Patent einmal erteilt ist, zerfallt es in nationale Pa-
tente. Eine Durchsetzung ist dadurch nur vor den nationalen Gerichten der
Vertragsstaaten moglich. Aul3erdem konnen Dritte ein Patent nach Ablauf
der neunmonatigen Einspruchsfrist nur noch Uber Nichtigkeitsklagen vor
nationalen Gerichten beseitigen. Die Gerichte der Vertragsstaaten sind an
die Argumentation des EPA nicht gebunden, sie kdnnen durch das EPA
erteilte Patente fur nichtig erklaren. Da gerade Patente fur computerimple-
mentierte Erfindungen besonders umstritten sind, garantiert eine Erteilung
durch das EPA also noch lange nicht, dass ein Patent in allen angemeldeten
Vertragsstaaten bestehen bleibt. Auch die Durchsetzbarkeit ist nicht garan-
tiert.

Bis zur Patenterteilung konnen das EPA und die Beschwerdekammern al-
lein Uber den Patentantrag entscheiden. Dritte kdnnen in den ersten neun
Monaten nach der Erteilung Einspriche vor dem EPA einlegen. Entschei-
dungen der Einspruchsabteilungen lassen sich im Anschluss uber ein Be-
schwerdeverfahren angreifen. Nach der Patenterteilung kbnnen nationale
Gerichte im Rahmen von Verletzungs- oder Nichtigkeitsverfahren Uber ein
Patent entscheiden, obwohl parallel ein Einspruchsverfahren vor dem EPA
stattfindet. Auf Antrag eines Beteiligten oder Uber eine entsprechende In-
formation des zustandigen nationalen Gerichtes kann das EPA ein Ein-
spruchsverfahren beschleunigen. Auf diesem Weg mdchte man eine ein-

heitliche Entscheidungspraxis fordern.?’4

Durch die eben beschriebene Verteilung der Kompetenzen kdonnen das
EPA und die nationalen Gerichte wechselseitig Macht Ubereinander ausu-
ben. Wenn das EPA ein Patent widerruft, bevor ein nationales Gericht die
Maoglichkeit hatte, Uber die Wirksamkeit entscheiden zu kdnnen, hat das
EPA das letzte Wort. Allerdings kann es auch dazu kommen, dass ein nach

Ansicht des EPA wirksames Patent von einem nationalen Gericht im Gebiet

274 Européisches Patentamt, Mitteilung Giber die Beschleunigung des Einspruchsverfahrens bei Pa-
tenten, 07.11.2023, in: ABI. EPA 2023, A99.
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des jeweiligen Vertragsstaats fiir nichtig erklart wird.2”> Durch die Einbin-
dung der nationalen Gerichte wird sichergestellt, dass die Entscheidungen
des EPA von einem nationalen Standpunkt aus beleuchtet und Gberpruft

werden konnen. Die Vertragsstaaten behalten insoweit ihre Souveranitat.

Um zu verhindern, dass das EPA und die nationalen Gerichte durch kolli-
dierende Entscheidungen flr Rechtsunsicherheit sorgen, sind sowohl die
nationalen Gerichte als auch das EPA dazu angehalten, rechtsanglei-
chende Entscheidungen zu treffen. Richter nationaler Gerichte sollen die
Rechtssicherheit im Vertragsgebiet férdern, indem sie sich bei denjenigen
Patentstreitigkeiten, die auf Grundlage des EPU bzw. dessen nationaler
Ausflisse zu entscheiden sind, um eine mdglichst einheitliche Rechtspre-
chung bemdiihen. 276 Die GroRe Beschwerdekammer hat schon 1984 in ei-
nem frihen Urteil hervorgehoben, dass das EPA und insbesondere die Be-
schwerdekammern auch die Meinungen der nationalen Patentamter und -
gerichte in ihre Entscheidungen einflie3en lassen sollten, um Widerspruche
zu vermeiden.?’” Die Verantwortung flr die Rechtsangleichung ist demnach
eine gemeinsame, die sowohl dem EPA als auch den nationalen Institutio-

nen obliegt.

Ein Blick auf die Praxis zeigt jedoch, dass diese Verantwortung nur theore-
tischer Natur ist. Tatsachlich ist das EPA mit verschiedensten Entscheidun-
gen und Standpunkten nationaler Gerichte konfrontiert, die allerdings ein
naturliches Resultat der unterschiedlichen Gesetze und Verfahren der Mit-
gliedsstaaten sind. Beispielsweise folgt der deutsche Bundesgerichtshof
der vom EPA ebenfalls angewandten Gesamtbetrachtungslehre?’8, wah-
rend britische Gerichte sich klar fir eine restriktivere Auslegung der Paten-
tierungsvoraussetzungen aus dem EPU aussprechen.?”® Selbst, wenn sich

die Gerichte auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen wirden, musste

275 yg|. Jacob, National Courts and the EPO Litigation System, in: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht Internationaler Teil, 2008, S. 658 (659 f.).

276 Kolle, in: Benkard — EPU, 4. Auflage, 2023, Art. 1, Rn. 5.

277 GroRe Beschwerdekammer, 05/83, 05.12.1984, in: International Review of Intellectual Prop-
erty and Competition Law, 1985, 83 (S. 86).

278 Zum Beispiel: BGH, 11.06.1991, Az: X ZB 13/88 ,Seitenpuffer”, in: Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht, 1992, 33 (S. 33 ff.).

279 Court of Appeal, Merrill Lynch Inc’s Patent Application [1989], Rs: R.P.C. 561; Court of Appeal,
Gale’s Application [1991], Rs: R.P.C. 305; Court of Appeal, Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd
[2006], Rs: EWCA Civ 1371.
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das EPA klaren, ob das EPU dessen Beriicksichtigung tberhaupt zulésst.
Einen dem EPU widersprechenden Standpunkt kénnte das EPA auch dann
nicht berucksichtigen, wenn zwischen den allen Vertragsstaaten insoweit
Einigkeit besteht.28°

Den beteiligten Institutionen scheint durchaus bewusst zu sein, dass ein
gegenseitiger Austausch fur eine einheitliche Entscheidungspraxis essen-
ziell ist. Dennoch ist der Austausch in der Praxis ein schwieriges Unterfan-
gen. Die Sichtweisen der nationalen Gerichte orientieren sich an den Ge-
gebenheiten und Interessen des jeweiligen Staates. Da sie nicht nur Uber
europaische-, sondern auch Uber nationale Patente entscheiden, haben die
Gerichte teilweise eine eigene und vom europaischen Patentsystem unab-
hangige Rechtspraxis etabliert. Die Vertragsstaaten des EPU bilden des-
halb keinen einheitlichen Oppositionsblock, der Einwande gegen die Praxis

des EPA seiner Grof3e entsprechend stark positionieren kénnte.

lll. Entscheidungspraxis im internationalen Vergleich
Um den Umgang des EPA mit computerimplementierten Erfindungen bes-
ser einordnen und bewerten zu konnen, ist ein Vergleich mit anderen ein-

flussreichen Patentamtern sinnvoll.

Da einige der bedeutendsten Softwareunternehmen in den USA ansassig
sind, hat sich das amerikanische Patentamt bereits frih mit der Patentie-
rung von Software auseinandergesetzt. Der Bewertungsmalistab, dem
computerimplementierte Erfindungen in den USA unterliegen, hat sich seit
2010 verandert. Uber mehrere Jahre hinweg erteilte das amerikanische Pa-
tentamt (USPTO) Patente fur Computerprogramme und Geschaftsmetho-

den, die einen technischen Bezug aufweisen konnten. Die Kombination von

280 Ballester Rodés, Influencia de los procesos legales europeos en los tribunales nacionales, EPO
International Academy, 11.10.2005, S. 9 f; http://www.oepm.es/cs/OEPMSite/contenidos/po-
nen/sem_jueces_05/Modulos/Mod10Jur_03.pdf (zuletzt aufgerufen am 21.12.2023).
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Software und Hardware reichte aus, um ein Computerprogramm zu paten-
tieren.?8" Wahrend die USA lange Zeit fiir eine lockere Vergabe von Paten-
ten im Softwarebereich bekannt waren, hat sich die Praxis mittlerweile

durch mehrere Urteile des Supreme Courts?®? gewandelt.

Wenn sich der Patentantrag auf eine abstrakte Idee bezieht, muss im zwei-
ten Schritt geklart werden, ob der Antrag eine erfinderische ldee enthalt.
Wann eine solche erfinderische Idee vorliegt, ist bisher nicht eindeutig ge-
klart. 283 Der Supreme Court hat jedoch betont, dass die bloRe Anwendung
eines Computerprogrammes auf einer technischen Vorrichtung nicht mehr
ausreicht, um eine erfinderische Idee zu bejahen. Stattdessen muss die

Software einen technischen Prozess verbessern.284

Mittlerweile sind die Kriterien zur Patentierbarkeit von computerimplemen-
tierten Erfindungen in den USA noch strenger als die Vorgaben des japani-
schen Patentamts (JPO) und des EPA, sodass in den letzten Jahren nur
noch wenige Patente mit Softwarebezug die amerikanischen Kriterien erflil-
len konnten.?® Als Folge dessen werden bereits existierende Patente auf
dem amerikanischen Markt immer 6fter von Gerichten flr nichtig erklart.286
Bisher hat sich keine verlassliche Entscheidungspraxis entwickelt, sodass
Unternehmen mit einem hohen Mall an Rechtsunsicherheit konfrontiert
sind. Die Kriterien fir die Patentierung von computerimplementierten Erfin-
dungen haben sich in den USA also in der Theorie und der Praxis ver-

scharft.28’

281 7um Beispiel: United States Court of Appeals, State Street Bank Trust Co. v. Signature Financial
Group Inc., Rs: 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998); United States Court of Appeals, In re Alappat,
Rs: 33 F.3d 1526 (Federal Circuit 1994).

282 sypreme Court of the United States, Bilski v. Kappos, No. 08—964, 2010; Supreme Court of the
United States, Mayo Collaborative Services vs. Prometheus Laboratories, No. 10-1150, 2012;
Supreme Court of the United States, Alice Corporation vs. CLS Bank International, No. 13—298,
2014.

283 Supreme Court of the United States, Mayo Collaborative Services vs. Prometheus
Laboratories, No. 10-1150, 2012; Supreme Court of the United States, Alice Corporation vs.
CLS Bank International, No. 13-298, 2014.

284 sypreme Court of the United States, Alice Corporation vs. CLS Bank International, No. 13—-298,
2014, S. 15-16.

285 Dragoni, 2021, S. 39 ff.

286 Dragoni, 2021, S. 53 f.

287 Dragoni, 2021, S. 53 f.
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Die Bewertungskriterien des japanischen Patentamtes sind global betrach-
tet ebenfalls von erheblicher Relevanz, da Japan das drittgro3te Bruttoin-
landsprodukt der Welt aufweist und ein dementsprechend bedeutendes
Land fiir Patentanmeldungen ist.2®8 Die Kriterien des JPO &hneln dem eu-
ropaischen Prufungsansatz. Beide Patentadmter fordern einen technischen
Bezug, damit Uberhaupt eine Erfindung vorliegt. Das JPO setzt anders als
das EPA allerdings nicht zwingend voraus, dass der Patentantrag sich auf
ein Zusammenspiel zwischen einer Software und einer physischen Vorrich-
tung stutzt. Auch Software als solche ist patentierbar, wenn der technische
Bezug evident ist. Wenn also klar ist, dass die Software nur im Zusammen-
spiel mit einem physischen Gegenstand funktioniert, kann sich der Paten-
tantrag auch nur auf die Software selbst beziehen.?®® Das JPO und die na-
tionalen Gerichte stellen in der Prufung von Patentantragen auf das indivi-
duelle Zusammenspiel von Software und Hardware ab, um festzustellen, ob
eine technische Idee oder ein abstraktes Konzept vorliegt. Ein technisches
Problem soll Uber eine technische Losung Uberwunden werden. Im Rah-
men der Abgrenzung wird zum Teil auf den Schwerpunkt (,die Essenz®) der

Erfindung abgestellt.2%°

Da die Prifung in Japan sehr prazise und detailliert ausfallt, ergibt sich auch
ein genau eingegrenzter und damit beschrankter Schutzumfang des jewei-
ligen Patents. Insgesamt gilt der Ausgang von Patenterteilungsverfahren in
Japan aufgrund der einheitlichen Entscheidungspraxis als vorhersehbar.?%!
Obwohl die europaische und die japanische Prifung von computerimple-
mentierten Erfindungen sich im Prinzip ahneln, hinterfragt das JPO die
Technizitat von Erfindungen starker. Die Prifung von Antragen in Japan ist

somit etwas strenger als in Verfahren vor dem EPA.?°2 Wer jedoch bei der

288 |International Monetary Fund, Ranking der 20 Lander mit dem gréRten Bruttoinlandsprodukt
(BIP) im Jahr 2022 (in Milliarden US-Dollar), 10.10.2023, Statista; https://de.statista.com/sta-
tistik/daten/studie/157841/umfrage/ranking-der-20-laender-mit-dem-groessten-bruttoin-
landsprodukt/ (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).

289 Japan Patent Office, Examination Guidelines, 03.04.2023, Part 3, Chapter 1, Point 2.2;
https://www.jpo.go.jp/e/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/ (zuletzt abgeru-
fen am 09.03.2024); Dragoni, 2021, S. 44 ff.

2%0 yg|. Intellectual Property High Court, 24.06.2008, 2007 (Gyo-Ke) 10369; Dragoni, 2021, S. 45 f.

21 Dragoni, 2021, S. 44 ff., 52 f.

292 Dragoni, 2021, S. 47.
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Antragstellung diese feststehenden Kriterien beachtet, hat gute Chancen

auf eine Patenterteilung.?%3

Wenn man die Erteilungspraxis der Patentamter miteinander vergleicht, fallt
auf, dass die Kriterien sich weltweit mit dem technologischen Fortschritt wei-
terentwickelt haben. Zwischen den verschiedenen Bewertungsmalstaben
lassen sich Parallelen erkennen. Deutlich wird jedoch auch, dass die Pa-
tentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen in jedem Falle einer ge-
nauen Prifung bedarf. Die Entwicklung verlasslicher Bewertungsmalistabe
— und damit die Schaffung von moglichst hoher Rechtssicherheit — stellt alle

Patentamter vor Herausforderungen.

V. Zwischenergebnis

Uber die letzten Jahrzehnte kam es selbst zwischen den Entscheidungen
des EPA zu Widerspriuchen. Die Beschwerdekammern mussten ihre Ent-
scheidungspraxis ebenfalls stetig neuen Entwicklungen anpassen. Die Vo-
raussetzungen des EPA flr die Erteilung von Patenten auf computerimple-
mentierte Erfindungen waren uber die Jahre hinweg nicht eindeutig. Der
internationale Vergleich zeigt jedoch, dass die dafur ursachlichen Probleme

auch fir andere Patentamter eine Herausforderung darstellen.

In den letzten Jahren ist es dem EPA gelungen, seinen Standpunkt trotz der
rasanten Entwicklungen im Softwaresektor beizubehalten und dadurch das
Vertrauen der Patentinhaber zu gewinnen. Die wirtschaftliche Bedeutung
von computerimplementierten Erfindungen hat in den letzten Jahrzehnten
stetig zugenommen. Mit der zunehmenden wirtschaftlichen Bedeutung von
.Softwarepatenten® nahm auch die Vergabe solcher Patenten durch das
EPA zu. Da computerimplementierte Erfindungen zudem regelmaRig von
grenzuberschreitender Relevanz sind, bietet sich ein Schutz tber ein euro-
paisches Patent an.?®* Die mittlerweile stringente Entscheidungspraxis

macht das EPA als Patentamt zusatzlich attraktiv.

Durch diese einheitliche Entscheidungspraxis fallt es auch den Gerichten
der Vertragsstaaten leichter, die Bewertungsmalstabe des EPA nachzu-

vollziehen und in der eigenen Rechtsprechung zu berlcksichtigen. Derzeit

293 ygl. Dragoni, 2021, S. 52 f.
294 N3here Ausfiihrungen auf S. 68 f.
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bewerten sowohl das EPA als auch die nationalen Gerichte europaische
~Softwarepatente” nach stringenten Kriterien, sodass Patentinhaber mit we-
niger Rechtsunsicherheit konfrontiert sind, als dies noch vor 20 Jahren der

Fall war. Dies ist jedoch nur eine Momentaufnahme.

Da die offenen Formulierungen des EPU weiterhin einen erheblichen Aus-
legungs- und Bewertungsspielraum lassen, besteht die Moglichkeit, dass
sich die Entscheidungspraxis des EPA und der nationalen Gerichte zukunf-
tig wieder auseinanderfallt. Es ist ebenfalls nicht garantiert, dass die Ge-
richte der Vertragsstaaten ahnlich urteilen und einen gemeinsamen Stand-
punkt vertreten. In seiner Entscheidungsfindung ist das EPA nicht an die
Urteile nationaler Gerichte gebunden. Gleichzeitig sind die Spruchkorper
der Vertragsstaaten auch nicht dazu verpflichtet, den Entscheidungen des
EPA zu folgen. Auch wenn beiden Seiten die gemeinsame Verantwortung
zur Schaffung einer moglichst einheitlichen Rechtsprechung bewusst ist,
kann die Wahrnehmung dieser Verantwortung in der Praxis herausfordernd
sein, insbesondere dann, wenn neue Entwicklungen eine Anpassung der
bisherigen Bewertungskriterien erfordern oder es zu Anderungen der ent-

scheidungsrelevanten nationalen oder EU-Gesetze kommt.

D. Bestreben fur mehr Rechtssicherheit

Die innovationsfordernde Wirkung von Patenten kann sich nur bei Vorhan-
densein der erforderlichen Rechtssicherheit vollstandig entfalten. Wenn An-
tragsteller die Erfolgsaussicht ihres Patentantrages aufgrund einer stringen-
ten Vergabepraxis einschatzen kdénnen, werden sie eher bereit sein, die fur
Entwicklung und Anmeldung notwendigen Kosten und Ressourcen zu in-
vestieren. Zudem ist fur Patentinhaber von Interesse, dass auch die Ge-
richte die Haltung des EPA teilen. Nur dann kdnnen Patentinhaber darauf
vertrauen, dass ein durch das EPA erteiltes Patent nicht in nationalen Ge-

richtsverfahren fur nichtig erklart wird.

Mit dem europaischen Patentsystem geht ein gewisses Mal} an Rechtsun-
sicherheit einher. Zum einen entsteht durch den weiten Auslegungsspiel-
raum des Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU ein Risiko fir voneinander
abweichende Entscheidungen durch EPO-Organe und der nationalen
Spruchkdrper. Aufgrund der Auslegungsbedurftigkeit dieser entscheidungs-

erheblichen EPU-Norm ist der Ausgang von Entscheidungen im Bereich der
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computerimplementierten Erfindungen sowohl auf Ebene der EPO als auch
auf nationaler Ebene nur schwer abzusehen. Sollte ein nationales Gericht
die Meinung des EPA nicht teilen, besteht das Risiko, dass sich der Auf-
wand einer europaischen Patentanmeldung schlicht nicht rentiert. Auch auf-
grund prozessrechtlicher nationaler Besonderheiten kann es zu abweichen-

den Gerichtsurteilen kommen.

Der Mangel an Harmonisierung tritt im Bereich der computerimplementier-
ten Erfindungen zudem durch die Besonderheiten der Erfindung als solcher
hervor. Das Internet ist regelmafRig Komponente oder Teil eines Verfahrens-
schrittes solcher Erfindungen, sodass sich die Erfindung nicht zwangslaufig
an einem einzigen Ort befindet.?®® Da die bisherigen Patentoptionen jedoch
in ihrer Wirkung territorial begrenzt sind, kann es insbesondere bei der
Durchsetzung von computerimplementierten Erfindungen zu unterschiedli-
chen Problemen kommen. Fir Patentinhaber kdnnen sich Schwierigkeiten
bei der |dentifizierung des ortlich zustandigen Gerichtes ergeben. Es ist ins-
besondere moglich, dass mehrere nationale Gerichte zustandig sind und
der Ausgang eines Gerichtsverfahrens je nach der Ausgestaltung der jewei-

ligen Gesetze und Rechtsprechung variiert.

Der britische High Court und auch der Court of Appeal beschaftigten sich
beispielsweise 2002 mit einem europaischen Patent, welches fir eine aus
mehreren Elementen bestehende computerimplementierte Erfindung erteilt
worden war. Konkret ging es um einen Terminal- und einen Host-Computer
deren Kommunikation Uber das Internet erfolgte. Der Terminal-Computer
wurde durch ein Computerprogramm gesteuert. Im Rahmen des Verfahrens
musste die Frage der ortlichen Zustandigkeit der britischen Gerichte geklart
werden. Die potenzielle Patentverletzung bezog sich auf die unberechtigte
Nutzung aller Erfindungsbestandteile, der Host-Computer befand sich je-

doch nicht in GroRRbritannien, sondern auf den Niederlandischen Antillen.

2% Kupzok, Patente fiir computerimplementierte Erfindungen — Herausforderung bei der Durch-
setzung, in: Jirgen Taeger (Hrsg.): Tagungsband der Herbstakademie— Die Welt im Netz — Fol-
gen fiir Wirtschaft und Gesellschaft, OIWIR Verlag, Edewecht, 2011, S. 129 (129 ff.).
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Somit war zunachst nicht klar, welches Gericht fur die Klage ortlich zustan-
dig war.?°¢ Die globale Reichweite des Internets hat zur Folge, dass grenz-
uberschreitende Patentverletzungen und damit einhergehende Fragen zur
Gerichtszustandigkeit keine Seltenheit mehr sind.?°” Da zukunftsweisende
Technologien wie kunstliche Intelligenz oder das Internet der Dinge regel-
maldig einen naturgemal grenzuberschreitenden Charakter haben, tritt die
fehlende Harmonisierung des europaischen Patentrechts immer starker zu
Tage: Patentinhaber sind verstarkt auf einen effektiven und insbesondere

grenzuberschreitenden Patentschutz angewiesen.

Eine Konkretisierung der rechtlichen Anforderungen zur Patentierbarkeit
von computerimplementierten Erfindungen konnte fir mehr Rechtssicher-
heit sorgen und Unternehmen zu Patentanmeldungen ermutigen. In der
Vergangenheit hat man sich daher bereits vermehrt darum bemuht, die

rechtlichen Vorgaben zu konkretisieren.

|. Richtlinienvorschlag

Mit dem Beginn der 2000er Jahre wurden durch die Vorlage eines Richtlini-
envorschlages zunachst auf EU-Ebene Harmonisierungsbestrebungen an-
gestofRen. Anderungen sollten zunachst nur EU-Mitgliedsstaaten betreffen.
Allerdings war eine anschlieRende Ubernahme der Anderungen in das EPU
angedacht, sodass eine Rechtsangleichung in allen EPU-Vertragsstaaten
als Endziel vorgesehen war.?®® Die Kommission hatte den Richtlinienent-
wurf Uber den Patentschutz computerimplementierter Erfindungen bereits
seit 1997 vorbereitet und kundigte das Vorhaben entsprechend erwartungs-

voll an.

Der damalige Binnenmarktkommissar Bolkestein hob die Bedeutung der
Richtlinie wie folgt hervor: “Die europaische Wirtschaft braucht einen
Rechtsrahmen, der Innovationen fordert, ohne den Wettbewerb zu brem-
sen. Wir brauchen Gewissheit daruber, was patentierbar ist und was nicht.
(...) Die Gerichte haben ihr Méglichstes versucht, damit das Recht mit dem
Wandel Schritt halt, doch kommen wir jetzt um europaische Gesetze nicht

2% England and Wales Court of Appeal, Menashe Business Mercantile Ltd. & Anor v William Hill
Organization Ltd, [2002], Rs: EWCA Civ 1702.
297 yg|. Kupzok, 2011, S. 130.
2% Eimer, 2011, S. 178.
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mehr herum, wenn wir verhindern wollen, dass die Gerichte die Gesetze

unterschiedlich auslegen.“?%°

Anders als Bolkestein berief sich die Kommission in ihrem Richtlinienvor-
schlag fur das Harmonisierungsbestreben jedoch nicht nur auf die Gberma-
Rige Auslegungsbediirftigkeit des EPU im Allgemeinen, sondern ging auch
auf die konkrete Kritik an der Entscheidungspraxis des EPA ein.3% Die
Richtlinie sollte dabei helfen, die nationalen Patentgesetze und -erteilungen
mit der Erteilungspraxis des EPA in Einklang zu bringen.3%! Der Versuch,
eine Richtlinie im Bereich der computerimplementierten Erfindungen auf
den Weg zu bringen, kann durchaus auch als Versuch verstanden werden,
die Entscheidungen des EPA starker zu kontrollieren.3%? Einen direkten
Konflikt mit dem EPA wollte die Kommission jedoch nicht auslésen. Statt-
dessen wurde betont, dass die Richtlinie keine Widerspruche zur gangigen
Praxis des EPA hervorrufen und die Prifung der Patentierbarkeit national
nur subtil angepasst werden solle.3%3 Ein Widerspruch zur Vergabepraxis
des EPA hatte die Glltigkeit bereits erteilter Patente gefahrden konnen und
waére auch nicht im Sinne der Unterstitzer der Richtlinie gewesen.3%* Wirt-
schaftsverbande wie die Business Software Alliance (BSA) und einflussrei-
che IT-Unternehmen wie Siemens, Phillips oder Nokia sprachen sich 6ffent-

lich fiir die geplante Richtlinie aus.3%°

Durch eine Harmonisierung des nationalen Rechts und darauf basierender
Gerichtsverfahren hatte man vom EPA erteilte Patente an einheitlicheren
MafRstaben messen kdnnen. Die geplante Ubertragung der Inhalte in das
EPU hatte zu einer starkeren Angleichung von Patenterteilungen auf EPO-

und nationaler Ebene flhren kénnen, indem sie Widerspriiche zwischen

299 Eyropaische Union, Patente: Kommission schldgt Richtlinie fiir softwaregestiitzte Erfindungen
vor (IP/02/277), 2022.

300 Eyropean Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 2003, S. 20 f.

301 Avram, 2014, S. 28.

302 Fimer, 2011, S. 175.

303 Eyropean Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament and
of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 2003, S. 21.

304 | (icking/Pernicka, Der Kampf um ,geistige Eigentumsrechte‘ am Beispiel der Européischen
Richtlinie Giber Softwarepatente, in: SWS-Rundschau, 2008, S. 432 (444).

305 | (icking/Pernicka, 2008, S. 444.
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den Entscheidungen von EPO-Organen und nationalen Gerichten reduziert
hatte.

Eine Angleichung der Patenterteilungen der unterschiedlichen nationalen
Patentamter war ebenfalls eines der Hauptziele der geplanten Richtlinie. Es
lie® sich beobachten, dass Patentamter in Staaten mit vielen Gerichtsver-
fahren, z.B. das DPMA, im Bereich der computerimplementierten Erfindun-
gen patentfreundlicher entschieden. In Landern mit wenigen bis keinen Pa-
tentstreitigkeiten im Softwarebereich war die Erteilungspraxis deutlich rest-
riktiver, da sich die Amter vor allem an Gesetz und rechtswissenschaftlichen
Analysen orientierten. Mangels Gerichtsverfahren konnte eine Auflocke-
rung durch die Rechtsprechung nicht wie beispielsweise in Deutschland er-

folgen.306

2003 wurde die ,Richtlinie (...) Uber die Patentierbarkeit computerimple-
mentierter Erfindungen“®” von der Kommission vorgeschlagen. Die Kom-
mission begrindete das Beduirfnis nach einer Richtlinie nicht nur mit den
Diskrepanzen zwischen nationalen Patententscheidungen und der Praxis
des EPA, sondern auch mit den rasanten Entwicklungen im Softwaresektor.
In den 1970er Jahren, als das Europaische Patentibereinkommen verfasst
wurde, seien der technische Fortschritt wie er heute existiert und die damit
einhergehenden Erfindungen nicht absehbar gewesen. Dass Normen wie
Art. 52 Abs. 3 EPU offen formuliert wurden, habe unweigerlich zu verschie-
denen Auslegungen gefuhrt. Die Kommission schloss nicht aus, dass sich
daraus in Zukunft noch weitere Probleme ergeben kdnnten. Zumindest eine
gewisse Harmonisierung sei demnach im Bereich der computerimplemen-

tierten Erfindungen dringend notwendig.3%®

Im Richtlinienentwurf wurde sich klar gegen eine Erweiterung des Patent-
schutzes fir Patente mit Softwarebezug ausgesprochen. Gleichzeitig wurde

~Softwarepatenten® jedoch auch eine klare Existenzberechtigung attestiert,

306 yg|. Beysen, Der privatrechtliche Schutz des Softwareherstellers vor Programmpiraterie, Ver-
lag Dr. Kova¢, Hamburg, 2003, S. 213 ff.

307 Eyropaische Kommission, Vorschlag fiir eine Richtlinie des Européischen Parlaments und des
Rates liber die Patentierbarkeit computerimplementierter Erfindungen, KOM/2002/0092
endg. — COD 2002/0047, in: Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften, C 151E/129,
25.06.2002.

308 yg|. European Commission, Proposal for a Directive on the patentability on computer-imple-
mented inventions-frequently asked questions, 2002.

70



da durch eine Konkretisierung der materiell-rechtlichen Grundlagen der Pa-
tentschutz fur computerimplementierte Erfindungen gerade gefestigt wer-

den sollte.309

Der technische Charakter von computerimplementierten Erfindungen wurde
in Art. 3 eindeutig bejaht. Die Richtlinie sprach sich demnach klar dafir aus,
dass ein Antragsgegenstand aufgrund eines Softwarebezuges allein nicht
automatisch von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sein solle. Fir die
Patentierbarkeit wurde jedoch in Artikel 4 unter anderem gefordert, dass
eine erfinderische Tatigkeit gegeben sein muss; die computerimplemen-
tierte Erfindung miisse einen technischen Beitrag leisten.3'? Die Regelun-
gen sollten eine Verquickung des technischen Charakters mit dem Erfor-
dernis der erfinderischen Tatigkeit verhindern.3!" Bei vergangenen Ent-
scheidungen des EPA wurde die erfinderische Tatigkeit zum Teil bereits bei

der Priifung des technischen Charakters ins Spiel gebracht.312

Mit der geplanten Richtlinie ware einer der Hauptstreitpunkte im Rahmen
der Patentierung computerimplementierter Erfindungen aus dem Weg ge-
raumt worden, da der technische Charakter von computerimplementierten
Erfindungen nicht mehr in Frage gestellt worden ware. Hervorzuheben ist
jedoch, dass Computerprogramme als solche und Geschaftsmethoden wei-
terhin sowohl im ursprunglichen als auch in allen nachfolgenden Richtlinien-
entwurfen als nicht patentierbar eingestuft wurden. Ob ein technischer Bei-
trag gegeben ist, sollte davon abhangen, ob sich der Gegenstand als Gan-
zes im Sinne der Gesamtbetrachtungslehre vom Stand der Technik ab-
hebt.313

Im Rahmen des ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens nach Art. 294 Abs.
2 Vertrag Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union (AEUV) wurde der
Vorschlag der Kommission dem EU-Parlament vorgelegt. In der ersten Le-
sung beschaftigte sich das Europaische Parlament mit dem Vorschlag der

Europaischen Kommission und strebte in einigen Punkten Anderungen des

309 yg|. European Parliament, REPORT on the proposal for a directive of the European Parliament
and of the Council on the patentability of computer-implemented inventions, 2003, S. 20 f.
310 Art, 4 Abs. 2 KOM/2002/0092 endg. — COD 2002/0047.
311 Wiebe, 2004, S. 277 (283 f.).
312 Sjehe Ausfiihrungen auf S. 50 ff.
313 Art. 4 Abs. 3 KOM/2002/0092 endg. — COD 2002/0047.
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Richtlinien Vorschlages an. Wahrend die Kommission darauf bedacht war,
keine Widerspriiche zu dem Gesetzestext des EPU zu erzeugen und die
Entscheidungspraxis des EPA so wenig wie mdglich einzuschranken3'4,
verfolgte das Parlament andere Ziele. Durch die Anderungsantrage wollte
das Parlament die Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfindun-
gen starker beschranken als es von der Kommission ursprunglich vorgese-
hen war.3'> Unter anderem sollte die Richtlinie um spezifische Ausschluss-
klauseln erganzt werden. Beispielsweise wollte man Algorithmen aufgrund
ihrer nichttechnischen Art explizit von dem Erfindungsbegriff ausschlie3en.
Die Patentierung einer Methode, die die Benutzung eines Algorithmus um-

fasst, ware grundséatzlich jedoch nicht ausgeschlossen gewesen.316

Die Anpassungen bezogen sich allerdings nicht nur auf die Patenterteilung,
sondern auch auf den Schutzumfang von computerimplementierten Erfin-
dungen. Unter anderem war eine Beschrankung des Patentschutzes zu
Gunsten von sog. ,Reverse Engineering“-Methoden vorgesehen. So sollte
sichergestellt werden, dass Softwareentwickler weiterhin die Moglichkeit
haben, Software zu analysieren, um Interoperabilitat zu erzielen.3'” Bei der
Frage, wann eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, gingen die Standpunkte
der Kommission und des Parlaments auseinander. Die Kommission hielt es
fur ausreichend, wenn sich die Erfindung in ihrer Gesamtheit vom Stand der
Technik abhebt. Das Europaische Parlament befurwortete dagegen stren-
gere Voraussetzungen und verlangte, dass sich computerimplementierte
Erfindungen in allen technischen Merkmalen von dem Stand der Technik
abheben.3'8 Im Zuge der Diskussionen tber die Anderungsbegehren wurde
klar, dass die Kommission und das Parlament unterschiedliche Auffassun-

gen uber die inhaltliche Gestaltung der geplanten Richtlinie hatten, sodass

314 yg|. Européisches Parlament, Entwurf einer legislativen EntschlieRung zu dem Vorschlag fir
eine Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates lber die Patentierbarkeit compu-
terimplementierter Erfindungen (KOM(2002)92 — C5 0082/2002 — 2002/0047(COD)), 1. Le-
sung, 18.06.2003, Anderungsantrag 5, Erwagung 12; https://www.europarl. Eu-
ropa.eu/doceo/document/A-5-2003-0238_DE.html (zuletzt abgerufen am 29.06.2023).

315 Europaisches Parlament, (KOM(2002)92 — C5 0082/2002 — 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003,
Anderungsantrige 5-9.

316 Eyropaisches Parlament, (KOM(2002)92 — C5 0082/2002 — 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003,
Anderungsantrag 8, Erwédgung 13 ¢ (neu).

317 Eyropaisches Parlament, (KOM(2002)92 — C5 0082/2002 — 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003,
Anderungsantrag 13, Erwagung 18.

318 Eyropaisches Parlament, (KOM(2002)92 — C5 0082/2002 — 2002/0047(COD)), 1. Lesung, 2003,
Anderungsantrag 16, Art. 4.

72



erstmals ein mogliches Scheitern des Gesetzgebungsverfahrens angespro-

chen wurde.3"®

Als das Parlament den abgeanderten Vorschlag nach Art. 294 Abs. 3 AEUV
dem Rat vorlegte, entschied sich dieser schlussendlich daflr, den Vor-
schlag des Parlaments nicht zu billigen und einen eigenen Standpunkt32°
festzulegen, durch den sich der Rat inhaltlich dem urspringlichen Vorschlag
der Kommission annaherte.3?' Der Rat nahm jedoch, wie auch schon das
Europaische Parlament vor ihm, einige Konkretisierungen am urspringli-
chen Vorschlag der Kommission vor.3?2 Im Marz 2005 auBerte sich die
Kommission zu den Anmerkungen des Rates und kundigte ihre Unterstit-

zung an.3?3

Im April 2005 begann die zweite Lesung im Europaischen Parlament. Das
Parlament hatte gemaR Art. 249 Abs. 7 AEUV die Mdglichkeit, den gemein-
samen Standpunkt des Rates zu billigen, ihn abzulehnen oder Abanderun-
gen vorzuschlagen. Schlussendlich lehnte das EU-Parlament am 6. Juli
2005 den gemeinsamen Standpunkt im Rahmen der zweiten Lesung ab.
Der Erlass einer harmonisierenden Richtlinie im Bereich der computerim-

plementierten Erfindungen war damit gescheitert.

Die Diskussionen der EU-Organe kreisten im Kern um die Frage, wie konk-
ret man die Patentierung von computerimplementierten Erfindungen regein
sollte. Zu generell gehaltene Anpassungen kénnten zu einer Uberdehnung
des Anwendungsbereichs von Patenten fihren und den Grundsatz aushoéh-
len, dass abstrakte Ideen nicht patentierbar sind.3?* Gleichzeitig hatten die
sehr konkreten Regelungen, die von Vertretern des Parlaments befurwortet
wurden, in der Praxis eine flexible Bewertung behindern kdnnen, die gerade

im schnelllebigen Softwaresegment besonders wichtig ist. Die Grlinde, die

319 Guibault/van Daalen, Unravelling the Myth around Open Source Licenses, T.M.C. Asser Press,
Den Haag, 2006, S. 96 f.

320 Rat, Gemeinsamer Standpunkt (EG) (2005/C 144 E/02), in: Amtsblatt der Europ&ischen Union,
C144 E/9, 14.06.2005.

321 Hoeren/Spittka, 2005, S. 173.

322 Rat, Gemeinsamer Standpunkt (EG) (2005/C 144 E/02), 2005.

323 Kommission der Européischen Gemeinschaften, Mitteilung der Kommission an das Europai-
sche Parlament 2002/0047 (COD), 09.03.2005, S. 8 f.; https://eur-lex.europa.eu/LexUri-
Serv/LexUriServ.do?uri=COM:2005:0083:FIN:DE:PDF (zuletzt abgerufen am 29.06.2023).

324 ygl. Buzzi/Rossi/lglesias, Patentability of Computer-Implemented Inventions: The European
Directive Proposal, in: 1ADIS International Conference e-Society, 2005, S. 641 (645).
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schon einer Konkretisierung des EPU Anfang der 1970er Jahre und einer
Revision des Ubereinkommens Anfang der 2000er Jahre im Wege standen,

fuhrten letztendlich auch zur Ablehnung der Richtlinie.

Erschwerend kam hinzu, dass der Richtlinienentwurf nicht nur intern von
EU-Organen, sondern auch o6ffentlich von Interessensvertretern der Soft-
warekonzerne und Open Source Bewegung stark diskutiert wurde. Gegner
von Patenten fur computerimplementierte Erfindungen befurchteten, dass
die Richtlinie die extensive Patenterteilungspraxis des EPA indirekt legiti-
mieren konnte.3?> Zudem werteten sie die Unterstiitzung der Richtlinie
durch reine Softwareunternehmen wie SAP als Beleg daflr, dass die Richt-
linie die verstarkte Vergabe von Patenten mit Softwarebezug eher fordern

als beschranken wirde.326

Inwieweit die Richtlinie Uber die Patentierbarkeit von computerimplemen-
tierten Erfindungen allein die Beurteilung entsprechender Erfindungen in
der EU oder sogar im ganzen EPU-Gebiet hatte angleichen konnen, ist frag-
lich. Der Spielraum, den Mitgliedsstaaten bei der Umsetzung von Richtlinien
in nationales Recht nutzen kénnen, erméglicht, dass die Ubertragung in das
nationale Recht nicht vollstandig erfolgen muss und inhaltliche Anpassun-
gen maoglich sind.3?” Hinzu kommt, dass das EPA als Organ einer internati-
onalen Organisation nicht an die Vorgaben einer EU-Richtlinie gebunden
gewesen ware.3?® Die harmonisierende Wirkung ware daher ohnehin erst

durch eine Ubertragung der Regelungen in das EPU eingetreten.

Die Verabschiedung der Richtlinie hatte den Vertragsstaaten jedoch zumin-
dest die Gelegenheit gegeben, einen Konsens zu computerimplementierten
Erfindungen zu finden. Uber die Urteile der nationalen Gerichte hatte man
so eine moglichst einheitliche Rechtsprechung entwickeln kdnnen, um sich

so kontroversen Entscheidungen des EPA entgegenstellen zu konnen. Das

325 ygl. Herrmann, Patentstreit: Sieg oder ,Schuss ins Knie ?, Computerwoche, 13.07.2005;
https://www.computerwoche.de/a/patentstreit-sieg-oder-und-039-schuss-ins-knie-und-
039,558401 (zuletzt aufgerufen am 22.12.2023).

326 Krempl, Richtlinie tot, Patente lebendig, Heise, 25.07.2005; https://www.heise.de/news/
Richtlinie-tot-Patente-lebendig-290016.html (zuletzt abgerufen am 22.12.2023).

327 Nettesheim, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.): EUV/AEUV, 80. Auflage, 2023, C.H. Beck Ver-
lag, Miinchen, Art. 288 AEUV, Rn. 104.

328 ygl|. Nettesheim, in: EUV/AEUV, 2023, Art. 288 AEUV, Rn. 109.
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Scheitern der Richtlinie verdeutlicht, dass schon die EU keinen gemeinsa-
men Standpunkt zur Patentierbarkeit von ,Softwarepatenten® finden konnte.
Bereits im EU-Parlament kam es zu hitzigen Diskussionen zwischen den
verschiedenen Fraktionen. Das Parlament als direkte Vertretung der EU-
Burger war bei der Frage, ob und wie computerimplementierte Erfindungen
uber Patente geschutzt werden sollten, gespalten. Der Kommission und
dem Ministerrat wurden vorgeworfen, aus wirtschaftlichen Beweggriinden
als Interessensvertretungen der grof3en Technologieunternehmen zu fun-
gieren. Es wurde deutlich, dass der Patentschutz im Softwaresektor nicht
nur die Mitgliedsstaaten und EU-Organe spaltet. Auch innerstaatlich gab es

Diskussionen, ohne dass eine Einigung in Sichtweite war.

Da es an einer einheitlichen Haltung der Staaten zu ,Softwarepatenten®
fehlte, waren sie von vorneherein nicht in der Lage, Einwande gegen die
Praxis des EPA Uberzeugend vorzutragen. Inwieweit die Erteilungspraxis
des EPA bei computerimplementierten Erfindungen tatsachlich zu weitge-
hend ist, lie3e sich besser beurteilen, wenn diesbezuglich Konsens zwi-
schen den Vertragsstaaten herrschen wurde. Nur so kann bewertet werden,
ob das EPA seiner Rolle als gemeinsames Organ der Vertragsstaaten ent-

sprechend handelt und die Patenterteilung in ihrem Interesse wahrnimmt.

ll. Vorlage der EPA-Prasidentin nach Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU
2008 entschied die damalige EPA-Prasidentin Brimelow, von ihrem Recht
aus Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU Gebrauch zu machen und die GroRRe Be-
schwerdekammer zur Patentierbarkeit von computerimplementierten Erfin-
dungen zu befragen. Die Grole Beschwerdekammer entscheidet Uber abs-
trakte Rechtsfragen und soll eine einheitliche Auslegung des EPU gewahr-
leisten. Sie ist von den Beschwerdekammern als Organ unabhangig und
stellt nicht die nachsthéhere Uberprifungsinstanz dar.3?® Eine Frage kon-
nen EPA-Prasidenten der Grol3en Beschwerdekammer nur dann vorlegen,
wenn sich zwei Beschwerdekammern mit der jeweiligen Frage befasst ha-

ben und diesbezlglich abweichende Entscheidungen gefallt haben.33°

329 Beckedorf, in: Benkard — EPU, 4. Auflage, 2023, Art. 22, Rn. 2-3a.
330 Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU.
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Insgesamt wurden der Beschwerdekammer am 23. Oktober 2008 vier Fra-
gen zu computerimplementierten Erfindungen vorgelegt.33! Als Beweg-
grund fir die Anfragen nannte Brimelow nicht nur das Bedurfnis nach einer
Angleichung der Rechtsprechung, sondern thematisierte auch die Beden-
ken der nationalen Gerichte und der Offentlichkeit. Diese hatten einige Ent-
scheidungen der Beschwerdekammer hinterfragt, in denen die Patentier-
barkeit von computerimplementierten Erfindungen bejaht wurde. Man frage
sich, ob das Patentierungsverbot in einigen Entscheidungen der Beschwer-

dekammern zu eng ausgelegt worden sei.332

Die Gerichte der Vertragsstaaten standen seit Jahren vor der Herausforde-
rung, die eigenen Ansichten zur Auslegung des Art. 52 EPU mit den Erwé-
gungen des EPA zu vereinbaren. Zwei Jahre vor der Vorlage hatte ein Rich-
ter des britischen Court of Appeal die Rechtsprechung der technischen Be-
schwerdekammer in Bezug auf Patente fur computerimplementierte Erfin-
dungen kritisch hinterfragt und die Vorlage von mehreren Fragen an die
GroRe Beschwerdekammer nach Art. 112 Abs. 1 lit. a EPU angeregt.333

Gemal Art. 112 Abs. 1 lit. a EPU kénnen Beteiligte eines bei der Beschwer-
dekammer anhangigen Verfahrens eine Einbindung der Grof3en Beschwer-
dekammer beantragen. Die Beschwerdekammer des anhangigen Verfah-
rens entscheidet, ob dem Antrag stattgegeben wird. Die Beschwerdekam-
mer selbst kann au3erdem eine Einbindung der Grof3en Beschwerdekam-

mer von Amts wegen erwirken.

Kurze Zeit spater beantragte eine Beschwerdeflihrerin im Rahmen eines
Verfahrens vor der technischen Beschwerdekammer eine Stellungnahme
der GroRen Beschwerdekammer und nahm dabei Bezug auf Fragen, die
bereits von dem britischen Gericht aufgeworfen wurden. Der Antrag wurde

jedoch aufgrund der Unzuldssigkeit der Fragen abgelehnt. Im Zuge der An-

31 GroRe Beschwerdekammer, Vorlage der Prasidentin des Europiischen Patentamts, in: ABI.

EPA, 2009, S. 142 ff.

GroRe Beschwerdekammer, Vorlage der Prasidentin des Europadischen Patentamts, in: ABI.

EPA, 2009, 142 (S. 144).

333 Court of Appeal, Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd [2006] EWCA Civ 1371; Pila, 2011, S. 209 ff.
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tragsprufung betonte die technische Beschwerdekammer, dass ihre Recht-
sprechung stringent sei.?3* Der Grund fiir die Verschiedenheit der Rechts-
auffassungen wurde auf Seiten des britischen Gerichtes gesucht: dessen
Auslegung sei nicht mit dem EPU vereinbar. Die Beschwerdekammer war
der Meinung, dass die Unklarheiten bei der Auslegung von Art. 52 EPU
nicht auf eigene Fehler, sondern auf die mangelhafte Interpretation durch

den nationalen Spruchkdorper zurtickzufiihren seien.33%

Diese Argumentation trug nicht zu einer Annaherung zwischen EPA und
nationalen Gerichten bei, sodass Brimelow sich zu Beginn ihrer Amtszeit
dazu entschloss, von ihrem eigenen Vorlagerecht Gebrauch zu machen. In
den ersten beiden Fragen sollte geklart werden, wann ein Computerpro-

gramm als solches eine patentierbare Erfindung i.S.d. Art. 52 EPU ist.

Brimelow fragte zunachst, ob ein Computerprogramm nur dann von der Pa-
tentierung ausgeschlossen ist, wenn es ausdrucklich als solches bean-
sprucht wird. Sie bezog sich dabei auf die IBM Entscheidung von 1998336
Dort hatte die Beschwerdekammer vertreten, dass es fiur die Abgrenzung
zwischen einer patentierbaren computerimplementierten Erfindung und ei-
nem nicht patentierbaren Computerprogramm nicht auf die Art und Weise
der Beanspruchung ankommt. Ausschlaggebend war dagegen, ob das Pro-
gramm einen technischen Charakter aufweist. In einer Entscheidung aus
dem Jahr 2006,3% in der es um einen Patentantrag von Microsoft ging,
wurde jedoch im Rahmen der Abgrenzung explizit auf die Art und Weise der

Beanspruchung abgestellt.338

Die zweite Frage thematisierte das Zusammenspiel von Software und Hard-
ware. Konkret ging es darum, ob ein Computerprogramm auch dann nach
Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU von der Patentierung ausgeschlossen

ist, wenn es im Zusammenhang mit der Verwendung eines Computers oder

334 Technische Beschwerdekammer, T154/04- 3.5.01, 15.11.2006, in: ABI. EPA, 2008, 46 (S. 52
ff.).

335 Technische Beschwerdekammer,T154/04— 3.5.01, 2006, in: ABI. EPA, 2008, 46 (S.70 ff.).

336 Technische Beschwerdekammer, T 1173/97, 1998, in: ABI. EPA, 1999, S. 609 ff.

337 Technische Beschwerdekammer, T 0424/03, 23.02.2006, in: Gewerblicher Rechtsschutz und
Urheberrecht Internationaler Teil, 2006, S. 854 ff.

338 GroRe Beschwerdekammer, Vorlage der Prisidentin des Europaischen Patentamts, in: ABI.
EPA, 2009, 142 (S. 146 ff.).
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eines computerlesbaren Datentrages steht. Sofern der Ausschluss in die-
sen Fallen nicht greife, wollte Brimelow wissen, ob die weitere technische
Wirkung flr die Patentierbarkeit entscheidend sei. Die Prasidentin wollte
also erfahren, ob dem EPA schon ein Zusammenspiel zwischen Software
und Hardware zur Patentierbarkeit genugt, oder ob auch dariberhinausge-
hende Kriterien erflllt sein mussen. Brimelow berief sich auf die IBM Ent-
scheidung?3?, in der auf eine weitere technische Wirkung abgestellt wurde.
In der Rechtssache Hitachi®*® war hingegen ein technisches Mittel in Form
eines physischen Gegenstandes fur die Bejahung eines technischen Cha-
rakters und einer Abgrenzung zu Computerprogrammen als solchen aus-

reichend gewesen.34!

Die Fragen drei und vier bezogen sich auf das Kriterium des technischen
Charakters einer Erfindung. Es ging dabei darum, welche Voraussetzungen
ein Merkmal erfiillen muss, um zum technischen Charakter beizutragen.
Bezug genommen wurde in diesem Zusammenhang auf Entscheidungen
der Beschwerdekammer von 1989342 und 19953 in denen gefordert wurde,
dass ein Computerprogramm eine technische Wirkung auf eine physische
Einheit in der realen Welt haben muss, damit ein technischer Charakter be-
jaht werden kann. Diese standen nach Auffassung Brimelows im Wider-
spruch zu anderen Entscheidungen*4, in denen ein technischer Charakter
schon bejaht wurde, wenn sich eine technische Wirkung im Computerpro-
gramm selbst nachweisen lie3. Ein Bezug zur Hardware wurde in diesen
Entscheidungen nicht vorausgesetzt. In einigen Entscheidungen der Be-
schwerdekammer3#® wurde dementsprechend angenommen, dass das Pro-

grammieren selbst schon technische Uberlegungen beinhalten kénnte. In

339 Technische Beschwerdekammer, T 1173/97, 1998, in: ABI. EPA, 1999, S. 6009 ff.

340 Technische Beschwerdekammer, T 0258/03, 2004, in: ABI. EPA, S. 575 ff.

341 GroRe Beschwerdekammer, Vorlage der Prisidentin des Europaischen Patentamts, in: ABI.
EPA, 2009, 142 (S. 149 ff.).

342 Technische Beschwerdekammer, T 0163/85, 14.03.1989, in: ABI. EPA, 1990, S. 379 ff.

343 Technische Beschwerdekammer, T 0190/94, 26.10.1995; ECLI:EP:BA:1995:T019094.19951026.

344 Technische Beschwerdekammer, T 0424/03, 2006, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht Internationaler Teil, 2006, S. 854 ff.; Technische Beschwerdekammer, T 0125/01,
11.12.2002; ECLI:EP:BA:2002:T012501.20021211.

345 Technische Beschwerdekammer, T 1177/97, 09.07.2002, in: BeckRS 2002 30684643; Techni-
sche Beschwerdekammer, T 0172/03, 27.11.2003, in: BeckRS 2003 30533185.
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anderen Fallen*¢ wurde die Softwareprogrammierung als geistige Tatigkeit

ohne technische Wirkung eingestuft.34’

Die GrolRe Beschwerdekammer lehnte eine Beantwortung der Fragen mit
der Begrundung ab, dass diese zu abstrakt seien. Im Rahmen von Art. 112
Abs. 2 lit. b EPU kénne man sich nur auf konkrete Widerspriiche zwischen
zwei Entscheidungen der Beschwerdekammern beziehen. Zudem ergebe
sich nicht zwangslaufig aus zwei widerspruchlichen Entscheidungen ein
Vorlagerecht des EPA-Prasidenten. Soweit Widerspriiche auf eine Weiter-
entwicklung des Rechts zurlickzuflihren seien, sei keine Notwendigkeit der
Stellungnahme i.S.v. Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU gegeben. Wenn Gerichte
sich im Laufe der Zeit immer wieder mit einer Thematik beschaftigen, sei
das Abweichen von einer friiheren Praxis nicht ungewdhnlich. Es kdme vor,
dass eine friher noch als richtig betrachtete Argumentation sich spater als

inkorrekt erweise und verworfen werden muiisse.34®

Die Reaktion der Grolken Beschwerdekammer auf das Begehren von Bri-
melow kann als Machtdemonstration seitens der Beschwerdekammern ge-
wertet werden. Diese Argumentation legt nahe, dass Erfinder in Bereichen,
die von rapidem technischem Fortschritt gepragt sind, mit einer wider-
spruchlichen Entscheidungspraxis des EPA schlicht rechnen mussen.
Diese Begrundung ermdoglicht es den Kammern, dass sie auch zu kontro-
versen Entscheidungen in diesem Bereich kaum Rechenschaft ablegen
mussen. Art. 23 EPU besagt, dass die Mitglieder der Kammern bei ihren
Entscheidungen nicht an Weisungen gebunden sind. Daraus folgt, dass die
GrolRe Beschwerdekammer Uber Vorlagen des Prasidenten nach eigenem
Ermessen entscheiden kann. Prasidenten des EPA haben keine Moglich-
keit gegen Entscheidungen der Grolden Beschwerdekammer vorzugehen.
Diese Positionierung der GroRen Beschwerdekammer lasst sich als Be-
schrankung der Befugnisse des EPA-Prasidenten zu Gunsten der Be-

schwerdekammern werten.34°

346 Technische Beschwerdekammer, T 0833/91, 16.04.1993; Technische Beschwerdekammer, T
0204/93, 29.10.1993, ECLI:EP:BA:1993:T020493.19931029; Technische Beschwerdekammer, T
0769/92, 31.05.1995, in: ABI. EPA, 1995, S. 525 ff.

347 GroRe Beschwerdekammer, Vorlage der Prisidentin des Europdischen Patentamts, in: ABI.
EPA, 2009, S. 142 (S. 153 ff.).

348 GroRe Beschwerdekammer, G0003/08, 2010, in: ABI. EPA, S. 10 (Rn. 7.3).

349 pila, 2011, S. 212 ff. und 221 ff.
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Die Ablehnung der Vorlagefragen nach Art. 112 Abs. 1 lit. a und b EPU
durch die Beschwerdekammern macht deutlich, dass man die Spruchkoérper
des EPA nur begrenzt zur Verantwortung ziehen kann. Die Kammern kon-
nen derartige Verfahren grundsatzlich blockieren. Fur Pila zeigt das Verhal-
ten der Kammern, dass die Beschwerdekammern der EPO die Exekutivge-
walt des EPA-Prasidenten und die Legislativgewalt der Vertragsstaaten an
sich nehmen koénnen.3%0 Pila zweifelt in diesem Zusammenhang auch die
Rolle der Beschwerdekammern als unabhangige Spruchkorper an, was
weitere Fragen zum Umfang der Gewaltenteilung innerhalb der EPO auf-

wirft. 351

Die Reaktionen der Kammern des EPA verdeutlichen auch das Spannungs-
verhaltnis zwischen den EPU-Spruchkdrpern und den nationalen Gerichten
der Vertragsstaaten. Wenn es zu Klagen vor nationalen Gerichten kommt,
nehmen diese auch die Auslegung des Rechts vor. In ihre Entscheidungen
beziehen die nationalen Gerichte regelmafig die Erwagungen des EPA mit
ein, um die Rechtsangleichung zu fordern oder diese zumindest nicht zu
behindern.3%? Auf diese Weise sollen die Gerichte Urteile, die sie auf Grund-
lage des EPU bzw. dessen Umsetzung in nationales Recht fallen, méglichst
einheitlich entscheiden.3®® Eine widerspriichliche oder nicht nachvollzieh-
bare Entscheidungspraxis des EPA stellt eine Herausforderung fur natio-
nale Gerichte dar. Es ist daher naheliegend, dass eine Rechenschaftspflicht
der Beschwerdekammern auch im Interesse nationaler Gerichte win-
schenswert ware. Die Reaktion der GroRen Beschwerdekammer macht je-
doch deutlich, dass sich die Kammern nicht ernstlich dazu verpflichtet flh-
len, einheitliche Entscheidungen zu treffen oder mit den Gerichten der Ver-
tragsstaaten in Dialog zu treten. Vielmehr scheinen sie die Ansicht zu ver-
treten, dass die aufgetretenen Widerspriche das unvermeidbare Neben-
produkt der Rechtsentwicklung seien und man blof in zulassiger Weise

frihere Rechtsanschauung revidiert habe.

350 pjla, 2011, S. 220.

351 pjla, 2011, S. 220; weitere Ausfiihrungen ab S. 104 ff.

352 Ensthaler, 2009, S. 179.

353 Court of Appeal, Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd [2006], Rs: EWCA Civ 1371 N° 6 iv.
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lll. Zwischenergebnis

Es wird deutlich, dass bisherige Bestreben fir mehr Rechtssicherheit im
Bereich der ,Softwarepatente” auch von dem Wunsch begleitet waren, die
Praxis des EPA besser einordnen und bewerten zu konnen. Zudem zeigt
sich, dass die Vertragsstaaten und ihre Gerichte eine verbindlichere Ent-

scheidungspraxis des EPA beflrworten wurden.

Die Entscheidungspraxis des EPA basiert derzeit vor allem auf der Ausle-
gung von EPU-Normen und den Priifungsrichtlinien. Auch wenn sich die
Entscheidungspraxis des EPA in Bezug auf computerimplementierte Erfin-
dungen stabilisiert hat, kann das Patentamt seine derzeitigen Positionen
aufgrund der Auslegungsspielraume der Negativdefinition jederzeit wieder

verwerfen.

Der Auslegungsspielraum, den Art. 52 Abs. 2 lit. c und Abs. 3 EPU gewabhrt,
wird als notwendig gesehen, um auf die rasanten technischen Entwicklun-
gen im Softwaresektor entsprechend reagieren zu kénnen. Dies hat jedoch
auch zur Folge, dass das EPA seine Bewertungsmaflstabe flexibel anpas-
sen kann. Patenterteilungen fur Erfindungen mit Softwarebezug konnen in
seltensten Fallen inhaltlich falsch sein, da das EPA einen grof3en Entschei-
dungsspielraum hat, dessen Grenzen daflr Uberschritten werden mussten.
Widerspruchliche Entscheidungen sind nicht per se unzulassig. Die Be-
schwerdekammern bewerten die mangelnde Einheitlichkeit ihrer Entschei-
dungen als nicht verbesserungsbedurftig. Die daraus resultierenden Prob-

leme der nationalen Gerichte adressieren sie schlicht nicht.

Innerhalb der EPO gibt es zudem nur begrenzte Mdglichkeiten, um Ent-
scheidungen des EPA oder der Beschwerdekammern rechtlich tUberprifen
zu lassen. Die Mdglichkeiten, die Grolte Beschwerdekammer einzubinden,
erschopfen sich im Wesentlichen in den Verfahren aus Art. 112 und 112a
EPU.

Das EPA ging in der Vergangenheit nur begrenzt auf die Kritik an seinen
Entscheidungen ein. Nachdem ein Vertreter der Open Source Gruppierung
als Folge des gescheiterten Richtlinienvorschlages forderte, man misse die

EPA-Praxis der Vergabe von ,Softwarepatenten” stoppen, entgegnete das
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Patentamt lediglich, dass man die bisherige Vergabe von Patenten beibe-
halten wiirde.3>* Deshalb ist fraglich, ob ein verstarkter Dialog zwischen
dem EPA und den Vertragsstaaten eine Rechtsangleichung vorangetrieben
hatte. Da sich die Staaten aber auch im Rahmen des Richtlinienentwurfs
nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen konnten, existiert kein

eindeutiger Mal3stab, an dem man die Praxis des EPA messen kdnnte.

Die Folgen der komplizierten und nicht eindeutigen Rechtslage treffen vor

allem Patentinhaber und Unternehmen, die im Softwaresektor tatig sind.

E. Reformbedarf

Die Notwendigkeit einer Patentreform wird am Beispiel computerimplemen-

tierter Erfindungen besonders deutlich.

Zum einen ist man mit der allgemeinen Rechtsunsicherheit der bestehen-
den Patentoptionen konfrontiert.3%® Im europaischen Patentsystem ist das
Patentrecht nicht harmonisiert, was zur Folge hat, dass die Anmeldung und
Durchsetzung von Patenten in verschiedenen Mitgliedsstaaten kosteninten-
siv, komplex und unterschiedlich erfolgversprechend sein kann. Die Ertei-
lungskriterien von nationalen Patentamtern und dem EPA sind verschieden.
Nur weil das EPA eine Erfindung fir patentierbar halt und ein europaisches
Patent erteilt, muss ein deutsches Patentamt diese Auffassung nicht teilen.
Auch die Entscheidungen der nationalen Gerichte und des EPA kdénnen sich

widersprechen.

Hinzu kommen die speziellen Hurden, welche die Patentierung von compu-
terimplementierten Erfindungen mit sich bringt. Das EPA und die nationalen
Gerichte mussen bei der Priufung von computerimplementierten Erfindun-
gen eine Auslegung des Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 vornehmen. Vor
allem die Beschrankung der Negativdefinition auf Computerprogramme als
solche lasst Raum fir verschiedene Interpretationen und erschwert die
Rechtsangleichung zusatzlich.

Patenterteilungsmalstabe, die viel Auslegungsspielraum lassen, stellen ein
Risiko fir die Patentqualitat dar, insbesondere deshalb, weil nationale Ge-
richte dazu tendieren, derartige Mal3stabe strenger zu beurteilen als das

354 Krempl, 2005.
355 Sjehe Ausfiihrungen auf S. 9 ff.
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EPA.3% Das Erreichen einer insgesamt hohen Patentqualitat ist im Bereich
der computerimplementierten Erfindungen daher besonders herausfor-
dernd. Der stetige technische Fortschritt, die wirtschaftliche Bedeutung und
der grenzuberschreitende Charakter von computerimplementierten Erfin-
dungen erschweren die Entscheidung Uber die Patentierbarkeit zusatzlich.
Die Patentqualitat steht und fallt mit der Durchsetzbarkeit der Schutzrechte
vor Gericht. Schon die bloRe Infragestellung der Qualitat eines Patentes
kann starke Beeintrachtigungen fur den Patentinhaber bedeuten. Dritte sind
eher versucht ein Patent zu verletzen, wenn sie der Meinung sind, dass sie
dessen Wirksamkeit im Zweifel erfolgreich mit einer Nichtigkeitsklage an-

greifen konnten.3%7

Das EPA tendiert derzeit zu einer verstarkten Erteilung von Patenten flr
computerimplementierte Erfindungen und legt das Patentierungsverbot en-
ger aus als noch in den 1990er Jahren. Dieser Trend wird nicht von allen
Interessensgruppen befurwortet, denn innerhalb der IT-Branche gibt es bis-
her keine Einigkeit daruber, ob nun eine restriktive oder extensive Patenter-
teilungspraxis eher im Interesse der Branche liegt. Unabhangig davon, ob
man eine vermehrte Patentvergabe im Softwarebereich beflirwortet, kann
jedenfalls die starke Rechtsunsicherheit nur als nachteilig fur betroffene Un-
ternehmen und ganze Branchen bewertet werden. Die derzeitige Rechts-
unsicherheit wirkt sich negativ auf die Wettbewerbsfahigkeit von europai-

schen Unternehmen aus.3%8

Obwohl sich bei den Entscheidungen des EPA mittlerweile eine gewisse
Stringenz erkennen lasst, stellt die Vorbereitung von Patentantragen im Be-
reich der computerimplementierten Erfindungen weiterhin eine Herausfor-
derung fur Unternehmen dar. Laut dem Chief IP Council von Siemens, Beat
Weibel, ist die Vorbereitung von Patentanmeldungen im Softwarebereich

selbst fur groRe Technologieunternehmen aufwendig. Daraus ergebe sich

356 yvgl. Ullrich, Patentqualitat: Ein rechtliches Systemdilemma?, in: Max Planck Institute for
Innovation & Competition Discussion Paper N° 15, 2020; https://ssrn.com/abstract=3586214
(zuletzt abgerufen am 12.12.2023).

357 Ann, Patentqualitdt — was ist das und warum ist Patentqualitit auch fiir Anmelder wichtig?, in:
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht International, 2018, S. 1114 ff.

358 ygl. Kommission der Europdischen Gemeinschaften, 1997, S. 4.

83



fur Siemens die Notwendigkeit, von groRen Patentportfolios abzurlicken

und sich auf besonders wichtige ,Qualitatspatente zu beschranken.3%°

Unternehmen sind mit einem besonders hohen Mal} an Rechtsunsicherheit
konfrontiert, was den Mehrwert von Patenten relativiert. Die Verwaltung gro-
Rer Patentportfolios kann unter diesen Umstanden besonders herausfor-
dernd werden. Insbesondere kdnnen vermeidbare Kosten wie Verwaltungs-
oder Verfahrensgebuhren in die Hohe schnellen. Innovationen werden auf
diese Weise nicht geférdert, sondern behindert und im schlimmsten Fall so-
gar ganzlich blockiert.3%° In der Praxis treffen die Folgen der Unsicherheiten
im Bereich der ,Softwarepatente vor allem Technologieunternehmen. Eine
von der Europaischen Kommission in Auftrag gegebene Untersuchung zur
Patentierung von computerimplementierten Erfindungen aus dem Jahr
2000 zeigte, dass sich die befragten Unternehmen gegeniber der Konkur-
renz aus den USA und Japan als schlechter gestellt ansahen.3¢' Im Ver-
gleich zu anderen Wirtschaftszweigen fuhlten sich vor allem Technologie-
konzerne benachteiligt.®6? Als Grund gaben diese insbesondere die man-
gelnde Rechtssicherheit an.363 Es |asst sich feststellen, dass Unternehmen,
die mit Erfindungen mit Softwarebezug zu tun haben, nicht nur mit den all-
gemeinen Schwachstellen der bestehenden Patentoptionen konfrontiert
sind. Sie mussen sich zusatzlich dazu noch mit den spezifischen Heraus-
forderungen der Patentierung von computerimplementierten Erfindungen

auseinandersetzen.

Das volle Potenzial von ,Softwarepatenten” wird durch das europaische Pa-
tentsystem bisher nicht ausgeschopft. Der Mangel an Rechtssicherheit, ein

territorial beschrankter Schutz sowie der finanzielle und administrative Auf-

359 Weibel, Patent Quality-Patent Trolls-Unified Patent Court (Podcast Interview), Episode 126,
28.01.2022; https://www.ipfridays.com/interview-with-beat-weibel-chief-ip-counsel-sie-
mens-patent-quality-patent-trolls-unified-patent-court-episode-126-ip-fridays-podcast/ (zu-
letzt abgerufen am 12.12.2023).

360 yg|. Neuhiusler/Frietsch/Rothengatter, Patentierung computerimplementierter Erfindungen —
Aktuelle Rechtslage und 6konomische Implikationen, in: Fraunhofer ISI Discussion Papers In-
novation Systems and Policy Analysis, N° 46, 03.2015, S. 25 f.; https://www.isi.fraun-
hofer.de/content/dam/isi/dokumente/cci/innovation-systems-policy-analysis/2015/discus-
sionpaper_46_2015.pdf (zuletzt abgerufen am 17.08.2023).

361 phT Consultants, 2000, S. 36 ff.

362 ppT Consultants, 2000, S. 39.

363 ppT Consultants, 2000, S. 36 ff.
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wand, der mit der Anmeldung und Durchsetzung von europaischen Paten-
ten einhergeht, mindern ihren Wert erheblich. Gleichzeitig macht der Um-
stand, dass zwischen 2017 und 2019 mehr als 61 Millionen Menschen in
Europa in Industrien beschaftigt waren, die maflgeblich auf Rechte des
geistigen Eigentums angewiesen sind, deutlich, dass derartige Rechte trotz
der Schwachen im Patentbereich ein enormes wirtschaftliches Potenzial
besitzen. 29,7 % aller Arbeitsplatze in der EU waren in diesen Bereichen
angesiedelt. Europaische Unternehmen profitieren ebenfalls erheblich von
EU-Schutzrechten: Auf diese angewiesene Unternehmen erwirtschafteten
im genannten Zeitraum 47 % des europaischen Bruttoinlandproduktes (6.4

Billionen Euro).364

Die bisherigen Versuche, die Vorgaben fir die Patentierung von computer-
implementierten Erfindungen zu konkretisieren und das EPA fir seine Ent-
scheidungspraxis starker zur Verantwortung zu ziehen, sind weitgehend ge-
scheitert. Nun soll das einheitliche Patentsystem einen koharenteren
Rechtsrahmen schaffen. Die Patentreform sollte idealerweise auch zu einer
Rechtsangleichung im Bereich der computerimplementierten Erfindungen
fuhren. Das einheitliche Patentsystem verfolgt im Vergleich zu den geschei-
terten Versuchen der EU und der EPA-Prasidentin einen vollig anderen An-
satz. Die teilnehmenden Mitgliedsstaaten der EU sollen Kompetenzen an
das EPA und das neue EPG ubertragen, um so eine zentralisierte und

dadurch zugleich harmonisierte Rechtsanwendung zu gewahrleisten.

In Bezug auf die Vergabe von ,Softwarepatenten® zeigte sich bereits vor der
Patentreform, dass das EPA kontroverse Entscheidungen fallt und sich vor-
behalt, auch zuklnftig jederzeit von einer bestehenden Entscheidungs-pra-
xis abzuweichen. Zugleich machen der Richtlinienvorschlag und die Vor-
lage von Rechtsfragen durch EPA-Prasidentin Brimelow deutlich, dass die
Vertragsstaaten und Patentinhaber ein Bedurfnis nach mehr Rechts-sicher-
heit haben und sich eine starkere Kontrolle von Entscheidungen des EPA

und der Beschwerdekammern winschen. Die Entscheidung der Grolien

364 Eyropaisches Patentamt/ European Union Intellectual Property Office, IPR-intensive industries
and economic performance in the European Union, 10.2022, S.17 f.; https://euipo.eu-
ropa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/re-
ports/IPR_intensive_industries_and_economic_in_EU_2022/2022_IPR_Intensive_Indus-
tries_FullR_en.pdf (zuletzt abgerufen am 24.03.2024).
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Beschwerdekammer zeigt, dass eine Stellungnahme zu allgemeinen
Rechtsfragen grundsatzlich verwehrt werden kann. Das wirft die Frage auf,
ob das europaische Patentsystem genugend Maoglichkeiten bietet, um ge-
gen kontroverse oder widerspruchliche EPA-Entscheidungen vorzugehen.
Die Reaktion auf die Vorlage der Rechtsfragen veranlasste Zweifel am Aus-
mal} der Gewaltenteilung innerhalb der EPO und Diskussionen dartber, ob
sich die Kammern tatsachlich als unabhangige Spruchkorper eigenen.36°
Durch die starke Einbindung des EPA ist nicht ausgeschlossen, dass sich
diese institutionellen Schwachen auch im einheitlichen Patentsystem wie-

derfinden werden.

Im Zuge der nachsten Kapitel soll daher geklart werden, welche Rolle das
EPA im neuen Patentsystem einnimmt und inwieweit es maoglich ist, wider-
spruchliche oder nicht nachvollziehbare Entscheidungen des EPA in Bezug
auf Einheitspatente zu hinterfragen. Die Reaktionen auf die Vergabepraxis
im europaischen Patentsystem machen deutlich, dass das EPA bei Ent-
scheidungen zu computerimplementierten Erfindungen starker Gberwacht

und zur Verantwortung gezogen werden sollte.

Da der Softwaresektor erheblich von der Patentreform profitieren kdnnte,
bietet sich eine Analyse der Auswirkungen der neuen Rolle des EPA auf die

Vergabe von ,Softwarepatenten” in besonderem Malke an.

Kapitel 3: Das einheitliche Patentsystem

Dieses Kapitel widmet sich vorrangig einer Untersuchung der wesentlichen
Merkmale der Patentreform (A.). Um die Rolle des EPA im einheitlichen Pa-
tentsystem diskutieren zu kdnnen, muassen zunachst die Besonderheiten
des einheitlichen Patentsystems und dessen rechtliche Grundlagen darge-
legt werden (l.). Im einheitlichen Patentsystem tUbernimmt das EPA neue
Aufgaben (l1., 2.). Der Aufbau des EPA und dessen Funktion als Organ der
EPO bleiben dabei jedoch unverandert. Um die Rolle des EPA bewerten zu

konnen, ist daher eine Betrachtung der EPO als Ganzes erforderlich (ll., 1.).

3% pila, 2011, S. 220.
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Dabei ist zu klaren, inwieweit potenzielle Schwachen der Organisations-
struktur und Patentvergabestrategie das einheitliche Patentsystem betref-

fen werden (ll., 3.).

Neben dem EPA nimmt auch das EPG eine wichtige Rolle im einheitlichen
Patentsystem ein. Das EPG kénnte die Machstellung des EPA begrenzen.
Wie weit gehen die Zustandigkeiten des EPG? Ist absehbar, ob das EPG
die Rechtsauffassungen des EPA teilen wird? Werden die institutionellen
Strukturen das Gericht zur unkritischen Ubernahme von Amtsauffassungen
verleiten und damit seine Kontrollfunktion in Frage stellen? Eine Beantwor-
tung dieser Fragen setzt zunachst eine Untersuchung des Aufbaus, der Zu-
standigkeiten und der Rechtsquellen des EPG sowie eine Darstellung des

Verhaltnisses zwischen EPG und EuGH voraus (ll., 5.).

Abschlie3end folgt eine Analyse des Verhaltnisses zwischen EPA und EPG
sowie eine Untersuchung der Aspekte, die die gegenuber dem EPA vertre-

tene Position des EPG beeinflussen kdnnten (B.).

A. Die Saulen der Patentreform

Die EU hat seit 2012 an einer umfassenden Patentreform gearbeitet. Die
Anfange der Diskussionen Uber eine europaische Patentreform reichen je-
doch bis in die 1970er Jahre zuriick.3%¢ Am 1. Juni 2023 trat das einheitliche

Patentsystem in Kraft.36”

Das Patentsystem setzt sich aus dem Einheitspatent und dem Einheitlichen
Patentgericht zusammen. Die Reform soll den Patentschutz vereinheitli-
chen. Eine nationale Ratifizierung der durch das EPA erteilten Patente ist
nicht mehr nétig. Somit entfallen Kosten flr nationale Validierungsverfah-
ren. Zudem soll eine einheitliche Rechtsprechung durch das EPG mehr
Rechtssicherheit bei der Durchsetzung von Patenten schaffen. Die admi-
nistrativen Hirden und Kosten, die mit nationalen und europaischen Paten-

ten einhergehen, gelten als Griinde dafir, dass die Zahl der Patentanmel-

366 Bayliss, 2014, S. 435.

367 Eyropaisches Patentamt, Wann ist das einheitliche Patentsystem gestartet?, 25.05.2023;
https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/start_de.html (zuletzt abgerufen
am 05.08.2023).
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dungen in Europa hinter den Anmeldungen in den USA oder China zurtck-
bleibt.3%8 Diese Lander haben langst Patentsysteme, in denen Schutzrechte
von speziellen Patentgerichten mit ausschlieRlicher Zustandigkeit durchge-
setzt werden kénnen.3%9 Die Patentreform soll dazu beitragen, dass Europa
als Innovationsstandort mit den konkurrierenden Wirtschaftsnationen
gleichziehen und die internationale Wirtschaft aktiv mitgestalten kann.37°
Das Einheitspatent wird daher als wichtiger Schritt zur Starkung des euro-

paischen Binnenmarktes gesehen."

Die Patenterteilung richtet sich weiterhin nach dem EPU. Da derzeit keine
Anpassung dieser Normen geplant ist, wird in naher Zukunft weder mit einer
Streichung des Patentierungsverbotes aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ EPU noch mit

einem Wegfall von Art. 52 Abs. 3 EPU zu rechnen sein.

Somit geht es im Hinblick auf computerimplementierte Erfindungen vor al-
lem um die Frage, wie das EPA und das EPG die Voraussetzungen aus Art.
52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU in Zukunft auslegen werden und ob das
neue institutionelle Geflige die bisherige Entscheidungspraxis des EPA be-

einflussen wird.

|. Das europaische Einheitspatent

1. Rechtsgrundlagen

Das Patentpaket basiert auf den Verordnungen (EU) Nr. 1257/2012372 und
1260/2012%73 sowie auf dem Ubereinkommen Uber ein Einheitliches Patent-
gericht (EPGU). Obwohl die Verordnungen bereits am 20. Januar 2013 in
Kraft getreten sind, hing ihre Anwendbarkeit von dem Inkrafttreten des
EPGUs ab.37* Das System ist zum 01. Juni gestartet.3”>

368 Europaische Kommission, Die Justiz im Dienst des Wachstums: Kommission schlieRt rechtliche
Licken beim einheitlichen Patentschutz (IP/13/750), 29.07.2013; https://ec.europa.eu/com-
mission/ presscorner/detail/de/IP_13_750 (zuletzt abgerufen am 10.08.2023).

369 yg|. Kitchin, Introductory Remarks: A Judicial Perspective, in: Pila und Wadlow (Hrsg.): The
Unitary EU Patent System, Hart Publishing, London, 2015, S. 35.

370 Erwégungsgriinde 1 und 4 VO 1257/2012.

371 Erwégungsgriinde 1 und 4 VO 1257/2012.

372 yerordnung Uber die Umsetzung der verstirkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes vom 17.12.2012.

373 Verordnung Uiber die Umsetzung der verstirkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelun-
genvom 17.12.2012.

374 Art. 18 Abs. 2 VO 1257/2012, Art. 7 Abs. 2 VO 1260/2012.

375 Europaisches Patentamt, Wann ist das einheitliche Patentsystem gestartet?, 25.05.2023.
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Die Verordnungen dienen der verstarkten Zusammenarbeit bei der Schaf-
fung eines einheitlichen Patentschutzes. Die teilnehmenden Mitgliedsstaa-
ten haben sich im Rahmen der verstarkten Zusammenarbeit darauf geei-
nigt, gemeinsam auf eine weitergehende Integration des Patentrechts in-
nerhalb der EU-Strukturen hinzuarbeiten.3”® Die Verkniipfung von unions-
rechtlichen und volkerrechtlichen Aspekten ergibt sich somit nicht durch ei-
nen Beitritt der EU zum EPU, sondern lber das Verfahren der verstarkten
Zusammenarbeit in Verbindung mit dem neunten Teil des EPU%7, in dem
bereits Normen zur Schaffung eines Einheitspatents durch einen Teil der

Vertragsstaaten verankert sind.

Die Umsetzung des Einheitspatents wird zudem durch die Durchfuhrungs-
ordnung zum einheitlichen Patentschutz (DOEPS) und die Gebuhrenord-
nung zum einheitlichen Patentschutz (GebOEPS) konkretisiert. Die Bean-
tragung eines Einheitspatents ist nur fur Inhaber europaischer Patente mog-
lich, deren Patente ab dem Geltungsbeginn der Verordnungen 1257/2012
und 1260/2012 erteilt wurden.3"8

Das Einheitspatent wird nur in den Landern, die das EPGU ratifiziert haben,
seine Wirkung entfalten. Somit ist die Reichweite des Patents von der Un-
terstitzung der EU-Mitgliedsstaaten abhangig. Gegenwartig verspricht das
EPA eine Schutzwirkung in bis zu 25 Mitgliedsstaaten,3” allerdings haben
bisher nur 17 Mitgliedsstaaten das EPGU ratifiziert.38° Die Ratifizierung
durch weitere Staaten wird jedoch keinen Einfluss auf die territoriale Reich-
weite bestehender Einheitspatente haben. Bereits erteilte Patente entfalten
nur Wirkung in Staaten, die das Ubereinkommen bereits im Erteilungszeit-

punkt ratifiziert hatten.38’

376 Erwagungsgrund 27 und Art. 2 lit. a VO 1257/2012.

377 Art. 142 ff. EPU.

378 Art. 18 Abs. 6 VO 1257/2012; Européisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 04.2022,
S. 11, Rn. 22; https://documents.epo.org/projects/babylon/epo-
net.nsf/0/95FD68FCD001D0OD7C1258832004EF95E/SFile/unitary_patent_guide_de.pdf (zu-
letzt abgerufen am 14.01.2023).

379 Eyropaisches Patentamt, Einheitspatent, 0.D.; https://www.epo.org/de/applying/european/
unitary/unitary-patent (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

380 Eyropaisches Patentamt, Einheitspatent, 0.D.; https://www.epo.org/de/applying/european/
unitary/unitary-patent (zuletzt abgerufen am 28.11.2023).

381 Art. 18 Abs. 2 VO 1257/2012.

89


https://www.epo.org/de/applying/european/

Von der Patentreform erhofft sich die EU, dass die Potenziale des EU-Bin-
nenmarktes im Patentbereich besser ausgeschopft werden konnen.32 Tat-
sachlich kommt eine Studie des EPA von 2017 zu dem Ergebnis, dass der
IP-intensive Handel in der EU um 2 % wachsen und dadurch Gewinne von
14,6 Milliarden Euro verzeichnen kdnnte. Die Summe auslandischer Direk-
tinvestitionen kénnte um 15 % ansteigen, was Gewinne in Hohe von 1,8
Milliarden Euro zur Folge hatte.383 Der Einfluss des einheitlichen Patentsys-
tems auf die europaische Wirtschaft konnte sich mit der Zeit sogar noch
steigern, sofern sich weitere Mitgliedsstaaten fur die Ratifizierung entschei-
den. Je mehr Staaten dem einheitlichen Patentsystem beitreten, desto gro-

Rer wird der territoriale Schutzbereich eines Einheitspatents.3%4

2. Der Weg zum Einheitspatent
Um ein Einheitspatent zu erlangen, muss zunachst ein europaisches Patent
erteilt worden sein. Aus diesem Grund wird das Einheitspatent auch als ,,eu-

ropaisches Patent mit einheitlicher Wirkung“ bezeichnet.38

Ein Einheitspatent setzt eine Anmeldung fur ein europaisches Patent fur alle
teilnehmenden Staaten bei dem EPA voraus.3® Nach Erteilung des euro-
paischen Patents muss keine Validierung durch die einzelnen Staaten er-
folgen. Stattdessen kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung
der Erteilung beim EPA ein schriftlicher Antrag auf einheitliche Wirkung ge-
stellt werden.38” Obwonhl die Validierungen entfallen, miissen dem Antrag
fur einen Ubergangszeitraum von mindestens sechs Jahren Ubersetzungen
des europaischen Patents beigelegt werden. Wenn die Verfahrenssprache
Englisch ist, ist eine Ubersetzung ins Deutsche oder Franzdsische beizule-

gen. Soweit die Verfahrenssprache bereits Deutsch oder Franzdsisch ist,

382 Eyropean Commission, Commission Staff Working Paper - Impact Assessment, 13.04.2011, S.
13; https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52011SC0482 (zuletzt
abgerufen am 22.07.2023).

383 Eyropaisches Patentamt, Patents, trade and foreign direct investment in the European Union,
11.2017, S. 6; http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/
AD3C8DB869617089C12581D70055FF25/SFile/patents_trade_fdi_en.pdf (zuletzt abgerufen
am 06.01.2024).

384 ygl. Goddar/Werner, The Lack of Harmonization and consequently Fragmentation in the Pa-
tent Field, in: Desaunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent
Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 201 (202).

385 y/gl. Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht — Meilensteine in der Entwick-
lung des Europaischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 7 ff.

386 Art. 5 Abs. 2 DOEPS.

387 Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012.
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muss eine Ubersetzung ins Englische erfolgen. Das EPA veréffentlicht die
Ubersetzungen.38 Sofern dem Antrag stattgegeben wird, tragt das EPA die
einheitliche Wirkung in das Register flr einheitlichen Patentschutz ein und
unterrichtet den Antragsteller Gber diesen Vorgang.3® Die einheitliche Wir-
kung entfaltet sich erst dann, wenn der Hinweis auf die Patenterteilung im
Europaischen Patentblatt durch das EPA veréffentlicht wurde.3%° Die Bean-
tragung der einheitlichen Wirkung ist optional. Es besteht auch weiterhin die

Moglichkeit, sich nur fur ein europaisches Patent zu entscheiden.

Die Kompetenz zur Erteilung von Einheitspatenten wird dem EPA im Rah-
men der verstarkten Zusammenarbeit®®’, einem im EU-Recht verankerten
Verfahren, ibertragen. In Art. 142 ff. des EPU ist explizit vorgesehen, dass
eine Gruppe von Vertragsstaaten durch ein gesondertes Ubereinkommen
Regelungen zur Schaffung von Patenten mit einheitlicher Wirkung festlegen
kann. In den Erwagungsgrinden 5 und 6 der VO 1257/2012 und Art. 1 Abs.
2 wird sich auf eben diesen Teil des EPU berufen. Die EU ist kein Mitglied
des EPU und partizipiert somit nicht direkt im einheitlichen Patentsystem.
Da das EPA jedoch Aufgaben der EU ausubt, existiert dennoch eine Bezie-

hung zwischen der EU und der Europaischen Patentorganisation (EPO).

Eine Zusammenarbeit zwischen der EU und internationalen Organisationen
ist immer dann méglich, wenn Uberschneidungen zwischen deren Zielen
bestehen.??2 Die EU und die EPO verfolgen beide das Ziel, die Wirtschaft
zu fordern. Eine Zusammenarbeit ist demnach zweckdienlich. Die Zusam-
menarbeit lasst sich als organisationsrechtliches Verhaltnis beschreiben.
Inwieweit die EU Einfluss auf internationale Organisationen ausiben kann,

ohne selbst Mitglied zu sein, lasst sich nicht pauschal beantworten 393 3%4

38 Art. 6 VO Nr. 1260/2012, Art. 9 Abs. 1 lit. d und h VO Nr. 1257/2012.

389 Regel 7 Abs. 1 DOEPS.

3% Art. 4 Abs. 1 VO Nr. 1257/2012.

391 Art. 20 EUV und Art. 326 ff. AEUV.

392 | ubinsky, Die EU in internationalen Organisationen, in: StudZR Wissenschaft Online, 01.2021,
S. 150 (161.); https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/studzrwo/article/view/82227/
76443 (zuletzt abgerufen am 10.02.2023).

393 Lubinsky, 2021, S. 160 ff.

394 7u den Einflussméglichkeiten der EU auf das EPA siehe S. 182 ff.
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3. Einheitlicher Charakter

Das Wesensmerkmal eines Einheitspatents ist sein einheitlicher Charakter.
Dies bedeutet, dass das Patent einheitliche Wirkung und einheitlichen
Schutz in allen Mitgliedsstaaten des einheitlichen Patentsystems entfaltet.
Aufgrund des einheitlichen Schutzraums ist eine Beschrankung, Ubertra-
gung oder Nichtigerklarung folglich auch nur mit einheitlicher Wirkung in al-
len an der verstarkten Zusammenarbeit teilnehmenden Staaten maglich.3%5
Aufbauend auf den bereits durch das EPU eingefiihrten einheitlichen Ertei-
lungsvoraussetzungen, dem einheitlichen Schutzumfang und den einheitli-
chen Nichtigkeitsgrinden gleicht das Einheitspatent nun auch die Schutz-
anspriiche inhaltlich und territorial an. Beispielsweise sorgt das EPGU da-
fur, dass Auskunfts-, Unterlassungs- und Schadensersatzanspriiche im
Geltungsbereich nur unter identischen Voraussetzungen entstehen und be-
schrankt werden kdnnen.3% Dies soll vor allem Rechtssicherheit garantie-
ren und die territoriale Reichweite vergrofiern, wodurch der Marktwert des

Patents gesteigert werden kann.3%7

Auch der ehemalige EPA-Prasident Battistelli hat sich klar flr das einheitli-
che Patentsystem ausgesprochen und eingeraumt, dass das europaische
Patent Schwachen aufweist. Diese Schwachen brachte das EPA jedoch
nicht mit seiner eigenen Leistung in Verbindung, sondern verwies auf Nach-
teile das europaische Patentsystem als solches. Das Patentamt erklarte,
dass die Qualitat europaischer Patente nicht zu beanstanden sei und eine
unerwunschte Fragmentierung des Patentschutzes sowie die Rechtsunsi-
cherheit eher auf den begrenzten territorialen Schutz des europaischen Pa-

tents zurlickzuflhren seien.3%

395 Art. 3 Abs. 2 VO 1257/2012.

3% Tilmann, Das EU-Patent und das einheitliche Patentgericht — Meilensteine in der Entwicklung
des Europdischen Rechts des geistigen Eigentums, 2014, S. 5 f.

397 ygl. Xenos, The European Unified Patent Court: Assessment and Implications of the
Federalisation of the Patent System in Europe, in: SCRIPTed, Volume 10, Issue 2,

2013, S. 246 (255), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2324123 (zuletzt
abgerufen am 01.08.2023).

3%8 ygl|. Benoit Battistelli, Das einheitliche Patent und die Rolle des EPA, 22.5.2013, S. 17 ff;
https://new.epo.org/en/legal/official-journal/2013/etc/se/p16.html (zuletzt abgerufen am
06.08.2023).
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Einzigartig ist, dass sich die Patenterteilung weiterhin nach den Vorgaben
aus dem EPU richtet, dessen Inhalt von der Reform nicht beriihrt wird. Le-
diglich die einheitliche Wirkung wird durch EU-Recht geregelt. Da das eu-
ropaische Patent als Basis des Einheitspatents nicht in das EU-Recht ein-
gebettet wird,3®® unterscheidet sich das einheitliche Patentsystem weiterhin
von anderen vollstandig harmonisierten europaischen Rechten des geisti-

gen Eigentums.400

Das Patentsystem wird als kostengunstig und unkompliziert beschrieben
und auf den sich daraus ergebenden umfassenden und einheitlichen terri-
torialen Schutz hingewiesen.*?' Allerdings ist die Patentreform nicht unum-
stritten. Immer wieder werden Bedenken dahingehend geadul3ert, dass das
Patentsystem bisher nur theoretisch ausgearbeitet wurde und die Entwick-
lungen in der Praxis noch vdllig offen sind. Tatsachlich ist das einheitliche
Patentsystem seinem Wesen nach so einzigartig, dass es schwerfallt, ge-
naue Prognosen Uber dessen Erfolg oder Misserfolg zu stellen. Die ausflh-
renden Institutionen, das EPA und das EPG, werden das Patentsystem in

der Praxis erheblich pragen.

[l. Institutionen

1. Die EPO

Die Europaische Patentorganisation wurde 1977 auf der Grundlage des
EPU gegriindet. Da die EPO durch einen vélkerrechtlichen Vertrag errichtet
worden ist, handelt es sich um eine internationale Organisation im Sinne
des Volkerrechts.4%? Die EPO ist fir die Erteilung von europaischen Paten-
ten und Einheitspatenten zustandig und hat als Tragerin von Rechten und
Pflichten Rechtspersonlichkeit.4® Ziel der Organisation ist es, die Zusam-
menarbeit der europaischen Staaten auf dem Gebiet des Erfindungsschut-

zes zu starken.*%* Das EPU gibt den Aufbau, die Aufgaben und Vorgaben,

399 EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, Rs. C-146/13, 05.05.2015, ECLI:EU:C:2015:298, Rn. 30.

400 Jaeger, Shielding the Unitary Patent from the ECJ: A Rash and Futile Exercise, in: International
Review of Intellectual Property and Competition Law, Volume 44, 2013, S. 389 (390).

401 Eyropaisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 2022, S. 12, Rn. 31.

402 Ensthaler, 2009, S. 181.

403 Art. 5 Abs. 1 EPU.

404 praambel des EPU.
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denen die EPO unterliegt, vor. Im Hinblick auf ihre Verwaltung und die Fi-

nanzen ist die Organisation selbststandig.4%®

a. Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist eines der beiden Organe der EPO und als solches
fur die Uberwachung des EPA zustandig.*%® Der Verwaltungsrat trifft viele
finanzielle Entscheidungen, die das Patentamt betreffen. Zudem hat er eine
Art legislative Funktion inne: Er ist befugt, Anderungen an Teilen des EPU
und an rechtlich verbindlichen Dokumenten zu beschliel3en sowie entspre-
chende neue Dokumente zu erlassen.*%” Neben diesen Aufgaben erflllt der
Verwaltungsrat noch viele weitere Funktionen. Unter anderem ist das Organ
fur die Ernennung des EPA-Prasidenten zustandig.%® Zusatzlich ernennt
der Verwaltungsrat nach der Anhorung des Prasidenten die Vizeprasiden-
ten und auf Vorschlag des Prasidenten werden auch die Mitglieder der Gro-
Ren Beschwerdekammer und der Beschwerdekammern vom Rat er-

nannt.40°

Der Verwaltungsrat setzt sich aus je einem Vertreter und einem Stellvertre-
ter pro Vertragsstaat zusammen. Jeder Staat hat im Verwaltungsrat eine

Stimme.410

b. EPA

aa. Aufbau und Funktion

Das Europaische Patentamt ist eine supranationale Behdérde und ebenfalls
ein Organ der EPO.#"" Zu den Aufgaben des EPA zahlen die Erteilung, die
Versagung, die Aufrechterhaltung und der Widerruf von Patenten.*'? Das
EPA besteht aus mehreren Abteilungen, die sich mit der Patenterteilung
und der Prifung von Beschwerden oder Einspriichen befassen (sog. Or-

gane im Verfahren).#'3 Heute zahlt das EPA zu einem der weltweit fiihren-

405 Art, 4 EPU.
406 Art. 4 Abs. 3 EPU.
407 Art. 33 EPU.
408 Art, 11 Abs. 1 EPU.
409 Art. 11 Abs. 2 und 3 EPU.
410 Art, 26 Abs. 1, 34 Abs. 2 EPU.
411 Art, 4 Abs. 2 lit. a EPU; Ann, Patentrecht, 8. Auflage, C.H. Beck Verlag, Miinchen, 2022, S. 672 f.
412 Art. 4 Abs. 3, Art. 99 ff. EPU.
413 Art. 15 EPU.
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den Patentamter und belegt im internationalen Vergleich der Patentanmel-
dungen fur den Zeitraum zwischen 2019 bis 2022 den funften Platz — hinter
dem chinesischen Patentamt, dem USPTO, dem JPO und dem koreani-

schen Patentamt.414

Fur die Erteilung von Patenten sind die Eingangsstelle, die Rechercheab-
teilungen und die Prifungsabteilungen zusténdig.#'® Wenn Dritte Einspri-
che gegen Entscheidungen aus dem Patenterteilungsverfahren einlegen,
fallt dies in die Zustandigkeit einer Einspruchsabteilung.#'® Die Rechtsabtei-
lung trifft Entscheidungen zu Eintragungen und Léschungen im Europai-
schen Patentregister. Sie entscheidet zudem gemaR Art. 20 EPU uber Ein-
tragungen und Loschungen in der Liste der zugelassenen Vertreter.4'” An-
tragssteller zahlen im Rahmen der Patentanmeldung verschiedene Geblih-
ren an das EPA.#'® Wer sein Patent aufrechterhalten méchte, muss zudem

Jahresgebuihren entrichten.41®

Patenterteilungen haben immer auch eine politische Komponente. Beruh-
rungspunkte bestehen insbesondere zur Wirtschafts-, Industrie-, Technolo-
gie-, Handels- und Wettbewerbspolitik.#?° Den EPO-Organen ist das politi-
sche Ausmal ihrer Entscheidungen nicht zwingend bewusst. Handlungen
werden oftmals auf ihren technischen Bezug reduziert, wodurch die politi-

sche Dimension in den Hintergrund riickt.*?!

Die Beschwerdekammern sind fur Beschwerden gegen Entscheidungen
der Eingangsstelle sowie der Prifungs-, Einspruchs- und Rechtsabteilung
zustandig.#?? Die Grole Beschwerdekammer ist vor allem fiir inhaltliche
Stellungnahmen zustandig, die der Prasidenten des EPA oder die im kon-

kreten Verfahren zustdndige Beschwerdekammer erwirken konnen. Die

414 World Intellectual Property Organization, IP Statistics Data Center (c), 07.2023;
https://www3.wipo.int/ipstats/key-search/search-result?type=KEY&key=221 (zuletzt aufgeru-
fen am 08.10.2023).

415 Art. 16 ff. EPU.

416 Art. 19 EPU.

M7 Art. 134 EPU.

418 ygl. Art. 2 GebO.

419 Landry, Haedicke/Timmann (Hrsg.): Handbuch des Patentrechts, C.H. Beck Verlag, Miinchen,
2. Auflage, 2020, § 6, Rn. 255.

420 Artelsmair, Die Internationalisierung des européaischen Patentsystems im Spannungsfeld von
Globalisierung, Regionalisierung und nationalen Interessen, Verlag Dr. Kovac,

Hamburg, 2004, S. 415; zitiert nach: Schneider, 2010, S. 182.

421 schneider, 2010, S. 172.

422 Art. 21 Abs. 1 EPU.
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Stellungnahmen sollen eine einheitliche Rechtsanwendung gewahrleisten.
Zudem konnen der Grolen Beschwerdekammer Fragen von grundsatzli-
cher Bedeutung gestellt werden.#?3 Beteiligte an einem Beschwerdeverfah-
ren kénnen aulerdem die Uberpriifung einer Entscheidung durch die Grolze
Beschwerdekammer beantragen, wenn sie sich auf schwerwiegende Ver-
fahrensmangel berufen. Dies fuhrt allerdings nicht zu einer inhaltlichen Pra-

fung der Beschwerdekammerentscheidung.+?4

Die Leitung des EPA obliegt dem Prasidenten, der von mehreren Vizepra-
sidenten unterstutzt und in Abwesenheit von einem dieser Vizeprasidenten
vertreten wird.*?% Die Aufgaben des EPA-Prasidenten sind umfassend. Der
Prasident darf beispielsweise darlber entscheiden, welche Aufgaben das
EPA an welchem Standort wahrnimmt. Dies gilt zumindest flr Konstellatio-
nen, in denen das EPU die 6rtliche Zustandigkeit nicht festlegt. In Betracht
kommt dabei die Hauptstelle in Minchen und die Zweigstelle in Den
Haag.#?® Der Prasident bereitet zudem den Haushaltsplan vor und fiihrt die-
sen auch aus. Gegenuber dem EPA-Personal ist der Prasident weisungs-
und aufsichtsberechtigt. Die Mitarbeiter unterliegen der Disziplinargewalt
des Prasidenten. Allerdings muss er auch selbst Uber seinen Tatigkeitsbe-
richt Rechenschaft gegeniiber dem Verwaltungsrat ablegen.*?” Die in Art.
10 EPU geregelten Aufgaben miissen jedoch nicht zwangslaufig alle vom
Prasidenten selbst erflllt werden, da Aufgaben und Befugnisse durch ihn
auch Ubertragen werden kénnen.*?8 VVon dieser Option wird seit der Reform
der EPO 2016 verstarkt Gebrauch gemacht.#29

bb. Interne Schwachstellen?

Bereits 2018 kritisierten vier deutsche Patentanwaltskanzleien 6ffentlich die
Prifungsprozesse von Patentantragen durch das EPA. Die Qualitat der Pru-
fung leide unter den Effizienzbestrebungen des Patentamts. Die Recherche

und Prifung von Patentantragen musse grundlicher durchgeflhrt werden,

423 Art. 112 EPU.
424 ygl. Art. 112a EPU.
425 Art. 10 Abs. 3 EPU.
426 Art, 10 Abs. 2 lit. b EPU.
427 Art. 10 Abs. 2 lit. d bis h EPU.
428 Art. 10 Abs. 2 lit. i EPU.
429 Weitere Ausfithrungen auf S. 107 ff.
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um Rechtssicherheit gewahrleisten zu konnen. Ansonsten bestehe die Ge-
fahr, dass exklusive Schutzrechte gewahrt werden, die in dieser Form ei-
gentlich nicht erteilt werden durften. Neben Schwierigkeiten bei der Durch-
setzung von Patenten kdnne es dadurch auch zu Wettbewerbsverzerrun-

gen kommen.*°

Tatsachlich kommt es immer wieder zu einem grof3en Antragsaufkommen
beim EPA. Zum Zeitpunkt seiner Griindung rechnete man mit ca. 30.000
bis 40.000 Patentantragen im Jahr.3' 2023 wurden ca. 199.000 Anmeldun-
gen eingereicht.42 Somit sind beim EPA 2023 fiinf bis sechsmal so viele
Antrage eingegangen, wie 1977 noch als Maximalwert prognostiziert wurde.
Demgegenuber ist jedoch die Zeit, die das EPA zur Prifung eines Paten-

tantrages benotigt, allein von 2019 bis 2022 um ca. 10 % gesunken.*33

Die zeitnahe Bearbeitung von Patentantragen lasst sich nur schwer mit der
Gewahrleistung hoher Qualitatsstandards vereinbaren.*** Siemens gab an,
dass die Widerrufsquote ihrer Patente beim EPA zwischen 2015 und 2021
von 41 % auf 46 % gestiegen sei.*3 Nach einem aktuellen Bericht der
ipQuants AG scheint die Beobachtung von Siemens kein Einzelfall zu sein:
2022 waren 76 % der Einspruche erfolgreich; als Folge wurden die betroffe-
nen Patente widerrufen oder geandert. In dem Bericht werden insbesondere
die vollstandig widerrufenen Schutzrechte mit einer unzureichenden Pru-

fung des Patentantrages durch das EPA in Verbindung gebracht.*36

Nicht nur der Patenterteilungsprozess ist Gegenstand von Kritik. Patentan-

walte und Syndikusanwalte gaben gegenuber Juve Patent 2022 an, dass

430 Griinecker/Vossius & Partner/Hoffmann Eitle/ Maiwald, Open Letter: Quality of Examination
Proceedings at the EPO, 07.06.2018; https://maiwald.eu/fileadmin//pdf/Pressemitteilungen/
Letter_to_EPO_signed.pdf (zuletzt abgerufen am 15.10.2023).

431 van Benthem, Européisches Patentsystem und Weltpatentsystem, in: Gewerblicher Rechts-
schutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 1990, S. 684 (685).

432 Eyropaisches Patentamt, Patent Index 2023-All technical fields, 2024.

433 Afram/Tarasconi/Vasileiadis, Patent Quality and Examination Efficiency at the EPO — An
Objective Analysis by ipQuants AG, 12.2023, in: Qthena Insights report 03/2023, S. 2;
https://ipquants.com/unveiling-the-gthena-insights-report-a-deep-dive-into-the-epos-exami-
nation-process/ (zuletzt abgerufen am 20.03.2024).

434 Borras/Kahin, Patent reform in Europe and the US, in: Science and Public Policy, Volume 36,
10.2009, S. 631 (636 ff.).

435 Magenheim, Patente ohne Wert?, Stuttgarter Zeitung, 26.05.2023; https://www.stuttgarter-
zeitung.de/inhalt.kritik-am-europaeischen-patentamt-patente-ohne-wert.eale33fe-74a8-
42dd-a623-bd31404c8646.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

436 Afram/Tarasconi/Vasileiadis, 2023, in: Qthena Insights report 03/2023, S. 12 ff.
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sowohl bei Erteilungs- als auch Einspruchs- und Beschwerdeentscheidun-
gen des EPA vermehrt formale Aspekte der Prifung im Vordergrund stiin-
den. Materielle Voraussetzungen wie die erfinderische Tatigkeit wirden zu-
nehmend eine untergeordnete Rolle spielen.*3” Das EPA betont hingegen
auf seiner Internetseite, dass Qualitat oberste Prioritat fur das Patentamt
habe.*3® Neben einer Qualitatscharta, in der das EPA verschiedene Leitli-
nien zur Gewahrleistung von Qualitat prasentiert, werden auch regelmafig
Qualitatsberichte veroffentlicht. In dem Bericht aus dem Jahr 2022 raumt
das EPA zwar ein, dass es in bestimmten Bereichen noch Verbesserungs-
potenziale gibt, insgesamt betrachte man den Qualitatsstandard aber als
hoch.#3°® Konkrete Zielsetzungen werden nicht adressiert. Dabei wéaren an
zeitliche Vorgaben geknupfte Ziele gerade notwendig, um eine gewisse

Verbindlichkeit zu erreichen.

Die Patentanwaltskanzleien sehen den Grund fur die Produktivitatsorientie-
rung des EPA darin, dass das Patentamt seine Gewinne steigern wolle.*4°
Tatsachlich finanziert sich das EPA Uber die Patentgebihren. Anmeldege-
bihren flr européische Patente flieRen direkt an das EPA.#4' Auch an den
Jahresgebuhren fiir diese Patente wird das EPA beteiligt.**? Die Jahresab-
schlusse belegen, dass die Tatigkeit des EPA lukrativ ist. Diesen kann man
entnehmen, dass das EPA in den vergangenen Jahren zum Teil sechs- bis
siebenstellige Gewinne erzielt hat.*4® Uberschissiges Vermdgen wurde in
einen Investmentfonds Uberflihrt (EPO Treasury Investment Fund (EPO-
TIF)). Die Verwaltung Ubernimmt eine externe Kapitalverwaltungsgesell-

schaft, die auch Investments fir das EPA tatigt.#4* Die Selbstfinanzierung

47 sandys, Anténio Campinos sichert sich zweite Amtszeit beim EPA inmitten von Mitarbeiterpro-
testen, JUVE Patent, 01.07.2022; https://suepo.org/public/ex22044cpd.pdf (zuletzt aufgeru-
fen am 27.01.2024).

438 Europaisches Patentamt, Qualititsmanagement, 29.09.2022; https://www.epo.org/about-
us/services-and-activities/quality_de.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

439 Europaisches Patentamt, Quality report 2022, S. 2; https://link.epo.org/web/general/annual-
review-2022/en-quality-report-2022.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).

440 Griinecker/Vossius & Partner/Hoffmann Eitle/ Maiwald, 2018.

441 Art. 78 Abs. 2 EPU i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 1 GebO EPU.

442 Art. 86 EPU i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 GebO EPU.

443 y/g|. Europdisches Patentamt, Financial Statements 2021, S. 6; https://link.epo.org/web/finan-
cial_statements_2021_en.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024); Europaisches Patentamt,
Financial Statements 2019, S. 13; https://link.epo.org/web/financial_state-
ments_2019_en.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).

444 Europaisches Patentamt, Financial Statements 2022, S. 42; https://link.epo.org/web/ finan-
cial_statements_2022_en.pdf (zuletzt abgerufen am 10.03.2024).
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ist wichtig, um zu verhindern, dass sich das EPA in eine Abhangigkeit zu
anderen Institutionen oder Staaten begibt. Der Umstand, dass das EPA
Uber die Kostendeckung hinaus Gewinne erzielen kann, kann jedoch Fehl-

anreize setzen, die die Qualitat von Patenten beeintrachtigen.

Zu beachten ist jedoch, dass das EPA Gewinne nicht nur eigennitzig er-
wirtschaftet. Die Vertragsstaaten profitieren von den Gewinnen und sind
zum Teil sogar auf die Unterstlitzung des EPA angewiesen. Die Unterstut-
zung der nationalen Patentamter ist bereits seit seiner Grundung ein we-
sentliches Anliegen des EPA. Teilweise ermdglichte das EPA erst, dass ei-
nige Vertragsstaaten ein nationales Patentsystem mit arbeitsfahigen Pa-
tentamtern etablieren konnten.*4> Das EPA unterstiitzt die nationalen Pa-
tentamter auf verschiedenste Arten. Im ,Strategic Plan 2023 zahlt das EPA
zahlreiche Vorhaben auf, die auf eine verstarkte Zusammenarbeit mit den
nationalen Patentamtern abzielen: Beispielsweise unterstiutzt das EPA-Mit-
arbeiter von nationalen Patentamtern, deren Muttersprache keine Amts-
sprache nach Art. 14 Abs. 1 EPU ist, durch Sprachkurse.*4¢

Das EPA mochte die Zusammenarbeit mit nationalen Patentamtern zudem
durch die Nutzung von einheitlichen Softwareanwendungen fordern.*4’
Uber gemeinsame IT-Systeme kdnnten Patenterteilungsverfahren sowie
die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebuhren vereinfacht werden. Die
nationalen Patentamter sollen die Anwendungen jedoch eigenstandig ver-
walten, um ihre Unabhangigkeit zu wahren.**® Uber solche gemeinsamen
Projekte mochte das EPA diese und viele weitere Ziele in Zusammenarbeit
mit den nationalen Patentamtern realisieren. Die Finanzierung Ubernimmt
das EPA dabei weitgehend allein. Als Richtwert ist vorgesehen, dass das
EPA 80 % der Kosten Ubernimmt, die verbleibenden 20 % koénnen die ver-
tragsstaatlichen Patentamter auch in Form von Waren oder Dienstleistun-

gen erbringen.**° In den nachsten Jahren rechnet das EPA mit hohen Aus-

445 Schneider, 2010, S. 165.

446 Europaisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 06.2019, S. 27; https://link.epo.org/web/
EPO_Strategic_Plan_2023_en.pdf (zuletzt abgerufen am 16.02.2024).

447 Europaisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 48; Européisches Patentamt, Strategic
Plan 2028, 2024, S. 51 f.; https://link.epo.org/web/about-us/office/en-epo-strategic-plan-
2028.pdf (zuletzt abgerufen am 22.03.2024).

448 Europaisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 48.

449 Europaisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 125 ff.
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gaben. Beispielsweise werden sich die Rentenzahlungen bis 2038 verdrei-
fachen.*® Damit das EPA seinen Verpflichtungen auch zukiinftig noch
nachkommen kann, strebt das Patentamt schon jetzt ein finanziell nachhal-
tiges Wirtschaften an und mochte im Rahmen dessen finanzielle Reserven
schaffen.4%" Obwohl sich das Gewinnstreben negativ auf die Patentqualitat
auswirken kann, kénnen aus den dargelegten Grinden weder das EPA
noch die Vertragsstaaten ohne weiteres auf das Erwirtschaften von Uber-
schussen und den damit verbundenen Aufbau von Finanzreserven verzich-

ten.

Auch die Mitarbeiter des EPA auflern jedoch Bedenken. In einer Gewerk-
schaftsumfrage aus dem Jahr 2022 wurde neben der Arbeitsbelastung auch
die negative Entwicklung der Qualitatsstandards kritisiert: Nur 1 % der Teil-
nehmer waren der Meinung, dass die Amtsleitung geeignete Mal3nahmen
ergreift, um die Qualitatsstandards der Produkte und Dienstleistungen zu
erhalten oder zu verbessern.*%2 Uber 60 % der befragten Mitarbeiter gaben
an, dass ihre derzeitige Arbeitsbelastung nicht akzeptabel sei.*>3 2023 of-
fenbarten aulerdem zwei EPA-Prufer gegenuber einem Journalisten, dass
es bereits seit 2015 ein internes Beurteilungs- und Beférderungssystem
gebe, das Prufer dazu bewegen solle, moglichst viele Patentanmeldungen
zu bearbeiten. Das EPA sei vor allem darauf fokussiert, Uber die Patenter-

teilungen Einnahmen zu generieren.4%*

Im Dezember 2022 wurde aufgrund der zunehmenden Kritik an den Quali-
tatsstandards des EPA eine ,Industry Patent Quality Charter” (IPQC) Ver-
anstaltung einberufen. Im Rahmen der Veranstaltung besprachen Unter-
nehmensvertreter, Patentanwalte und Mitarbeiter von nationalen Patentam-

tern die Vorwtrfe und tauschten Erfahrungen aus. Lobend hervorgehoben

430 Europaisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 105.

41 Européisches Patentamt, Strategic Plan 2023, 2019, S. 103 ff.

452 Kluwer Patent blogger, Survey: EPO staff don’t trust top management, concerns about quality,
Kluwer Patent Blog, 27.06.2022, http://patentblog.kluweriplaw.com/2022/06/27/survey-epo-
staff-dont-trust-top-management-concerns-about-quality/ (zuletzt abgerufen am
19.02.2024).

433 Kluwer Patent blogger, Survey: EPO staff don’t trust top management, concerns about quality,
2022.

44 Magenheim, ,Die Kasse muss stimmen*: Warum das Européische Patentamt in der Kritik
steht, RedaktionsNetzwerk Deutschland, 14.07.2023; https://www.rnd.de/wirtschaft/euro-
paeisches-patentamt-steht-in-der-kritik-die-kasse-muss-stimmen-
M276AU6UOZD6POMWI4KOKHPJZE.html (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).
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wurde, dass das EPA an Schwachstellen aus den vergangenen Jahren ge-
arbeitet hat und mittlerweile zeitliche Vorgaben gut einhalten kann.*® Die
Teilnehmer zeigten sich jedoch besorgt Uber die Qualitat der Prifungen.
Sabine Kruspig, eine ehemalige Mitarbeiterin des EPA, die heute als Pa-
tentanwaltin tatig ist, berichtete aus ihrer Zeit beim EPA. Sie gab an, dass
das EPA sich selbst als Unternehmen mit einer Produktionslinie gesehen
habe.*%® Zu dem urspriinglichen Treffen entsandte das EPA keinen Vertre-
ter.4%” Anfang 2023 willigte das EPA dann schlieRlich doch in ein Treffen mit
den Mitgliedern von IPQC ein.*%® Bisher haben die Parteien jedoch noch
keine gemeinsame Ldsung erarbeiten kdnnen. Vom IPQC angefragte Infor-

mationen zur Patenterteilungspraxis hat das EPA nicht herausgegeben.4%®

Vertreter des IPQC, die unter anderem Konzerne wie Siemens, Nokia oder
Bayer reprasentieren, forderten anschlie3end, dass die Qualitat von Paten-
tentscheidungen zukiinftig durch Arbeitsgruppen thematisiert und kontrol-
liert werden soll.#%° Die Entwicklungen machen deutlich, dass die Sorge um
einen Qualitatsabfall von EPA-Entscheidungen auch Unternehmen um-
treibt. Es entsteht jedoch der Eindruck, dass das EPA fur die Kritik einfluss-
reicher Unternehmen nur bedingt empfanglich ist. Durch den Druck von au-
Ren scheint man aber zumindest eine Diskussion anstoRen zu kénnen.
Trotzdem bestreitet das EPA die Vorwurfe und betont, dass sich die Effek-

tivitat und Qualitat von Entscheidungen sogar verbessert hatten. 6

455 ONeill, Focus on quality over quantity, in-house urge EPO, Managing IP, 08.12.2022;
https://www.managingip.com/article/2azlckz7gsivak874vls0/focus-on-quality-over-quantity-
in-house-urge-epo (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).

436 0’Neill, Focus on quality over quantity, in-house urge EPO, Managing IP, 2022.

47 O’Neill, Focus on quality over quantity, in-house urge EPO, Managing IP, 2022.

458 O’Neill, Exclusive: EPO to meet in-house critics to discuss quality, Managing IP, 11.01.2023;
https://www.managingip.com/article/2b4vilh4jetm0dododszk/exclusive-epo-to-meet-in-
house-critics-to-discuss-quality (zuletzt abgerufen am 11.03.2024).

459 Magenheim, 14.07.2023.

460 0" Neill, Exclusive: In-house want joint working groups to monitor EPO quality, Managing IP,
09.02.2023; https://www.managingip.com/article/2b97wy2rs2f9rjthzx24g/exclusive-in-
house-want-joint-working-groups-to-monitor-epo-quality (abgerufen am 11.03.2024).

461 y/gl. Richter, Dissatisfied industry users push back against EPO quality measures, JUVE Patent,
12.10.2022, https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commentary/dissatisfied-
industry-users-push-back-against-epo-quality-measures/ (zuletzt abgerufen am 19.10.2023).
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c. Beschwerdekammern
Die Beschwerdekammern sind Teil des EPA und sollen die erstinstanzli-
chen Entscheidungen der Abteilungen einer richterlichen Kontrolle unter-

werfen.

Allerdings sind die Kammern innerhalb des EPA verselbststandigt‘6? und
genieRen richterliche Unabhéngigkeit.%® Zu den Beschwerdekammern zah-
len die GrolRe Beschwerdekammer?®4, die technischen Beschwerdekam-
mern, die juristische Beschwerdekammer*6® und die Beschwerdekammer in
Disziplinarangelegenheiten*6®. Da das EPA in der Vergangenheit bereits
starkem Druck vonseiten der Antragsteller ausgesetzt war*¢” und nicht aus-
geschlossen werden kann, dass Entscheidungen zu Lasten weniger ein-
flussreicher KMUs bzw. Open Source Unternehmen gefallt werden, ist eine

unabhangige gerichtliche Kontrolle unabdingbar.

Hervorzuheben ist, dass die Entscheidungen der Beschwerdekammern als
,Quasi-Gerichte® nicht mehr durch eine weitere Instanz angegriffen werden
konnen. Somit sind Patentinhaber, die gegen Entscheidungen der EPA-Ab-
teilungen vorgehen wollen, auf Verfahren vor den Beschwerdekammern an-
gewiesen. Die Kammern pragen dadurch die Entscheidungspraxis in Bezug
auf computerimplementierte Erfindungen. Im vorherigen Abschnitt ist aller-
dings bereits angeklungen, dass die Unabhangigkeit der Beschwerdekam-
mern innerhalb der EPO nicht unumstritten ist. Daher soll dieser Abschnitt

die Rolle der Spruchkoérper genauer beleuchten.

Die Bezeichnung der Beschwerdekammern als Quasi-Gericht ist umstritten,
da der Begriff eine der Judikativen vergleichbare Position suggeriert, ob-
wohl das Organ im Verwaltungsapparat des EPO eingegliedert ist.*68 Be-

reits bei der Ausgestaltung des EPU Anfang der 1960er Jahre legte man

462 Ensthaler, 2009, S. 182 f.

463 Art. 23 EPU.

464 Art. 22 EPU.

465 Art 21 EPU.

466 Art. 5 lit. ¢ Vorschriften in Disziplinarangelegenheiten von zugelassenen Vertretern.

467 Eimer, 2011, S. 165 f.; vgl. Doern, The European Patent Office and the political economy of Eu-
ropean intellectual property policy, in: Journal of European Public Policy,
Volume 4, Issue 3, 1997, S. 388 (395 ff.).

468 Nshere Ausfiihrungen zur Kritik an den Beschwerdekammern nachfolgend ab S. 105 ff.
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Wert darauf, dass sich die Organisation und die Verfahren der Beschwer-
dekammern an den Vorgaben des Grundgesetzes orientieren.*5° Der starke
Fokus auf den deutschen Vorgaben ist auf die Anderung des deutschen
Patentsystems von 1961 zurtckzufUhren. Bis zu diesem Zeitpunkt waren
die deutschen Beschwerdesenate als zweite Instanz im Patentamt einge-
gliedert gewesen.*’® Das Bundesverwaltungsgericht entschied jedoch in
seiner Entscheidung vom 13. Juni 1959, dass Entscheidungen der Be-
schwerdesenate nach Art. 19 Abs. 4 GG als Akte einer Verwaltungsbehorde
einer gerichtlichen Uberpriifung unterliegen miissen.*”" Als Folge dieser
Entscheidung ist seit 1961 das Bundespatentgericht als unabhangige In-
stanz u.a. fur Beschwerden gegen Entscheidungen des DPMA zustan-
dig.#”? Im Gegensatz zum deutschen Patentsystem, das heute eine unab-
hangige gerichtliche Kontrolle beinhaltet, ist der Umfang richterlicher Kon-
trolle im europaischen Patentsystem jedoch bis heute Thema zahlreicher
Debatten.

aa. Kritik an den Beschwerdekammern

Seit Beginn der 2000er Jahre wird vermehrt Uber die Gewaltenteilung inner-
halb der EPO diskutiert. Kritisiert wird vor allem, dass das EPU die Be-
schwerdekammern nicht als eigenstandige Organe der Justiz gestaltet.*”3
Dabei ist insbesondere das Verhaltnis zwischen EPA-Prasidenten und Be-
schwerdekammern, aber auch die Gesamtposition der Beschwerdekam-

mern im EPO-Geflige Gegenstand von Kritik.4"4

Art. 23 EPU soll die Unabhangigkeit der Kammermitglieder gewahrleisten.
Wahrend ihrer Amtszeit von funf Jahren durfen sie gemaf Abs. 2 insbeson-
dere nicht als Prufer fir das EPA arbeiten. Eine derartige Position in der
Eingangsstelle, den Prifungsabteilungen, den Einspruchsabteilungen oder
der Rechtsabteilung des EPA ist jedoch nur bis zum Ende der Amtszeit aus-

geschlossen.*”® Eine Benennung auf Lebenszeit wiirde die Unabhangigkeit

469 Singer, Das Neue Europdische Patentsystem, Nomos Verlag, Baden-Baden, 1979, S. 80 f.
470 Singer, Das Neue Europdische Patentsystem, 1979, S. 80 f.
471 BVerwG v. 13.06.1959, Az. | C 66.57, BVerwGE 8, 350.
472 § 65 Abs. 1 PatG; Singer, 1979, S. 80 f.
473 Klett, Neuorganisation der Beschwerdekammern in der Europiischen Patentorganisation, in:
sic! - Zeitschrift fur Immaterialgiiter-, Informations- und Wettbewerbsrecht, 03.2017, S. 1 (4).
474 Klett, 2017, S. 4.
475 Art. 23 Abs. 2 EPU.
103



der Mitglieder noch verstarken.#’® Positiv hervorzuheben ist jedoch schon
jetzt, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern weder dem Weisungs-
recht des Prasidenten unterliegen*’” noch dessen Disziplinargewalt unter-
stehen?*’® oder von diesem benannt werden*’®. Uber Art. 24 EPU besteht
die Moglichkeit, dass Mitglieder der Kammern von Verfahren ausgeschlos-
sen werden, wenn sie ein personliches Interesse an der Sache haben, als
Vertreter eines Beteiligten in der Sache tatig waren oder an der Entschei-
dung in der Vorinstanz mitgewirkt haben. Durch diese Regelung kann je-
doch nicht jegliche Befangenheit von Mitgliedern der Beschwerdekammern
ausgeschlossen werden, da Personen, die zuvor schon in anderer Sache
fur einen Beteiligten tatig waren, nicht vom Anwendungsbereich erfasst

sind.480

Vor der spateren Reform liel3 sich auRerdem bemangeln, dass die Be-
schwerdekammern in Verwaltungsangelegenheiten mit dem EPA koope-
rierten. Dies konnte etwa die Gehaltsverwaltung oder die Nutzung von Kon-
ferenzraumen betreffen. Die Zusammenlegung der Verwaltung hatte vor al-
lem einen finanziellen Hintergrund, da so u.a. Personalkosten in Millionen-
hohe eingespart werden konnten.*®! Hinzu kam eine finanzielle Abhangig-
keit, da die Beschwerdekammern Uber den Haushalt des EPA finanziert
wurden. Der Prasident war fur alle Entscheidungen, die den Haushalt der

Beschwerdekammern betrafen, zustandig.*8?

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) schloss sich 2022 in seinem Urteil
der Kritik an: Das Gericht betonte, dass nicht auszuschlie3en sei, dass das
Rechtsschutzsystem des EPA vor der Strukturreform 2016 die Mindestan-
forderungen des Grundgesetzes an einen wirkungsvollen Rechtsschutz

nicht erfullt hat.483

476 president of the EPO, Draft basic proposal for a revision of the EPC, CA/46/04, 28.05.2004, S.
87 f.; http://wolterskluwerblogs.com/patent/wpcontent/uploads/ sites/52/2020/11/ AUTON-
OMY_BOA_CA_46_04_EN-4.pdf (zuletzt abgerufen am 16.09.2023).

477 Art. 23 Abs. 3 EPU.

478 \/gl. Art. 11 Abs. 4 EPU.

479 Art. 11 Abs. 3 EPU.

480 GroRe Beschwerdekammer, R15/10, 20.12.2010, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht Internationaler Teil, 2011, S. 753.

481 \/g|. President of the EPO, Draft basic proposal for a revision of the EPC, 2004, S. 134.

482 \/g|. President of the EPO, Draft basic proposal for a revision of the EPC, 2004, S. 146.

483 BVerfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18,
8.11.2022, BVerfGE, 163, 363 (Rn. 171 f.).
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bb. Strukturreform
2016 reagierte der Verwaltungsrat auf die Kritik mit einer Reform der Be-
schwerdekammern.*84 Durch die Reform sollte unter anderem die organisa-

torische Autonomie der Beschwerdekammern gestarkt werden.8°

Um die Unabhangigkeit der Kammern zu fordern, sollten die Beschwerde-
kammern und die GrolRe Beschwerdekammer samt ihrer Geschéaftsstellen

und Unterstiitzungsdienste als separate Einheiten organisiert werden.*86

Tatsachlich befinden sich die Kammern mittlerweile nicht beim EPA in Mun-
chen, sondern wurden in die nahegelegene Gemeinde Haar verlegt. Ob
diese ortliche Trennung von Dauer ist, ist allerdings unklar. Zwischenzeitlich
erwog man eine Rickverlegung an einen der Miinchener EPA-Standorte.*8”
Derzeit werden die Gebaude in den Minchener Pschorr-Hoéfen ausschliel3-
lich von Mitarbeitern des EPA genutzt. Bisher kam nicht zur Sprache, ob im
Falle einer Verlegung eine ausschliel3liche Nutzung durch die Beschwerde-

kammern angedacht ist.#88

Die Reformbeschlisse sollten auch die finanzielle Abhangigkeit der Be-
schwerdekammern mindern. Die fur die Umsetzung des Haushaltsplans zu-
standigen Bereiche des EPA werden seit 2016 in die Prifung und Erorte-
rung des vom EPA-Prasidenten erstellten Plans miteinbezogen. Um eine
objektive Bewertung des Antrags zu gewahrleisten, wird zudem ein durch
die Reform geschaffenes Organ, der Beschwerdekammerausschuss, mit

einer Stellungnahme beauftragt.48°

484 Verwaltungsrat der Europdischen Patent Organisation, BESCHLUSS DES VERWALTUNGSRATS
vom 30.06.2016 zur Anderung der Ausfiihrungsordnung zum Européischen Patentiiberein-
kommen (CA/D 6/16), in: ABI. EPA, 2016 A100, S. 1 ff.

485 Eyropaisches Patentamt, Uber die Beschwerdekammern, 06.05.2019;
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/about-the-boards-of-appeal_de.html
(zuletzt abgerufen am 01.01.2023).

48 Verwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 1.

487 Campinos/Josefsson, Joint Declaration of the President of the European Patent Office and of
the President of the Boards of Appeal on the re-location of the Boards of Appeal, 10.12.2021;
https://www.epo.org/news-events/news/2021/20211214.html (zuletzt abgerufen am
21.09.2023).

48 \/gl. Klos, “Moving the Boards of Appeal back to an EPO building is walking a very thin line”,
JUVE Patent, 24.12.2021; https://www.juve-patent.com/news-and-stories/legal-commen-
tary/moving-the-boards-of-appeal-back-to-an-epo-building-is-walking-a-very-thin-line/ (zu-
letzt abgerufen am 21.09.2023).

48 Verwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 3.
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Der Beschwerdekammerausschuss ist mit sechs vom Verwaltungsrat er-
nannten Mitgliedern besetzt. Drei Mitglieder werden aus dem Verwaltungs-
rat entsandt. Die drei weiteren Posten werden mit amtierenden Richtern der
EU-Vertragsstaaten oder internationaler Gerichte besetzt.#*° Das neue Or-
gan fungiert als Schnittstelle zwischen Verwaltungsrat und Beschwerde-
kammern.*°! Der Beschwerdekammerausschuss wird beratend fiir den Ver-
waltungsrat tatig, soweit dieser seine Uberwachungsfunktion gegeniiber
den Kammern*®? ausiibt.*%® Zudem berat das neue Nebenorgan des Ver-
waltungsrates auch den Prasidenten der Beschwerdekammern.4%* Die Be-
ratung bezieht sich vor allem auf Malinahmen zur Starkung der organisato-
rischen Unabhangigkeit der Beschwerdekammern.*% Auch die Verfahrens-
ordnungen der Beschwerdekammern und der Grolden Beschwerdekammer

werden durch den Ausschuss erlassen.4%

Die Leitung der Kammern obliegt seit der Reform dem Prasidenten der Be-
schwerdekammern. Das Amt wurde neu geschaffen, um den Einfluss des
EPA-Prasidenten auf die Beschwerdekammern zu minimieren. Insbeson-
dere unterliegen die Mitglieder der Beschwerdekammern den Weisungen
des Prasidenten der Beschwerdekammern und auch dessen Aufsicht.4®7
Der EPA-Prasident delegiert sein Vorschlags- und Anhérungsrecht im Rah-
men der (Wieder-)Ernennung von Beschwerdekammermitgliedern an den
Beschwerdekammerprasidenten.*®® Der Beschwerdekammerausschuss
und der EPA-Prasident schlagen gemeinsam einen Kandidaten flr den
Posten des Beschwerdekammerprasidenten vor, der durch den Verwal-
tungsausschuss ernannt wird. Der Prasident der Beschwerdekammern ist

nur den Weisungen des Verwaltungsrats unterstellt.*%°

40 yerwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c Abs. 1.

41 Eyropéisches Patentamt, Uber die Beschwerdekammern, 2019.

492 Art. 4 Abs. 3 EPU.

493 Verwaltungsrat der Europidischen Patentorganisation, 2016, Regel 12¢ Abs. 1.

494 yerwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c Abs. 1.

495 Europaisches Patentamt, Nachgeordnete Organe, 13.06.2023, https://www.epo.org/about-
us/governance/administrative-council/bodies.html (zuletzt aufgerufen am 07.07.2023).

4% Verwaltungsrat der Europiischen Patentorganisation, 2016, Regel 12c.

497 prisident des Europdischen Patentamts, Ubertragung von Aufgaben und
Befugnissen vom Prasidenten des Europadischen Patentamts an den Prasidenten der Be-
schwerdekammern (A63), in: ABI. EPA, 31.07.2018; https://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/official-journal/2018/07/a63/2018-a63.pdf (zuletzt abgerufen am 27.01.2023).

498 Verwaltungsrat der Europiischen Patentorganisation, 2016, Regel 12d.

499 Verwaltungsrat der Europiischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 2.

106



cc. Gegenwartige Situation

Im Rahmen der Reform von 2016 wurden die Strukturen des EPA ange-
passt und Verantwortlichkeiten neu verteilt. Tatsachlich wird Gber das Amt
des Beschwerdekammerprasidenten und den Beschwerdekammeraus-
schuss eine selbststandige Organisation und Verwaltung der Kammern ge-
fordert. Das EPA betont daher auf seiner Webseite, dass die Beschwerde-
kammern nicht mehr in das EPA integriert sind, sondern eine separate Or-

ganisationseinheit bilden.5%

Trotz der Anderungen kann man die Kammern der EPO noch nicht als un-
abhangig bezeichnen. Insbesondere haben sich durch die Reform neue
Schwachstellen aufgetan, die einer unabhangigen gerichtlichen Kontrolle

der EPA-Abteilungen im Wege stehen.

Obwohl der Prozess zur Finanzierung der Beschwerdekammern reformiert
wurde, sind die Beschwerdekammern finanziell weiterhin abhangig vom
EPA. Der Prasident der Beschwerdekammern erstellt einen Haushaltsan-
trag, der anschlielRend durch die zustandigen Stellen des EPA gepruft wird.
Der Antrag wird nach einer Stellungnahme des Beschwerdekammeraus-

schusses dem EPA-Prasidenten zur Berticksichtigung zugeleitet.5°

Die Kompetenzen des Verwaltungsrates wurden durch die Reform dahin-
gehend erweitert, dass er nun Weisungsrechte und Disziplinargewalt ge-
genlber dem Prasidenten der Beschwerdekammern innehat.5? Zu Diszip-
linarmalRnahmen gegenlber Mitgliedern der Beschwerdekammern ist der
Verwaltungsrat auch schon durch das EPU befugt gewesen.5%3 Da der Ver-
waltungsrat gegenuber dem Beschwerdekammerprasidenten weisungsbe-
fugt ist, kann also ein Organ, das de-facto als Legislative zu betrachten ist,
direkten Einfluss auf die Judikative nehmen. Die Befugnisse des Verwal-
tungsrates gehen somit Uber eine bloRe Kontrollfunktion weit hinaus und
stehen im Widerspruch zum Gewaltenteilungsgrundsatz.®%* Dies ist beson-
ders problematisch, da der Verwaltungsrat mit Vertretern der Vertragsstaa-
ten besetzt ist und sich vorrangig aus Mitgliedern nationaler Patentamter

500 Eyropaisches Patentamt, Uber die Beschwerdekammern, 2019.
501 yerwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 3.
502 yerwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 2.
503 Art. 11 Abs. 4 EPU.
504 Klett, 2017, S. 6 f.
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und Ministerien zusammensetzt. Es kann nicht verhindert werden, dass Mit-
glieder bei der Amtsfiihrung neben der Uberwachung der Patentorganisa-

tion auch ihre nationalen Interessen verfolgen.

Die Position des EPA-Prasidenten ist ebenfalls nicht frei von Kritik. Denn
nicht alle Anhérungs- und Vorschlagsrechte, die sich auf die Kammern be-
ziehen, wurden auf den Beschwerdekammerprasidenten Ubertragen. Der
Prasident des EPA darf weiterhin den Vorsitzenden der Grof3en Beschwer-
dekammer gemaR Art. 11 Abs. 3 EPU vorschlagen.?% Alle anderen Rechte
bezuglich der Ernennung und Wiederernennung von Mitgliedern aller Kam-
mern des EPA wurden auf den Beschwerdekammerprasidenten Ubertra-
gen.%% Da der Vorsitzende der Groflen Beschwerdekammer nach Regel
12a der EPU-Ausfihrungsordnung gleichzeitig Prasident der Beschwerde-
kammern ist, kann der Prasident des EPA also weiterhin die Arbeit der Ju-
dikativen beeinflussen. Moglich ist, dass der Vorsitzende der Grof3en Be-
schwerdekammer vor allem im Hinblick auf eine Wiederernennung dazu
verleitet wird, im Interesse des EPA-Prasidenten zu entscheiden, um eine
weitere Amtszeit zu begiinstigen. Einer Ubertragung dieser Kompetenzen
auf den Prasidenten der Beschwerdekammern ware jedoch nicht praktika-
bel, da es um die Besetzung seines eigenen Amtes und gegebenenfalls
sogar um die eigene Wiederernennung geht.®®” Denkbar ware allerdings,
dass die Mitglieder der Beschwerdekammern das Vorschlagsrecht erhalten.
Auf diesem Weg kénnte man einem Machtmissbrauch durch den EPA-Pra-

sidenten vorbeugen.5%8

Die Tatsache, dass die Mitglieder der Beschwerdekammer auf Vorschlag
des EPA-Prasidenten durch den Verwaltungsrat ernannt und wiederernannt
werden, wird mit Blick auf die Unabhangigkeit der Mitglieder ebenfalls kri-
tisch gesehen: Snodin vermutet, dass die Mitglieder in ihrer Entscheidungs-
findung von diesem Umstand beeinflusst werden kénnten — insbesondere

deshalb, weil es dem Prasidenten nicht untersagt ist, bei einer Vorlage nach

505 prasident des Europdischen Patentamts, Ubertragung von Aufgaben und
Befugnissen vom Prasidenten des Europadischen Patentamts an den Prasidenten der Be-
schwerdekammern, 2018, Art. 3 lit. c.
506 yerwaltungsrat Européischen Patentorganisation, 2016, Regel 12d Abs. 2.
507 Klett, 2017, S. 8.
508 Klett, 2017, S. 8 f.
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Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU seine personliche Meinung zu duRRern.5%° Die Stel-
lungnahme G 3/19 von 2020 zeigt, dass die Beschwerdekammer tatsach-
lich eine Haltung des EPA-Prasidenten aus der Formulierung der Fragen
herauslesen konnte.5'? In der Stellungnahme erklarte die GrolRe Beschwer-
dekammer, Frage 2 enthalte bereits ,in kaum verhullter Form die ange-
strebte Antwort“.>'" Auch das schon zuvor bestehende Problem, dass sich
eine Befangenheit von Kammermitgliedern aus friherer Tatigkeit fur die

beteiligten Parteien ergeben kann, wurde durch die Reform nicht geldst.

Hinsichtlich der Frage, wie dem Gewaltenteilungsgrundsatz im System der
EPO zufriedenstellend Rechnung getragen werden kann, gehen die Mei-
nungen der Rechtswissenschaftler bisher auseinander. Teilweise wird sich
daflr ausgesprochen, dass der EPA-Prasident alle Aufgaben mit Be-
schwerdekammerbezug an den Prasidenten der Beschwerdekammern de-
legieren sollte. Der Prasident der Beschwerdekammern ware dann nur noch

gegeniiber dem Verwaltungsrat rechenschaftspflichtig.>'?

Es gibt jedoch Stimmen, die Kritik an der Stellung des Beschwerdekammer-
prasidenten Uben. Personen mit einer kritischen Haltung gegenuber der Er-
teilungspraxis des EPA konnten fur das Amt schlicht Ubergangen werden.
Der EPA-Prasident konnte sich weigern, diese Kandidaten vorzuschlagen
und dadurch daflr sorgen, dass der Beschwerdekammerprasident die An-
sichten des EPA teilt oder anderweitig seinen eigenen personlichen Krite-
rien entspricht.>'® Zudem seien die Aufgaben und Befugnisse des EPA-Pra-
sidenten nun lediglich delegiert worden. Die mit der Kammerleitung einher-
gehende Macht konnte weiterhin leicht missbraucht werden — nur eben

durch eine andere Person, sodass allein dadurch noch nichts gewonnen

509 Snodin, G 3/19: A need to improve the perception of independence of the EPO Boards of Ap-
peal?, in: CIPA Journal, Volume 49, 2020, S. 7 (10).

510 Snodin, G 3/19: A need to improve the perception of independence of the EPO Boards of Ap-
peal?, in: CIPA Journal, 2020, S. 10.

511 GroRe Beschwerdekammer, Stellungnahme vom 15.04.2020, G 003/19, in: ABI. EPA, 2020,
A119 (Rn. I1.6.).

512 Klett, 2017, S. 8 f.

513 Klos/Behrens, Kritik an fehlender Unabhingigkeit des EPA-Gerichts bleibt, JUVE Patent,
04.07.2016; https://www.juve.de/markt-und-management/nach-reformbeschluss-kritik-an-
fehlender-unabhaengigkeit-des-epa-gerichts-bleibt/ (zuletzt aufgerufen am 21.09.2023).
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ware.%'* Beispielsweise kann die Leistungsbeurteilung durch den Préasiden-
ten der Beschwerdekammern die anschlieRende Wiederernennung von Mit-

gliedern der Kammern erheblich beeinflussen.>15: 516

Die begrenzte Amtszeit der Mitglieder der Beschwerdekammern ist eben-
falls ein Faktor, der die Unabhangigkeit der Kammern schwacht. Da nach
der Amtszeit von funf Jahren eine Widerernennung zwar maoglich, aber von
der Beurteilung durch EPA-Amtstrager abhangig ist, konnen Beeintrachti-

gungen der richterlichen Unabhangigkeit nicht ausgeschlossen werden.5'”

Hinzu kommt, dass die Mitglieder der Beschwerdekammern und der Gro-
Ren Beschwerdekammer nicht zwangslaufig Richter sein missen. Es ist
fraglich, ob man sich fur einen begrenzten Zeitraum in die Rolle eines un-
abhangigen Richters hineinversetzen kann, ohne dass eine innere Abhan-
gigkeit zu frGheren oder kunftigen beruflichen Positionen und Zielsetzungen
bestehen bleibt.>'8 In Deutschland kénnen Richter auf Zeit aufgrund von Atrt.
97 GG nur in Ausnahmefallen und unter strengen Voraussetzungen einge-
setzt werden.®'® Alle Richter einschlieRlich der technischen Richter des
Bundespatentgerichtes sind auf Lebenszeit ernannt.>?° Das MaR richterli-
cher Unabhangigkeit, die das Grundgesetz vorschreibt, konnen die Mitglie-
der der Kammern des EPA bisher nicht gewahrleisten. Da die Auffassungen
von richterlicher Unabhangigkeit in den Vertragsstaaten des EPU variieren,
bezeichnet man die Beschwerdekammern weiterhin nur als ,Quasi-Ge-

richt*.521

Das BVerfG vertritt jedoch die Auffassung, dass internationale und supra-

nationale Gerichte die Anforderungen aus Art. 97 Abs. 1 GG zumindest

514 ygl. Klos/Behrens, Kritik an fehlender Unabhéngigkeit des EPA-Gerichts bleibt, JUVE Patent,
2016.

515 yerwaltungsrat der Européischen Patentorganisation, 2016, S. 4, Regel 12d Abs. 3

516 Klett, 2017, S. 9.

517 vgl. BVerfG, Az: 2 BvR 780/16, 22.03.2018, BVerfGE 148, 69 (Rn. 19 und 28).

518 vgl. BVerfG, Az: 2 BvR 780/16, 2018, BVerfGE 148, 69 (Rn. 27).

519 BVerfG, Az: 2 BVR 780/16, 22.03.2018, BVerfGE 148, 69.

520 Bundespatentgericht, Organisation, 0.D., https://www.bundespatentgericht.de/DE/ dasGe-
richt/Organisation/organisation_node.html (zuletzt aufgerufen am 29.07.2023).

521 Ann, 2022, S. 674.
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nicht vollstandig erfiillen mlssen.5?2 Wichtig sei jedoch, dass der Individu-
alrechtsschutz durch unabhéngige Stellen gewahrleistet wiirde.5?* Das
BVerfG ist der Meinung, dass die neue Struktur der EPO zumindest in der
Gesamtschau das grundrechtliche Mindestmald wirkungsvollen Rechts-

schutzes nicht mehr unterschreitet.524

dd. Zwischenergebnis

In den letzten Jahren wurde die mangelnde Unabhangigkeit der Beschwer-
dekammern durch die Strukturreform adressiert, sodass einige Probleme
beseitigt oder in ihrer Tragweite zumindest reduziert werden konnten. Trotz-
dem kann man die Beschwerdekammern weiterhin nur als ,Quasi-Gerichte”
bezeichnen. Die Schwachstellen in der Organisationsstruktur der Be-
schwerdekammern flhren zwar erst dann zu erheblichen Problemlagen,
wenn sie missbrauchlich ausgenutzt werden — was nicht zwangslaufig ge-
schehen muss. Doch schon die blof3e Moglichkeit eines solchen Miss-
brauchs schadigt das Vertrauen in die Unabhangigkeit der Beschwerde-
kammern, sodass nicht abgewartet werden sollte, bis derartige Falle tat-

sachlich auftreten.

2. Das EPA im einheitlichen Patentsystem

Das EPA wird zukunftig die ausschlieBliche Zustandigkeit zur Erteilung von
europaischen Patenten und Einheitspatenten besitzen. Die folgenden Ab-
schnitte beleuchten die dartiberhinausgehenden Aufgaben, die das EPA im

einheitlichen Patentsystem Ubernehmen wird.

a. Kompetenzubertragung

Durch die Patentreform behalt das EPA seine bisherigen Aufgaben. Dar-
uber hinaus wird das Patentamt jedoch noch weitere Kompetenzen Uber-
nehmen. Neben neuen Verantwortlichkeiten, die durch das einheitliche Pa-
tentsystem geschaffen werden, werden auch Verantwortlichkeiten aus dem

europaischen Patentsystem neu verteilt.

522 BVerfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022,
BVerfGE, 163, 363 (Rn. 154).
523 BverfG, Az: 2 BVR 1961/09, 24.07.2018, BverfGE, 149, 346 (Rn. 37).
524 BverfG, Az: 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022,
BVerfGE, 163, 363 (Rn. 172).
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Die Patentreform sieht vor, dass einige Aufgaben der teilnehmenden Mit-
gliedsstaaten auf das EPA Ubertragen werden.%? Im EPA wurde eine Ab-
teilung fur einheitlichen Patentschutz gebildet, die flr die Durchfiihrung der
neu Ubertragenen Aufgaben verantwortlich ist.526 Die Staaten Gberwachen
die Umsetzung der Aufgaben Uber den engeren Ausschuss des Verwal-
tungsrates der EPO,%?” der haufig als Unterorgan des Verwaltungsaus-
schusses bezeichnet wird. Diese Bezeichnung ist jedoch nicht ganz zutref-
fend: Rein organisatorisch ist der engere Ausschuss tatsachlich an den Ver-
waltungsausschuss angebunden. Anders als ein klassisches Unterorgan
ubt er aber nicht bestimmte von diesem delegierte Kompetenzen aus, son-
dern nimmt eigene, originare Kompetenzen wahr — insoweit ist diese Be-

zeichnung also unzutreffend.>2®

Um das Patentrecht starker zu harmonisieren, werden nationale Kompeten-
zen zentralisiert. Daraus ergibt sich zwangslaufig eine Veranderung im
Machtgefiige, die in einem Machtzuwachs des EPA resultiert. In einer Nich-
tigkeitsklage vor dem Europaischen Gerichtshof (EuGH) bezweifelte Spa-
nien im Jahr 2015, dass die Ubertragung von Verwaltungsaufgaben an das
EPA rechtmallig sei. Spanien berief sich dabei auf die Rechtssache Me-
roni/Hohe Behorde®?°, in der das Gericht die Voraussetzungen festgelegt
hatte, unter denen die EU Hoheitsrechte an internationale Organisationen
ubertragen darf. Der Gerichtshof wies die Klage ab und argumentierte, dass
die damaligen Erwagungen nicht auf die Kompetenzausweitung des EPA
anwendbar seien. Es lage schon gar keine Ubertragung von EU-Kompeten-
zen durch Organe der Europaischen Union vor. Die durch Art. 9 VO
1257/2012 Ubertragenen Kompetenzen erhalte das EPA stattdessen unmit-
telbar von den teilnehmenden Mitgliedsstaaten als EPU-Vertragsparteien
im Rahmen von Art. 142 ff. EPU.5% Der EuGH betonte jedoch, dass das
EPA aufgrund der Aufgaben die ihm Uiber das EPU ubertragen wurden, fest

525 Art. 9 Abs. 1 VO Nr. 1257/2012.
526 Regel 4 Abs. 1 DOEPS i.V.m. Art. 143 Abs. 2 EPU.
527 Art. 9 Abs. 3 VO Nr. 1257/2012.
528 Tilmann/Plassmann, Unified Patent Protection in Europe: A Commentary, Oxford University
Press, Oxford, 2018, S. 196 f., Rn. 39.
529 EuGH, Meroni/Hohe Behérde, 13.06.1958, Rs. C 10/56, ECLI:EU:C:1958:8.
530 EuGH, Spanien/Rat, 05.05.2015, Rs. C-147/13, ECLI:EU:C:2015:299, Rn. 56 ff.
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mit dem einheitlichen Patentsystem und den Inhalten der EU-Verordnungen

zum Einheitspatent verbunden sei.53"

In einem weiteren Urteil fuhrte der EuGH aus, dass die Verordnung
1257/2012 ein besonderes Ubereinkommen i.S.d. Art. 142 EPU darstellt.
Daraus ergebe sich, dass das EPA Einheitspatente auf Grundlage des in-
ternationalen Ubereinkommens und nicht auf Grundlage von Unionsrecht
erteile.%32 Der Antrag auf einheitliche Wirkung wird beim EPA eingereicht
und formal gepruft. Mit dem Eintrag in das Register fur den einheitlichen
Patentschutz wird das europaische Patent anschlieend zum Einheitspa-
tent und damit auf Basis der VO 1257/2012 zu einem auf EU-Recht basie-
renden Schutzrecht transformiert. Uber dieses Konstrukt ist eine Ubertra-
gung von EU-Kompetenzen nicht notwendig.®®® Die strengen Vorausset-
zungen, die bei der Ubertragung von EU-Kompetenzen an internationale
Organisationen zu beachten sind, mussten folglich tatsachlich nicht einge-

halten werden.

Das EPA gewinnt Uber Art. 9 Abs. 1 VO Nr. 1257/2012 im neuen Patentsys-
tem unter anderem an finanzieller Unabhangigkeit. Im europaischen Patent-
system konnen die Vertragsstaaten mitbestimmen, wie hoch die Abgaben
der Jahresgebuhren an das EPA ausfallen. Wenn das Patent wirksam blei-
ben sein soll, mussen dafur jahrliche Gebuhren in den Landern gezahlt wer-
den, die das jeweilige europaische Patent validiert haben. Bis zur Gewah-
rung des europaischen Patents flielken die Geblhren an das EPA. Ab dann
werden die Gebuhren in jedem Land fallig, in dem das Patent validiert
wurde. Die Hohe der Gebuhren ist von Land zu Land unterschiedlich und
steigt in der Regel mit der Geltungsdauer des Patents.%3* Die Vertragsstaa-
ten sind ab dem dritten Jahr nach der Patentanmeldung verpflichtet jahrlich,
einen Teil der Jahresgeblhren an das EPA weiterzuleiten.53® Die Hohe der

Abgabe richtet sich nach einem Prozentsatz, der fur alle Staaten gleich ist.

531 vgl. EUGH, Spanien/ Rat, 05.05.2015, Rs. C-147/13, ECLI:EU:C:2015:299, Rn. 56 ff.
332 EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, Rs. C-146/13, 05.05.2015, ECLI:EU:C:2015:298, Rn. 28 ff.
533 Jaeger, Issues of the EU Law Compatibility of the Patent Package, in: Desaunettes-Barbero/de
Visscher/Strowel/ Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court,
Ledizioni, Milan, 2023, S. 167 (178 ff.).
534 European Commission, Commission Staff Working Paper — Impact Assessment, 2011, S. 18.
535 Art. 39 Abs. 1i.V.m. Art. 86 Abs. 1 EPU.
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Das EPU selbst legt fir den weiterzuleitenden Betrag lediglich eine Hochst-
grenze von 75% fest, die genaue Hohe der Abgaben bestimmt der Verwal-

tungsrat.

Die Vertragsstaaten sind angehalten, bei der Berechnung der Beitrage mit-
zuwirken und dem Rat alle daflir notwendigen Informationen mitzuteilen.53¢
Dadurch, dass der Verwaltungsrat mit Vertretern der Vertragsstaaten be-
setzt ist%¥” und die Staaten sich auch unmittelbar bei der Bestimmung der
Abgaben einbringen konnen, haben die Vertragsstaaten bisher einen er-
heblichen Einfluss auf die Hohe der Abgaben an das EPA. Die Einnahmen
aus Gebuhren sind eine wichtige Einnahmequelle des EPA, sodass das Pa-
tentamt in einer betrachtlichen Abhangigkeit zum Verwaltungsrat und damit
zu den Vertragsstaaten steht. Diese Abhangigkeit wird durch das EPU zu-
mindest in stickweit entscharft: Sollte die Entscheidung, Uber die der EPO
zuflieRenden Gebuhrenanteile deren Existenz gefahrden, sind die Vertrags-

staaten zu Sonderzahlungen verpflichtet.538

Im einheitlichen Patentsystem haben die teilnehmenden Mitgliedsstaaten
die Verantwortung fur die Erhebung und Verwaltung der Jahresgebuhren
dem EPA Ubertragen.5° Die Gebiihren werden nun direkt an das EPA ge-
zahlt.540 Festgelegt ist, dass 50 % der eingenommenen Jahresgebiihren an
das EPA gehen und die restlichen Einnahmen unter Bertcksichtigung ge-
wisser Kriterien, wie z.B. der Anzahl von Patentanmeldungen, auf die Mit-
gliedsstaaten verteilt werden.?>*' Obwohl das EPA an finanzieller Verantwor-
tung gewinnt, werden die Lander weiterhin Uber den engeren Ausschuss
auf das Patentamt Einfluss nehmen kénnen. Der engere Ausschuss wird
uberwachen, ob die Bemessung der Jahresgebuhren und deren Verteilung
an die Teilnehmerstaaten den Vorgaben der Verordnung 1257/2012 ent-
sprechen.%*? Trotzdem sind die Einflussmdglichkeiten der Staaten beim Ein-
heitspatent beschrankter als bei der Verteilung der Jahresgebihren des eu-

ropaischen Patents. Wahrend der Verwaltungsrat Uber die Aufteilung der

536 Art. 39 Abs. 2 EPU.
537 Art. 26 Abs. 1 EPU.
538 Art. 40 Abs. 2 EPU.
539 Art. 9 Abs. 1 lit. e VO Nr.1257/2012.
540 Regel 13 Abs. 1 DOEPS.
541 Art. 13 VO Nr.1257/2012.
542 Erwdgungsgrund 18 VO 1257/2012.
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Jahresgebuhren zwischen dem EPA und den Vertragsstaaten tatsachlich
entschieden hat, Uberwacht der engere Ausschuss als Unterorgan des Ver-
waltungsrates nur noch die Verteilung des bereits feststehenden Anteils an

die teilnehmenden Mitgliedsstaaten.>*3

Wie die Uberwachung genau ausgestaltet ist und welche Sanktionsmdg-
lichkeiten den Staaten zur Verfugung stehen, falls das EPA seine Aufgaben
nicht zufriedenstellend ausfuhrt, ist bisher nicht festgelegt. Nattrliche und
juristische Personen werden jedoch die Mdglichkeit haben, vor dem EPG
gegen Entscheidungen vorzugehen, die das EPA in Ausubung seiner im
Rahmen von Art 9 VO 1257/2012 Ubertragenen Kompetenzen getroffen

hat.544

Durch die Ubertragung von Kompetenzen an das EPA riicken die teilneh-
menden Vertragsstaaten in den Hintergrund. Sie Ubernehmen nun eine
Uberwachende Funktion. Das muss jedoch nicht zwingend eine Schmale-
rung ihres Einflusses bedeuten. Der EUGH aulerte in seinem Urteil zu der
von Spanien eingereichten Nichtigkeitsklage die Auffassung, dass die Kom-
petenzumverteilung nicht zu einer Schlechterstellung der Mitgliedsstaaten
fuhre: Durch die Einbindung des engeren Ausschusses sei weiterhin ein

hinreichender Einfluss der Mitgliedsstaaten gewahrleistet.54°

b. Kompetenzerweiterung

Obwohl das EPA schon in der Vergangenheit fir europaische Patentan-
trage zustandig gewesen ist, weitet sich die damit einhergehende Macht-
stellung des Patentamtes durch die Reform noch aus.®#® Bisher hatte die
Erteilung europaischer Patenten lediglich zur Folge, dass exklusive Schutz-
rechte in einem begrenzten Territorium gewahrt wurden. Der anschlieRende
Validierungsprozess garantierte eine Einbeziehung der nationalen Patent-
amter in den Erteilungsprozess. Mit der Erteilung eines Einheitspatents
durch das EPA erlangt der Patentinhaber nun auf einen Schlag ein Patent

mit Wirkung in allen teilnehmenden Staaten.>’ Fehlt es nach Ansicht des

543 ygl. Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012 i.V.m. Art. 145 EPU.
544 Art. 9 Abs. 3 VO 1257/2012 i.V.m. Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGU.
545 EuGH, Spanien/Rat, 2015, Rn. 84.
546 Neben der Priifung fiir den Antrag auf einheitliche Wirkung eines Patentes fiihrt das EPA auch
ein Register fir einheitliche Patente gemaR Art. 9 Abs. 1 lit. b VO 1257/2012.
547 Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012 i.V.m. Regel 6 Abs. 1 DOEPS.
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EPA an den Voraussetzungen fur die einheitliche Wirkung, wird es den An-
trag des Patentinhabers ablehnen. Die nationalen Patentamter werden in

diesen Prozess nicht miteinbezogen.

Die Entscheidung uber die Erteilung der einheitlichen Wirkung, die immer-
hin einen unionalen Verwaltungsakt darstellt, hangt im einheitlichen Patent-
system allein von der Entscheidung des EPA und damit von einer externen
Institution ab.%*® Durch die einheitliche Wirkung steigt der wirtschaftliche
Wert des Patents und somit auch die Verantwortung, die das EPA im ein-
heitlichen Patentsystem tragt. Dass das EPA als Teil einer internationalen
Organisation eine solche Aufgabe ausubt, ist ungewdhnlich: Grundsatzlich
obliegt es nur supranationalen Organisationen wie der EU, Rechtsakte zu
erlassen, die unmittelbare Wirkung entfalten, ohne eines nationalen Umset-

zungsaktes durch die Mitgliedsstaaten zu bedirfen.>4°

Im neuen einheitlichen Patentsystem entspricht die Tatigkeit der EPO also
nicht mehr der einer klassischen internationalen Organisation, sie erteilt
stattdessen nun unmittelbar wirksame europaische Rechtstitel zum Schutz
von Erfindungen. Die Erteilung von europaischen Rechtstiteln durch eine
unionsfremde Institution wird durch Art. 118 Abs. 1 AEUV nicht ausge-

schlossen.%%0

Eigenstandig hatte die EPO ihre Kompetenzen nicht erweitern konnen. lhre
Verantwortlichkeiten sind nach dem Prinzip der begrenzten Einzelermach-
tigung auf die im EPU als Griindungsvertrag definierten Aufgaben be-

schrankt.2°1

3. Schwachstellen des EPA und das einheitliche Patentsystem
Dadurch, dass das europaische Patent die Grundlage fur spatere Einheits-
patente bildet, liegt nahe, dass strukturelle Schwachen der EPO auch das
einheitliche Patentsystem betreffen. Ob und inwieweit dies der Fall ist, wird

nachfolgend untersucht.

548 Lubinsky, 2021, S. 153.
549 Lubinsky, 2021, S. 153.
50Yan, 2017, S. 120 f.
551 Lubinsky, 2021, S. 155.
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a. EPA

aa. ,Patenttroll“-Phanomen

Die Bedeutung von EPA-Entscheidungen im neuen Patentsystem lasst sich

besonders gut am sog. ,Patenttroll“-Phanomen verdeutlichen.

Als Patenttrolle werden Unternehmen bezeichnet, deren Geschaftsmodell
darauf basiert, moglichst viele Patente anzumelden, um wegen potenzieller
Verletzungen dieser anschliellend gegen andere Unternehmen vorzuge-
hen.552 VVon der patentierten Innovation selbst machen die Patenttrolle in
der Regel keinen Gebrauch.553 Der Begriff ,Patenttroll“ ist jedoch nicht un-

umstritten.

Die Bezeichnung ricke Unternehmen in ein negatives Licht, obwonhl ihre
Geschaftspraxis nur darauf beruhe, rechtmalig erworbene Patente durch-
zusetzen.®>* Ein neutralerer Begriff fir Unternehmen dieser Art ist ,Non-
Practicing-Entity“ (NPE). Als NPE werden allerdings alle natlrlichen oder
juristischen Personen bezeichnet, die Patente zwar angemeldet haben,
aber die patentierte Erfindung nicht nutzen. Es gibt NPEs, die eine paten-
tierte Erfindung zwar nicht nutzen, aber aus der Durchsetzung von Patenten
auch kein Geschaftsmodell gemacht haben — dies ist beispielsweise bei
Forschungsinstituten der Fall.>> Es ist fraglich, ob eine Vermengung dieser
zweifellos legitimen Praxis mit der zumindest diskutablen Geschaftspraxis

von Patenttrollen sinnvoll ist.

Wahrend Patenttrolle in den USA schon lange ein Problem darstellen, ka-
men Patentinhaber in Europa bisher kaum mit diesem Phanomen in Beruh-
rung.>*¢ Es wird vermutet, dass die hohen Kosten, welche durch Klagen in

verschiedenen Staaten entstehen und die Notwendigkeit, Verfahren vor

%52 Janssens de Bisthoven, Patent Trolls and Abusive Patent Litigation in Europe: What the Unitary
Patent Package Can Learn From the American Experience?, in: TTLF Working Papers, N° 19,
2013, S. 15 ff.

553 Clarkson/Weymiens, Striking the balance between patent assertion entities and SMEs, 10.
2014, S. 3, https://www.nlo.eu/en/news/striking-balance-between-patent-assertion-entities-
and-smes (zuletzt abgerufen am 22.07.2023).

554 vgl. Clarkson/Weymiens, 2014, S. 3.

555 Schwartz/Kesan, Analyzing the Role of Non-Practicing Entities in the Patent System, in: Cornell
Law Review, Volume 99, 2013, S. 425 (426).

556 Janssens de Bisthoven, 2013, S. 44 ff.
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mehreren nationalen Gerichten zu fUhren, auf Patenttrolle abschreckend

wirken.557

Die Relevanz von Patenttrollen variiert nicht nur territorial. Es lasst sich
auch beobachten, dass Unternehmen dieser Art besonders viele Patente in
bestimmten Kategorien anmelden.58 Patenttrolle profitieren besonders von
mangelnder Rechtssicherheit. Dadurch, dass keine eigene Produktion oder
Produktentwicklung auf dem Spiel steht, kdnnen sie Gerichtsverfahren auch
dann in Kauf nehmen, wenn deren Ausgang vollig unklar ist. Auch auf den
Bestand des eigenen Patents sind sie nicht angewiesen. Sie adressieren
ihre Forderungen an Unternehmen, die darauf angewiesen sind, inre Waren
und Dienstleistungen auch weiterhin anbieten zu konnen. Um langwierige
Gerichtsverfahren zu vermeiden, lassen sich Unternehmen haufig auf die
Forderungen der Patenttrolle ein. Die Problematik ist deshalb im Soft-
warebereich, der von besonderer Rechtsunsicherheit gepragt ist, beson-

ders gegenwartig.%%°

Durch die Einfuhrung des einheitlichen Patentsystems wird Europa fur
NPEs als Standort automatisch attraktiver. Mit der einheitlichen Wirkung ei-
nes Patents steigt auch der Druck auf die gegnerische Partei im Rahmen
eines Gerichtsverfahrens, weil der rdumliche Geltungsbereich bei der Be-
messung des Streitwertes miteinbezogen werden muss und dadurch die
Verfahrenskosten in die Hohe treibt.>®° Der derzeitige Mangel an rechtssi-
cheren Erteilungsmalistaben zieht Patenttrolle ohnehin schon in den Soft-
warebereich. Durch die Patentreform kdnnte sich diese Problematik noch
verscharfen. Aufgrund der Tatsache, dass einige Unklarheiten in Bezug auf
das einheitliche Patentsystem nicht vor dessen Start aus dem Weg geraumt
werden konnten,?¢' dirfte besonders in den ersten Jahren mit einer erhdh-

ten Aktivitat von Patentrollen zu rechnen sein.

557 Clarkson/Weymiens, 2014, S. 4.

558 vgl. Janssens de Bisthoven, 2013, S. 44 ff; Karakashian, A Software Patent War: The Effects of
Patent Trolls on Startup Companies, Innovation, and Entrepreneurship, in: Hastings Business
Law Journal, Volume 11, 2015, S. 119 (128 ff.).

559 ygl. Janssens de Bisthoven, 2013, S. 15 ff., S. 44 ff; Karakashian, 2015, S. 128 ff.

560 Bgsing/Haertel, EPG: Gerichtsgebiihren und Kostenerstattung, 06.09.2022; https://www.bar-
dehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/epg-gerichtsgebuehren-und-kostener-
stattung (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).

561 Bejspielsweise wie stark das EPA und das EPG im neuen Patentsystem ausgelastet sein werden
oder wie sich das Verhéltnis der Institutionen zueinander entwickelt.
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Neben einer stringenten Rechtsprechung des EPG konnten eindeutige und
nachvollziehbare EPA-Entscheidungen die Entwicklung des Patenttroll-
Phanomens entscheidend ausbremsen. Vor dem Hintergrund, dass aus
Kostengriunden gerade KMUs Gerichtsverfahren vermeiden werden und
sich auf die Forderungen der Patentrolle einlassen konnten, wird der Paten-
terteilungspraxis des EPA in diesem Kontext sogar eine besonders hohe
Bedeutung zukommen. Die Vergabe qualitativ hochwertiger Patente durch
das EPA wurde fur mehr Rechtssicherheit sorgen. Das Patentamt kdnnte
Unternehmen dadurch dazu ermutigen, vermehrt eigene Patente anzumel-
den und sich gegen die Praxis der Patenttrolle zu wehren. Sollte das EPA
es schaffen, eine rechtssichere Entscheidungspraxis im Bereich der ,Soft-
warepatente” zu etablieren, kdnnten von Patenttrollen angegriffene Unter-
nehmen besser nachvollziehen, ob die Forderung der Patenttrolle berech-
tigt ist. Haltlose Forderungen mussten von kleinen Unternehmen nicht mehr
ohne weiteres akzeptiert werden. Mit verlasslicherem Ausgang konnte man
sich leisten, es auch auf Gerichtsverfahren mit Patenttrollen ankommen zu

lassen.

In den letzten Jahren hat sich die Entscheidungspraxis des EPA zu Paten-
ten mit Softwarebezug weitgehend stabilisiert. Letztendlich lasst sich jedoch
nicht ausschliel3en, dass das EPA seine Bewertungsmalistabe zukunftig
aufgrund neuer technologischer Entwicklungen noch einmal anpasst. Sollte
sich das einheitliche Patentsystem erfolgreich etablieren, rechnet die EU
mit einem verstarkten Patentaufkommen in Europa. Die Arbeitsbelastung
des EPA wurde dadurch steigen, sodass die Qualitat der Entscheidungen
gefahrdet ist. Sollte die Qualitat der EPA-Entscheidungen tatsachlich ab-
nehmen, kdnnten jedoch nationale Gerichte und das EPG dem Patenttroll-
Phanomen Einhalt gebieten. Wie sich das EPA in seiner fir internationale
Organisationen sehr ungewohnlichen Rolle zurechtfinden wird, bleibt abzu-

warten.

bb. Patentqualitat

Durch die Ubertragung und Erweiterung von Kompetenzen kommt es zu
einem Machtzuwachs beim EPA. Die Rolle, die das EPA im einheitlichen
Patentsystem einnimmt, geht Gber die Rolle eines klassischen Organs einer
internationalen Organisation hinaus. Aus diesem Grund besteht die Gefahr,
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dass sich die bereits in den oberen Abschnitten diskutierten Schwachstellen
des Patentamtes verstarkt auswirken und die Qualitat von Patenten und da-
mit auch den Erfolg des einheitlichen Patentsystems insgesamt beeintrach-

tigen.

Eine oberflachliche Prifung von Patentantragen kann sich negativ auf die
Qualitat der erteilten Schutzrechte auswirken. Sofern sich dies in einer ex-
tensiven Erteilungspraxis daufert, konnen Marktverzerrungen auftreten.562
Eine steigende Erteilungsquote muss jedoch nicht zwingend ein Symptom
einer nachlassigen Antragspriufung sein. Auch ein gesteigerter Bedarf an
Patenten kann zu einem gréflReren Antragsvolumen und somit zu einem An-
stieg der Patenterteilungen flihren. Soweit die Antragsprifung Uberzeugt,
kann daraus eine vermehrte Vergabe von qualitativ hochwertigen Patenten

resultieren.®63

Die Kritik der Patentanwalte und Unternehmensvertreter macht deutlich,
dass das EPA u.a. eigene wirtschaftliche Interessen verfolgt.564 Die geschil-
derte Anreizstruktur besteht auch im einheitlichen Patentsystem: Je mehr
Patente das EPA erteilt, desto mehr Geld nimmt das Patentamt Uber Ge-
bldhren ein. Den Gewinn kann das EPA anschliel3end selbststandig verwal-
ten und investieren.%%% Neben den Umsatzen, die schon die Erteilung des
europaischen Patents generiert, erhalt das EPA, nachdem dem Antrag auf
einheitliche Wirkung stattgegeben wurde, zusatzlich noch 50 % der Jahres-
geblhren fir das Einheitspatent.56® Das Eigenfinanzierungmodell schafft
die Gefahr, dass das EPA eine Art Dienstleisterstellung einnimmt und Gber-
mafig Anmelder freundlich entscheidet. Dies kann einen Qualitatsverlust

bei den erteilten Patenten zu Folge haben.%¢”

Eine vermehrte Patenterteilung ist grundsatzlich im Sinne der EU. Die Pa-

tentreform soll Investitionen in Innovationen fordern und das europaische

562 plomer, The EPO as patent law-maker in Europe, in: European Law Journal, Volume 25, Issue
1,01.2019, S. 57 (61).

563 vgl. Ullrich, 2020, S. 8.

564 Sjehe Ausfiihrungen ab S. 99 ff.

565 ygl. Adams, More Flexible Investment Guidelines for the European Patent Office, Kluwer Pa-
tent Blog, 31.01.2018, http://patentblog.kluweriplaw.com/2018/01/31/flexible-investment -
guidelines-european-patent-office/#comments (zuletzt abgerufen am 03.03.2024).

566 Art. 11i.V.m. Art. 13 Abs. 1 VO 1257/2012.

567 Schneider, 2010, S. 172 ff.
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Wirtschaftswachstum anregen.®®8 Dieses Ziel kann die EU jedoch nur tGber
die Vergabe qualitativ hochwertiger Patenten erreichen. Die Patentqualitat
ist nicht nur fUr Investoren von Bedeutung, sondern sorgt auch daftr, dass
Wettbewerber das Schutzrecht respektieren.56° Auch wenn sich die Interes-
sen des EPA auf den ersten Blick mit den Zielen des einheitlichen Patent-
systems decken, profitiert das EPA aufgrund der Gebuhren schon von der
Patenterteilung als solcher. Die Patentqualitat steht dabei nicht zwangslau-
fig im Vordergrund. Allerdings generiert das EPA nur Jahresgebuhren,
wenn das Patent aufrechterhalten wird. Die HOhe der Gebuhren steigt jahr-
lich.%7° Da qualitativ minderwertige Patente (iber ein Gerichtsverfahren eher
erfolgreich angegriffen werden kdnnten, ist die Gewahrleistung einer Uber-

zeugenden Patentqualitat fur das EPA ebenfalls nicht unerheblich.

Ob und in welchem Umfang das Patentamt tatsachlich im Einklang mit den

EU-Zielen die Patentqualitat priorisiert, ist folglich ungewiss.

Bereits vor dem Start des einheitlichen Patentsystems wurde von Mitarbei-
tern des EPA bemangelt, dass nicht genigend Ressourcen fur eine umfas-
sende Prifung von Patentantrdgen zur Verfligung stiinden.®”" Dies konnte
die Patentqualitat ebenfalls gefahrden.®’2 Durch die neuen Aufgaben, die
mit der Einfihrung des Einheitspatents einhergehen, wird es in den ersten
Jahren zusatzlich zu erheblichen Anderungen von EPA-internen Ablaufen
kommen. Die Prufung von komplexen Patentantragen kann daher mehr Zeit
als bisher in Anspruch nehmen, was dazu fihren kann, dass das EPA Qua-
litatseinbufRen in Kauf nimmt, um den eigenen Effizienzanspriichen gerecht

werden zu konnen.

Sollte das EPA Probleme mit einer stringenten Erteilungspraxis und/oder
der Einhaltung von Qualitatsstandards zu kdmpfen haben, kdnnte dies lang-
fristig dem Ruf des EPA schaden und Unternehmen dazu verleiten, weniger

Schutzrechte Uber das Patentamt anmelden. Durch die Patentreform ge-

568 Erwadgungsgriinde 1 und 4 VO 1257/2012.

569 Ann, Patentqualitdt — was ist das, und warum ist Patentqualitit auch fiir Anmelder wichtig?,
2018, S. 1116.

570 Europaisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 2022, S. 14, Rn. 38.

571 Kluwer Patent blogger, Survey: EPO staff don’t trust top management, concerns about quality,
2022.

572 Ullrich, 2020, S. 5 f.
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winnen die Entscheidungen des EPA zwar an Relevanz, aber das Patent-
amt wird auch einem verstarkten offentlichen Druck ausgesetzt sein. Die
Prifung von sog. ,Problempatenten®, zu denen auch computerimplemen-
tierte Erfindungen zahlen, konnte fur das EPA daher besonders herausfor-

dernd werden.

Auch wenn das EPA derzeit eine relativ stringente Prifungs- und Entschei-
dungspraxis in Bezug auf ,Softwarepatente” etabliert hat, besteht aufgrund
der schnell voranschreitenden technologischen Entwicklungen das Risiko,
dass das Patentamt diese Bewertungskriterien schon bald wieder anpassen
muss. Hinzukommt, dass die Patenreform die Herausforderungen, die mit
der Anwendung des Patentierungsverbotes fiur Computerprogramme ein-
hergehen, nicht behoben hat. Die Prufung von Patentantragen flir compu-
terimplementierte Erfindungen erfordert daher weiterhin eine umfassende
und dementsprechend zeitintensive Prifung der materiellen Voraussetzun-
gen aus dem EPU. Aufgrund der Bedeutung von computerimplementierten
Erfindungen fur die europaische Wirtschaft ist es besonders wichtig, dass
qualitativ hochwertige Patente erteilt werden. Sollte die Qualitat sinken, wa-
ren die negativen Folgen durch den umfassenden territorialen Schutzbe-

reich besonders gravierend.

Es ist bekannt, dass Konzerne wie Siemens infolge rechtlicher Unsicherhei-
ten im Bereich computerimplementierter Erfindungen bereits eine restriktive
Patentstrategie verfolgen.5”3 Open Source Unternehmen befiirchten sogar,
dass eine gesteigerte Vergabe selbst qualitativ hochwertiger Patente ihre
wirtschaftliche Existenz gefahrden konnte. Wenn das EPA vermehrt quali-
tativ minderwertige Patente im Softwaresektor erteilen sollte, ware die Lage

fur KMUs und Open Source Unternehmen besonders herausfordernd.

Insgesamt ist die Wahrung der Patentqualitat gerade im Bereich computer-
implementierter Erfindungen flr Unternehmen jeglicher GréRe und Ausrich-
tung relevant. Durch die dargelegten Punkte ist die Qualitat von Patenten
mit Softwarebezug im einheitlichen Patentsystem jedoch in besonderem
Male gefahrdet.

573 Weibel, Patent Quality-Patent Trolls-Unified Patent Court, 2022.
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b. Beschwerdekammern

Die Beschwerdekammern sollen in Bezug auf das Einheitspatent ebenso
wie die Recherche-, Prufungs-, Einspruchsabteilungen und Rechtsabtei-

lung des EPA keine Zustandigkeiten besitzen.5"*

Allerdings basiert ein Einheitspatent immer auf einem europaischen Patent.
In Art. 3 Abs. 3 VO 1057/2012 ist geregelt, dass die einheitliche Wirkung
nur in dem Umfang eintritt, in dem das jeweilige europaische Patent gilt.
Wenn das europaische Patent flr nichtig erklart oder beschrankt wird, wirkt

sich dies entsprechend auf die Wirkung des Einheitspatents aus.

Dadurch, dass Patentinhaber ein Einheitspatent bereits spatestens einen
Monat nach Bekanntmachung des europaischen Patents anmelden mus-
sen,%’® kann ein Einspruch gegen das europaische Patent die Wirksamkeit
des Einheitspatents sogar nach dessen Erteilung noch beeinflussen. Jeder-
mann kann einen Einspruch innerhalb von neun Monaten nach Bekanntma-
chung des europaischen Patents einreichen.”® Uber die Beschwerdekam-
mern kann somit ein EU-Recht des geistigen Eigentums durch ein Organ,
welches nicht der Europaischen Union zuzuordnen ist, faktisch zuriickge-
nommen werden. Diese Besonderheit unterscheidet das Einheitspatent von

anderen europaischen geistigen Eigentumsrechten.’”

Eine weitere Einflussmoglichkeit ergibt sich daraus, dass die Beschwerde-
kammern mittelbar darluber entscheiden konnen, ob ein Einheitspatent
uberhaupt erteilt werden kann. Wenn ein europaisches Patent gar nicht erst
erteilt wird und die Beschwerdekammer dies bestatigt, kann auch kein An-
trag auf einheitliche Wirkung gestellt werden. Die Verordnungen zum ein-
heitlichen Patentsystem sehen also keine direkte Einbindung der Be-
schwerdekammern in das einheitliche Patentsystem vor. Durch die Ver-
knUpfung des europaischen Patentsystems mit dem einheitlichen Patent-
systems kdonnen die Beschwerdekammern jedoch indirekt Einfluss auf Ein-

heitspatente nehmen.

574 Europaisches Patentamt, Leitfaden zum Einheitspatent, 2022, S. 15, Rn. 42.

575 Art. 9 Abs. 1 lit. g VO 1257/2012.

576 vgl. Art. 99 Abs. 1 EPU.

577 Galloux, Some shortcomings of the UPC system, in: Desaunettes-Barbero/de
Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent
Court,Ledizioni, Milan, 2023, S. 149 (159).
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Indem betont wird, dass das EPG fur alle Entscheidungen rund um das Ein-
heitspatent zustandig ist, wird der Eindruck vermittelt, dass die Schwach-
stellen der Beschwerdekammern im neuen Patentsystem keine Rolle mehr
spielen werden. Dem ist jedoch nicht so. Da jedes Einheitspatent auf einem
europaischen Patent basiert, konnen die Beschwerdekammern indirekt er-
heblichen Einfluss auf das Einheitspatent nehmen. Faktisch kénnen die
,2Quasi-Gerichte® Uber die Erteilung von europaischen Rechtstiteln entschei-
den. Diese Rolle wird jedoch nicht thematisiert und die Unabhangigkeit der

Beschwerdekammern folglich nicht weiter hinterfragt.

Die einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten macht das
Einheitspatent besonders wertvoll. Umso wichtiger ist es, dass die Be-
schwerdekammern unabhangig von nationalen oder eigenen Interessen die
EPA-Entscheidungen fallen und Patenterteilungen bzw. -versagungen kri-
tisch hinterfragen. Ein durch das EPA erteiltes Einheitspatent entfaltet seine
Schutzwirkung einheitlich in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten. Ob die
Beschwerdekammern einen Einspruch oder eine Beschwerde als begrin-
det ansehen, hat fur die Verfahrensbeteiligten erhebliche Auswirkungen.
Besonders schwerwiegend sind Entscheidungen, welche die Nichterteilung
oder die Nichtaufrechterhaltung eines Patentes zur Folge haben. Entspre-
chende Entscheidungen fuhren dazu, dass Patentinhabern der Klageweg

zu nationalen Gerichten oder zum EPG versperrt ist.

Die Beschwerdekammern kénnen somit indirekt Einfluss auf die Erteilung
von Einheitspatenten nehmen. Die Kritik an ihrer Rolle ist folglich auch fur

das einheitliche Patentsystem von Relevanz.

c. Zwischenergebnis zu 3.

Die Autonomie des EPA hat zur Folge, dass das Patentamt bei der Paten-
terteilung eigene Interessen verfolgen kann. Wenn die finanziellen Interes-
sen des EPA seine Vergabepraxis stark beeinflussen, kann dies zu Lasten
der Patentqualitat gehen und Patentinhabern schaden. Durch die Verknup-
fung des europaischen Patentsystems mit dem einheitlichen Patentsystem
kénnen sich die Schwachen in der Organisationsstruktur der EPO auch auf

die Vergabe von Einheitspatenten auswirken.
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4. Zwischenergebnis zu Il.

Dem EPA werden durch die Patentreform Aufgaben Ubertragen, die bisher
durch die teilnehmenden Mitgliedsstaaten wahrgenommen wurden. Hinzu
kommen Verantwortlichkeiten, die erst durch das einheitliche Patentsystem
entstanden sind. Da das Einheitspatent einen umfassenden territorialen
Schutz entfaltet, gewinnen die Entscheidungen des Patentamtes an Bedeu-

tung und starken die Machtposition der EPO als Organisation.

Die Folgen von internen Schwachstellen, die sich insbesondere bei der Pri-
fung von Patentantragen durch das EPA und im Aufbau der Beschwerde-
kammern zeigen, werden durch die neue Rechtslage und die starkere Ver-
antwortlichkeit des EPA verstarkt. Allerdings sind Beschrankungen der na-
tionalen Souveranitat zur Starkung der Supranationalitat keine Seltenheit.
Entscheidend ist, dass der beschrankte nationale Einfluss durch Kontroll-
mechanismen ausgeglichen wird. Da die Beschwerdekammern, welche als
interne Spruchkoérper eine unabhangige Kontrolle von EPA-Entscheidungen
gewahrleisten sollen, trotz der Strukturreform Defizite aufweisen, ist eine

verlassliche Kontrolle innerhalb der EPO jedoch nicht garantiert.

Die Integration des EPA in das einheitliche Patentsystem lasst sich als Ver-
trauensbeweis der teilnehmenden Mitgliedsstaaten gegenliber dem EPA
werten. Ausschlaggebend fur die Entscheidung kdnnte jedoch insbeson-
dere das Interesse an dem Erfolg der Reform gewesen sein. Mit dem ein-
heitlichen Patentsystem gehen unvermeidbare Neuerungen und damit ver-
bundene Unsicherheiten einher, sodass das EPA den Patentinhabern als

vertraute Konstante eine gewisse Sicherheit vermitteln kann.

Es bleibt abzuwarten, ob das EPA seiner neuen Rolle insbesondere in den
ersten Jahren der Patentreform gerecht werden kann. Sollte das einheitli-
che Patentsystem Unternehmen tatsachlich zu einer vermehrten Patentan-
meldung ermutigen konnen, ware das EPA mit einem erhdhten Antragsauf-
kommen konfrontiert. Da die neue Schllusselposition an das Patentamt ver-
geben wurde, ohne dass seitens des EPA eine Anpassung der bisherigen
Prozesse und Gewohnheiten stattgefunden hat, besteht die Gefahr, dass
die Schwachstellen und Eigeninteressen des Patentamtes nun deutlicher
zu Tage treten als dies bisher der Fall war. Das hatte ein Absinken der Pa-
tentqualitat zur Folge, was sich besonders bei den Erfindungen bemerkbar
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mache wurde, die einer komplexen amtlichen Prifung bedurfen — dazu zah-

len insbesondere computerimplementierte Erfindungen.

Eine oberflachliche Prifung von Patenten sorgt fur Rechtsunsicherheit, da
dadurch schwer absehbar ist, ob ein Patent langfristig bestehen wird oder
ob es nach seiner Erteilung auf dem Klageweg erfolgreich angegriffen wer-
den kann. Der Umstand, dass das Einheitspatent einheitliche Wirkung in
allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten entfaltet, kann die negativen Konse-
quenzen, die qualitativ minderwertige Patente fur ihre Inhaber bedeuten,

nochmals verstarken.

Da das EPA auf die Unterstitzung von Patentinhabern angewiesen ist,
kénnten in diesem Szenario vor allem Unternehmen mit grol3en Patentport-
folios Druck auf das EPA auslben und es zum Einlenken bewegen.®"8 In
der Vergangenheit hat sich jedoch schon mehrfach gezeigt, dass das EPA
fur Kritik nur bedingt empfanglich ist.5”° Weniger einflussreiche Unterneh-
men und auch der Open Source Sektor werden daher kaum Mdglichkeiten
haben, sich Gehdr vom Patentamt zu verschaffen. In welchem Umfang ein
Abfall der Patentqualitat tatsachlich zu sinkenden Patentanmeldungen beim
EPA fihren wirde, lasst sich nur schwer einschatzen. Insbesondere ist na-
heliegend, dass es einige Jahre dauern wirde, bis eine sinkende Qualitat
tatsachlich evident wird und sich Interessensvertreter dazu au3ern. Sicher
sagen lasst sich jedoch, dass Rechtsunsicherheit immer zulasten der Pa-

tentinhaber geht und die Folgen diese unmittelbar betreffen.

5. Das EPG

Die Rechtsgrundlage fiir das Einheitliche Patentgericht bildet das EPGU.
Das EPG ist ein nationales Gericht mehrerer Mitgliedsstaaten der EU und
als solches ein Teil ihres Rechtswesens.®® Die sachliche Zustandigkeit des
EPG umfasst sowohl Entscheidungen Uber Einheitspatente als auch euro-
paische Patente.%8' Das EPG soll vor allem flir mehr Rechtssicherheit sor-

gen und die Durchsetzung der exklusiven Schutzrechte erleichtern.582

578 Jber die IPQC wurde von Unternehmen ein erster Versuch von Unternehmen, sich mit dem
EPA (ber die Gewahrleistung der Patentqualitat auszutauschen und Kritik adressieren zu
kénnen.

579 vgl. Ausfiihrungen auf S. 99 ff.

580 Art. 1 Abs. 2 i.V.m. Art. 21 EPGU.

%81 Art. 1 EPGU.

582 Erwagungsgrund 5 EPGU.
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Langfristig soll die Rechtsprechung des EPG den europaischen Patent-
schutz verbessern und dadurch die Position Europas als Wirtschaftsstand-

ort starken.%83

a. Aufbau

Das EPG ist ein aus zwei Instanzen bestehendes Gericht.584 Die erste In-
stanz setzt sich aus Lokalkammern, Regionalkammern und einer Zentral-
kammer zusammen.®® In allen Kammern sind Richter aus verschiedenen
Vertragsstaaten gemeinsam tatig, man spricht in diesem Zusammenhang

von einer multinationalen Zusammensetzung.58®

aa.Zentralkammer

Die Zentralkammer wird ihren Sitz in Paris haben. Zusatzliche Abteilungen
waren urspringlich in London und Miinchen vorgesehen,%®” aufgrund Grof-
britanniens Austritt aus der EU wurde jedoch auf einen Sitz in London ver-
zichtet. Zum Start des einheitlichen Patentsystems hat die Zentralkammer
daher nur Standorte in Paris und Miinchen.%® Fiir Ende Juni 2024 ist jedoch
geplant, einen weiteren Standort in Mailand einzurichten.58 Die Standorte
der Zentralkammer werden fur unterschiedliche Patentklassifikationen zu-
standig sein.>%® Die Kammern in Mailand, Minchen und Paris Gbernehmen

die Zustandigkeiten der Londoner Kammer.%°'

Jeder Spruchkoérper der Zentralkammer setzt sich aus zwei rechtlich quali-

fizierten Richtern mit unterschiedlichen Staatsangehdrigkeiten und einem

583 Vgl. Erwdgungsgriinde 1, 2 und 6 EPGU.

584 Art. 6 Abs. 1 EPGU.

585 Art. 7 Abs. 1 EPGU.

586 Art. 8 Abs. 1 EPGU.

587 Art. 7 Abs. 2 EPGU.

588 Einheitliches Patentgericht, Standorte, 0.D.; https://www.unified-patent court.org/de/ge-
richt/standorte (zuletzt abgerufen am 05.11.2023).

589 Einheitliches Patentgericht, Communication on Administrative Committee Meeting, 2 June
2023, 09.06.2023; https://www.unified-patent-court.org/en/news/communication-administ-
rative-committee-meeting-2-june-2023(zuletzt abgerufen am 04.01.2024).

5%0 Anhang Il. EPGU.

91 Einheitliches Patentgericht, Decision of the Administrative Committee under Article 87 (2)
UPCA amending the Agreement (D — AC/03/26062023), 26.05.2023; https://www.unified-pa-
tent-court.org/sites/default/files/upc_documents/decision-d_ac_03_26062023_-amend-
ment-upca.pdf (zuletzt abgerufen am 19.03.2024).
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technisch qualifizierten Richter zusammen.5%? Die Verfahrenssprache wird

die Sprache sein, in der das Patent erteilt wurde.5%3

bb. Lokalkammern

Staaten kdnnen die Errichtung einer Lokalkammer auf inrem Hoheitsgebiet
beantragen. Den Sitz der Kammer bestimmt der jeweilige Mitgliedsstaat
selbst.?®* In einem Staat konnen maximal vier Lokalkammern errichtet wer-
den, wobei sich die zulassige Hochstzahl an der Anzahl der Patentstreitver-
fahren in dem einzelnen Land orientiert.>®> Die Anzahl der Richter je
Spruchkdrper richtet sich nach der Anzahl der durchschnittlichen Patentver-
fahren in drei aufeinanderfolgenden Jahren vor oder nach dem Inkrafttreten
des Ubereinkommens. Soweit in diesem Zeitraum weniger als 50 Patent-
verfahren je Kalenderjahr eingeleitet wurden, setzt sich der Spruchkérper
aus einem rechtlich qualifizierten Richter des Mitgliedsstaates und zwei
Richtern aus anderen Vertragsstaaten zusammen.%% Finden in einem Land
durchschnittlich mehr als 50 Patentverfahren statt, bekommt jeder Spruch-
korper zwei inlandische rechtlich qualifizierte Richter und einen auslandi-

schen Richter zugewiesen.%®’

cc. Regionalkammern

Mehrere Staaten konnen sich zusammenschlieen und die Errichtung einer
gemeinsamen Regionalkammer beantragen.5% Sie sind mit zwei rechtlich
qualifizierten Richtern besetzt, die die Staatsangehorigkeit eines der antrag-
stellenden Staaten haben. Aulerdem wird ein rechtlich qualifizierter Richter
mit der Staatsangehdrigkeit eines anderen Vertragsstaates hinzugezo-
gen.>® Die Verfahrenssprache der Lokal- und Regionalkammern kann eine
Amtssprache der EU oder eine Amtssprache der Staaten sein, die die Kam-
mer errichtet haben. In bestimmten Fallen ist es auch mdglich, die Sprache

der Patenterteilung zur Verfahrenssprache zu machen.®® Die Verteilung

592 Art. 8 Abs. 6 EPGU.

593 Art. 49 Abs. 6 EPGU.

594 Art. 7 Abs. 3 EPGU.

595 Art. 7 Abs. 4 EPGU.

5% Art. 8 Abs. 2 EPGU.

597 Art. 8 Abs. 3 EPGU.

5% Art. 7 Abs. 5 EPGU.

59 Art. 8 Abs. 4 EPGU.

600 \/g|. Art. 49 Abs. 1-5 EPGU.
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von Lokal- und Regionalkammern in den teilnehmenden Staaten bzw. Re-
gionen soll sicherstellen, dass alle Patentinhaber Zugang zu Verfahren vor
dem EPG haben.0!

dd. Berufungsgericht

Das Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg bildet die zweite Instanz. Je
Spruchkorper werden in der Regel drei rechtlich qualifizierte Richter mit un-
terschiedlichen Staatsangehdrigkeiten und zwei technisch qualifizierte
Richter eingesetzt.6%? Die Verfahrenssprache ist normalerweise die Spra-
che der ersten Instanz.5% Abweichend kann jedoch die Sprache, in der das
streitgegenstandliche Patent erteilt wurde, als Verfahrenssprache festge-

legt werden.6%4

b. Zustandigkeiten

Lokal- und Regionalkammern sind sachlich fur Patentverletzungsklagen
und zugehdrige Klageerwiderungen, einstweilige Verfugungen, Sicherungs-
maflnahmen, sonstige einstweilige Mallnahmen und Schadens-ersatzkla-
gen zustandig.t% Die ortliche Zustandigkeit ist vom Ort der Verletzung oder
dem Sitz der Beklagten abhangig.6% Soweit der Sitz auRerhalb des Territo-
riums der Vertragsstaaten liegt, ist die Lokal- oder Regionalkammer am Ort
der Verletzung oder die Zentralkammer zustandig.®%” Wenn sich am Ort der
Verletzung keine Lokal- oder Regionalkammer befindet, ist ebenfalls die
Zentralkammer zustandig.6%® Sollte bereits eine Nichtigkeitsklage bei der
Zentralkammer anhangig sein, kann eine Verletzungsklage, die dasselbe
Patent und dieselben Parteien betrifft, sowohl vor der Zentralkammer als

auch vor den Lokal- oder Regionalkammern erhoben werden.6%°

Die Zentralkammer ist fir Nichtigkeitsklagen und negative Feststellungskla-

gen zustandig, sofern nicht bereits ein Verletzungsverfahren bei einer Lo-

601 Glazer, Advantages and Disadvantages of the Single European Patent in: NASE GOSPO-
DARSTVO/OUR ECONOMY, Volume 61, 2015, S. 24 (31).
692 Art. 9 Abs. 1 EPGU.
603 Art. 50 Abs.1 EPGU.
604 Art. 50 Abs. 2 EPGU.
605 Art. 33 Abs. 1i.V.m. Art. 32 Abs. 1 lit. a, ¢, f und g EPGU.
606 Art. 33 Abs. 1 lit. a und b EPGU.
607 Art. 33 Abs. 1 Unterabs. 3 EPGU.
698 Art. 33 Abs. 1 Unterabs. 3 EPGU.
609 Art. 33 Abs. 5 EPGU.
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kal- oder Regionalkammer anhangig ist. Ist dies der Fall, muss die Nichtig-
keits- bzw. negative Feststellungsklage ebenfalls vor einem dieser Gerichte
erhoben werden.®'? Welche Kammer zustandig ist, richtet sich nach der Pa-

tentklassifikation des betroffenen Patents.5'"

Das Berufungsgericht ist flr alle Berufungen gegen erstinstanzliche Ent-
scheidungen zustandig.t'? Sofern die Berufung begriindet ist, wird die erst-
instanzliche Entscheidung aufgehoben und ein Endurteil erlassen.®'® Eine
Zurlickverweisung der Sache an die erste Instanz ist ebenfalls méglich.64
Da das Berufungsgericht die zentrale Zustandigkeit fir samtliche Beru-
fungsverfahren alleine innehat, hat es einen erheblichen Einfluss auf die
Rechtsprechung des EPG und sorgt dafur, dass die Entscheidungen der

erstinstanzlichen Gerichte sich nicht widersprechen.6'°

c. Rechtsquellen

Bei Entscheidungen zu Einheitspatenten muss das EPG verschiedene
Rechtsquellen berucksichtigen. Das Einheitspatent wurde Uber die EU-Ver-
ordnungen 1257/2012 und 1260/2012 begrindet. Inhaltlich ausgestaltet
wird das Einheitspatent jedoch grofdtenteils durch volkerrechtliche Vertrage,
namlich das EPGU und EPU. Das EPG kann zuséatzlich auch nationales
Recht und sonstige internationale Ubereinkommen in seine Urteilsfindung
miteinbeziehen.®'® Die Rechtsquellen stehen dabei in einem Stufenverhalt-

nis, in welchem das Unionsrecht vorrangig ist.6'”

d. Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH

Inwieweit der Europaische Gerichtshof die Rechtsprechung des EPG be-

einflussen kdnnen wird, ist umstritten. Fest steht aber, dass das Verhaltnis

610 Art. 33 Abs. 4 EPGU.

611 vgl. Anhang Il. EPGU.

612 Art. 73 Abs. 1 EPGU.

613 Art. 75 Abs. 1 EPGU.

614 vg|. Art. 75 EPGU.

615 Callens, Basics of the Unitary Patent system. Part 2: Unified Patent Court: what and where?,
26.02.2021; http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/02/26/basics-of-the-unitary-patent-
system-part-2-unified-patent-court-what-and-where/ (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

616 Art. 24 EPGU.

617 Art. 20 EPGU; zum Stufenverhéltnis: Haedicke, Rechtsfindung, Rechtsfortbildung und Rechts-
kontrolle im Einheitlichen Patentsystem, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht In-
ternationaler Teil, 2013, S. 609 (611 f.).
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zwischen EuGH und EPG nicht hierarchisch gepragt sein soll, sondern rich-
terliche Beziehungen des Neben- und Miteinanders entstehen sollen.5'8
Obwohl das EPGU ein internationales Gericht ist, unterliegt es als gemein-
sames Gericht der teiinehmenden Mitgliedsstaaten denselben unionsrecht-

lichen Verpflichtungen wie nationale Gerichte der EU-Mitgliedsstaaten.6'®

Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH kdonnten dem Gericht der Eu-
ropaischen Union eine gewisse Einflussnahme ermdglichen — insbeson-
dere, da immer noch umstritten ist, ob die Rechtsgrundlagen des einheitli-
chen Patentsystems uberhaupt mit dem Primarrecht der Union vereinbar
sind. Der EuGH hat sich bereits im Rahmen einer Nichtigkeitsklage Spani-
ens und ltaliens zu dieser Thematik positioniert und die Kompatibilitat der
Patentreform mit Unionsrecht bejaht.620 Es lasst sich allerdings einwenden,
dass die Urteilsbegriindung sich hauptsachlich mit den von Spanien vorge-
brachten Punkten befasst und deshalb keine abschlieRende Klarung dieser

Frage beinhaltet.®?!

Gerichte der Mitgliedsstaaten kénnen den EuGH Uber das Vorabentschei-
dungsverfahren Uber die Auslegung der Vertrage, uber die Gultigkeit und
die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen
Stellen der Union befragen.%?? Die Vorabentscheidung ist fir Gerichte der
Mitgliedsstaaten bindend.®23 Allerdings ist der EuGH im Rahmen eines Ver-
fahrens nach Art. 267 AEUV nicht als klassische Instanz in einem Uber- und
Unterordnungsverhaltnis gegenuber den Gerichten der Mitgliedsstaaten ta-
tig. Stattdessen baut ein Vorabentscheidungsverfahren auf einem Verhalt-
nis der richterlichen Zusammenarbeit auf, welches sich in diesem Kontext
auch auf die Beziehung zwischen EuGH und EPG Ubertragen lasst.6?* In
Betracht kommt insbesondere, dass ein Vorabentscheidungsverfahren

durch das EPG selbst angestof3en wird. Allerdings kdnnen auch nicht teil-

618 Ullrich, EuGH und EPG im europdischen Patentschutzsystem: Wer hat was zu sagen?, Max
Planck Institute for Innovation & Competition Discussion Paper N° 8, 02. 11.2017, S.27 ff.;
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2942199 (Zugriff am: 20.07.2023).

619 Art. 1 EPGU.

620 EuGH, Spanien und Italien / Rat, 16.04.2013, Rs. C-274/11, ECLI:EU:C:2013:240.

621 Jaeger, 2023, S. 167 ff.

622 Art. 267 AEUV.

623 Karpenstein, in: EUV/AEUV, 2023, Art. 267, Rn. 102.

624 Ullrich, 2017, S. 27 ff.
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nehmende Mitgliedsstaaten dem EuGH Fragen zur Vorabentscheidung vor-
legen, wenn sie Entscheidungen des EPG Uber die Brussel-la-Verordnung
(EuGVVO) vollstrecken sollen (beispielsweise ein Arrest nach 61 EPGU)
oder fur Falle, in denen sie die Rechtshangigkeitssperre aus Art. 71c, 29 ff.

EuGVVO beachten miissen.%25

In der Literatur wird jedoch nahezu jedem Aspekt eines durch das EPG an-
gestrengten Vorabentscheidungsverfahrens mit aul3erster Skepsis begeg-
net: In der Vergangenheit wurde hinterfragt, ob das EPG Uberhaupt ein mit-
gliedsstaatliches Gericht i.S.d. Art. 267 Abs. 2 AEUV und damit Gberhaupt
vorlagefahig sei.f2¢ Mittlerweile scheint die Vorlagefahigkeit im Rahmen von
Art. 21 EPGU in der Literatur grundsatzlich akzeptiert zu werden.®2” Ohne
die Moglichkeit, den Rat des EuGH einzuholen, ware das EPG bei Ausle-

gungsproblemen auf sich allein gestellt.

Zudem ist offen, wie weit die Zustandigkeit des EuGH gehen wirde. Grund-
satzlich kénnen Vorlagegegenstande das gesamte Primar- und Sekundar-
recht der Union betreffen. Da die Verordnungen zum einheitlichen Patent-
system zum Sekundarrecht der EU zahlen, konnte sich die Vorlagefrage auf
Inhalte aus den Verordnungen beziehen. Das EPG durfte jedoch keine Fra-

gen zur Auslegung des EPU stellen, da es sich um Vélkerrecht handelt.

Es wird jedoch diskutiert, inwieweit Vorlagefragen zum EPGU gestellt wer-
den konnen. Yan vertritt, dass ein Recht zur Vorlage von Fragen zur Ausle-
gung bestimmter Artikel des EPGU aus dem Konstrukt der UberschiefRen-
den Richtlinienumsetzung abgeleitet werden kann. In Fallen, in denen das
mitgliedsstaatliche Umsetzungsrecht Uber den Anwendungsbereich von
Richtlinien hinausgegangen ist, hat der EuGH seine Zustandigkeit bejaht.6%®
Yan argumentiert, dass man auch im EPGU eine UberschieRende Umset-
zung von EU-Recht erblicken kann, was eine Zustandigkeit des EuGHs
rechtfertigen wirde, um eine Verwirrung des Rechtsverkehrs durch eine

einheitliche Auslegung des EuGH zu vermeiden.®2° Dies wiirde jedoch nur

625 Tilmann, Das européische Patent vor dem Start, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheber-
recht, 2022, S. 1099 (1102 f.).
626 Gruber, Das Einheitliche Patentgericht: vorlagebefugt kraft eines vélkerrechtlichen Vertrags?,
in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil, 2015, S. 323 (32 5f.).
627 vgl. Yan, 2017, S. 135 f.; Tilmann/Plassmann, 2018, S. 453, Rn. 19.
628 EuGH, Leur-Bloem, Rs. C-28/95, 17.07.1997, ECLI:EU:C:1997:369, Rn. 32.
629 yan, 2017, S. 137 ff.
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fir Normen des EPGU gelten, die auf europaisches Recht verweisen oder
denen das EU-Recht eindeutig als Modell gedient hat.63° Selbst (iber das
von Yan geschaffene Konstrukt, ware die Zustandigkeit des EuGH daher
begrenzt. Es ist unklar, ob der EuGH eine begrenzte Zustandigkeit fur Vor-
lagefragen des EPG akzeptieren wird. Insbesondere die Verankerung ma-
teriell-rechtlichen Normen®3' im EPGU statt in den Verordnungen zum ein-
heitlichen Patentsystem konnte durch den EuGH angegriffen werden.%3?
Dieses Vorgehen ist nicht abwegig, da der EuGH bereits in vergangenen

Urteilen seine sachliche Zustandigkeit weit interpretiert hat.33

Wenn es zu Vorabentscheidungsverfahren kommt, kdnnte die Auslegung
des Sekundarrechts den EuGH vor Herausforderungen stellen, denn EU-
Patentrecht existiert bisher kaum. Eine Ausnahme stellt die Richtlinie uber
den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen®3 dar. Der EuGH
kann somit kaum Erfahrungen mit patentrechtlichen Vorlagefragen gesam-
melt haben. Bezuge zum EU-Patentrecht kann das Gericht mangels ent-
sprechender Normen nur bedingt herstellen.63% Erschwerend kénnte hinzu-
kommen, dass Richter des EPG alle relevanten tatsachlichen und rechtli-
chen Aspekte der Vorabentscheidung aufarbeiten und dem EuGH zur Ver-
flgung stellen miissen.®%% Da in der Zentralkammer und dem Berufungsge-
richt neben den rechtlich qualifizierten Richtern auch technisch qualifizierte
Richter tatig sind und die Zusammensetzung multinational ist, konnte schon
die Aufbereitung der Vorlagefrage eine Herausforderung darstellen.37 In
der Literatur werden erste Bedenken dahingehend geauldert, dass die Un-

terbreitung der notwendigen Informationen weniger umfassend ausfallen

630yan, 2017, S. 138 f.

831 Insbesondere Art. 25-27 EPGU.

832 Fychs, Das Européische Patent im Wandel, in: Beitridge zum Europédischen Wirtschaftsrecht,
Duncker & Humblot Verlag, Berlin, 2016, S. 233; Jaeger, 2023, S. 177 f.

633 vgl. Goddar/Werner, 2023, S. 201 (206) mit Verweis auf die EuGH-Entscheidungen Akerberg
Fransson, 07.05.2013, Rs. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105 und Stichting Brein, 26.04.2017, Rs.
C-527/15, ECLI:EU:C:2017:300.

634 Richtlinie 98/44/EG vom 06.07.1998 iiber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindun-
gen, in: Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften, L 213/13, 30.07.1998.

635 vgl. Xenos, European Patent System: Failures in constitiutional design crippling essential safe-
guards against adverse economic effects, in: Desaunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Cas-
siers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 123
(126).

836 vgl. Karpenstein, in: EUV/AEUV, 2023, Art. 267 AEUV, Rn. 34 ff.

637 Xenos, 2023, S. 126.
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konnte. Bezweifelt wird beispielsweise, dass ausreichend auf nationale Ge-

sichtspunkte des Vorlagegenstandes eingegangen werden kann.638

Inwieweit der EuUGH im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens auf
das EPG einwirken kann, wird nur durch den EuGH selbst beantwortet wer-
den kénnen. Das EPG miusste jedoch zunachst eine Klarung der offenen
Fragen uber ein Vorabentscheidungsverfahren initiieren. Da das EPG ins-
besondere in der Ubergangszeit in direkter Konkurrenz zu den nationalen
Gerichten steht, ist fraglich, ob das Gericht bereit ist, Zeit in ein Vorabent-
scheidungsverfahren zu investieren. Durch die Vorlage einer Frage beim
EuGH konnte sich das Urteil des EPG verzdgern.83° Hinzu kommt, dass der
EuGH durch jede Vorlage die Moglichkeit bekommen wirde, sich zu grund-
satzlichen Themen wie den rechtlichen Grundlagen oder der Qualitat der
Urteile des EPG zu auBern.4% Entsprechende Entscheidungen konnten die
Existenz des EPG gefahrden oder zumindest Kritik befeuern. Selbst, wenn
der EuGH die Praxis des EPG nicht explizit in Frage stellt, kdnnten vonei-
nander abweichende Auffassungen Patentinhaber verunsichern. Abwei-
chende Rechtsauffassungen kdénnten insbesondere dadurch zustande
kommen, dass das EPG zwar den Vorrang des EU-Rechtes anerkennt,
aber auch auf weitere Rechtsquellen zurtckgreift, die der EuGH nicht be-

ricksichtigt.®4’

Es ist deshalb nicht abwegig, dass das EPG eine Vorlage nach Art. 267
AEUV nach Moglichkeit vermeiden mdchte. Sollte das EPG als mitglied-
staatliches Gericht eine Vorlage trotz Vorlagepflicht verweigern, kdnnten die
Kommission oder die Mitgliedsstaaten darin eine unterlassene Vorlage se-
hen und Uber ein Vertragsverletzungsverfahren gem. Art. 258/Art. 259
AEUV dagegen vorgehen.54

Ob und wie weit der EuGH als europaisches Gericht auf die Rechtspre-
chung des EPG Einfluss nehmen kann, ist derzeit noch unklar. Bis sich der
EuGH zu den verschiedenen offenen Fragen rund um sein Verhaltnis zum

EPG geaullert hat, kdnnten Jahre vergehen. Die dargelegten Erwagungen

638 Xenos, 2023, S. 126.
639 Yan, 2017, S. 141 f.
640 Tilmann, 2022, S. 1103.
641 v/gl|. Art. 24 i.V.m. Art. 20 EPGU.
642 yan, 2017, S. 142.
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deuten jedoch darauf hin, dass die Zustandigkeit des EuGH, sofern die Vor-
lagefahigkeit des EPG bejaht wird, begrenzt ist. Dies ist dem Umstand ge-
schuldet, dass das Unionsrecht nur einen Teil der Rechtsquellen des EPG

ausmacht.t43

B. Verhaltnis zwischen EPA und EPG

Das EPA und das EPG sind Institutionen, denen im einheitlichen Patent-
system viel Verantwortung Ubertragen wird. Einheitspatente werden durch
eine internationale Organisation erteilt und Streitfragen zu den Patenten von
einem internationalen Gericht entschieden. Das einheitliche Patentsystem
als System der teiinehmenden EU-Mitgliedsstaaten basiert somit im We-

sentlichen auf zwei internationalen Institutionen.

Wenn EPA und EPG die Patentinhaber von ihrer Arbeit im neuen System
uberzeugen kénnen, wird sich dies unweigerlich positiv auf den Erfolg der
Patentreform auswirken. Sofern das Verhaltnis zwischen EPA und EPG
durch ein kooperatives Miteinander gepragt ist, konnte auch dies das Pa-
tentsystem starken. Die Unsicherheiten bei der Durchsetzung von Pa-
tentansprichen waren ein wesentlicher Kritikpunkt am europaischen Pa-
tentsystem. Gemeinsam kénnten EPA und EPG Rechtssicherheit vermitteln
und Unternehmen langfristig vom einheitlichen Patentsystem Ulberzeugen.
Arbeiten das Gericht und Patentamt jedoch gegeneinander, ware der Erfolg
des einheitlichen Patentsystems hochst zweifelhaft. Um eine Prognose
uber die Entwicklung der Patentreform insgesamt stellen zu kénnen, ist das

Verhaltnis zwischen EPA und EPG von entscheidender Relevanz.

Dem EPG kdnnte als Kontrollinstanz eine besondere Bedeutung im einheit-
lichen Patentsystem zukommen. Sollte das EPG die fur eine effektive Kon-
trolle erforderliche Unabhangigkeit wahren und bereit sein, Entscheidungen
des EPA kritisch zu hinterfragen, konnten Patentinhaber gegen eine even-
tuell widerspruchliche EPA-Praxis auf dem Klageweg vorgehen. Besonders
im Bereich der computerimplementierten Erfindungen kdnnte dies zu einer
dauerhaft verbindlichen Entscheidungspraxis beitragen. Aufgrund der Zu-
standigkeit fur Nichtigkeitsklagen kann das EPG als ,Wachter der Patent-

643 vgl. Art. 24 EPGU.
135



qualitat” fungieren, indem es qualitativ minderwertige Patente fur nichtig er-
klart. Das EPG koénnte das EPA also Uber eine entsprechende Positionie-
rung dazu bringen, an internen Schwachstellen zu arbeiten. Es bleibt abzu-
warten, ob das Gericht diese Rolle tatsachlich in vollem Umfang ausfullen

wird.

In welchem Verhaltnis die Institutionen zueinander in der Praxis stehen wer-
den, ist rechtlich nicht klar determiniert. Es ist allerdings vallig offen, ob EPA
und EPG zukinftig zusammen-, gegeneinander- oder sogar unabhangig
voneinander arbeiten werden. Die Faktoren, die sich auf diese Beziehung

auswirken konnen, werden im folgenden Abschnitt naher beleuchtet.

|. Entscheidungsgrundlagen

Die Entscheidungen von EPA und EPG sollten zumindest ahnlich ausfallen,

solange sie auf den gleichen Rechtsquellen basieren.

Die primare Rechtsquelle des EPA ist das EPU. Der Antrag auf einheitliche
Wirkung und das Verfahren zur Erlangung eines Einheitspatents werden
hauptsachlich durch die VO 1257/2012 und 1260/2012 sowie das DOEPS
und die GebOEPS als Sekundarrecht geregelt. Das Sekundarrecht wurde
durch den engeren Ausschuss des Verwaltungsrats der EPO genehmigt.64
Da die EU-Verordnungen und das Sekundarrecht jedoch grofdtenteils for-
melle Vorgaben und Verfahrensregelungen enthalten, richten sich die ma-
teriell-rechtlichen Entscheidungen des EPA im Wesentlichen nach dem
EPU.

Das EPU dient auch dem EPG als Entscheidungsgrundlage.?*® Die Rechts-
quellen von EPA und EPG sind somit teilweise identisch. Allerdings ist das
EPU nur eine von mehreren in Art. 24 EPGU verankerten Rechtsquellen
des EPG. Hinzukommt, dass dem Unionsrecht tiber das EPGU ein Anwen-
dungsvorrang eingeraumt wird.%*¢ Obwohl seine Urteile vorrangig auf Uni-
onsrecht basieren, ist das EPG jedoch kein Gericht der EU. Es hat den Sta-

tus eines internationalen Gerichts.®4’ Insoweit gibt es Parallelitaten zum

644 Europaisches Patentamt, Rechtlicher Rahmen, 06.06.2023; https://www.epo.org/applying/eu-
ropean/unitary/unitary-patent/legal-framework_de.html (zuletzt abgerufen am 10.07.2023).
64524 Abs. 1 lit. ¢ EPGU.
646 Art. 20 EPGU.
847 Europaisches Patentamt, Einheitliches Patentgericht, 30.05.2023; https://www.epo.org/law-
practice/unitary/upc_de.html (zuletzt abgerufen am 03.06.2023).
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EPA, welches ebenfalls nicht der EU, sondern mit der EPO einer internati-

onalen Organisation zugeordnet ist.

Das EPA ist in der Wahl seiner Auslegungstechniken frei. Teilweise wird
sich bei der Auslegung am Wortlaut der Norm orientiert.64® Es ist aber auch
ublich, bei der Auslegung auf die Perspektive eines Fachmannes abzustel-
len und auch dessen allgemeines Fachwissen in die Bewertung mit einflie-
Ren zu lassen.®*® Da die Verordnungen zum einheitlichen Patentsystem nur
wenige materiell-rechtliche Regelungen enthalten, werden die volkerrecht-
lichen Ubereinkommen EPU und EPGU die Entscheidungen des EPG we-
sentlich pragen. Inwieweit das EPG bei materiell-rechtlichen Fragen auf
Normen des EU-Rechts oder sogar auf nationales Recht zurtuckgreifen wird,
bleibt abzuwarten. Aufgrund des im EPGU verankerten Vorrangs des Uni-
onsrechts liegt nahe, dass sich das EPG einer vom Unionsrecht gepragten
Auslegungsmethodik bedienen wird. Yan geht davon aus, dass sich das
EPG aufgrund der Mehrsprachigkeit der Gesetzestexte und der turbulenten
Entstehungsgeschichte des einheitlichen Patentsystems vor allem der sys-
tematischen und teleologischen Auslegung bedienen wird, sodass die his-
torische und grammatische Auslegung weniger relevant sein diirften.6%0 Im
Rahmen der systematischen Auslegung konnte sich der Vorrang des Uni-
onsrechts dahingehend auswirken, dass verstarkt auf allgemeine Grunds-
atze des EU-Rechts zurlickgegriffen wird.%%! Es ist nicht ausgeschlossen,
dass Richter als zusatzliche Auslegungsmethode auf den Rechtsvergleich
zurlckgreifen und sich dabei besonders an den nationalen Vorgaben und

Rechtspraktiken ihrer Herkunftslander orientieren.6%2

Auch wenn Entscheidungen des EPA und des EPG zumindest teilweise auf
identischen materiell-rechtlichen Normen des Vdlkerrechts basieren,
konnte das EPG diese Vorgaben anders auslegen als das EPA. Hinzu
kommt, dass das EPG auch durch dariberhinausgehende Rechtsquellen
gebunden ist und insbesondere den Anwendungsvorrang des Unionsrechts

648 vgl. Européisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2022, S. 387 f., Punkt
6.2.

649 vgl. Europédisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2022, S. 385 f., Punkt
6.1.

650 Yan, 2017, S. 176 ff.

81vyan, 2017, S. 176 ff.

82yan, 2017, S. 185 ff.
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beachten muss. Aufgrund dieser Faktoren ist es denkbar, dass das EPG in
seinen Urteilen von Argumentationen und Schlussfolgerungen des EPA ab-
weicht. Das EPGU schafft weitere Komplexitat, da das Ubereinkommen

ebenfalls stark auslegungsbediirftige Normen enthalt.553

Diese bisher allgemein ausgeflihrten Erwagungen treffen konkret auch auf
computerimplementierte Erfindungen zu — auch hier ist es mdglich, dass
das EPG die Ansichten des EPA schon aufgrund der abweichenden
Rechtsgrundlagen nicht teilen wird. Da das materielle Patentrecht weiterhin
groBtenteils im EPU verankert ist, sollten abweichende Entscheidungen al-
lerdings selten nur auf die abweichenden Rechtsquellen des EPG zuruck-
zufuhren sein. Naheliegend scheint jedoch eine unterschiedliche Auslegung
der Vorgaben aus Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU.

Il. Gegenseitige Einflussnahme

Entscheidungen des EPA unterliegen der Zustandigkeit des EPG nur inso-
weit, als sie Verwaltungsaufgaben betreffen, die dem EPA im Rahmen von
Art. 9 VO 1257/2012 (ibertragen worden sind.5%

In Bezug auf Einheitspatente beschrankt sich die Zustandigkeit des EPG
auf den Zeitpunkt ab der Registrierung der einheitlichen Wirkung. Zusatzlich
ist das EPG auch fur europaische Patente zustandig, sofern der Patentin-
haber in der Ubergangszeit nicht von seiner ,Opt-out* Méglichkeit aus Art.
83 Abs. 5 EPGU Gebrauch gemacht hat.®55 Das EPG Uberprift nicht die
RechtmalRigkeit der Patenterteilung durch das EPA, sondern bewertet das
Patent unabhangig von dessen Erwagungsgrinden auf Basis seiner eige-
nen Rechtsgrundlagen. Entscheidungen der Beschwerdekammern oder
Einspruchsabteilungen liegen somit ebenfalls auRerhalb der Zustandigkeit

des Gerichts.

Allerdings kann das EPG durch das EPA erteilte Einheitspatente fur nichtig
erklaren. Das EPA kann wiederum verhindern, dass das EPG uberhaupt die

653 Schneider, Das Verhiltnis zwischen allgemeinen Gerichten und Fachgerichten — am Beispiel
des Politikfelds Patentrecht und des europaischen Einheitlichen Patentgerichts, in: Rehder,
Britta/ Schneider, Ingrid (Hrsg.): Européische Gerichtsverbiinde, Grundrechte und Politikfel-
der, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2016, S. 125 (148).

654 Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGU.

855 Weitere Ausfiihrungen zum Opt-out auf S. 152 ff.
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Maglichkeit bekommt, Uber ein Einheitspatent zu urteilen, indem es den An-
trag auf Erteilung eines europaischen Patents oder den Antrag auf einheit-
liche Wirkung schlicht ablehnt.

Das EPG ist nicht verpflichtet, den Entscheidungen des EPA zu folgen. Um-
gekehrt hat auch das EPA die Moglichkeit, seine Entscheidungen vallig un-
abhangig von der Rechtsprechung des EPG zu treffen, da das EPU keine
Regelungen zum EPG enthalt und auch die Verordnungen zum Einheitspa-
tent keine anderweitigen Vorgaben enthalten. Die Haltung des EPA zu
EuGH-Urteilen macht allerdings deutlich, dass sich das Patentamt auch
ohne zwingende rechtliche Vorgaben kooperativ verhalten konnte, indem
es die EPG-Rechtsprechung unter bestimmten Voraussetzungen bei seiner
Entscheidungsfindung berlcksichtigt. In den letzten Jahren hat das EPA
beispielsweise die EuGH-Urteile zur Auslegung der Richtlinie Uber den
rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfindungen®°® als (iberzeugend ein-
geordnet und diese auch in den eigenen Prufungsrichtlinien bertcksich-
tigt.®5” Es gilt jedoch zu beachten, dass die EPA-Priifungsrichtlinien keine
Rechtsvorschriften sind und damit weder fur Prifer noch fur die Kammern

des Patentamtes rechtliche Bindungswirkung entfalten.5%8

Denkbar ist auch, dass Entscheidungen der Einspruchsabteilungen oder
der Beschwerdekammern mit Urteilen des EPG kollidieren. Nach Art. 33
Abs. 8 EPGU kénnen (Wider-)Klagen auf Nichtigerklarung von Patenten
und erganzenden Schutzzertifikaten eingereicht werden, ohne dass zuvor
ein Einspruch beim EPA eingelegt wurde. Der Klager kann sich also zu-
nachst fur eine Klage vor dem EPG entscheiden und im Anschluss inner-
halb der Frist noch einen Einspruch gegen das europaische Patent beim
EPA einlegen. Auffallig ist, dass Art. 33 Abs. 10 EPGU die Méglichkeit vor-
sieht, dass das EPG eine Entscheidung aussetzt, wenn eine rasche Ent-
scheidung des EPA zu erwarten ist. So durften sich zumindest in einigen
Fallen widerspruchliche Entscheidungen vermeiden lassen. Eine solche

Rucksichtnahme auf EPG-Entscheidungen wird vom EPA wiederum nicht

656 Richtlinie 98/44/EG.

857 Europaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europdischen Patentamt, 2024; Teil G,
Kapitel Il., Punkt 5.2; Mit Verweis auf die Entscheidungen T 2221/10 und T 1441/13 der tech-
nischen Beschwerdekammern.

858 Europaisches Patentamt, Richtlinien fiir die Priifung im Europédischen Patentamt, 2024, Allge-
meiner Teil, Punkt 3.
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verlangt. Es gilt jedoch zu berucksichtigen, dass 2021 ein Einspruchsver-
fahren im Durchschnitt erst nach 19,6 Monaten zum Abschluss kam.%%° Es
bleibt abzuwarten, ob Verfahren vor dem EPG ahnlich lange dauern werden
und dadurch eine Einbeziehung von EPA-Erwagungsgriunden zulassen.
Sollte das EPG eine wesentlich kirzere Verfahrensdauer als das EPA ha-
ben, waren die Voraussetzungen des Art. 33 Abs. 10 EPGU grundsétzlich
nicht gegeben. Die Erwagungen der Einspruchsabteilung konnten in Urtei-
len des EPG dann nicht berlcksichtigt werden. Fur Patentinhaber konnten

sich daraus Unsicherheiten ergeben.

Wahrend das EPA insbesondere durch die Ablehnung oder den Widerruf
von europaischen Patenten verhindern kann, dass ein Einheitspatent und
somit auch eine Zustandigkeit des EPG Uberhaupt entsteht, kann das Ge-
richt durch die Nichtigerklarung erteilter Patente auf EPA-Entscheidungen
einwirken. Allerdings ist auch ein kooperatives Miteinander nicht ausge-
schlossen. Dies zeigt die Haltung des EPA gegenuber den Urteilen des
EuGH und auch die Regelung aus Art. 33 Abs. 10 EPGU.

lll. Interessen und Motive
Neben den rechtlichen Grundlagen kénnen sich auch die Interessen und
Motive der Institutionen auf ihre Entscheidungspraxis und das Verhaltnis

zueinander auswirken.

Die Interessen des EPA wurden bereits beleuchtet.®%® Zusammenfassend
l&sst sich sagen, dass flr das EPA starke Anreize zu einer wirtschaftlich
orientieren Handlungsweise bestehen. Das kann einerseits effizienteres Ar-
beiten bedeuten, andererseits aber auch zu patentfreundlichen Entschei-
dungen verleiten. Das Patentamt generiert seinen Umsatz vorrangig durch
Gebuhren. Mit der Anzahl von neu erteilten und verlangerten Schutzrechten
steigen die Einnahmen des EPA. Da grof3e Konzerne regelmallig ganze
Patentportfolios halten, sind sie als Zielgruppe fur das EPA besonders inte-
ressant. Auf Kritik an den internen Ablaufen reagierte das EPA bisher ver-
halten. Dennoch konnte sich das EPA Uber die letzten 50 Jahre als Institu-

tion im Patentrecht etablieren und seine Stellung festigen.

859 Europaisches Patentamt, Quality Report 2022, S. 57.
660 N3here Ausfiihrungen auf S. 96 ff.
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In diesem Abschnitt werden die Motive und Interessen des Einheitlichen
Patentgerichts in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des Systems heraus-

gearbeitet und mit den Zielen des EPA verglichen.

1. Erwartung der Patentinhaber

Da das EPG seine Rolle im einheitlichen Patentsystem nur mit der Unter-
stitzung der Patentinhaber ausfillen kann, wird das Gericht versuchen, ih-
rer Erwartungshaltung gerecht zu werden. Unternehmen, legen vor allem
auf eine einheitliche und qualitativ hochwertige Rechtsprechung des EPG

wert.661

Aus einer Studie aus dem Jahr 2014 geht hervor, dass die befragten Unter-
nehmen sich allerdings auch mit potenziellen Schwachen des Gerichts aus-
einandersetzen.®%? Beispielsweise konnte ein starkeres Aufkommen von
Patenttrollen oder das Forum-Shopping dem Ziel der gesteigerten Rechts-
sicherheit entgegenstehen. Ullrich fihrt das Misstrauen gegeniber dem
neuen Patentgericht auf ein besonders ausgepragtes Rechtssicherheitsbe-

dirfnis der Patentgemeinde zurlick.6%3

Obwohl ein einheitlicher Patentschutz in allen teiinehmenden Mitgliedsstaa-
ten besonders fur Inhaber wertvoller Patente attraktiv sein kann, ziehen Be-
troffene daher weiterhin den Schutz von Erfindungen Uber ein europaisches
Patent und ein ,Opt-out® in Betracht. Inhaber eines europaischen Patents
kénnen sich wahrend einer Ubergangszeit von sieben Jahren nach Art. 83
Abs. 3 EPGU dafiir entscheiden, die Zustandigkeit des EPG vollstandig
auszuschlie3en. Es besteht sogar die Moglichkeit einer Verlangerung der
Ubergangsphase um weitere sieben Jahre, sodass sie insgesamt 14 Jahre
betragen wiirde.?%4 Der Austritt ist nur so lange mdglich, bis eine Klage vor
dem EPG erhoben wurde. Die Blockadewirkung soll verhindern, dass wi-
derspriichliche Urteile von nationalen Gerichten und EPG ergehen.®®® Es
besteht gemaR Art. 83 Abs. 4 EPGU die Mdglichkeit, den Austritt aus der

Zustandigkeit des EPG rlickgangig zu machen, soweit zu diesem Zeitpunkt

661 McDonagh, 2014, S. 4 und 24.
662 McDonagh, 2014.
663 Ullrich, 2020, S. 14 f.
664 Art 83 Abs. 5 EPGU.
85 Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, in: Journal of In-
tellectual Property Law & Practice, Volume 9, N° 7, 2014, S. 575 ff. (582).
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keine Klage bei einem nationalen Gericht anhangig ist. Auch in diesen
Konstellationen dient die Blockadewirkung der Verhinderung widerspruchli-

cher Urteile.566

Langfristig kdnnte die Austrittfunktion negative Folgen flr das gesamte ein-
heitliche Patentsystem haben, weil sich eine gefestigte Rechtsprechung nur

etablieren kann, wenn es zu genugend Verfahren vor dem EPG kommt.

Da es durch die Regelungen in Art. 83 Abs. 3 EPGU zu dauerhaften Uber-
schneidungen der Zustandigkeiten von nationalen Gerichten und des EPG
kommt, wird zudem befurchtet, dass es zu einer starkeren Fragmentierung
der sachlichen Zustandigkeiten der Gerichte kommt, was dem Ziel, das Pa-

tentrecht zu vereinheitlichen, zuwiderliefe.66”

Da das EPG jedoch langfristig die ausschlieBliche Zustandigkeit fur euro-
paische Patente und Einheitspatente haben wird, durfte Rechtssicherheit
leichter zu erreichen sein, als dies noch bei der ausschliel3lichen Zustan-
digkeit nationaler Gerichte der Fall war. Nicht aul3er Acht zu lassen ist aller-
dings, dass das EPG aus einer Vielzahl von Spruchkdrpern besteht und es

auch gerichtsintern noch leicht zu abweichenden Urteilen kommen kann.

Wenn sich die Haltung des EPA nicht mit den Urteilen des EPG deckt und
die Wirksamkeit von Patenten dadurch infrage gestellt wird, konnte dies

ebenfalls zu einer Verunsicherung der Patentinhaber fuhren.

Das EPG wird gerade in der Anfangszeit darauf bedacht sein, Unternehmen
mit groRen Patentportfolios von sich zu Uberzeugen, die gentgend finanzi-
elle Mittel haben, um Patentstreitigkeiten vor Gericht auszutragen. Wenn
diese Patentinhaber sich gegen einen Austritt entscheiden, hatte das EPG
die Mdoglichkeit, seine Rechtsprechung maoglichst schnell zu festigen und
damit auch weitere Patentinhaber von der Qualitat seiner Rechtsprechung

zu Uberzeugen.

Es ist allerdings offen, inwieweit das EPG es schaffen wird, eine Rechtspre-
chung zu entwickeln, die zwar einheitlich ist, aber zugleich auch die indivi-
duellen wirtschaftlichen Gegebenheiten der jeweiligen Mitgliedsstaaten be-
ricksichtigt. Ob und in welchem Male die wirtschaftliche Gesamtsituation

86 Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, 2014, S. 583 f.
667 vgl. McDonagh, 2014, S. 9.
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eines Landes und landesspezifische Besonderheiten bestimmter Wirt-
schaftssektoren in Urteilen des EPG Berticksichtigung finden, wird erst die
Praxis des Gerichts zeigen. Problematisch ist, dass auch Urteile des EPG,
die keine Rucksicht auf nationale Besonderheiten nehmen, die Wirtschaft
des jeweiligen Staates unmittelbar beeinflussen.®%® Bisher konnten natio-
nale Gerichte Erwagungen des EPA aufgreifen und nationale Interessen
und Besonderheiten in ihre Rechtsprechung miteinbeziehen. Es ist grund-
satzlich nicht ausgeschlossen, dass auch die Lokal- und Regionalkammern
des EPG diese Praxis Ubernehmen werden. Spatestens das Berufungsge-
richt wurde ein solches Vorgehen jedoch im Interesse einer einheitlichen
und Ubergreifenden Rechtsprechung unterbinden. Es bleibt somit abzuwar-
ten, ob die Urteile des EPG fur einige Staaten vorteilhafter sein werden als
fur andere. Fur Unternehmen kdnnten sich ebenfalls Probleme ergeben, so-
fern sich ihre Patentstrategie an den wirtschaftlichen Besonderheiten ein-

zelner Mitgliedsstaaten orientiert.

Erst die jahrelange Praxis des EPG wird zeigen, ob es den Anspruchen der
Nutzer und seinen eigenen Anspruchen gerecht werden kann. Klagen, die
sich auf komplexe Sachverhalte und umstrittene Patente beziehen, bieten
dem EPG die Chance, zu zeigen, ob es in der Lage ist, gut begriindete und

stichfeste Urteile zu fallen.

Es wird deutlich, dass das EPG gerade in den ersten Jahren mit einigen
Herausforderungen konfrontiert sein wird, die dem erklarten Ziel der Schaf-
fung von Rechtssicherheit entgegenstehen kénnten. Durch die kritische
Haltung der Patentinhaber gegentber dem neuen Gericht wird das EPG

sich gerade in der Anfangszeit noch beweisen mussen.

2. Forum-Shopping

Forum-Shopping ist immer dann maoglich, wenn sich die Zustandigkeiten
verschiedener Gerichte oder Kammern Uberschneiden. Die Wahl des zu-
stéandigen Gerichts muss nicht nur von der Chance, den Prozess zu gewin-
nen, abhangig gemacht werden, sondern kann auch von anderen Faktoren

wie zum Beispiel der Prozessdauer beeinflusst werden.6%°

668 vgl. Xenos, 2013, S. 253 ff.
869 Johnson, Looking Forward: A Users Perspective, in: Pila und Wadlow (Hrsg.): The Unitary EU
Patent System, 1. Edition, Hart Publishing, London, 2015, S. 235.
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Von der strategischen Auswahl des nationalen Gerichts wurde bisher ins-
besondere bei Gerichtsverfahren rund um europaische Patente Gebrauch
gemacht. Laut Aussage des EPA spiele das Forum-Shopping im einheitli-
chen Patentsystem keine Rolle mehr.670 Tatsachlich weist das Patentsys-
tem jedoch einige Merkmale auf, die dafur sprechen, dass Forum-Shopping

auch im neuen Patentsystem eine Rolle spielen konnte.

a. Konkurrenz zwischen den Kammern

Da sich das EPG aus der Zentralkammer sowie verschiedenen Lokal- und
Regionalkammern zusammensetzt, konnen im neuen Patentsystem eben-
falls mehrere Spruchkdrper fur einen Patentstreit ortlich und sachlich zu-
standig sein.%”" Auch wenn alle Kammern Teil des Einheitlichen Patentge-
richts sind, ist nicht auszuschliel3en, dass sich Unterschiede sowohl in der
Verfahrensfuhrung als auch im Inhalt der Entscheidungen ergeben. Zurick-
zufUhren ist dies vor allem darauf, dass sich weiterhin Spielrdaume aus der
Verfahrensordnung und dem materiellen Recht ergeben.5”2 Zudem wird es
trotz des Bestrebens, die Spruchkdrper multinational zusammenzusetzen,
in Lokal- und Regionalkammern weiterhin moglich sein, mehrheitlich Rich-
ter mit der Staatsangehérigkeit des Gerichtsstandorts einzusetzen.6”3 Es ist
somit naheliegend, dass die Auslegung der maf3geblichen Vorschriften ge-
rade in diesen Kammern durch die Rechtsordnung und Rechtspraktiken des

Gerichtsstandortes beeinflusst wird.

Es gibt verschiedene Aspekte, die im Rahmen des Forum-Shoppings einen
Einfluss auf die Wahl der Kammer haben kénnen. Die Wahl des Gerichts
wird insbesondere fur Falle relevant, in denen es um eine mdgliche Abtren-
nung einer Verletzungsklage von einer Nichtigkeitswiderklage geht. Regel-
malig reagiert die in einem Verletzungsverfahren beklagte Partei mit einer

Widerklage auf Nichtigkeitserklarung. Uber eine gerichtliche Nichtigkeitser-

670 Eyropaisches Patentamt, Einheitliches Patentgericht, 30.05.2023.
671 Siehe Ausfiihrungen auf S. 132 ff.
672 Riiberg, Forum Shopping, Boehmert & Boehmert, 08.09.2022; https://www.boehmert.de/ ein-
heitspatentgericht-forum-shopping/ (zuletzt abgerufen am 24.08.2023).
673 ygl. Art. 8 Abs. 3 und 4 EPGU.
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klarung des vermeintlich verletzten Patents kann der Erfolg des Verlet-
zungsverfahrens verhindert werden.6”4 Nach Art. 33 Abs. 3 EPGU steht es
im Ermessen der Lokal- oder Regionalkammer, vor der die Verletzungs-
klage anhangig ist, wie mit der Nichtigkeitsklage verfahren werden soll. Die
Nichtigkeitsklage kann an die Zentralkammer verwiesen werden, die Lokal-
oder Regionalkammern kdnnen uber beide Klagen entscheiden oder auch
gleich beide Klagen an die Zentralkammer verweisen. Bei einer Trennung
der Verfahren besteht die Chance, dass die Lokal- oder Regionalkammer
eine Patentverletzung bejaht, bevor die Zentralkammer dazu kommt, Gber
die Widerklage zu entscheiden. Dies kdnnte gerade fir Inhaber eher schwa-
cher Patente von Vorteil sein, die sich auf eine Verletzung ihres Schutz-

rechts berufen.6”°

Auf der anderen Seite wird ein Gericht, welches Uber beide Verfahren ent-
scheidet, keine widersprtichlichen Urteile fallen und den Parteien dadurch
Rechtssicherheit verschaffen.6’®¢ Es liegt nahe, dass sich bei bestimmten
Lokal- und Regionalkammern diesbezlglich eine gangige Praxis etabliert.
Vermutet wird beispielsweise, dass deutsche Gerichte die Widerklage auf
Nichtigkeitserklarung an die Zentralkammer verweisen werden.%”” Dadurch
konnten Patentinhaber die Wahl des Gerichts auch davon abhangig ma-
chen, ob das Gericht Verletzungs- und Nichtigkeitswiderklagen voneinan-

der abtrennt oder nicht.

Ein weiterer Faktor, der die Wahl des zustandigen Gerichts beeinflussen
konnte, ist die Kompetenz der Richter. Ob ein Richter von den Parteien als
kompetent betrachtet wird, hangt grundsatzlich von individuellen Faktoren
und Praferenzen ab. Es ist jedoch davon auszugehen, dass Richter mit
langjahriger Erfahrung im Patentrecht unerfahrenen Richtern vorgezogen
werden, da Klager vor allem hohe Rechtssicherheit begehren. Es ist daher

denkbar, dass Klagen vorzugsweise vor Gerichten in Deutschland oder den

674 Schiill/Burrichter, Don’t be afraid of bifurcation, in: Managing Intellectual Property, Volume
247,2015,S. 87 (87 f.).

675 Reddie & Grose, The unified patent court: forum shop ‘til you drop?, 28.02.2013,
https://www.reddie.co.uk/2013/02/28/the-unified-patent-court-forum-shop-til-you-drop/
(zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

676 ygl. Reddie & Grose, 2013.

677 vgl. Schill/Burrichter, 2015, S. 88; Reddie & Grose, 2013.
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Niederlanden erhoben werden, die schon viele Patentverfahren entschie-
den haben.5”® Obwohl die Kammern multinational zusammengesetzt wer-
den,%7°® kénnen Richter mit der Staatsangehdrigkeit des Gerichtsstandortes
weiterhin dominieren.®® Auch die neue Rechtsprechung der verschiedenen
EPG-Standorte kdonnte somit weiterhin durch den unterschiedlichen Erfah-

rungsschatz der Richter an den jeweiligen Standorten gepragt sein.

Die Entscheidungspraxis und der damit verbundene Ruf eines Gerichts
konnte ebenfalls ein wichtiger Indikator fur den Ort der Klageerhebung sein.
Patentinhaber, die eine Verletzungsklage erheben mochten, werden bei-
spielsweise versuchen, ein Gericht auszuwahlen, das in derartigen Verfah-
ren fir eine klagerfreundliche Rechtsprechung bekannt ist.%8" Es ist denk-
bar, dass sich die Kammern insgesamt um eine patentinhaberfreundliche
Entscheidungspraxis bemuhen und daher schneller von einer Verletzung
des Klager Patents ausgehen.®®? Wenn viele Klagen eingereicht werden,
bekommt die Kammer die Chance ihre Rechtsprechung zu festigen und Pa-
tentinhaber auf diesem Weg von sich zu Uberzeugen. Klager werden fur ihre
Verfahren Kammern auswahlen, bei denen die Chancen auf Bewilligung
von Unterlassungs- und Schadensersatzanspriichen besonders hoch aus-
fallen.?83 Sollten sich Richter fiir eine wohlwollende Rechtsprechung zu
Gunsten klagender Patentinhaber entscheiden, konnte dies allerdings auch

Patenttrollen zugutekommen.68

Allerdings wird die Rechtsangleichung durch das EPGU auch dazu beitra-
gen, dass die Entscheidungen der einzelnen EPG-Spruchkérper nicht mehr
in dem Mal3e voneinander abweichen kdnnen, wie es bei den auf nationa-
lem Recht basierenden Entscheidungen bisher der Fall ist.68 Das Einset-
zen von Richtern aus verschiedenen Staaten innerhalb eines Spruchkor-

pers soll sicherstellen, dass nationale Tendenzen weniger Einfluss auf die

678 Reddie & Grose, 2013.
679 Art. 8 Abs. 1 EPGU.
680 Art. 8 Abs. 3 und 4 EPGU.
681 ygl. Schneider, 2016, S. 159 ff.
682 Schneider, 2016, S. 159 ff.
683 Schneider, 2016, S. 159 ff.
684 vgl. McDonagh, 2014, S. 26.
685 vgl. Clarkson/Weymiens, 2014, S. 5.
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Rechtsprechung haben kénnen.%8¢ Es kommt hinzu, dass das EPG im Rah-
men der zu den Gerichtsaufgaben gehdérenden Rechtsfortbildung beson-
ders dem Sinn und Zweck der Patentreform Rechnung tragen muss. Die
Patentverordnungen und das EPGU dienen dem Ziel, einen einheitlichen
Patentschutz in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu gewahrleisten. Im
Rahmen der Rechtsfortbildung sind die Kammern des EPG somit grund-
satzlich dazu verpflichtet, das Ziel der Vereinheitlichung des europaischen
Patentrechtes nicht aus den Augen zu verlieren.®®” Eine Rechtspraxis, die
sich auf den Erfolg des einzelnen Spruchkdrpers richtet und dafur auch Wi-
derspriche in Kauf nimmt oder sogar provoziert, ware mit dem Sinn und

Zweck des einheitlichen Patentsystems nicht vereinbar.

Selbst wenn einzelne Kammern Entscheidungen treffen sollten, welche den
Zielen der Patentreform entgegenstehen, hat die unterlegene Partei noch
die Moglichkeit, in Berufung zu gehen. Da ein einziges Berufungsgericht fur
alle Verfahren zweiter Instanz zustandig ist, sind die Einflussmadglichkeiten
einzelner Gerichte begrenzt und deren Entscheidungen im Zweifel korrigier-
bar.68 Das zweitinstanzliche Gericht hat die Moglichkeit die angefochtenen
Teile der jeweiligen Entscheidung neu zu bewerten®?® und soll auch Ein-
schatzungen zu Fragen geben, die durch die erste Instanz nicht abschlie-
Rend geklart werden konnten.?%° Nach dem Urteil des Berufungsgerichts
wird die Klage nur in Ausnahmefallen an das Gericht erster Instanz zurick-
verwiesen.®®! Im Falle einer Zuriickverweisung ware das Gericht an die Ent-
scheidung und die Entscheidungsgrinde des Berufungsgerichts gebun-
den.%92 Das Berufungsgericht hatte also tatsachlich die Méglichkeit, auch

die erstinstanzliche Rechtsprechung des EPG anzugleichen.

686 Bayliss, 2014, S. 467.

687 Yan, 2017, S. 184 f.

688 Callens, Basics of the Unitary Patent system. Part 7: Forum shopping and bifurcation fear,
12.04.2016, http://patentblog.kluweriplaw.com/2016/04/12/basics-of-the-unitary-patent-
system-part-7-forum-shopping-and-bifurcation-fear/ (zuletzt abgerufen am 01.08.2023).

689 Regel 226 EPG-VerfO.

6% vg|. Regel 242 Abs. 2 lit. b EPG-VerfO.

891 Regel 242 Abs. 2 lit. b EPG-VerfO.

692 Regel 242 Abs. 2 lit. b i.V.m. Regel 243 Abs. 2 EPG-VerfO.
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Allerdings muss dem Antrag auf Berufung stattgegeben werden. Zunachst
unterliegt der Antrag einer Formprifung durch die Kanzlei des EPG.%% An-
schlielend folgt eine Vorprifung der Berufungsbegrindung durch den Be-
richterstatter.6%* Der Berichterstatter ist ein qualifizierter Richter des erstin-
stanzlichen Gerichts, der vom vorsitzenden Richter des Spruchkdrpers be-
nannt wurde.®® Der Berichterstatter Gbernimmt zudem weitere Aufgaben
zur Vorbereitung des Berufungsverfahrens. Zu einer mindlichen Verhand-
lung vor dem Berufungsgericht kommt es erst dann, wenn der Berichterstat-
ter das Berufungsverfahren als reif dafiir erachtet.5®® Ob eine Berufung zu-
gelassen wird, ist somit von der ersten Instanz abhangig. Eine Mitwirkung
des Berufungsgerichtes ist in diesem Stadium nur im Rahmen einer Vorla-
geentscheidung als Plenum moglich. Zu einer solchen Vorlageentschei-
dung kann es jedoch nur kommen, wenn das Gericht der ersten Instanz der
Rechtsstreitigkeit eine aulRergewohnliche Bedeutung beimisst.®®” Folglich
kann eine berufungsgerichtliche Angleichung der Rechtsprechung von den
erstinstanzlichen Gerichten in erheblichem Umfang verzdgert oder sogar

blockiert werden.

Sollten die Kammern des EPG tatsachlich in ein Konkurrenzverhaltnis zu-
einander treten, konnte dies einem einheitlichen Auftreten des EPG nach
aullen im Wege stehen. Wahrend sich einige Kammern dafur entscheiden
konnten, der Praxis des EPA zu folgen, um Patentinhabern Rechtssicher-
heit zu garantieren, kdnnten andere Spruchkérper eine umso kritischere

Haltung zu EPA-Entscheidungen entwickeln.

Ob das EPG in der Lage sein wird, sich dem EPA gegenuber klar zu positi-
onieren, wird daher vor allem von der Haltung des Berufungsgerichts ab-
hangen. Als zentrale Instanz des EPG durfte das Berufungsgericht ein be-
sonderes Interesse am Erfolg des EPG als Gesamtinstitution haben. Eine
Rechtsangleichung ware ihm jedoch nur dann moglich, wenn die erstin-
stanzlichen Spruchkdrper grundsatzlich dazu bereit sind, Rechtsmittel zu-

zulassen.

693 Regel 229 EPG-VerfO.
694 Regel 233 EPG-VerfO.
695 Regel 231 EPG-VerfO.
6% Regel 239 EPG-VerfO.
697 Regel 238A EPG-VerfO.
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Die aufgefuhrten Grinde legen nahe, dass die Zentral- und Berufungskam-
mern zumindest in den Anfangsjahren andere Interessen verfolgen werden
als die Regional- und Lokalkammern. Wahrend Letztere darum bemuht sein
werden, Patentinhaber auf sich aufmerksam zu machen, um maoglichst viele
Verfahren entscheiden zu kdnnen, werden die Zentral- und Berufungskam-
mern vor allem an einem einheitlichen Auftreten nach aul3en interessiert
sein, um Patentinhaber langfristig vom EPG als Gesamtinstitution zu tber-

zeugen.

b. Konkurrenz zwischen EPG und nationalen Gerichten

Nicht aul3er Acht gelassen werden sollte der Umstand, dass sich auch das
Verhaltnis zu den nationalen Gerichten der Vertragsstaaten auf die Recht-

sprechungspraxis des EPG auswirken konnte.

Nichtigkeits- und Verletzungsklagen, die sich auf ein europaisches Patent
beziehen, kdnnen wahrend einer Ubergangszeit von mindestens sieben
Jahren sowohl vor nationalen Gerichten als auch vor dem EPG erhoben
werden, sofern sich der Inhaber des Patents nicht fur einen Austritt aus der
Zustandigkeit des EPG entschieden hat.6® Somit besteht wahrend der
Ubergangszeit gemaR Art. 83 Abs. 1 EPGU eine geteilte Zustandigkeit fur
Nichtigkeits- und Verletzungsklagen zwischen nationalen Gerichten und
dem EPG. Diese Regelung gilt jedoch ausschliellich fur europaische Pa-

tente.

Ein Forum-Shopping, wie es unter den nationalen Gerichten bei Patentstrei-
tigkeiten mdglich ist, ware im Rahmen von Art. 83 Abs. 1 EPGU nur denk-
bar, wenn der Patentinhaber, nachdem er einmal eine Klage vor einem Ge-
richt erhoben hat, nicht langfristig an dieses gebunden ist (keine Blockade-
wirkung). Tats&chlich ist diese Konstellation in der Ubergangszeit denkbar.
Wenn bereits eine Klage in Bezug auf ein europaisches Patent vor einem
nationalen Gericht erhoben wurde, kann nicht ausgeschlossen werden,
dass der Patentinhaber weiterhin Klagen, die sich auf das gleiche Patent
beziehen, vor dem EPG erheben kann. Eine Blockadewirkung tritt nur dann

6% Art. 83 Abs. 1 und 3 EPGU.
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ein, wenn sich die zweite Klage auf denselben Streitgegenstand und diesel-
ben Parteien bezieht.®° Es besteht auRerdem die Mdglichkeit, auf eine na-
tionale Verletzungsklage mit einer Widerklage auf Nichtigkeitserklarung vor
dem EPG zu reagieren.’® Art. 83 Abs. 1 EPGU gewahrt den Patentinha-
bern damit Flexibilitat. Zeitgleich eroffnen sich durch die Regelung aber
auch weitgehende Mdglichkeiten des Forum-Shoppings. Der Umstand,
dass nationale Gerichte moglicherweise nicht an die Normenhierarchie aus
Art. 24 EPGU gebunden sind, kénnte die strategische Auswahl des zustén-

digen Gerichts noch attraktiver machen.”®’

Die wesentlichen Probleme, die durch Forum-Shopping entstehen, sind ins-
besondere mangelnde Rechtssicherheit, eine Besserstellung des Klagers
und die Gefahr, dass sich Konkurrenzverhaltnisse zwischen den Gerichten
entwickeln. Diese Schwachstellen wurden durch Art. 83 Abs. 1 EPGU nicht
ausgebessert, stattdessen wurden weitere Parallelzustandigkeiten zwi-
schen nationalen Gerichten und dem Einheitlichen Patentgericht geschaf-

fen.

Somit wird die Durchsetzung von europaischen Patenten zumindest im Hin-
blick auf Nichtigkeits- und Verletzungsklagen weder ubersichtlicher noch
einfacher. Nationale Gerichte werden in Versuchung gebracht, mit dem Ein-
heitlichen Patentgericht in Konkurrenz zu treten. Das EPG wird sich als
neues Gericht gegenuber den nationalen Gerichten behaupten mussen.
Auch wenn die Durchsetzung von Patenten vor nationalen Gerichten
Schwachstellen aufweist, darf nicht vergessen werden, dass Unternehmen
zumindest die nationalen Verfahrensablaufe vertraut sind’®? und sich die
Rechtsprechung der nationalen Gerichte bereits gefestigt hat.”?3 Bezliglich
der Arbeit des EPG gibt es hingegen keine Erfahrungswerte. Die ersten 7
bis 14 Jahre nach dem Start des einheitlichen Patentsystems werden einen

erheblichen Einfluss auf die langfristige Stellung des EPG haben.

99 Merkle, Die Schaffung eines Einheitlichen Patentgerichts, Springer Fachmedien Verlag, Wies-
baden, 2018, S. 30.

700 yg|. Merkle, 2018, S. 30.

701 yg|. Tilmann, The Transitional Period of the Agreement on a Unified Patent Court, 2014, S.
581; Merkel, 2018, S. 33 ff.

702 yg|. McDonagh, 2014, S. 29.

703 Bayliss, 2014, S. 471.
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Wenn Patentinhaber Erfindungen Uber ein Einheitspatent und ein nationa-
les Patent parallel schutzen, konnte dies den Wettbewerb zwischen dem
EPG und nationalen Gerichten befeuern. Deutschland hat 2021 entspre-
chende Gesetzesanderungen verkindet: Eine Erfindung kann Uber ein
deutsches Patent und ein Einheitspatent bzw. europaisches Patent ge-
schiitzt werden, sofern nicht vom ,Opt-out“ aus Art. 83 Abs. 3 EPGU Ge-
brauch gemacht wurde.”® Denkbar ist auRerdem, dass Unternehmen Erfin-
dungen zusatzlich Uber nationale Patente schutzen, wenn die jeweiligen
EPU-Staaten nicht Teil der Patentreform sind. Daher konnte das EPG auch

in Konkurrenz zu den nationalen Gerichten dieser Staaten stehen.

c. Zwischenergebnis

Langfristig ist vorgesehen, dass das EPG die ausschliel3liche Zustandigkeit
fur Gerichtsverfahren erhalt, die sich auf europaische Patente und Einheits-
patente beziehen. Somit wird das neue Gericht spatestens nach dem Ende
der Ubergangszeit fiir eine Vielzahl an Patentstreitigkeiten zustandig sein.
Eine stringente Rechtsprechung kann die Arbeit der Kammern erleichtern
und die Urteilsfindung beschleunigen. Zudem erwarten Patentinhaber, dass
die Rechtsprechung des Einheitlichen Patentgerichts vor allem Rechtssi-
cherheit schafft. Das EPG wird demnach ein Interesse daran haben, schon

in der Ubergangszeit eine einheitliche Entscheidungspraxis zu etablieren.

Ein unter den EPG-Kammern bestehendes Konkurrenzverhaltnis ware mit
diesem Ziel nur schwer vereinbar und kénnte das EPG von innen heraus
destabilisieren. Es ist daher naheliegend, dass sich insbesondere das Be-
rufungsgericht um eine Angleichung der erstinstanzlichen Urteile und damit
um eine Unterbindung gerichtsinternen Forum-Shoppings bemuihen wird.
Denkbar ist, dass das Berufungsgericht und erfahrene Kammern bereits in
den ersten Jahren allgemeine Bewertungsmalstabe aufstellen werden, an

denen sich auch Spruchkdrper mit wenigen Gerichtsverfahren orientieren

704 Artikel 1 Nr. 1 lit. ¢ Gesetz zur Anpassung patentrechtlicher Vorschriften auf Grund der euro-
paischen Patentreform vom 20. August 2021, in: Bundesgesetzblatt, 2021, Teil 1, N° 59, S.
3914.
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konnen. So wurde man Rechtssicherheit schaffen und gleichzeitig die Kon-
kurrenz unter den EPG-Kammern begrenzen, da feste Bewertungskriterien

weniger Raum fiir widerspriichliche oder kontroverse Urteile lassen.”%

Forum-Shopping zwischen dem EPG und den nationalen Gerichten wird in
der Ubergangszeit kaum zu vermeiden sein. Als Folge der tiberschneiden-
den Zustandigkeiten und unterschiedlichen Rechtsquellen und -auffassun-
gen werden zumindest in der Ubergangszeit daher immer wieder Rechts-
unsicherheiten auftreten. Das EPG wird vor allem durch eine Uberzeugende
und stringente Rechtsprechung punkten konnen. Nur so besteht die Mog-
lichkeit, dass sich das EPG langfristig gegenuber den erfahrenen nationalen

Gerichten, wie etwa dem Bundespatentgericht, behaupten kann.

3. Personelle Besetzung

Auch die personelle Besetzung der Kammern des EPG kdnnte sich auf die
Entscheidungspraxis auswirken. Die Richter des EPG muissen die hochsten
fachlichen Qualifikationen mitbringen und Erfahrung auf dem Gebiet der Pa-

tentstreitigkeiten nachweisen.”%®

Da vor allem Richter aus Staaten mit vielen Patentanmeldungen diese Kri-
terien erfiullen, konnten Richter aus Landern wie Deutschland, Frankreich
und den Niederlanden das EPG dominieren.”®” Um dem entgegenzuwirken,
bietet das Trainingscenter fur das Einheitliche Patentgericht in Budapest
Schulungen flr Richter und potenzielle Richter des Gerichts an.”®® Im Ja-
nuar 2023 fand ein erstes mehrtagiges Trainingsprogramm flr die bisher
benannten EPG-Richter in Budapest statt. Im Rahmen des Trainings sollen
vor allem Inhalte der EPG-Verfahrensordnung vermittelt werden.”®® Es wird
eine internationale Besetzung der EPG-Kammern erster Instanz ange-

strebt.”10

705 preyfuss, Launching the Unified Patent Court: Lessons from the United States Court of Appeals
for the Federal Circuit, in: Desaunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The
Unitary Patent Package & Unified Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 73 (81).

79 Art. 15 Abs. 1 EPGU.

707 ygl. Kitchin, 2015, S. 33.

798 Art. 19 Abs. 1 EPGU.

709 Einheitliches Patentgericht, Launch of the first training for all UPC appointed judges,
18.01.2023; https://www.unified-patent-court.org/en/news/launch-first-training-all-upc-ap-
pointed-judges (zuletzt abgerufen am 19.08.2023).

710 Art. 8 Abs. 1 EPGU.
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Trotz der Bemuhungen, das EPG als gemeinsames Gericht aller teilneh-
menden Mitgliedsstaaten zu etablieren, wird es nicht im Interesse des EPG
sein, dass die multinationale Zusammensetzung zu Lasten der fachlichen
Qualifikationen geht. Gerade in der Anfangszeit ist das EPG auf die Unter-
stutzung von erfahrenen Richtern angewiesen, um den Anforderungen der
Patentinhaber gerecht werden zu kdnnen. Mittlerweile wurde die Liste der
bereits benannten Richter verdffentlicht. Mehr als die Halfte der rechtlich
qualifizierten Richter kommt aus Deutschland, Frankreich oder den Nieder-
landen. Auf jedem Gebiet der Technik kommen bisher ebenfalls mindestens
50 Prozent der technisch qualifizierten Richter aus diesen drei Landern. Zu-
dem sind nur 13 der 17 Lander, die das EPGU ratifiziert haben, durch Rich-

ter vertreten.”

Da sich das Patentrecht durch seine starke technische Komponente von
anderen Rechtsgebieten unterscheidet, ist der Kreis der auf dem Gebiet
hinreichend qualifizierten Personen sehr Uberschaubar. Aus diesem Grund
hat auch nur ein limitierter Personenkreis die Moglichkeit, intensiv auf alle
patentrechtlich relevanten Themen Einfluss zu nehmen.”'? Die Auswahl der
madglichen Richter fur das EPG ist deshalb beschrankter, als dies das bei
anderen Rechtsgebieten der Fall ware. Die Gewahrleistung der multi-natio-
nalen Zusammensetzung kann daher ebenso wie die Vermeidung von Inte-
ressenskonflikten eine besondere Herausforderung darstellen. Es ist nicht
ausgeschlossen, dass im Falle von personellen Engpassen vermehrt auf
Personen zuriickgegriffen werden muss, die bereits Amter in nationalen Ge-
richten oder dem EPA bekleidet haben und aus Landern mit vielen Patent-

anmeldungen kommen.

Die Lokal- und Regionalkammern mussen nicht nur ein neues Recht an-
wenden, sondern sind auch mit Verfahren in Amtssprachen konfrontiert, die
von der Sprache des Gerichtsstandorts abweichen kénnen.”'® Zudem be-
steht aufgrund der liickenhaften Regelungen innerhalb der Art. 24 ff. EPGU

11 Einheitliches Patentgericht, Unified Patent Court judicial appointments and Presidium elec-
tions, 19.10.2022; https://www.unified-patent-court.org/en/news/unified-patent-court-judi-
cial-appointments-and-presidium-elections (zuletzt abgerufen am 03.03.2024); Einheitliches
Patentgericht, The Unified Patent Court appoints 21 technically qualified judges, 09.08.2023;
https://www.unified-patent-court.org/de/node/390 (zueltzt abgerufen am 27.03.2024).

712 Schneider, 2009, S. 621.

713 ygl. Art. 49 Abs. 1 und 2 EPGU.
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ein erhdhter Auslegungsbedarf durch das EPG.”'* Es liegt somit nahe, dass
die aus unterschiedlichen Landern der EU stammenden Richter gerade in
der Anfangszeit ihre Erwagungen am nationalen Recht ihres Heimatlandes
orientieren werden.”'® Sollten vermehrt deutsche, franzdsische und nieder-
landische Richter tatig sein, konnten diese gerade in der Anfangszeit auf
ihre ausgepragte richterliche Vorerfahrung zurickgreifen. Ebenso ist denk-
bar, dass ehemalige Mitglieder der Beschwerdekammern auch die Haltung
der Beschwerdekammern zu bestimmten Sachverhalten Gbernehmen wer-
den. Ein indirekter Ruckgriff auf nationale Rechtsordnungen wirde jedoch
der Vereinheitlichung des Patentrechts zuwiderlaufen.”'® In der Literatur
gibt es Stimmen, die es fir wahrscheinlich halten, dass Deutschland und
damit auch die deutsche Prozesspraxis die Rechtsprechung des EPG do-
minieren werden.”'” Die Anzahl deutscher Richter am EPG und die Tatsa-
che, dass in Deutschland gleich vier Lokalkammern ansassig sein wer-
den’'® birgt zumindest das Risiko eines starken Rickgriffs auf deutsche
Rechtspraktiken. Bisher verzeichnen die deutschen Lokalkammern des
EPG die hochsten Fallzahlen. Deutsch ist die vorherrschende Verfahrens-
sprache.”'® Diese Entwicklung verdeutlicht das Vertrauen der Patentinha-

ber in die deutschen Richter.

Aus den dargelegten Grinden ist es denkbar, dass sich die Entscheidungs-
praxis des EPG nicht nur an der nationalen Rechtsprechung fihrender Pa-
tentgerichte, sondern auch an den bisherigen Entscheidungen des EPA ori-
entieren konnte. Gerade in der Anfangszeit, in der die Richter in kurzer Zeit
eine Uberzeugende Entscheidungspraxis etablieren missen, konnte sich
ein Ruckgriff auf ihnen bekannte Entscheidungen und Argumentationen an-

bieten.

714 ygl. Yan, 2017, S. 150 ff.

715 ygl. Merkle, 2018, S. 42 f.

716 Yan, 2017, S. 150 ff.

717 Zum Beispiel: Tochtermann, Das UPC hat endlich Momentum, in Gewerblicher Rechtsschutz
und Urheberrecht, 2022, S. 1097 (1098).

718 Einheitliches Patentgericht, Standorte, 0.D.; https://www.unified-patent-court.org/de/ge-
richt/standorte (zuletzt abgerufen am 05.11.2023).

719 Einheitliches Patentgericht, Case load of the Court since start of operation in June 2023-up-
date end March 2024, 03.2024; https://www.unified-patent-court.org/sites/default/fi-
les/upc_documents/Case%20load%200f%20the%20Court_end%20March%202024.pdf (zu-
letzt abgerufen am 18.04.2024).
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4. Zwischenergebnis

In den ersten Jahren wird das EPG vor der Herausforderung stehen, die
bisher eher kritischen Patentinhaber von sich zu Uberzeugen. Neben der
einheitlichen Schutzwirkung ist das EPG eine der wesentlichen Innovatio-
nen des einheitlichen Patentsystems. Bereits Jahre bevor das Gericht seine
Arbeit aufgenommen hat, wurde sein Mehrwert flr das einheitliche Patent-
system und somit auch fur Europa als Wirtschaftsstandort hervorgeho-
ben.”?0 Die Daseinsberechtigung des EPG steht und fallt mit dem Erfolg des

einheitlichen Patentsystems.

In der Ubergangszeit wird das EPG die Chance haben, seinen Mehrwert zu
verdeutlichen. Wahrend die nationalen Gerichte mit dem materiellen Pa-
tentrecht und den Verfahrensordnungen ihres Landes vertraut sind, wird
sich das EPG in kurzer Zeit mit den neu geschaffenen Rechtsgrundlagen
der Patentreform zurechtfinden missen. Die Orientierung an der Recht-
sprechung von nationalen Gerichten, die im Patentrecht besonders viel Ein-
fluss haben, kénnte gerade in der Anfangszeit dabei helfen, sich schnell als
bedeutendes Gericht zu etablieren und die Unterstutzung der Patentinhaber
zu gewinnen. Die EPA-Entscheidungspraxis, die sich uber Jahrzehnte ge-
festigt hat, kdnnte ebenfalls als Orientierungshilfe dienen. Allerdings stehen
das EPGU und die darin geregelte Normenhierarchie einer spiegelbildlichen
Ubernahme der nationalen Rechtsprechung und EPA-Entscheidungen im

Wege.

Sollte sich das EPG daflr entscheiden, Erwagungen des EPA und Urteile
fuhrender nationaler Patentgerichte zu hinterfragen, wirde dies dem EPG
eine klare eigene Identitat verleihen und dem Gericht moglicherweise mehr
Aufmerksamkeit verschaffen. Denkbar ware dieses Vorgehen im Bereich
der computerimplementierten Erfindungen, deren Anwendungsbereich im-
mer wieder fur Diskussionen sorgt. Die komplexen Sachverhalte und die
Erfahrung des EPA in der Prufung von kontroversen Patenten konnten eine
kritische Auseinandersetzung mit entsprechenden Patenten jedoch er-

schweren.

720 y/g|, Erwagungsgriinde EPGU.
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Bis das EPG eine stringente Rechtsprechung etabliert hat, konnten Jahre
vergehen. Die tatsachliche Dauer von EPG-Verfahren lasst sich bisher
kaum einschatzen. Hinzu kommt, dass sich Verfahrensbeteiligte insbeson-
dere bei komplexen Sachverhalten und kontroversen Entscheidungen dafur
entscheiden konnten, in Berufung zu gehen, was die Verfahrensdauer zu-
satzlich um einen derzeit kaum vorhersehbaren Zeitraum verlangern
konnte. AuRerdem haben Patentinhaber in den ersten Jahren Uber die ,,Opt-
Out“-Option die Moglichkeit, Patente von der Zustandigkeit des EPG aus-
zuschlie®en. Es ist davon auszugehen, dass Inhaber wertvoller Patente auf
die ihnen nicht vertraute Rechtspraxis zunachst mit einem ,Opt-out” reagie-
ren werden, um abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung des EPG entwi-

ckelt.”21

Auf der einen Seite gilt, dass Unternehmen bei grenziberschreitend nutz-
baren Technologien besonders vom einheitlichen Patentschutz profitieren
dirften.”?? Auf der anderen Seite ware es flir Inhaber von ,Softwarepaten-
ten® jedoch auch besonders geschaftsschadigend, wenn ein gerichtlicher
Angriff auf das Patent droht, der sich in allen teilnehmenden Mitgliedsstaa-
ten einheitlich auswirken kann.”?3 Computerimplementierte Erfindungen
konnten aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu den Erfindungen zah-
len, die in der Ubergangszeit weiterhin tiber europaische Patente geschitzt
werden. Die Unternehmen konnen diese Patente aus der Zustandigkeit des
EPG nehmen, um sie keinem vermeidbaren Risiko auszusetzen. Dieser
Umstand kdnnte die Etablierung einer gefestigten Rechtsprechungspraxis

gerade in diesem Bereich in den ersten Jahren zusatzlich im Wege stehen.

Das EPA ist als Institution gefestigt und weniger von dem Erfolg der Paten-
treform abhangig als das EPG. Sollte die Reform nicht GUberzeugen, hatte
das EPA Uber das europaische Patentsystem weiterhin eine Existenzbe-
rechtigung. Das Patentamt steht demnach unter weitaus weniger Druck als
das EPG, das sich erst noch beweisen muss. Da der Einfluss des EPA
durch die Reform steigt, hat es jedoch grundsatzlich ein Interesse daran,

dass das einheitliche Patentsystem Uberzeugt.

721 McDonagh, 2014, S. 4.
722 yg|. McDonagh, 2014, S. 4.
723 McDonagh, 2014, S. 25.
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Die Interessen und Motive von EPA und EPG Uberschneiden sich in dem
Punkt, dass eine Abwanderung von Patentinhabern zu nationalen Patent-
amtern und nationalen Gerichten die Position der Institutionen beeintrachti-
gen wirde. Deshalb werden sowohl das EPA als auch das EPG vor allem
darauf bedacht sein, sich das Vertrauen und die Unterstutzung einflussrei-

cher Konzerne mit gro3en Patentportfolios zu sichern.

Es ist denkbar, dass die Rechtsprechung des EPG in den ersten Jahren
von dem Bestreben gepragt sein wird, den Bestand des einheitlichen Pa-
tentsystems insgesamt sowie die eigene Existenz im Besonderen zu si-
chern. Da sich Unternehmen mehr Rechtssicherheit von der ausschliefli-
chen Zustandigkeit des EPG erhoffen, konnte das Gericht dazu neigen, be-
reits gangige patentrechtliche Argumentationslinien und Erwagungen auf-
zugreifen, um durch Erfullung dieser Erwartung Kontroversen und Kritik zu
vermeiden. Das EPG steht ebenso wie die nationalen Gerichte oder das
EPA vor der Herausforderung, auch in Zeiten rasant voranschreitenden
technischen Fortschritts ein hohes Mal} an Rechtssicherheit zu gewahrleis-
ten. Aufgrund der Tatsache, dass seine Kammern zusatzlich mit technisch
qualifizierten Richtern besetzt sind, kdnnte das EPG einen Vorteil gegen-

uber einigen nationalen Gerichten haben.

Rechtssicherheit wird das EPG nicht im Alleingang, sondern nur in Zusam-
menarbeit mit dem EPA als zweite Saule des einheitlichen Patentsystems
vermitteln kdnnen. Obwohl das EPA und das EPG rechtlich betrachtet un-
abhangige Institutionen sind und nicht dazu verpflichtet sind, die Entschei-
dungen der jeweils anderen Einrichtung in ihrer eigenen Praxis zu beruck-
sichtigen, ware ein gemeinsamer Ansatz notwendig, um flir Rechtssicher-
heit zu sorgen. Gerade in den ersten Jahren kann es nur dadurch gelingen,

die breite Masse der Patentinhaber von der Patentreform zu Gberzeugen.

Wenn sich das Patentsystem als Ganzes gefestigt hat, konnte das EPG
damit beginnen, sich als Institution starker abzugrenzen und vereinzelt auch
kritischere oder sogar kontroversere Positionen zu vertreten. Nach der er-
folgreichen Etablierung des einheitlichen Patentsystems bestlinde auch die
Moglichkeit, dass sich einzelne Kammern des EPG starker voneinander ab-

grenzen, ohne dass die Existenz oder das Ansehen des Einheitlichen Pa-

157



tentgerichts dadurch infrage gestellt werden. Es ist denkbar, dass Unter-
nehmen starke eigenstandige Positionen des EPG positiv aufnehmen, so-
weit die Rechtsprechung als Ganzes einheitlich bleibt. EPA und EPG soll-
ten sich jedoch auch nach der Ubergangszeit um ein kooperatives Mitei-
nander bemuhen. Alles andere wirde dem einheitlichen Patentsystem
schaden und zu einer Abwanderung in die nationalen Patentsysteme flih-

ren.

Es wird deutlich, dass eine Ubermalig kritische Haltung des EPG gegen-
uber dem EPA insbesondere in den ersten Jahren des einheitlichen Patent-
systems den Erfolg der Patentreform gefahrden konnte. Es ist daher nicht
absehbar, ob und wann sich das EPG zu einer ganzlich unabhangigen Kon-
trollinstanz emanzipieren und Entscheidungen des EPA kritisch hinterfra-

gen wird.

V. Das EPG als Kontrollinstanz

Im einheitlichen Patentsystem wachst der Einfluss des EPA. Am Beispiel
der computerimplementierten Erfindungen wird deutlich, dass das Patent-
amt in der Vergangenheit bereits kontroverse Entscheidungen getroffen hat
und sich gegenuber Patentinhabern und den Vertragsstaaten nur in be-
grenztem Malde kooperativ gezeigt hat. Daher stellt sich die Frage, inwie-
weit das EPA im einheitlichen Patentsystem einer gerichtlichen Kontrolle
unterliegt. Eine externe gerichtliche Uberpriifung von EPA-Entscheidungen
durch das EPG koénnte die Folgen kontroverser Entscheidungen des EPA
begrenzen. Das EPA finanziert sich unter anderem Uber die Jahresgebih-
ren und hat daher auch ein Interesse daran, dass Patente langfristig Be-
stand haben. Sollte das EPG in seinen Urteilen die Patentqualitat hinterfra-
gen, kénnte dies dazu fihren, dass das EPA seine Praxis prtft und gege-

benenfalls anpasst.

Im vorherigen Abschnitt wurde bereits beleuchtet, dass sich das EPG zur
Forderung des einheitlichen Patentsystems gerade in der Anfangszeit ge-
gen eine kritische Auseinandersetzung mit EPA-Entscheidungen entschei-
den konnte. Im Folgenden soll nun die generelle Eignung des EPG als Kon-
trollinstanz anhand theoretischer und praktischer Gesichtspunkte unter-

sucht werden.
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1. Theoretische Erwagungen

Es ware naheliegend, dass das EPG im neuen System als eine Art Kontrol-

linstanz Uber das EPA wacht.

Der gerichtlichen Kontrolle durch das EPG unterliegen Entscheidungen des
EPA aus Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012. AulRerdem ist das Gericht fur Ent-
scheidungen Uber die durch das EPA vergebenen europaischen Patente
und Einheitspatente zustéandig.”?* Die Erteilungsentscheidung selbst basiert
jedoch im Wesentlichen auf dem EPU und unterliegt nicht der Uberpriifung
durch das EPG. Es besteht daher keine Mdglichkeit vor dem EPG unmittel-
bar gegen die Erteilungspraxis des EPA als solche vorzugehen. Eine rich-
terliche Kontrolle durch das EPG ist daher nur begrenzt moglich. Da das
EPG aber nach Erteilung Uber die Wirksamkeit und den Schutzumfang von
Einheitspatenten entscheiden kann, kann dem EPG trotzdem eine indirekte
Wachterstellung zugesprochen werden. Fur die Rolle des Wachters Uber
das EPA eignet sich das Gericht insbesondere aufgrund seines Aufbaus

und seiner personellen Besetzung.

Das Gericht wird mit im Patentrecht erfahrenen Richtern besetzt sein. Ne-
ben rechtlich qualifizierten Richtern stehen auch technisch qualifizierte
Richter zur Verfiigung. Da die Richter des EPG bei der Prifung von Paten-
tantragen rechtliche und technische Faktoren berlcksichtigen, sind sie in
der Lage, alle Erwagungen des Patentamtes fachlich einzuordnen. Die na-
tionalen Patentgerichte sind dagegen nicht zwangslaufig mit technisch qua-
lifizierten Richtern besetzt, sie sind zu einer Nachprifung der technischen
Erwagungen daher gar nichtimmer in der Lage. Eine Ausnahme bildet unter
anderem das Bundespatentgericht.”?> Mit den Jahren werden sich die EPG-
Richter auf die Entscheidungen zu durch das EPA erteilten Patenten spezi-
alisieren koénnen, da sie es ausschlief3lich mit solchen ,EPA-Patenten® zu
tun haben werden.”?® Diese Faktoren sorgen daflr, dass das EPG sich
schon wenige Jahre nach Aufnahme seiner Tatigkeit besser als die meisten

nationalen Gerichte dazu eignen wird, EPA-Patente zu Uberprifen.

724 Art. 83 EPGU.

725 Vgl. § 65 Abs. 2 PatG; Bundespatentgericht, Organisation, 0.D.

726 ygl. Schovsbo/Riis/Salung Petersen, The Unified Patent Court: Pros and Cons of Specialization
—Is There a Light at the End of the Tunnel (Vision)?,in: International Review of Intellectual
Property and Competition Law, Volume 46, 2015, S. 271 (272 f.)
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Dem EPG wird es moglich sein, Patente in ihrem Schutzumfang zu be-
schranken oder diese sogar Uber eine Nichtigkeitsklage zu widerrufen.”?’
Ein vermehrtes Ergehen von Entscheidungen dieser Art ware nicht im Inte-
resse des EPA. Eine solche Entwicklung wirde das Vertrauen in EPA-Ent-
scheidungen schmalern und kdonnte Patentinhaber dazu bewegen, sich ge-
gen Einheitspatente zu entscheiden. Das EPA kénnte daher auf diesem
Weg dazu gebracht werden, seine Entscheidungspraxis zu uberdenken.
Obwohl die Erteilungsentscheidung des EPA nicht selbst Gegenstand von
Klagen vor dem EPG sein kann, wird das EPG die Praxis des EPA indirekt

beeinflussen konnen.

2. Praktische Erwagungen
Obwohl es dem EPG moglich ware, sich gegenuber dem EPA als Wachter
zu positionieren, muss es diese Stellung in der Praxis nicht zwingend ein-

nehmen.

Gerade in der Ubergangszeit kdnnten Kontroversen zwischen EPA und
EPG dazu fihren, dass sich Patentinhaber vom einheitlichem Patentsystem
abwenden und sich verstarkt auf europaische Patente konzentrieren, die
gemaR Art. 83 Abs. 3 EPGU dauerhaft aus der Zustandigkeit des EPG ge-
nommen werden konnen. Langfristig ware auch ein starkerer Fokus auf na-
tionale Patente denkbar. Eine Verunsicherung der Patentinhaber kdnnte
daher zu einer dauerhaften ZustandigkeitseinbulRe des EPG fihren und den
Einfluss des Gerichts dadurch mindern. Das EPG kénnte sich durch eine
strittige Haltung insbesondere deshalb leicht isolieren, da das EPA anders
als das Gericht langst ein fester Bestandteil des europaischen Patentrechts
ist. Das EPG kann sich nur dann als bedeutende Institution festigen, wenn
das einheitliche Patentsystem die Unterstlitzung der Patentinhaber findet.
Im Verlauf dieser wissenschaftlichen Arbeit wurde bereits deutlich, dass das
EPG sein oberstes Ziel, die Schaffung von Rechtssicherheit, am schnells-
ten erreichen kann, wenn es mit dem EPA als Einheit auftritt.”?® Aus prakti-
schen Erwagungsgrunden ist deshalb gerade in den ersten Jahren des
neuen Systems nicht sicher, ob das EPG die durch das EPA erteilten Pa-

tente kritisch hinterfragen wird.

727 Art. 32 EPGU.
728 Sjehe Ausfiihrungen auf S. 137 ff.
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Die personelle Besetzung des EPG unterstreicht diese Annahme. Die Rich-
ter des EPA werden nach Art. 16 EPGU auf Grundlage einer durch den
Beratenden Ausschuss erstellten Liste durch den Verwaltungsausschuss
ernannt. Der Verwaltungsausschuss kann dadurch auf die Auswahl der
Richter Einfluss nehmen. Es ist nicht ausgeschlossen, dass dieser sich bei

personellen Entscheidungen von seinen eigenen Interessen leiten lasst.

In diesem Zusammenhang ist erwahnenswert, dass der Verwaltungsaus-
schuss die Mitglieder des Beratenden Ausschusses auf Vorschlag der teil-
nehmenden Mitgliedsstaaten ernennt.”?° Es besteht daher grundsatzlich die
Moglichkeit, den Beratenden Ausschuss gezielt so zu besetzen, dass er die
Interessen des Verwaltungsausschusses teilt. Dies durfte sich dann auch in

der Vorauswahl der Richterkandidaten widerspiegeln.

Der Verwaltungsausschuss benennt grundsatzlich die fachlich qualifizier-
testen Personen als Richter, wobei jedoch auch die Staatsangehdrigkeit der
vorgeschlagenen Personen berucksichtigt werden soll, um die multinatio-
nale Zusammensetzung der Spruchkorper zu gewahrleisten.”3° Bei seiner
Auswahl ist der Verwaltungsausschuss uUber diese Vorgabe hinaus jedoch
nicht weiter eingeschrankt und kann soweit mehrere Personen vergleich-
bare fachliche Qualifikationen aufweisen, eigene Kriterien in die Auswahl

miteinflieRen lassen.”3!

Die derzeitige Besetzung des Verwaltungsausschuss zeigt, dass der Aus-

schuss Verbindungen zum EPA hat, die sich wiederum auf die Auswahl der

729 Art. 5 Satzung des Einheitlichen Patentgerichts.

730 Art. 3 Abs. 3 Satzung des Einheitlichen Patentgerichts.

731 Zu den Einflussméglichkeiten des Verwaltungsausschusses auf die Richterernennung: LeLoup/
Van Drooghenbroeck, Unified Patent Court and the Right to a Fair Trial, in: Desaunettes-Bar-
bero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent
Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 287 (S. 297 f.).
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Richter auswirken konnten. Johannes Karcher, der Vorsitzende des Ver-
waltungsausschusses,’3? war Mitglied des EPA-Beschwerdekammeraus-
schusses.’”3? Sein Stellvertreter Paul van Beukering’34 ist derzeit als stell-
vertretendes Mitglied im Verwaltungsrat der EPO tatig.”3® Sowohl der Be-
schwerdekammerausschuss als auch der Verwaltungsrat der EPO fungie-
ren als Uberwachende Stellen. Letztendlich kénnte eine EPA kritische Posi-
tionierung des EPG aber auch Schwachen der Aufsichtsorgane offenbaren.
Da es maoglich und tatsachlich auch nicht unublich ist, dass ehemalige und
sogar aktive Bedienstete der EPO im Verwaltungsausschuss des EPG sit-

zen, kann dies die Entscheidung fur EPA-freundliche Richter beeinflussen.

Von den hier dargelegten Einflussmaoglichkeiten muss in der Praxis nicht
Gebrauch gemacht werden; es besteht jedoch die Moglichkeit, diese
Schwachstellen entsprechend zu nutzen. Bisher gibt es keine Vorschriften,
die eine parallele Tatigkeit fir den Verwaltungsausschuss und die EPO un-
tersagen, um einer Befangenheit der Ausschussmitglieder entgegenzuwir-
ken. Somit ist nicht ausgeschlossen, dass auch in Zukunft Personen mit
Verbindung zur EPO Uber die Richterbesetzung des EPG entscheiden. Fr
die Risiken, die mit der Einsetzung tUbermafig EPA-freundlicher Richtern
einhergehen konnten, scheint es in der Praxis derzeit kein Problembewusst-

sein zugeben.

3. Zwischenergebnis

Obwohl es dem EPG rechtlich mdglich sein wird, die Macht des EPA zu
begrenzen, muss es von dieser Option nicht zwingend Gebrauch machen.
Sollte das EPG aufgrund von EPA-freundlichen Richtern oder eigener Inte-
ressen auf Konflikte mit dem EPA verzichten, ware dies problematisch. Kein

anderes Gericht hat so umfassende Zustandigkeiten fur das Einheitspatent

32 Einheitliches Patentgericht, Verwaltungsausschuss, 0.D.; https://www.unified-patent-
court.org/de/organisation/verwaltungsausschuss (zuletzt abgerufen am 25.08.2023).

33 Européisches Patentamt, Administrative Council of the European Patent Organisation re-elects
Chairperson, 18.10.2021, https://www.epo.org/en/news-events/news/administrative-coun-
cil-european-patent-organisation-re-elects-chairperson (zuletzt abgerufen am 19.03.2024).

734 Einheitliches Patentgericht, Verwaltungsausschuss, 0.D.

735 Europdisches Patentamt, Verwaltungsrat-Vertreter, 03.08.2023, https://www.epo.org/about-
us/governance/administrative-council/representatives_de.html (zuletzt abgerufen am
19.08.2023).
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wie das EPG. Wenn das EPG sich weigert, die EPA-Patente kritisch zu hin-
terfragen, werden auch nationale Gerichte oder der EuGH diese Rolle nicht

ubernehmen konnen.

Kapitel 4: Begrenzung der Macht des EPA

Im vorangegangenen Kapitel wurde die Stellung des EPA im einheitlichen
Patentsystem beleuchtet. Es wurde deutlich, dass das EPA im neuen Pa-
tentsystem eine Schlusselposition einnimmt. Der Einfluss der teilnehmen-
den Mitgliedsstaaten ist hingegen begrenzt, da sie Verwaltungsaufgaben
an das EPA Ubertragen und im Interesse des Erfolges der Reform auf die
Einbeziehung ihrer nationalen Patentamter und -gerichte verzichtet haben.
Im Gegensatz zum EPG, dessen Haltung sich erst mit den Jahren verlass-
lich einschatzen lassen wird, lassen sich die Positionen des EPA bereits
klarer umreif3en. Da im Zuge der Patentreform keine Anpassungen an der
EPO vorgenommen wurden und deren Handlungen und Entscheidungen
weiterhin vornehmlich auf dem EPU basieren, ist davon auszugehen, dass
die Reform kaum Einfluss auf die Entscheidungspraxis des EPA haben
wird. Von Unternehmen und EPA-Mitarbeitern geaulRerte Bedenken zur Pa-
tentqualitat wurden im Zuge der Patentreform bisher nicht adressiert. Her-
vorzuheben ist auch, dass die Schutzvoraussetzungen im EPU nicht refor-
miert wurden. Daher ermoglicht der Auslegungsspielraum des Art. 52 Abs.
2 lit. c und Abs. 3 EPU auch weiterhin widerspriichliche Entscheidungen,
die fur Patentinhaber und teilnehmende Mitgliedsstaaten schwer nachvoll-

ziehbar sein kbnnen.

Durch die einheitliche Wirkung von Einheitspatenten werden die Sorgen um
die Patentqualitat nochmals verscharft, da ein qualitativ minderwertiges Ein-
heitspatent gleich in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten auf einmal zu Ri-
siken und Rechtsunsicherheiten flur Patentinhaber und Marktteilnehmer
fuhrt. QualitatseinbufRen im Bereich der ,Softwarepatente” wirden vor allem
Technologiekonzernen mit grof3en Patentportfolios schaden. Gleichzeitig
wurde eine extensive Vergabe solcher Patente jedoch auch eine insgesamt
undbersichtliche Rechtslage schaffen und sich dadurch auf Dritte, beispiels-

weise Open Source Unternehmen, negativ auswirken.
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Sollte die Qualitat der Patente sinken oder die Entscheidungspraxis des
EPA widersprichlich werden, stellt sich die Frage, ob und fur wen es Mog-
lichkeiten gibt, auf die Entscheidungspraxis des Patentamtes einzuwirken.
Diese Frage ist insbesondere deshalb von Relevanz, weil die Arbeitsweise
des EPA und die daraus resultierenden Entscheidungen von wesentlicher

Bedeutung fur den Erfolg oder Misserfolg der Patentreform sind.

Rechtssicherheit, die sich die Staaten, vor allem aber auch die Patentinha-
ber winschen, wird nur durch verlassliche rechtliche Grundlagen geschaf-
fen. Auf bisherige Versuche der Vertragsstaaten, Entscheidungen des Pa-
tentamtes zu computerimplementierten Erfindungen nachzuvollziehen, rea-
gierte das EPA eher zurtckhaltend. Da die freiwillige Kooperation zwischen
EPA, den Vertragsstaaten und den Patentinhabern in der Vergangenheit in
diesem Sektor nur bedingt funktioniert hat, ware es umso wichtiger, dass es
dem Machtzuwachs des EPA auch verlassliche Mechanismen gegenuber-
stehen, die eine Kontrolle oder zumindest einen Einfluss auf das Patentamt
ermoglichen. Aufgrund des Umstandes, dass sich die Position, die das EPG
gegenuber dem EPA einnehmen wird, noch nicht eindeutig einschatzen
lasst, wird die Frage nach anderweitigen Einflussmdglichkeiten noch rele-

vanter.

Als Spanien in seiner Klage vor dem EuGH die Stellung des EPA im neuen
Patentsystem kritisierte, verwies Generalanwalt Bot darauf, dass das EPU-
System und somit auch die Entscheidungspraxis des EPA seit Jahrzehnten
zufriedenstellend funktionieren. Er betonte, dass seit der Grindung des
EPA noch kein Vertragsstaat vorgebracht habe, dass Entscheidungen des

Patentamtes gegen verfassungsrechtliche Grundsatze verstoRen hatten.”36

Das lasst sich nicht bestreiten. Allerdings wurde bereits am Beispiel von
computerimplementierten Erfindungen dargelegt, dass EPA-Entscheidun-
gen eben auch nicht unumstritten sind und sowohl Unternehmen als auch
EPA-Mitarbeiter und Patentanwalte bereits mehrfach auf die Schwachen
des Organs hingewiesen haben. Kritik am EPA kann Patentinhaber verun-
sichern und das europaische Patentsystem als Ganzes destabilisieren. Es

ist deshalb naheliegend, dass Staaten sich schon deshalb zurickhalten,

738 Yves Bots, Schlussantrage, 18.11.2014, Rs. C-146/13, ECLI:EU:C:2014:2380, Rn. 45.
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Kritik an einem System zu Uben, zu dem es bisher keine Alternative gab.
Da das europaische Patent zu einer wesentlichen Vereinheitlichung und
Vereinfachung des Patentsystems fur die Vertragsstaaten geflhrt hat, ist es
im Interesse der Vertragsstaaten das System zu schitzen — auch vor be-
rechtigter Kritik. Sie miissen daher auch bei ihren eigenen AuRerungen ab-
wagen, ob Kritik am EPA tatsachlich zu einer Verbesserung des Status quo
fuhren kann oder ob sie dem Patentsystem blo3 Schaden zufugt. Zudem
verandern sich die Verantwortlichkeiten und die Rolle des EPA im einheitli-
chen Patentsystem. Erfahrungswerte aus dem europaischen Patentsystem
kénnen daher nicht ohne weiteres fir Prognosen zum einheitlichen Patent-
system herangezogen werden. Die Aussage des Generalanwalts kann aus

den genannten Grunden daher nicht Uberzeugen.

Unabhangig davon, ob das EPA qualitativ minderwertige Patente vergibt
oder nicht, sollten Mechanismen zur Verfigung stehen, um die Praxis des
Patentamts zu Uberwachen und dadurch seine Macht zu begrenzen. Aber
welche rechtlichen Moglichkeiten gibt es fur den Fall, dass die Entscheidun-
gen des EPA den Interessen der europaischen Wirtschaft, der teilnehmen-

den Mitgliedsstaaten oder der Patentinhaber zuwiderlaufen?

In diesem Kapitel wird zum einen untersucht, welche Maoglichkeiten das
EPU selbst bietet (A.). Im Anschluss wird beleuchtet, welche Interventions-

moglichkeiten fur die EU bestehen (B.).

A. EPU

Zunachst soll untersucht werden, welche Mallhahmen das Europaische Pa-
tentiibereinkommen (EPU) zur Uberwachung und Kontrolle von EPA-Ent-

scheidungen bietet.

Da das Einheitspatent als europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung
konstruiert ist, bestimmt das EPU insbesondere weiterhin die materiellen
Schutzvoraussetzungen. Mit der Ablehnung eines Antrages auf ein europa-
isches Patent entfallt auch die Mdglichkeit, das europaische Patent in ein
Einheitspatent umzuwandeln. Soweit ein europaisches Patent erteilt und
dem Antrag auf einheitliche Wirkung stattgegeben wurde, wird der dem eu-

ropaischen Patent zugrundeliegende Patentanspruch auf das Einheitspa-
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tent Ubertragen. Der sachliche Schutzbereich eines Einheitspatents wird so-
mit schon durch die Erteilung des europaischen Patents — und damit auf

Grundlage des EPU — festgelegt.”?’

Es stellt sich deshalb die Frage, ob sich schon aus diesem volkerrechtlichen
Vertrag Moéglichkeiten ergeben, um gegen eine zweifelhafte Entscheidungs-

praxis des EPA vorzugehen.

|.  Kontrolle durch den Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat ist als Organ der EPO fur die Kontrolle des EPA zustan-
dig.”® Uber Entscheidungen zum Haushaltsplan, einem Haushaltsaus-
gleich oder zur Héhe des an das EPA flieRenden Anteils der Jahresgeblh-
ren kann der Verwaltungsrat die Finanzen der Patentorganisation erheblich
beeinflussen. Das EPA ist daher von den Entscheidungen des Verwaltungs-
rates abhangig. Das beantwortet allerdings noch nicht die Frage, wie der
Verwaltungsrat die Machtstellung des Patentamts insgesamt beschranken

oder auf kontroverse EPA-Entscheidungen reagieren kann.

Einen gewissen Einfluss kann der Verwaltungsrat zumindest Uber die Be-
nennung des EPA-Prasidenten ausuben. Der Prasident kann wiederum
Uber die Anpassung der Prufungsrichtlinien die Patenterteilungspraxis im
EPA beeinflussen.”®® Der Prasident ernennt zudem die Priifer im Patentamt,
die seiner Disziplinargewalt unterliegen.”° Da der EPA-Prasident eine flinf-
jahrige Amtszeit hat,”#" ist die Benennung eines Prasidenten, der einer un-
erwunschten EPA-Praxis Einhalt gebieten soll, kaum eine sinnvolle Mog-
lichkeit zur Losung akut auftretender Probleme. Allerdings ware es dem
Verwaltungsrat uUber DisziplinarmalRnahmen auch mdglich, gegen Pflicht-

verstolie eines amtierenden EPA-Prasidenten vorzugehen.”#?

37 Vgl Art. 69 EPU.

738 Art. 4 Abs. 3 EPU.

739 ygl. Art. 10 Abs. 2 lit. a EPU.

740 Art. 10 Abs. 2 lit. g und h EPU.

741 Europaisches Patentamt, Anténio Campinos als Prasident des Europaischen Patentamts wie-
derernannt, 29.06.2022; https://www.epo.org/newsevents/news/2022/ 20220629a_de.html
(zuletzt abgerufen am 13.08.2023).

742 Art. 11 Abs. 4 EPU.
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Auf Entscheidungen der Beschwerdekammern konnte der Verwaltungsrat
ebenfalls indirekt einwirken, da er Weisungsrechte und die Disziplinarge-
walt gegenliber dem Préasidenten der Beschwerdekammern innehat.”*3 Es
liegt im Ermessen des Verwaltungsrats zu entscheiden, ob Disziplinarmal3-

nahmen gegenuber Bediensteten des EPA erforderlich sind.

Uber Art. 33 Abs. 1 lit. b EPU ist es dem Verwaltungsrat sogar méglich, die
materiellen Schutzvoraussetzungen des EPU zu &ndern, sofern ein einstim-
miger Beschluss zustande kommt.”#* Zudem muss die Anderung des EPU
notwendig sein, um die Ubereinstimmung mit einem internationalen Vertrag
auf dem Gebiet des Patentwesens oder den Rechtsvorschriften der EU auf
diesem Gebiet zu gewahrleisten.”# Alternativ kdAme auch eine Revision des
EPU durch einen auf Vorschlag des EPA-Prasidenten mit Dreiviertelmehr-

heit gefassten Beschluss im Verwaltungsrat in Betracht.”46

Im Verwaltungsrat ist jeder Vertragsstaat des EPU vertreten. Jeder Staat
verfugt Uber eine Stimme. Beschlisse kénnen nur mit der vorgegebenen
Mehrheit verabschiedet werden.”*’ Fir eine Vielzahl der Entscheidungen ist
mindestens eine Dreiviertelmehrheit erforderlich. Jedoch nehmen derzeit
nur 17 der 39 EPU-Vertragsstaaten am einheitlichen Patentsystem teil. Be-
sonders dann, wenn die Auswirkungen einer unerwunschten EPA-Praxis
aus dem einheitlichen Patentsystem auch das europaische Patentsystem
betreffen, ist eine Einflussnahme durch den Verwaltungsrat vorstellbar.
Sollte etwa eine extensive Erteilungspraxis zu einem allgemeinen Abfall der
Patentqualitat fUhren, ware eine entsprechende Mehrheit im Verwaltungsrat
denkbar.

Die Eignung des Verwaltungsrates als Kontrollinstanz des EPA wurde von
der Anti-Korruptionsorganisation , Transparency International® jedoch schon
infrage gestellt: Dadurch, dass das EPA Patente flr die den Verwaltungsrat

besetzenden Vertragsstaaten erteilt und die Staaten von den durch das

743 Verwaltungsrat der Européiischen Patentorganisation, 2016, Regel 12a Abs. 2.
744 Art. 35 Abs. 3 EPU.
745 Art. 33 Abs. 1 lit. b EPU.
746 Art. 172 EPU i.V.m. Art. 3 Akte zur Revision des Ubereinkommens {iber die Erteilung europii-
scher Patente (Europdisches Patentiibereinkommen).
747 Art. 35 EPU.
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EPA generierten Einnahmen profitieren, konne ein Interessenskonflikt be-

stehen. Eine unabhéngige Kontrolle sei dadurch gefahrdet.’48

[l. Verfahren vor den Beschwerdekammern

Die Zustandigkeiten der Beschwerdekammern werden im einheitlichen Pa-
tentsystem nicht explizit erweitert. Daher beschrankt sich die Zustandigkeit
dieser Spruchkorper weiterhin auf europaische Patente. Sollte das EPA
qualitativ minderwertige Patente vergeben oder nicht nachvollziehbare Ent-
scheidungen treffen, kdnnen die Beschwerdekammern die Entscheidung

des EPA infrage stellen und sogar widerrufen.

Trotzdem kénnen die Kammern indirekt auch auf das Einheitspatent Ein-
fluss nehmen. Da das europaische Patent die Basis des Einheitspatents
bildet, kdnnen die Beschwerdekammern im Zweifel verhindern, dass das
Einheitspatent Uberhaupt erteilt werden kann. Dem Einheitspatent kann
Uber einen erfolgreichen Einspruch sogar noch nachtraglich die Legitima-
tion entzogen werden, wenn die Beschwerdekammern’® zu dem Schluss
kommen, das zugrundeliegende europaische Patent widerrufen zu mus-

sen.’0

Die Nichtigkeitsklage Spaniens vor dem EuGH thematisierte schon 2014
die Rolle der Beschwerdekammern im einheitlichen Patentsystem. Spanien
war der Meinung, dass die Beschwerdekammern mangels hinreichender
Unabhangigkeit keine richterliche Kontrolle des EPA gewahrleisten kon-
nen.”®' Generalanwalt Bot wendete ein, dass sich die Europaische Kom-
mission fiir Menschenrechte (EKMR) bereits 1997752 mit der Rolle der Be-
schwerdekammern des EPA beschaftigt habe und sowohl Unabhangigkeit
als auch Gerichtscharakter der Beschwerdekammern und der Grolien Be-
schwerdekammer bestétigt habe.”®® Im spéateren Urteil wurde der Klage-

grund vom EuGH zuriickgewiesen.”>

748 Magenheim, 26.05.2023.
749 Die Entscheidung kann auch schon durch die Einspruchsabteilung abschlieRend getroffen wer-
den, sofern keine Beschwerde eingereicht wird.
750 Sjehe Ausfiihrungen auf S. 125.
751 EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, 2015, Rn. 24.
752 Eyropean Commission of Human Rights, LENZING AG v. THE UNITED KINGDOM, N° 39025/97.
753 Yves Bots, Schlussantrage, Rs. C-146/13, 2014, Rn. 33.
754 EuGH, Spanien/ Parlament und Rat, 2015, Rn. 28 ff.
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Die Tatsache, dass es jedoch schon 2016, nur kurze Zeit nach dem EuGH-
Urteil, gentigend Grinde fur Mallnahmen zur Starkung der Unabhangigkeit
der Beschwerdekammern gab,”® |asst Zweifel an der Ansicht der EKMR
und des Generalanwalts zu. Eine oberflachliche Prufung der zugrundelie-
genden EPU-Normen kénnte dazu gefiihrt haben, dass die EKMR 1997 kei-
nen Reformbedarf sah. In der EKMR-Entscheidung wurde beispielsweise
die Weisungsfreiheit der Mitglieder der Beschwerdekammern aus Art. 23
Abs. 3 EPU besonders hervorgehoben. Ob allein die Weisungsfreiheit aber
schon ausreichend ist, um unabhangige Entscheidungen zu garantieren,
wurde nicht weiter hinterfragt. Das BVerfG raumte in seinem Urteil 2022
ebenfalls ein, dass nicht ausgeschlossen werden kénne, dass das Rechts-
schutzsystem des EPA vor der Strukturreform von 2016 die Mindestanfor-
derungen des Grundgesetzes an einen wirkungsvollen Rechtsschutz unter-

schritten habe.”%

Auch das BVerfG konnte die Kritik an den Beschwerdekammern durch sein
Urteil nicht vollumfanglich widerlegen. Nach der Strukturreform existieren
immer noch Schwachstellen, die der richterlichen Unabhangigkeit der Be-
schwerdekammern im Wege stehen.”®” Laut BVerfG muss eine internatio-
nale Organisation wie die EPO keine richterliche Unabhangigkeit nach den
Standards des Grundgesetzes gewahrleisten.”®® Dabei wird jedoch ver-
kannt, dass dem EPA im neuen Patentsystem Kompetenzen Ubertragen
werden, die Uber die regularen Verantwortlichkeiten von internationalen Or-
ganisationen hinausgehen. Da das EPA fur die Erteilung eines auf Unions-
rechts basierenden Patents zustandig ist, sollten die Anforderungen an die

Unabhangigkeit der Beschwerdekammern strenger sein.

Obwohl die Beschwerdekammern auch im einheitlichen Patentsystem als
,<Quasi-Gerichte“ die Macht des EPA begrenzen kénnen, scheitert eine ver-
lassliche gerichtliche Kontrolle auf Basis des EPU an der mangelnden Un-
abhangigkeit der Kammern.

755 Siehe Ausfiihrungen auf S. 107 ff.
756 BVerfG, 2 BvR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022, BVer-
fGE, 163, 363 (Rn. 171 f.).
757 Vgl. Ausfiithrung ab S. 108 ff.
758 BVerfG, Az: 2 BVR 2480/10, 2 BvR 421/13, 2 BvR 756/16, 2 BvR 786/15, 2 BvR 561/18, 2022,
BVerfGE, 163, 363 (Rn. 154).
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[ll. Entscheidung oder Stellungnahme der Grol3en Beschwerde-

kammer
Art. 112 EPU eroffnet die Moglichkeit, dass die GroRe Beschwerdekammer

Uber ein bei den Beschwerdekammern anhangiges Verfahren entscheidet
oder zu Fragen des EPA-Prasidenten Stellung nimmt. Sollte eine unabhan-
gige Kontrolle von Patententscheidungen uber die Beschwerdekammern
nicht gewahrleistet sein, kbnnte man also stattdessen eine Stellungnahme
oder Entscheidung der Grolzen Beschwerdekammer erwirken. Da das Ein-
heitspatent auf dem europaischen Patent basiert, kann die Grol3e Be-
schwerdekammer Uber Entscheidungen zum europaischen Patent indirekt

auf die Qualitat von Einheitspatenten Einfluss nehmen.

Wenn Beteiligte eines Beschwerdeverfahrens eine Entscheidung der Gro-
Ren Beschwerdekammer gemaR Art. 112 Abs. 1 lit. a EPU erbitten, muss
die Kammer, bei der das Verfahren anhangig ist, der Vorlage zustimmen.
Wenn die Beschwerdekammer nicht von der Notwendigkeit einer Vorlage
uberzeugt ist, kann sie den Antrag ablehnen. Allerdings sind die Grinde
darzulegen. Die Option einer Nichtzulassungsbeschwerde, wie sie bei-
spielsweise im deutschen Zivil- und Verwaltungsrecht zu finden ist,”®° be-
steht jedoch nicht. Verfahrensbeteiligte haben nur noch die Mdglichkeit, bei
schweren Verfahrensverstof3en (z.B. bei einem schweren Verstol3 gegen
den Grundsatz des rechtlichen Gehors gemaR Art. 113 EPU) eine Entschei-
dung der GroRRen Beschwerdekammer tber Art. 112a EPU zu beantragen.
Ein entsprechender Antrag entfaltet jedoch keine aufschiebende Wir-
kung.”®® Die Entscheidung kann dariber hinaus nicht angegriffen oder von

einer unabhangigen Stelle Uberpruft werden.

Ob Entscheidungen der Grol3en Beschwerdekammer sich als Kontrollme-
chanismus etablieren, hangt damit entscheidend von der Unterstitzung der
Beschwerdekammern — und damit vom zu kontrollierenden Organ ab. Sie
eignen sich deshalb nur bedingt zur Kontrolle der Beschwerdekammern.
Diese werden eine Involvierung der Grolten Beschwerdekammer nur dann

in Erwagung ziehen, wenn sie sich bei einer Entscheidung unsicher sind.

759 § 544 ZPO und § 133 VwGO.
760 Art. 112a Abs. 3.
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Sollten die Kammern jedoch von ihrer Argumentation Uberzeugt sein, wer-
den sie von Art. 112 Abs. 1 lit. a EPU keinen Gebrauch machen. Das EPU
sieht weder vor, dass die GroRe Beschwerdekammer regelmalig Entschei-
dungen fallt, noch definiert das EPU Voraussetzungen, unter denen die Be-
schwerdekammer einem Antrag nach Art. 112 Abs. 1 lit. a EPU zwingend

stattzugeben hat.

Gegen die Involvierung der GroRen Beschwerdekammer spricht auch, dass
die Kammer, bei der das Verfahren anhangig ist, fir das jeweilige Verfahren
an die Entscheidung der GroRRen Beschwerdekammer gebunden ware.”6"
Eine Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer wird daher fur die Be-
schwerdekammer nur infrage kommen, wenn konkrete Fragen noch ganz-
lich offen sind und die Kammer sich noch keine eigene Meinung zum Sach-

verhalt gebildet hat.

Im Rahmen von Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU kann der Prasident des EPA
abweichende Entscheidungen der Beschwerdekammern zum Anlass neh-
men, um der Grolien Beschwerdekammer diesbezlglich Fragen vorzule-
gen. In dieser Konstellation ist keine Zulassung durch die betroffenen Be-
schwerdekammern erforderlich. Da Unternehmen und naturliche Personen,
die nicht Beteiligte eines aktuellen und thematisch passenden Verfahrens
sind, keinerlei Mdglichkeit haben, eine Entscheidung der Groflen Be-
schwerdekammer zu erbitten, sind sie von der Initiative des EPA-Prasiden-

ten abhangig.”?

Einige Schwachen des Beschwerdekammersystems treten bei allen Mog-
lichkeiten zur Einbeziehung der Grol3en Beschwerdekammer auf. Zum ei-
nen ist der Anwendungsbereich von Art. 112 Abs. 1 lit. a und b EPU be-
grenzt. Beispielsweise steht die Grolle Beschwerdekammer nicht fir die
Beantwortung abstrakter Rechtsfragen zur Verfligung. Es ist aulerdem
nicht vorgesehen, dass die Grolde Beschwerdekammer als standiger Bera-

ter fir Rechtsfragen hinzugezogen werden soll.”63

Problematisch ist auch, dass die Grof3e Beschwerdekammer nicht unab-

hangig ist. Bei ihrer Besetzung wird nicht auf einen separaten Personalpool,

781 Eyropaisches Patentamt, Leitfaden zum europédischen Patent, 07.2023, S. 71, Rn. 5.7.009.
762 Snodin, 2020, S. 9.
763 pila, 2011, S. 215.
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sondern auf die Mitglieder der Beschwerdekammern zurtckgegriffen. Mit-
glieder, die an dem konkreten Verfahren beteiligt sind, zu dem eine Stel-
lungnahme abgegeben werden soll, werden jedoch durch einen Vertreter

oder ein externes rechtskundiges Mitglied ersetzt. 764

Zusammenfassend lasst sich sagen, dass sich eine Einbeziehung der Gro-
Ren Beschwerdekammer nach Art. 112 Abs. 1 lit. a EPU aufgrund der er-
forderlichen Freigabe durch die Beschwerdekammern nur bedingt dazu eig-
net, eine unerwunschte Entscheidungspraxis des EPA zu korrigieren. Die
Stellungnahme nach Art. 112 Abs. 1 lit. b EPU ist demgegeniber von der

Initiative des EPA-Prasidenten als Leiter des Patentamtes abhangig.

Selbst wenn es zu einer Entscheidung oder Stellungnahme der GrolRen Be-
schwerdekammer kommen sollte, konnten ihre Verstrickungen mit den rest-
lichen Beschwerdekammern die Unabhangigkeit ihrer Prifung beeintrach-

tigen.

IV. Aufhebung der Immunitat

Einer gerichtlichen Kontrolle des EPA durch nationale Gerichte steht die

Immunitat der EPO entgegen.

Uber das Protokoll (iber Vorrechte und Immunitaten wird dem EPA und sei-
nen Mitarbeitern umfassende Immunitat in allen Vertragsstaaten einge-
raumt.”®>  Somit kénnen weder die Institution selbst noch ihre Mitarbeiter
durch Gerichte der Vertragsstaaten zur Verantwortung fur Rechtsverstolle
gezogen werden. Begrundet wird dies damit, dass man die ungehinderte
Tatigkeit der Organisation und die Unabhangigkeit der betroffenen Perso-
nen unter allen Umstanden sichern misse.”®® Die Griinde, die zum Wegfall
der Immunitat der EPO fuhren, sind stark begrenzt. Soweit es um die Ertei-
lung kontroverser Patente durch das EPA geht, ware das EPA als Organ
der EPO uber deren Immunitat geschitzt.”®” Verfahren vor internationalen
Gerichten sind grundsatzlich moglich, soweit die EPO selbst oder alle Ver-
tragsstaaten die dem jeweiligen Gericht zugrundeliegenden Ubereinkom-

men unterzeichnet haben.

764 Geschéaftsverteilungsplan der GroRen Beschwerdekammer fiir 2023 Art. 2 Abs. 3.

765 Art. 8 EPU.
766 Art. 19 Abs. 1 Protokoll Giber Vorrechte und Immunitaten.
767 ygl. Art. 3 Protokoll iiber Vorrechte und Immunitaten.
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Die Immunitat von Bediensteten des EPA muss durch den EPA-Prasiden-
ten aufgehoben werden, wenn er es im Interesse der Gerechtigkeit fur zwin-
gend erforderlich halt und wenn die Aufhebung der Immunitat die Interessen
der EPO nicht beeintrachtigt.”®® Die gleichen Voraussetzungen missen
auch fur die Aufhebung der Immunitat des EPA-Prasidenten durch den Ver-
waltungsrat erflllt sein.”®® Eine widerspriichliche oder aus anderen Griin-
den mangelhafte Entscheidungspraxis wird jedoch in der Regel nicht auf
Fehlverhalten einzelner Mitarbeitern des EPA zurickzufuhren sein. Bisher
bewegte sich das EPA bei kontroversen Patenterteilungen noch im Rahmen
des weiten Auslegungsbereichs des Art. 52 EPU, sodass ein VerstoRR gegen
das EPU nicht vorlag. Die Immunitat von Priifern des EPA ist zudem beson-
ders wichtig, da die Prufung von Patentantragen nicht von der standigen

Angst, sich strafbar zu machen, beeinflusst werden soll.

Denkbar ware jedoch, dass eine Minderung der Patentqualitat auf interne
Schwachstellen zurtckgeht, die wiederum auf Fehlentscheidungen von lei-
tenden Mitarbeitern des EPA basieren. Wenn aufgrund von Kosteneinspa-
rungen beispielsweise Personalmangel in der Prifungs- oder Recherche-
abteilung in Kauf genommen werden, ware dies auf eine Entscheidung von
leitenden EPA-Mitarbeitern zurlckzufuhren. Es lie3e sich jedoch entgeg-
nen, dass gewinnorientierte Entscheidungen der EPO grundsatzlich mit ih-
rer Ausrichtung vereinbar sind.””® Erschwerend kommt hinzu, dass fragwir-
dige Entscheidungen zur Ausrichtung des EPA nicht zwangslaufig einen
Rechtsverstol3 darstellen mussen. Unabhangig von der Frage, ob in dem
Fehlverhalten tatsachlich auch ein Rechtsverstol} liegt, scheitert eine Im-
munitatsaufhebung aber jedenfalls dann, wenn sie den Interessen der EPO
zuwiderlauft.””! Ein gerichtliches Vorgehen gegen eine Patenterteilungspra-
xis des EPA wirde sich unmittelbar auf die amtliche Tatigkeit der EPO be-
ziehen. Eine Immunitatsaufhebung nach Art. 19 Abs. 2 des Protokolls Uber

Vorrechte und Immunitaten ware daher sehr unwahrscheinlich.

768 Art. 19 Abs. 2 Protokoll iber Vorrechte und Immunitéten.
789 Art. 19 Abs. 2 Protokoll (iber Vorrechte und Immunitaten.
770 Dje EPO ist keine Non-Profit-Organisation.

771 Art. 19 Abs. 2 Protokoll Giber Vorrechte und Immunitéten.
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Hinzu kommt, dass der Entzug der Immunitat durch den EPA-Prasidenten
selbst erfolgen musste. Der Prasident des EPA durfte einer Immunitatsauf-
hebung eher abgeneigt sein, da nicht ausgeschlossen werden kann, dass
Fehlentscheidungen auch auf seine Amtsfuhrung zurlckgefuhrt werden
konnen. Eine gerichtliche Kontrolle von EPA-Entscheidungen wirde des-
halb an der Immunitat der EPO scheitern, die sich auch auf ihre Mitarbeiter

erstreckt.

Es sollte dabei jedoch nicht vergessen werden, dass die Immunitat der EPO
keine Ausnahme ist. Fur nahezu alle internationalen Organisationen gelten
vergleichbare Regelungen.””? Immunitat wird internationalen Organisatio-
nen in der Regel gewahrt, um zu verhindern, dass Mitgliedsstaaten ihre
staatliche Souveranitat zur Beeinflussung der Organisation nutzen. Auf die-
sem Wege soll die politische Unabhangigkeit und Unparteilichkeit der be-

troffenen Institutionen gesichert werden.””3

Im Volkerrecht soll die Immunitat sicherstellen, dass internationale Organi-
sationen ihre Aufgaben effektiv erfillen konnen.””* Ein regelmafRiger Immu-
nitatsentzug konnte Mitarbeiter des EPA in ihrer Entscheidungsfindung un-
ter Druck setzen. DarUber hinaus wirde es den nationalen Gerichten
dadurch ermoglicht, die Entscheidungspraxis des EPA nach eigenen natio-
nalen Mal3staben zu bewerten und zu beeinflussen. Infolge der Verschie-
denheit der nationalen Rechtsordnungen und Interessen ware die Einheit-
lichkeit der Entscheidungen des EPA gegenuber Patentinhabern gefahr-

det.’”®

Die Frage danach, ob die Immunitat der EPO mit dem Recht der betroffenen
Personen auf effektiven Rechtsschutz vereinbar ist, war schon Gegenstand
von Gerichtsverfahren. Es wird davon ausgegangen, dass die Immunitat der
EPO Patentinhaber nicht benachteiligt, soweit die Organisation ihnen durch
interne oder internationale Spruchkdrper einen gleichwertigen Rechts-
schutz im Sinne von Art. 6 Abs. 1 EMRK anbietet.””® Die Bindung der EPO

772 yg|. Art. 66 ff. Verfassung der Weltgesundheitsorganisation, Art. 105 UN-Charta.

773 Tauchmann, Die Immunitit internationaler Organisationen gegeniiber Zwangsvollstreckungs-
maRnahmen, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2005, S. 41 ff.

774 Tauchmann, 2005, S. 4.

775 Vgl. Tauchmann, 2005, S. 42.

776 Obersten Gerichtshofs der Niederlande (Hoge Raad der Nederlanden), 23.10.2009, Fallnum-
mer 08/00118, ECLI:NL:HR:2009:BI9632, Rn. 3.2 und 3.5.

174



an die EMRK wird damit begriindet, dass die Konvention von allen EPU-
Vertragsstaaten unterzeichnet wurde.””” Berufen wird sich in diesem Kon-
text auf ein Urteil des EGMR in der Sache Waite und Kennedy v. Deutsch-
land.””® Der EGMR stellte fest, dass die Immunitat internationaler Organi-
sationen nicht zwangslaufig das Recht auf ein faires Verfahren nach Art. 6
Abs. 1 EMRK verletze. Unabhangige interne Stellen kdnnen unter Umstan-
den ausreichen, um dem Recht auf ein faires Verfahren Rechnung zu tra-
gen.””® Nach der Auffassung des Generalanwalts des EuGH erflillt das EPA
diese Vorgabe. Er bestatigte konkret, dass Verfahren vor den Beschwerde-

kammern einen ausreichenden Schutz der Grundrechte gewahrleisten.”80

Die Rechtsprechung ist insgesamt der Ansicht, dass die Immunitat des EPA
die Rechte der betroffenen Personen nicht einschrankt. Diese Einschatzung
ist allerdings nur begrenzt aussagekraftig, da die tbrigen Schwachstellen
der Beschwerdekammern von den Gerichten bisher nicht als solche identi-
fiziert wurden und in dieser Einschatzung daher keinerlei Berlcksichtigung

fanden.

Die Immunitat der EPO und ihrer Mitarbeiter nimmt den von ihren Entschei-
dungen betroffenen Personen die Mdglichkeit, das EPA vor nationalen Ge-
richten zur Verantwortung zu ziehen. Gleichwohl ist sie essenziell, um die

effektive Erfullung der Aufgaben der EPO zu gewahrleisten.

Bei einem die Patenterteilung betreffenden Qualitatseinbruch wirde eine
Immunitatsaufhebung vermutlich scheitern, da sie dann auf eine Uberpri-
fung einer vom gesamten EPA vertretenen Haltung abzielen wiirde, was mit

den eigenen Interessen und Zielen der EPO kaum vereinbar ware.

777 GroRRe Beschwerdekammer, R 0019/12, 25.04.2014, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht Internationaler Teil, 2014, S. 668 (Rn. 9); Ullrich, Die Immunitat internationaler Orga-
nisationen von der einzelstaatlichen Gerichtsbarkeit, in: Zeitschrift fir auslandisches 6ffentli-
ches Recht und Volkerrecht, 01/2011, S. 157 (162).

778 EGMR, 18.02.1999, Waite und Kennedy/Deutschland, Nr. 26083/94.

779 EGMR, 18.02.1999, Waite und Kennedy/Deutschland, Nr. 26083/94, Rn. 50 ff.

780 Yves Bots, Schlussantrage, 2014, Rs. C-146/13, Rn. 33.
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V. Schiedsverfahren

Trotz der Immunitat der EPO und ihrer Mitarbeiter besteht fur Vertragsstaa-
ten nach dem EPU die Mdglichkeit, ein Schiedsverfahren vor einem inter-

nationalen Schiedsgericht anzustoRen.”8

Das Schiedsgericht wird mit drei Richtern aus einem Verzeichnis besetzt.
Im Verzeichnis werden sechs von den Vertragsstaaten empfohlene Perso-
nen benannt. Der Verwaltungsrat benennt weitere sechs Richter.”82 Gegen
Entscheidungen des Schiedsgerichts kdnnen keine Rechtsmittel eingelegt
werden.”® Ein wesentlicher Vorteil der Schiedsgerichtbarkeit ist die Beset-
zung des Schiedsgerichts mit fachkundigen Richtern, die die erforderliche

Sachkunde zum EPU mitbringen.”84

Artikel 16 der Durchfuhrungsvorschriften zum Europaischen Patentlberein-
kommen sieht ebenfalls Schiedsverfahren vor. Streitfahig sind nach den
Durchfihrungsvorschriften Streitigkeiten Gber die Auslegung und Anwen-
dung des EPU. Entscheidungen des EPA sind also grundsatzlich tGiber einen
Schiedsspruch angreifbar. Inwieweit von dieser Moglichkeit in der Praxis
bisher Gebrauch gemacht wurde, lasst sich schwer nachvollziehen, da
Schiedsgerichtsverfahren auf Wunsch der Parteien meist nicht &ffentlich
durchgefihrt werden und Schiedsspriche nicht veréffentlicht werden mus-
sen.’® Dadurch eignet sich die Schiedsgerichtsbarkeit eher fiir Einzelfall-
entscheidungen und gerade nicht fur Streitigkeiten, denen grundsatzliche

Bedeutung zukommen soll.

Im Rahmen der Beschwerde Klausecker gg. Deutschland vor dem EGMR
wurde deutlich, dass das EPA nicht abgeneigt ist, Streitigkeiten vor privaten
Gerichten zu klaren. Im Rahmen der Beschwerde wollte ein durch das EPA
abgelehnter Bewerber gegen eine moégliche Diskriminierung aufgrund einer
Behinderung vorgehen. Das EPA bot ihm daraufhin an, den Fall einem

Schiedsgericht zu unterbreiten. Dies wurde durch den Beschwerdefuhrer

781 Artikel 23 des Protokolls iber Vorrechte und Immunitéten.

782 Art. 24 EPU Protokoll {iber Vorrechte und Immunitéten.

783 Art. 23 Abs. IV. EPU Protokoll (iber Vorrechte und Immunitéten.

784 Schiitze/Thiimmel, Schiedsgericht und Schiedsverfahren, C.H. Beck Verlag, Miinchen, 2021, S.
16, Rn. 42.

785 ygl. Schenk, Schiedsfreiheit und staatliche Schutzpflichten, Springer Verlag, Heidelberg, 2019,
S.52.
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jedoch abgelehnt.”® Der Fall zeigt auRerdem auf, dass nicht nur Vertrags-
staaten ein Schiedsverfahren mit dem EPA anstreben kdnnen, sondern
auch Verfahren zwischen natlrlichen Personen und dem Patentamt mog-
lich sind. Im Falle eines solchen Verfahrens ware die Zusammensetzung
des Gerichts frei verhandelbar.”®” Wahrend Verfahren vor staatlichen Ge-
richten durch die Immunitat der EPO grundsatzlich ausgeschlossen sind,
sind schiedsgerichtliche Verfahren auf Grundlage eines Schiedsvertrages

prinzipiell moglich.

Mit dem einheitlichen Patentsystem entsteht zudem ein eigenes Media-
tions- und Schiedszentrum mit Sitzen in Laibach und Lissabon.”® Das
Schiedszentrum steht gemaR Art. 35 Abs. 2 EPGU fiir unter das EPGU fal-
lende Patentstreitigkeiten zur Verfiigung. Uber das Schiedszentrum kénnen
natlrliche und juristische Personen einen Schiedsspruch erwirken. Aller-
dings ist die sachliche Zustandigkeit des Schiedsgerichts beschrankter als
die Zustandigkeit des EPG, da keine Entscheidungen zur Nichtigkeit oder
Beschrankung von Patenten getroffen werden dirfen.”®® Die Patentertei-
lung durch das EPA kann ebenfalls nicht Gegenstand eines Verfahrens vor
dem Schiedszentrum sein, da es hierflr schon an einer Zustandigkeit des
EPG fehlt. Das EPA kann daher nur dann als Partei vor dem Schiedszent-
rum zur Verantwortung gezogen werden, wenn es um Entscheidungen im
Rahmen der durch Art. 9 VO 1257/2012 Ubertragenen Kompetenzen geht
— insoweit bestliinde namlich auch eine sachliche Zustandigkeit des EPG.
Da die Zustandigkeit des Schiedszentrums beschrankt ist und die Vergabe-
praxis des EPA kein Verfahrensgegenstand sein kann, kdnnen derartige
Streitigkeiten nicht durch das Schiedszentrum entschieden werden. Ein
Schiedsverfahren nach dem Protokoll Gber Vorrechte und Immunitaten ist

daher in diesen Fallen vorzugswurdig.

Obwohl sich Uber das Schiedsgericht bindende Entscheidungen erwirken
lassen, ist auch dieses Verfahren jedoch nur bedingt dazu geeignet, die

78 Europaischer Gerichtshof fiir Menschenrechte, Kammer V, Beschwerdesache Klausecker gg.
Deutschland, Zulassigkeitsentscheidung vom 6.1.2015, Bsw. 415/07.
787 Europaischer Gerichtshof fiir Menschenrechte, Klausecker gg. Deutschland, 2015, Rs: 415/07,
Rn. 25.
788 Art. 35 Abs. 1 EPGU.
789 Art. 35 Abs. 2 EPGU.
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Machtstellung des EPA effektiv zu beschranken. Problematisch ist insbe-
sondere, dass ein solches Verfahren unter dem Vorbehalt der Zustimmung
durch das EPA oder eines leitenden Bediensteten steht. Die Teilnahme ist
freiwillig.”® Schiedsspriiche werden aulRerdem meist nicht veroffentlicht, da
beide Parteien der Veroffentlichung zustimmen muissen. Andere Patentin-
haber haben Mangels Veroéffentlichung keine Mdglichkeit vom Verfahren
oder gar von dessen Ausgang zu erfahren. Ein Schiedsverfahren wirde

deshalb keinen offentlichen Druck auf das EPA ausiben.

Selbst, wenn das Schiedsgericht nach Art. 23 des Protokolls Gber Vorrechte
und Immunitaten in seinem Schiedsspruch tatsachlich die Auslegung des
EPU bemangelt, ware ein solches Verfahren aufgrund der dargelegten
Punkte kein effektiver Weg, das EPA fur zweifelhafte Patenterteilungen zur

Verantwortung zu ziehen.

VI. Zwischenergebnis

Das EPU bietet verschiedene Moglichkeiten, um gegen Entscheidungen
des EPA vorzugehen. Sie setzen allesamt einen Bezug zu europaischen
Patenten voraus. Da das europaische Patent aber die Grundlage des Ein-
heitspatents bildet, kann dadurch indirekt auch die Erteilung von Einheits-

patenten beeinflusst werden.

Die zur Verfugung stehenden Malinahmen sind jedoch nicht darauf ausge-
legt, einer kontroversen Entscheidungspraxis des EPA Einhalt zu gebieten.
Erschwerend kommt hinzu, dass ein Grof3teil der zur Verfigung stehenden
Optionen voraussetzt, dass sich interne Stellen des EPA (z.B. der EPA-
Prasident) kooperativ verhalten. Das EPA durfte in den meisten Fallen kein
Interesse daran haben, dass seine Entscheidungspraxis infrage gestellt
wird. Es kann derartige MaRnahmen in diesen Fallen schlicht unterbinden.
Ein Einschreiten des Verwaltungsrates ist dagegen in der Regel nur mit Un-
terstiitzung der EPU-Vertragsstaaten, die nicht am einheitlichen Patentsys-
tem teilnehmen, maoglich. Insgesamt sind alle hier betrachteten Optionen
risikobehaftet und kénnen blockiert werden.

790 ygl. Miiller/Keilmann, Beteiligung am Schiedsverfahren wider Willen?, in: Zeitschrift fiir
Schiedsverfahren, 2007, S. 113 (113 f.).
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B. Moglichkeiten der EU

Das EPA wird Uber das einheitliche Patentsystem in ein System von teil-
nehmenden Mitgliedsstaaten der EU eingegliedert und nimmt erheblichen
Einfluss auf das Schutzrecht sowohl bei als auch nach der Erteilung des

Einheitspatents.

Die Zielsetzung des EPU sieht nicht explizit vor, die Verwirklichung des Bin-
nenmarktes der EU zu fordern.”®! Es ist somit nicht sichergestellt, dass die
Ausrichtung des EPA den Zielen und Werten der EU entspricht. Im europa-
ischen Patentsystem fehlt es zudem an einer formalen Kooperation zwi-
schen der EU und der EPO, sodass das EPA seine Entscheidungen ganz-
lich frei von direktem Einfluss der EU treffen kann.”®? Das EPA verfolgt teils
eigene aulen- und entwicklungspolitische Projekte:’®3 Beispielsweise hat
es sich mit dem JPO, USPTO, der nationalen Behorde fur geistiges Eigen-
tum in China und dem koreanischen Amt fur geistiges Eigentum im Rahmen
des IP5 Forums’®* zusammengeschlossen, um verschiedene gemeinsame

Projekte anzustoRen.”®

Es ware daher winschenswert, dass das einheitliche Patentsystem die EU
starker einbindet. Um sicherzustellen, dass das EPA im Sinne der EU han-

delt, mUsste seine Autonomie zu Gunsten der EU beschrankt werden.

In den folgenden Abschnitten soll untersucht werden, welche Moglichkeiten
der EU im einheitlichen Patentsystem zur Verfiigung stehen, um auf Ent-

scheidungen des EPA zu reagieren.

|. EU-Gerichtsbarkeit

Das einheitliche Patentsystem basiert im Grunde auf einer Verknipfung von

Volkerrecht mit dem Unionsrecht.

Das EPU ist ein wesentlicher Bestandteil der Rechtsordnung der EPO.
Diese Rechtsordnung ist autonom und steht in keinem Zusammenhang zum

Unionsrecht. Die EPO wurde auf der Grundlage des EPU geschaffen, das

%1 Bossung, Riickfiihrung des europdischen Patentrechts in die Européische Union
Dr. Kurt Haertel zum 85. Geburtstag, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Inter-
nationaler Teil, 1995, S. 923 (927)
792 Schneider, 2010, S. 184 f.
793 Schneider, 2010, S. 169.
794 https://www.fiveipoffices.org/.
795 Schneider, 2010, S.169.
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EPA erteilt europaische Patente auf dieser Grundlage. Das EPA ist daher

nicht unmittelbar an EU-Recht gebunden.”96

Das EPA kann von der EU nicht fur Handlungen zur Verantwortung gezo-
gen werden, die auf Basis seiner durch das EPU Ubertragenen Kompeten-
zen erfolgen. Der Aufbau des EPA und seine das europaische Patent be-
treffenden internen Ablaufe und Entscheidungen liegen somit aul3erhalb der
Kontrolle der EU.

Die EU-Gerichte sind daher nicht flr Sachverhalte zustandig, die sich nach
dem EPU oder den Ausfliihrungsverordnungen richten. Dieser Auffassung
ist auch die Grol3e Beschwerdekammer. Sie verneinte in ihrer WARF-Ent-
scheidung explizit die Moglichkeit, dass sich der EuGH im Rahmen eines
Vorabentscheidungsverfahrens zu den Rechtsgrundlagen der EPO auf3ern
kdnne.”®” Obwohl das Einheitspatent auf dem europaischen Patent basiert,
konnen die Gerichte der EU die Prufung der materiellen Schutzvorausset-
zungen durch das EPA aus den dargelegten Griinden nicht nachprifen. So-
mit erteilt das EPA mit dem Einheitspatent ein europaisches Schutzrecht,

ohne jedoch der Kontrolle durch die Judikative der EU zu unterliegen.

Nach Auffassung des EuGH ist diese Handhabung konsistent mit der Art
und Weise, auf die das einheitliche Patentsystem ausgestaltet ist. Das Pa-
tentsystem basiert auf einer Kooperation der teilinehmenden Mitgliedsstaa-
ten i.S.d. Art. 142 EPU. Die neue Rolle des EPA wird daher durch die Uber-
tragung nationaler Kompetenzen der teilnehmenden Mitgliedsstaaten ge-
pragt — eine Delegation von EU-Kompetenzen findet demnach gerade nicht
statt.”®® Das europaische Patent, welches auf nationalem und internationa-
lem Recht basiert, wird automatisch durch die Erflllung der Voraussetzun-
gen aus der VO 1257/2012 zu einem EU-Schutzrecht.”®® Erst mit Eintra-

7% Eyropaisches Patentamt, Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 2022, S. 1860, Punkt
1.3.1.
797 GroRe Beschwerdekammer, G 0002/06, 25.11.2008, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urhe-
berrecht Internationaler Teil, 2010, S. 230 (S. 233 ff.).
7%8 EuGH, Spanien/ Rat, 2015, Rn. 56 ff.
%9 Jaeger, 2023, S. 179 ff.
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gung des Patents im Register fur einheitlichen Patentschutz und Veroffent-
lichung im Europaischen Patentblatt liegt ein europaisches Einheitspatent

vor.800

Eine Kontrolle der materiellen Schutzvoraussetzungen durch EU-Gerichte
wulrde sicherstellen, dass unionsspezifische Werte und Ziele in die Ent-
scheidungsfindung des EPA miteinflieRen. Stattdessen ist es dem EPA
ohne weiteres moglich, eine Entscheidungspraxis zu entwickeln, die den
EU-Zielen zuwiderlauft. Gerade in Bereichen, die einem stetigen technolo-
gischen Wandel ausgesetzt sind, sollte die EU die europaische Patentertei-

lungsstrategie mitbestimmen kénnen. 8%

Auch nach Erteilung des Einheitspatents ist das EPA in dessen Verwaltung
eingebunden. Beispielsweise erhebt und verwaltet das EPA die Jahresge-
biihren.8%2 AuRerdem koénnen die Einspruchsabteilung oder die Beschwer-
dekammern nach einem Einspruch gegen das europaische Patent noch in-
direkt Uber die Wirksamkeit des Einheitspatents entscheiden. Bisher ist
noch nicht geklart, wie die Kombination von internationalem, nationalem
und Unionsrecht in diesem Zusammenhang zu bewerten ist und welche

Kontrollméglichkeiten der EU zustehen.803

Die dem EPA im Rahmen von Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012 Ubertragenen
Aufgaben unterliegen allerdings in jedem Fall der Kontrolle des EPG.8%
Wenn das EPG den EuGH durch Vorabentscheidungsverfahren bei Ausle-
gungsfragen miteinbezieht, kénnte der EuGH zumindest indirekt Einfluss
auf das Verhalten des EPA nehmen. Allerdings sind die Einflussmdglichkei-
ten des EuGH in diesem Kontext sehr begrenzt und beziehen sich ohnehin

ausschlieBlich auf die Auslegung von Unionsrecht.8%°

Obwohl das einheitliche Patentsystem auf EU-Recht basiert, werden der

Judikative der EU kaum Einflussmoglichkeiten eingerdumt. Dieser Umstand

800 Art. 4 Abs. 1 VO 1257/2012, Regel 5 Abs. 2 und Regel 7 Abs. 1 DOEPS.

801 ygl. Binctin, Incorporating material Patent Law in the UPCA only — or in EU Law?, in: De-
saunettes-Barbero/de Visscher/Strowel/ Cassiers (Hrsg.):The Unitary Patent Package & Uni-
fied Patent Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 237 (240 f.).

802 Art. 9 Abs. 1 lit. e VO 1257/2012.

803 J3eger, 2023, S. 198.

804 Art. 32 Abs. 1 lit. i EPGU.

805 Sjehe Ausfiihrungen auf S. 133 ff.
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wird von Rechtswissenschaftlern schon seit der Ankindigung der Patentre-
form kritisiert.2°6 Die materielle Priifung von Patentantragen entzieht sich

sogar ganzlich der Kontrolle durch die EU-Gerichtsbarkeit.

ll. Europaische Kommission

Der Europaischen Kommission werden im einheitlichen Patentsystem un-

terschiedliche Aufgaben zugewiesen.

Im engeren Ausschuss des Verwaltungsrats nimmt die Kommission eine
Beobachterrolle ein.8%” Der engere Ausschuss ist ein Unterorgan des Ver-
waltungsrates und Uberwacht das EPA bei der Ausubung der nach Art. 9
VO 1257/2012 ubertragenen Kompetenzen.8% Im engeren Ausschuss sind
alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten vertreten.8%° Der Kommission wird eine
gesonderte Beobachterposition zugesprochen, um die Anwendung des Uni-
onsrechts durch die teilnehmenden Mitgliedsstaaten zu Giberwachen.2'° Der
engere Ausschuss soll die Position der Kommission bei seinen Beschllissen
berlicksichtigen.8'" Sollten die Staaten Positionen vertreten, die nicht mit
Unionsrecht vereinbar sind, kdonnte die Kommission ein Vertragsverlet-
zungsverfahren nach Art. 258 AEUV einleiten.®'? Da sich die Zustandigkeit
des engeren Ausschusses jedoch ausschlief3lich auf die dem EPA Ubertra-
genen Verwaltungsaufgaben beschrankt, kann er auf die Erteilungspraxis

des EPA keinen Einfluss nehmen.

Es ist jedoch denkbar, dass die Kommission uber den engeren Ausschuss
auch die Haltung der teilnehmenden Mitgliedsstaaten im Verwaltungsrat
pragen konnte.?'® Sollte es zu besonders kontroversen Patenterteilungen
kommen, wére es dem Verwaltungsrat tUber Art. 33 Abs. 1 lit. b EPU grund-
satzlich moglich, die materiellen Schutzvoraussetzungen des EPU zu an-

dern, um eine Ubereinstimmung mit dem europaischen Patentrecht zu ge-

806 S¢drati-Dinet, Academics confirm flaws in the unitary patent, 19.07.2012, S. 3 f;
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2111581 (zuletzt abgerufen am 12.10.2023)
807 Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.
808 Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.
809 Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.
810 Tilmann/Plassmann, 2018, S. 97, Rn. 40.
811 Art. 9 Abs. 2 VO 1257/2012.
812 Tilmann/Plassmann, 2018, S. 97, Rn. 40.
813 ygl. Tilmann/Plassmann, 2018, S. 263, Rn. 1.
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wahrleisten. Da die europaischen Patentrechtsvorschriften bisher uber-
schaubar sind und es eines einstimmigen Beschlusses bedarf,8'4 ist eine
Anderung des EPU auf der Grundlage von Art. 33 Abs. 1 lit. b EPU aller-

dings nur schwer umsetzbar.8'®

Der Kommission wird im einheitlichen Patentsystem jedoch nicht nur eine
Beobachterrolle zugewiesen. Die Zusammenarbeit zwischen der Kommis-
sion und dem EPA soll von einem engen Austausch zu den unter VO
1257/2012 fallenden Bereichen gepragt sein.8'® Anders als im engeren Aus-
schuss soll sich das Verhaltnis zwischen dem EPA und der Kommission
durch einen regen Meinungsaustausch auszeichnen.'” Da die Kommission
uber ihre Beobachterrolle im engeren Ausschuss Einfluss auf die teilneh-
menden Mitgliedsstaaten nehmen kann, ist anzunehmen, dass das EPA ein

gutes Verhaltnis zur Kommission anstreben wird.

Dem Wortlaut des Art. 14 VO 1257/2012 zufolge wird sich die Zusammen-
arbeit zwischen EPA und EU-Kommission voraussichtlich, wenn auch nicht
ausschlieBlich, auf die Hohe der Jahresgebuhren und deren Auswirkungen
auf den EPO-Haushalt fokussieren. Die materiellen Schutzvoraussetzun-
gen von Patenten sind Gegenstand des EPU und deshalb von der Zusam-
menarbeit ausgeschlossen. Mdglich ist aber zumindest, dass die Erteilung
des Einheitspatents ein Bestandteil des Meinungsaustauschs wird. Die ge-
naue Ausgestaltung der Zusammenarbeit wird Gegenstand der derzeit

noch ausstehenden Arbeitsvereinbarung sein.

Der Meinungsaustausch bietet zwar die Moglichkeit, EU-Interessen an das
EPA heranzutragen, das Patentamt muss den Empfehlungen der EU jedoch

nicht folgen.

814 y/g|. Art. 35 Abs. 3 EPU.

815 Dje nicht am einheitlichen Patentsystem teilnehmenden Vertragsstaaten diirften ein weniger
ausgepragtes Interesse an einer Angleichung des EPU an EU-Standards haben als die teilneh-
menden Mitgliedsstaaten. Des Weiteren ist die Kooperation derjenigen EPU-Staaten, die
selbst keine EU-Mitglieder sind, sehr fraglich.

816 Art. 14 VO 1257/2012.

817 Tilmann/Plassmann, 2018, S. 264, Rn. 2.
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In der VO 1257/2012 ist zudem geregelt, dass die Kommission Berichte
Uber das Funktionieren der Verordnung®'® und die Funktionsweise der gel-
tenden Beschrankungen®'® verfassen und die Entwicklungen bewerten soll.
Soweit erforderlich, kann die Kommission Verbesserungsvorschlage vorle-
gen.820 Der erste Bericht soll dem Européischen Parlament und dem Rat
drei Jahre nach Wirksamwerden des ersten Einheitspatents vorgelegt wer-
den. Anschliel3end ist vorgesehen, dass alle finf Jahre ein weiterer Bericht
folgt.82" AuRerdem sollen flr den Rat und das Parlament weitere regelma-
Rige Berichte Uber die Jahresgebiihren und deren Hohe erstellt werden.822
Uber die Berichterstattung bekommt die Kommission die Chance, auf Ver-
besserungspotenziale der Verordnung hinzuweisen. Der Mangel an Kon-
troll- und Sanktionsmdglichkeiten gegenuber dem EPA konnten Gegen-
stand eines solchen Berichtes sein. Als Konsequenz kdnnte die Kommis-
sion Anpassungen der Verordnung anstreben. Da die Prifung von Paten-
tantragen sich jedoch entscheidend nach dem EPU und damit gerade nicht
nach Unionsrecht richtet, ist fraglich, woraus die Union die dafur erforderli-
che Kompetenz ableiten soll. Eine Anpassung der Verordnungen des ein-
heitlichen Patentsystems kann daher immer nur so weit gehen, wie das
EPU es zulasst ohne dessen Charakter als autonome Rechtsordnung zu

gefahrden.

Die Kommission wird innerhalb des einheitlichen Patentsystems die Mog-
lichkeit bekommen, die ordnungsgemaflle Anwendung des EU-Rechts zu
uberwachen und wird in diesem Zusammenhang auch im Austausch mit
den teilnehmenden Mitgliedstaaten stehen. Zugleich wird der Austausch
zwischen EPA und Kommission einen Dialog zwischen EU und EPO sicher-
stellen. Allerdings kann die Kommission die Erteilungspraxis des EPA nicht
beeinflussen, da diese nicht Gegenstand der Verordnungen zum einheitli-

chen Patentsystem oder des EU-Rechts im Allgemeinen sind.

818 yv0 1257/2012.
819 Insbesondere Beschrinkungen des Patentschutzes nach Art. 5 Abs. 4 VO 1257/2012 i.V.m. Art.
27-29 EPGU.
820 Erwagungsgrund 11 VO 1257/2012.
821 Art. 16 Abs. 1 VO 1257/2012.
822 Art. 16 Abs. 2 VO 1257/2012.
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l1I. Beitritt zum EPU

Obwohl das EPU ein internationales Ubereinkommen des Vélkerrechts ist,
hat es einen starken Einfluss auf das einheitliche Patentsystem. Das EPU
wird Uber das einheitliche Patentsystem mit dem EU-Recht verknilpft, ohne
dass die EU auf das EPA oder dessen Rechtsgrundlagen Einfluss nehmen
kann. In der Literatur wird daher diskutiert, ob ein EU-Beitritt zum EPU még-

lich ware.823

Uber einen Beitritt zum EPU kdnnte die EU gemaR Art. 26 Abs. 1 EPU Teil
des Verwaltungsrats werden und an Abstimmungen teilnehmen. In dieser
Position konnte sie auch auf die Vertragsstaaten ohne EU-Mitgliedschaft

einwirken und ihnen so europaische Ziele und Interessen naherbringen.

Derzeit sieht das EPU vor, dass ausschlieRlich Staaten dem Ubereinkom-
men beitreten kénnen.82* Ein EU-Beitritt wiirde daher eine Uberarbeitung
des Ubereinkommens voraussetzen. Obwohl die rechtlichen Vorgaben da-
fur hoch sind,#% ware das grundsétzlich moglich. Im Rahmen eines vorhe-
rigen Patentreformversuches wurde eine Anderung des EPU bereits in Er-

wagung gezogen.826

Aber auch wenn diese Hirden einmal Uberwunden sind, ware ein Beitritt
der EU zum EPU nur schwer mit dem Grundsatz der Autonomie der Uni-
onsrechtsordnung vereinbar. Der Grundsatz wurde durch den EuGH entwi-
ckelt und schreibt vor, dass das EU-Recht seine Unabhangigkeit vor exter-
nen Einflissen wie beispielsweise dem Voélkerrecht wahren muss.??” Dies
soll die Zustandigkeiten der EU erhalten und die in den Vertragen veranker-
ten europaischen Werte sichern.8?8 Die Bedenken, die sich aus dem Auto-
nomiegrundsatz ergeben, kdnnte man nur dann entkraften, wenn sicherge-
stellt ist, dass das EPU an das Wertesystem der EU angepasst wird und die

Zustandigkeiten der EU unberuhrt I&sst.

823 Jaeger, 2023, S. 198.

824 \/g|. Art. 166 EPU.

825 Art. 172 EPU.

826 Europaische Kommission, Proposal for a Council Regulation on the Community patent (2000/C
337 E/45), 2000, Erwagungsgrund 3.

827 EuGH, Achmea, Rs. C-284/16, 06.03.2018, ECLI:EU:C:2018:158, Rn. 32.

828 Eckes, The autonomy of the EU legal order, in: Europe and the World: A law review, 02.2020,
S.1(3).
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Eine grundlegende Uberarbeitung des EPU zu Gunsten der EU wére jedoch
nicht im Sinne derjenigen Vertragsstaaten, die nicht Mitglied der Union sind.
Sie sind dem internationalen Ubereinkommen zur Férderung eigener Inte-
ressen und zur Starkung einer Staatengemeinschaft Uber die Grenzen der
Union hinaus beigetreten. Eine Revision des EPU ware von der Unterstiit-
zung des Verwaltungsrates abhangig. Entscheidungen werden dort vor al-
lem durch nationale Interessen der Vertragsstaaten gepragt.8?° Da Einheits-
patente fur Vertragsstaaten aulRerhalb der EU schlicht irrelevant sind, be-
steht fur sie kein Grund, das Einheitspatent durch Unterstutzung einer Re-

form zu fordern.

Eine Uberarbeitung des EPU zugunsten der Autonomie der Unionsrechts-
ordnung scheint daher nicht im Interesse aller Vertragsstaaten zu sein und
konnte Konflikte unter den EPU-Staaten hervorrufen. Hinzu kommt, dass
eine solche Anpassung des EPU seine Autonomie als eigenstandige
Rechtsordnung der EPO untergraben wuirde. Sofern fur einen EU-Beitritt
Anpassungen des EPU erforderlich sind, wére ein Beitritt der EU vor allem
im Interesse der EU selbst. Die Rolle der EPO sowie die Bedeutung des

EPU kénnten darunter leiden.

V. EUIPO

In der Literatur gibt es bereits einige Stimmen, die den Einfluss des EPA auf
Einheitspatente durch eine Ubertragung von Kompetenzen an EU-Instituti-

onen auf ein Minimum beschranken mochten.

1. Ubertragung von Verwaltungsaufgaben

Verwaltungsaufgaben, die dem EPA durch Art. 9 Abs. 1 VO 1257/2012 von
den Mitgliedsstaaten ubertragen werden, konnten alternativ durch das Amt
der Europaischen Union fur geistiges Eigentum (engl. European Intellectual
Property Office (EUIPO)) oder ein neu gegrindetes Patentamt der EU wahr-
genommen werden. Sollte das EUIPO Aufgaben im einheitlichen Patent-
system Ubernehmen, misste eine eigene Abteilung dafur gegriindet wer-

den. In dieser Konstellation wirde das EPA weiterhin Patentantrage prifen

829 ygl. Bossung, 1995, S. 928.
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und mit einem EU-Patentamt im einheitlichen Patentsystem koexistieren.830
Wirde man lediglich die Registrierung der einheitlichen Wirkung und Ver-
waltung des Einheitspatents auf eine EU-Organisation Ubertragen, kénnte
das einheitliche Patentsystem im Wesentlichen unverandert fortbestehen.
Fraglich ist allerdings, ob das EPA bereit ware, einen weiteren Akteur im
einheitlichen Patentsystem zu akzeptieren. Die Probleme, die sich aus der
neuen Stellung des EPA ergeben, kdnnte man auch auf diesem Weg nur
bedingt I0sen. Denn uber die Umverteilung von administrativen Aufgaben
kann die EU keinen Einfluss auf die Prufung der materiellen Schutzvoraus-
setzungen und die Qualitdt von Einheitspatenten gewinnen. Trotz dieser
Einwande wiirde die Ubernahme der Kompetenzen aus Art. 9 Abs. 1 VO
1257/2012 dazu beitragen, dass zumindest die Verwaltungsaufgaben, die
sich auf Schutzrechte teilnehmender EU-Mitgliedsstaaten beziehen, auch
von der EU Gbernommen werden und der Kontrolle durch die EU-Gerichts-
barkeit unterliegen. Die Verzahnung von internationalem und EU-Recht

konnte man auf diesem Weg zumindest mindern.

Obwohl diese Variante die Macht des EPA, die mit der Prtfung von Paten-
tantragen einhergeht, unberihrt lieRe, kdnnte sie das zwischen den Institu-

tionen zugunsten des EPA bestehende Machtgefalle zumindest lindern.

2. Vollstandige Ubertragung von EPA-Kompetenzen
Alternativ kdme auch in Betracht, sowohl die Verwaltung als auch die Ertei-
lung des Einheitspatents einer EU-Patentorganisation oder einer neuen Ab-

teilung des EUIPO zu libertragen.83"

Durch die Ubertragung der EPA-Aufgaben an eine Institution, die der voll-
standigen Kontrolle der EU unterliegt, kdnnten die Probleme, die mit der
Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem einhergehen, erheblich redu-
ziert werden. Wurde man die Prifung der Patentanmeldung, die Registrie-

rung des Einheitspatents und die spatere Verwaltung auf eine EU-Agentur

830 pretnar, The Unitary Patent in Competition Policy Context, in: Desaunettes-Barbero/de
Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent Court,
Ledizioni, Milan, 2023, S. 477 (486 f.).

831 Goddar/Werner, 2023, S. 208; Pretnar, 2023, S. 486 ff.
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ubertragen, ware der Machtzuwachs des EPA nicht mehr gegeben. Statt-
dessen ware das Patentsystem in die institutionelle Struktur der EU einge-

bettet.832

Die Integration des EUIPO oder eines neuen EU-Patentamtes in das ein-
heitliche Patentsystem unterscheidet sich von allen anderen zur Verfligung
stehenden Einfluss- und Kontrolimoglichkeiten. Die Stellung der EU wirde
sich durch die Anderungen erheblich verbessern, da so sichergestellt ware,
dass die Patentvergabe den Werten und Zielen der EU folgt und darauf ab-
zielt, die EU als Wirtschaftsstandort zu starken. Wesentliche Schwachstel-
len des EPA, die sich aus der Immunitat der Organisation und der fehlenden
Unabhangigkeit der Beschwerdekammern ergeben, sind in der Struktur des
EUIPO nicht vorhanden. Im Gegensatz zum Personal der EPA-Beschwer-
dekammern, das den Weisungen des Verwaltungsrates unterliegt, sind Pra-
sident und Mitglieder der EUIPO-Beschwerdekammern weisungsfrei.®33 Der
Exekutivdirektor des EUIPO kann auch nicht auf die Wahl des Beschwer-
dekammerprasidenten oder der Beschwerdekammermitglieder Einfluss
nehmen, da er weder ein Vorschlagsrecht noch vergleichbare Rechte im
Hinblick auf deren Benennung hat.83* Der Rechtsweg gegen Entscheidun-
gen des EUIPO endet aullerdem nicht bei den Beschwerdekammern. Es
besteht die Mdglichkeit, deren Urteile vor dem EuG anzufechten und auch
gegen dessen Urteil kdnnen Rechtsmittel vor dem EuGH eingelegt wer-
den.85 Anders als beim EPA ist es also moglich, Entscheidungen der Be-
schwerdekammern auf direktem Weg anzugreifen. Die Beklagte ist in einem
solchen Verfahren das EUIPO selbst — aus diesem Umstand ergeben sich
folglich unmittelbare Kontrollméglichkeiten, die nicht von der Kooperations-
bereitschaft des EUIPO abhangen.

Dieser an sich vielversprechende Losungsansatz birgt jedoch auch Heraus-
forderungen. Sollte man dem EPA seine neuen Kompetenzen entziehen,
um diese stattdessen einer EU-Agentur zu Ubertragen, stellt man das ein-

heitliche Patentsystem in der Form, in der es im Juni 2023 in Kraft getreten

832 Goddar/Werner, 2023, S. 208.

833 Art. 166 Abs. 7 VO 2017/1001.

834 vgl. Art. 166 Abs. 1i.V.m. Art. 158 und Art. 166 Abs. 5 VO 2017/1001.

835 Amt der Europédischen Union fiir geistiges Eigentum, Beschwerdekammern — Organisation,
0.D.; https://www.euipo.europa.eu/de/the-office/boards-of-appeal/organisation (zuletzt
abgerufen am 27.10.2023).

188



ist, infrage. Eine solche Kompetenzibertragung wirde vermutlich umfas-
sende Erganzungen des EU-Patentrechts erfordern. Eine solche Erweite-
rung lasst sich jedoch nur schwer mit dem EPGU vereinbaren und kénnte
daher zu Widerspriichen mit EPGU-Normen fiihren.83¢ Zudem wére die Um-
wandlung eines europaischen Patents in ein Einheitspatent in der derzeit
vorgesehenen Form wahrscheinlich nicht mehr maoglich.837 Darliber hinaus
musste das EU-Patentamt zur Wahrung der Patentqualitat mit technisch

und juristisch qualifizierten Mitarbeitern besetzt werden.

Die Patenterteilung durch eine EU-Agentur konnte dazu flhren, dass euro-
paische Patente und Einheitspatente einander widersprechen. Die derzei-
tige Ausgestaltung der Patentreform hat den Vorteil, dass das europaische
Patentsystem und das einheitliche Patentsystem relativ konsistent neben-
einander bestehen, genauer gesagt sogar ineinander ubergehen. Die dar-
aus resultierende Rechtssicherheit ware durch die Einbindung eines weite-
ren Patentamtes gefahrdet. Es ware sogar moglich, dass die Patentsysteme
in ein Konkurrenzverhaltnis treten und versuchen, sich voneinander abzu-
grenzen. Die daraus resultierenden Unsicherheiten wirden zu Lasten der
Patentinhaber gehen. Die Rolle des EPG und sein Verhaltnis zu den EU-
Gerichten musste ebenfalls neu bewertet werden, da die EU-Gerichtsbar-

keit dann starker in das einheitliche Patentsystem eingebunden ware.

3. Zwischenergebnis
Obwohl das einheitliche Patentsystem mitunter auf Unionsrecht basiert,

sind die Einfluss- und Kontrollmdglichkeiten der EU begrenzt.

Die Prufung von Patentantragen unterliegt keiner Kontrolle durch die EU-
Gerichtsbarkeit. Zudem ist bedenklich, dass das EPA seinen Entscheidun-
gen nicht die Werte der EU zugrunde legen und bei der Priifung von Paten-
tantragen die EU-Ziele nicht bertcksichtigen muss. Da das Einheitspatent

auf dem europaischen Patent basiert und der Antrag auf einheitliche Wir-

836 vgl. Van Dongen, Proportionality and Flexibilities in Injunctive Relief, in: Desaunettes-Bar-
bero/de Visscher/Strowel/Cassiers (Hrsg.): The Unitary Patent Package & Unified Patent
Court, Ledizioni, Milan, 2023, S. 357 (383 f.).

837 Das europaische Patent wiirde weiterhin auf Grundlage des EPUs durch das EPA erteilt wer-
den, wahrend sich die Vergabe eines Einheitspatents nach Vorgaben aus dem EU-Recht rich-
ten musste.
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kung auf rein formellen Kriterien beruht, gewahrleistet auch die Entschei-
dung uber die Erteilung eines Einheitspatents keine Berucksichtigung der

Unionsinteressen.

Die Unabhangigkeit des EPA ist auch im internationalen Vergleich mit an-
deren fUuhrenden Patentamtern ungewdhnlich. Der Leiter des US-Patentam-
tes USPTO wird vom amerikanischen Prasidenten ernannt®® und das japa-
nische Patentamt JPO ist Teil des Ministeriums fur AulRenhandel und In-
dustrie (Ministry of Economy, Trade and Industry (METI))8%. Uber diese
Malnahmen wird sichergestellt, dass die politischen und wirtschaftlichen
Interessen der jeweiligen Staaten bei der Patenterteilung bertcksichtigt

werden.840

Im einheitlichen Patentsystem sind alle teilnehmenden Staaten Mitglieds-
staaten der EU und verfolgen daher gemeinsame Interessen, die das EPA
bei Entscheidungen uUber Einheitspatente idealerweise berlcksichtigen
sollte. Die EU kann das EPA als Teil einer unabhangigen Organisation des
Vélkerrechts nicht einseitig dazu verpflichten, dem EU-Recht zu folgen.
Eine solche Verpflichtung wirde sich auch kaum mit den Zielsetzungen des
EPU vereinbaren lassen, denn einige Ziele der EU sind explizit auf die ter-
ritorialen Grenzen der Union beschrankt.?4! Da das EPU ein Ubereinkom-
men einer internationalen Staatengemeinschaft ist, wirden sich die EU-
Ziele nur auf einen Teil des EPU-Vertragsgebiets beziehen. Eine Veranke-
rung von EU-Zielen im EPU wére somit nicht im Sinne der EPU-Vertrags-

staaten, die nicht Teil der EU sind.

Die Ubertragung von EPA-Kompetenzen an das EUIPO kénnte die Stellung
der EU im einheitlichen Patentsystem starken. Um ein solches Vorhaben
umzusetzen, mussten jedoch die Rechtsgrundlagen der Patentreform an-
gepasst werden. Die sachlichen Zustandigkeiten des EPG kénnten davon
unberuhrt bleiben. Aufgrund der starkeren Einbindung der EU-Gerichtsbar-
keit und der Méglichkeit von Widerspriichen zwischen EU-Recht und EPGU

838 35 U.S. Code § 3(a) (1).

839 https://www.meti.go.jp/english/aboutmeti/data/aOrganizatione/index.html.

840 Kluwer Patent blogger, EU should bring Unitary Patent system under its control, Kluwer Patent
Blog, 08.05.2018; https://patentblog.kluweriplaw.com/2018/05/08/eu-bring-unitary-patent-
system-control/ (zuletzt abgerufen am 19.02.2024).

841 Art. 3 Abs. 1-4 EUV.
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konnten sich aus dem Verhaltnis der Institutionen zueinander jedoch erheb-
liche Herausforderungen ergeben. Der Umstand, dass europaische Patente
und Einheitspatente dann von verschiedenen, voneinander unabhangigen
Patentamtern und noch dazu auf unterschiedlicher Rechtsgrundlage erteilt

wurden, wirde weitere Komplexitat schaffen.

Die limitierten Einflussmoglichkeiten der EU auf das EPA sind vor allem auf
die Verknupfung von EU-Recht und internationalem Recht im Rahmen des
einheitlichen Patentsystems zurlickzufiuhren. Die Autonomie der Rechts-
ordnungen fuhrt zu einer Art Blockade und verhindert eine effektive Kon-

trolle.

Hervorzuheben ist, dass sich in den vorherigen Reformversuchen um eine
starkere Einbindung der EU bemiht wurde. Letztendlich scheiterten Refor-
mideen, die auf von der EPO unabhangigere Patente abzielten, an der man-
gelnden Unterstltzung durch die EU-Mitgliedsstaaten.24? Die Problematik
der begrenzten Einflussmdglichkeiten der EU im Rahmen des einheitlichen
Patentsystems ist schon seit der Vorstellung des einheitlichen Patentsys-

tems bekannt und sorgt seither fiir Kontroversen.843

C. Ergebnis

Sollten kontroverse Entscheidungen des EPA oder eine nicht zufriedenstel-
lende Patentqualitat das Vertrauen der Patentinhaber in das Patentsystem
gefahrden, gibt es verschiedene Mdglichkeiten, der Praxis des EPA entge-

genzuwirken.

Bei den untersuchten Optionen wurde zwischen Mallhahmen, die das ein-
heitliche und das europaische Patentsystem bereits bieten und Malinah-
men, die weitere Schritte (z.B. rechtliche Anpassungen) erfordern, unter-

schieden.

Dabei wurde deutlich, dass die Moglichkeiten, welche die Patentsysteme
derzeit bieten, nicht explizit fur die Kontrolle des EPA geschaffen wurden

und sich daher nur bedingt daflr eignen. Dem EPA ist es mdglich, einen

842 yg|. Sédrati-Dinet, 2012, S. 1 ff.

843 Zum Beispiel: Sédrati-Dinet, 2012, S. 1 ff; Jaeger, What's in the Unitary Patent Package, in: So-
cial Perspectives — Journal for Legal Theory and Practice, Volume 1, N° 2, 2014, S. 194 (207
ff.).
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Grolteil der zur Verfugung stehenden Optionen zu blockieren oder zumin-
dest ihren Ausgang zu beeinflussen. Die sich daraus ergebende Unsicher-
heit konnte insbesondere Patentinhaber davon abschrecken, gegen das
Patentamt vorzugehen. Selbst dem EPG, das in der Lage ware, durch seine
Entscheidungen Druck auf das EPA auszulben, konnte es aufgrund eige-
ner Interessen zu riskant sein, Handlungen des Patentamtes kritisch zu hin-
terfragen. Obwohl die Macht des EPA im neuen Patentsystem erheblich zu-
nimmt, wurden bisher keine Vorkehrungen fur den Fall getroffen, dass das
Patentamt nicht im Sinne der teilnehmenden Mitgliedsstaaten oder der brei-

ten Masse der Patentinhaber handelt.

Besonders vielversprechend sind jedoch die Ansatze, die im einheitlichen
Patentsystem, wie es heute existiert, noch nicht vorgesehen sind. Dazu
zahlt insbesondere die Ubertragung von Verantwortlichkeiten an das
EUIPO oder ein neu gegriindetes EU-Patentamt. Das Uberrascht nicht,
wenn man bedenkt, wie es zu dem ungleichen Machtverhaltnis im einheitli-
chen Patentsystem gekommen ist. Die Machstellung des EPA im einheitli-
chen Patentsystem ist auf die Verzahnung unterschiedlicher autonomer
Rechtsordnungen zurtickzufihren, die die Basis der Patentreform bilden.
Um die sich aus der Machtstellung ergebenden Probleme effektiv zu adres-
sieren, musste man daher Anpassungen an den rechtlichen Grundlagen
des einheitlichen Patentsystems vornehmen. Die Rolle des EPA kann also
vor allem durch eine Uberarbeitung der entsprechenden EU-Verordnungen
verandert werden. Im Rahmen dieser Anderungen kdnnte man EPA-Aufga-
ben an das EUIPO ubertragen. Da der Aufbau des EUIPO die Unabhangig-
keit der EUIPO-Beschwerdekammern gewahrleistet und Entscheidungen
des Amtes zudem der Kontrolle der EU-Gerichtsbarkeit unterliegen, ware
fur Antragsteller ein effektiver Rechtsschutz durch unabhangige Spruchkor-

per gewahrleistet.

Mit einer Anpassung des einheitlichen Patentsystems konnte eine Verunsi-
cherung der Patentinhaber einhergehen. Auf der anderen Seite ergibt sich
daraus aber die Chance auf einen starkeren Rickhalt innerhalb der EU.

Kritikpunkte, die von Spanien und Italien in ihren Klagen im Hinblick auf das
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EPA adressiert wurden, konnte man auf diesem Wege moglicherweise be-
heben.?4* Eine Erweiterung des EU-Patentrechtes wiirde darliber hinaus zu

einer starkeren Harmonisierung flhren.

Es ist moglich, dass ein solches Patentsystem auch mehr Mitgliedsstaaten
uberzeugen wurde. Derzeit nehmen nur 17 EU-Mitgliedsstaaten an der ver-
starkten Zusammenarbeit zum Patentschutz teil und haben zusatzlich das
EPGU ratifiziert. Laut Goddar und Werner ist die fehlende Unterstiitzung
innerhalb der EU eine wesentliche Schwachstelle des einheitlichen Patent-
systems.?4® Der Geltungsbereich des Einheitspatents wird dadurch be-
grenzt, was den Nutzen der Patentreform schmalert. Eine geschlossene
Unterstiitzung durch die Mitgliedsstaaten ware deshalb wiinschenswert.846
Sollte das Einheitspatent durch den Beitritt weiterer Mitgliedsstaaten an
Wert gewinnen, dirfte dies auch weitere Patentinhaber Uberzeugen. Ver-
anderungen des einheitlichen Patentsystems mussen daher nicht zwangs-

laufig zu einer Abwanderung von Patentinhabern fuhren.

Kapitel 5: Schlussfolgerung und Ausblick

Das folgende Kapitel beinhaltet die Schlussfolgerung zur wissenschatftli-
chen Untersuchung (A.) sowie einen Ausblick auf zuklnftige Entwicklungen
im Hinblick auf das Verhaltnis zwischen der EPO und der EU im einheitli-

chen Patentsystem (B.).

A. Schlussfolgerung

Am Beispiel von computerimplementierten Erfindungen wird der Mangel an
Rechtssicherheit, der mit den bisherigen Patentoptionen einhergeht, beson-
ders deutlich. Ein Teil der Unsicherheit Iasst sich auf die Auslegungsbedurf-
tigkeit von Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU zurtickfiihren.

Da das EPU durch die Patentreform nicht angepasst wurde, werden die
Herausforderungen, die mit dem Patentierungsverbot von Computerpro-
grammen einhergehen, auch im einheitlichen Patentsystem prasent sein.

Somit wird weiterhin ein Ubereinkommen aus den 1970er Jahren vorgeben,

844 EUGH, Spanien/ Parlament und Rat, 2015, Rn. 24.
845 vgl. Goddar/Werner, 2023, S. 202 ff.
846 vgl. Goddar/Werner, 2023, S. 202 ff.
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ob und in welchem Umfang innovative Technologien mit Softwarebezug pa-
tentiert werden kénnen. Das EPU wird fiir die Bewertung von Technologien
herangezogen, deren Existenz und wirtschaftliche Bedeutung zum Zeit-

punkt der Schaffung des Ubereinkommens nicht denkbar waren.

Die Gewahrleistung von Flexibilitat bei der Prifung materieller Schutzvo-
raussetzungen ist wichtig, um auf rasante technologische Entwicklungen
angemessen reagieren zu kénnen. Allerdings muss eine Uberarbeitung von
rechtlichen Vorgaben nicht zwangslaufig zu einem vollstandigen Verlust
von Freiheiten bei der Prifung von Patentantragen fuhren. Stattdessen
hatte man einen verbindlicheren Prufungsrahmen schaffen kénnen, der
dennoch Raum fur eine Auslegung durch das Patentamt oder Gerichte

|asst.

Die Beschrankung der Negativdefinition auf Computerprogramme als sol-
che ist durch die Kombination von Soft- und Hardware, die sich bei den
meisten Patentantragen findet, kaum aussagekraftig. Als Folge mussten
das EPA, die Beschwerdekammern und nationale Gerichte die Kriterien in
den letzten Jahrzehnten durch ihre Entscheidungspraxis konkretisieren. Da
eine solche Praxis aber jederzeit weiterentwickelt oder sogar verworfen
werden kann, hatte man Patentinhabern Uber eine Konkretisierung des
Ubereinkommens mehr Rechtssicherheit verschaffen kdénnen. Die rechtli-
che Ausgestaltung des einheitlichen Patentsystems sieht eine Verankerung
der materiellen Schutzvoraussetzungen im EPU vor, sodass eine Anpas-
sung der relevanten Normen nicht Uber die EU-Verordnungen und daher
nicht eigenmachtig durch die EU umgesetzt werden kann. Im Zusammen-
hang mit der Rolle, die dem EPA und auch der EPO als Gesamtinstitution
im einheitlichen Patentsystem Ubertragen wurde, hatten sich jedoch genu-
gend Grunde ergeben, um im Zuge der Patentreform auch Diskussionen
zur Anpassung des EPU anzustoRen. Im Rahmen der Einbettung des EPU
in ein innovatives Patentsystem hatte man somit eine Anpassung des Pa-
tentierungsverbotes fir Computerprogramme initiieren kénnen. Diese Ge-

legenheit wurde verpasst.

Derzeit gibt es keine Indikatoren daflr, dass das EPA seine neue Rolle zum

Anlass nehmen wird, seine Haltung zur Patentierbarkeit von computerim-
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plementierten Erfindungen zu andern. Die Entscheidungspraxis des Patent-
amtes qilt derzeit als stringent. Dieser Umstand muss jedoch nicht von
Dauer sein. Die Prufung von Patentantragen mit Softwarebezug und die
Vergabe von qualitativ hochwertigen Schutzrechten sind aufgrund der ge-
setzlichen Gegebenheiten besonders herausfordernd. Die Auslegungsbe-
durftigkeit des Art. 52 Abs. 2 lit. ¢ und Abs. 3 EPU eréffnet dem Patentamt
Entscheidungsspielrdume, mit denen auch ein besonderes Mal3 an Verant-
wortung einhergeht. Der Softwaresektor ist schnelllebig und erfordert eine
regelmalige Auseinandersetzung mit der bisherigen Entscheidungspraxis.
Die Reaktionen auf Weiterentwicklungen der EPA-Entscheidungen der letz-
ten Jahrzehnte zeigen, dass ein solcher Wandel leicht als widerspruchlich
wahrgenommen werden kann und das EPA abweichende Entscheidungen
uberzeugend und detailliert begrinden sollte. Antragsteller reichen ver-
mehrt Patentantrage fur Erfindungen ein, zu denen es aufgrund von neuen
Entwicklungen keine oder nur wenige Erfahrungswerte gibt. Am Beispiel der
Kl zeigt sich, dass neue Entwicklungen ganze Branchen betreffen kdnnen
und die Patentamter sich mdglichst schnell und verbindlich positionieren
mussen. Durch die einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitglieds-
staaten werden die negativen Auswirkungen, die mit der Erteilung qualitativ

minderwertiger Patenten einhergehen, noch verstarkt.

Diese Arbeit hat aufgezeigt, dass der Einfluss des EPA bei der Prifung von
computerimplementierten Erfindungen im einheitlichen Patentsystem be-
sonders grof} ist. Durch die neue Rolle wird dem Patentamt nicht nur Ver-
antwortung innerhalb des einheitlichen Patentsystems Ubertragen, sondern
das EPA gewinnt auch an Einfluss auf den Softwaresektor und die Wirt-
schaft der EU im Allgemeinen. Da die wirtschaftliche Relevanz computer-
implementierter Erfindungen in den nachsten Jahren zunehmen wird, kon-
nen Patentinhaber durch eine zweifelhafte Vergabepraxis des EPA beson-
ders leicht verunsichert werden. Die einheitliche Wirkung kann die negati-
ven Folgen einer dirftigen Patentqualitat fir Unternehmen verstarken.
Sollte ein Patent erfolgreich angegriffen werden, wirde der grenziber-
schreitende Schutz vollstandig entfallen. Die finanziellen EinbulRen fur den
Patentinhaber, der seine Strategien und Investitionen entsprechend ausge-
richtet hat, konnen dadurch dramatischer sein, als dies im europaischen
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Patentsystem bisher der Fall gewesen ist. Oberflachlich geprufte Patentan-
trage haben daher das Potenzial, das Vertrauen in die Patentreform zu er-

schuttern.

Auf Grundlage dieser Erkenntnisse ist es wichtig, dass das einheitliche Pa-
tentsystem Moglichkeiten bietet, um die Entscheidungspraxis des EPA zu
uberwachen und die Gewahrleistung der Patentqualitat sicherzustellen. Im
Zuge der weiteren Untersuchungen wurden deshalb Mal3nahmen beleuch-
tet, die im Falle einer zweifelhaften Entscheidungspraxis dazu dienen kénn-

ten, auf das EPA Einfluss zu nehmen oder es zur Verantwortung zu ziehen.

Zur Kontrolle der Entscheidungspraxis des EPA bietet sich das EPG an. Die
Durchsetzung von Patenten vor nationalen Gerichten sorgt im europai-
schen Patentsystem fiir Unsicherheiten, da die nationalen Gerichte fur ihre
Entscheidungen nationale Rechtsgrundlagen hinzuziehen kdnnen. Im ein-
heitlichen Patentsystem wird eine Klage vor dem EPG gleich mehrere nati-
onale Klagen ersetzen kénnen. Auch wenn das EPG neben dem EPU noch
weitere Rechtsquellen in seine Entscheidungen einflieRen lassen kann,
werden Urteile des Gerichtes in materieller Hinsicht hauptsachlich durch
das EPU gepragt sein. Zudem ist das EPG ebenso wie das EPA auch mit
technisch qualifizierten Personen besetzt. Aus diesem Grund ist das Gericht
besonders geeignet, die Argumentationen des EPA kritisch zu prifen und
im ldealfall auch einen Wissensaustausch zwischen den beiden Institutio-
nen anzuregen. Es ware folglich wanschenswert, wenn das EPG eine Art
Wachterstellung einnimmt und sicherstellt, dass die Patentqualitat nicht un-
ter weiteren Einsparungen oder der Auslastung des EPA leidet. Die Be-
furchtung, das einheitliche Patentsystem als Ganzes zu destabilisieren und
dadurch die eigene Existenzberechtigung zu gefahrden, konnte das Gericht
insbesondere in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des einheitlichen Pa-

tentsystemallerdings auch von einer aktiven Wachtertatigkeit abhalten.

Da das Verhaltnis zwischen EPA und EPG bisher kaum in der Rechtswis-
senschaft diskutiert wurde, hat man sich auch noch nicht mit alternativen
Maflnahmen fir den Fall beschaftigt, dass das EPG diese Rolle nicht ein-
nimmt. Die Tatsache, dass sich das EPA fur seine Entscheidungen nur be-

dingt rechtfertigen muss und fur kontroverse Entscheidungen nur schwer
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zur Verantwortung gezogen werden kann, uberrascht, da die Arbeit des Pa-
tentamts schon seit Jahren nicht frei von Kritik ist. Das Eigenfinanzierung-
modell schafft Anreize flr ein gewinnorientiertes Handeln. Zudem kann die
EPO eigene Interessen verfolgen. Das EPA hat die Moglichkeit, seine Pa-

tenterteilungspraxis entsprechend auszurichten.

Daher ware es besonders wichtig, sicherzustellen, dass sich auch die Inte-
ressen der teilnehmenden EU-Mitgliedsstaaten und der Patentinhaber im

Handeln des EPA widerspiegeln.

Die im Zuge der Untersuchung unterbreiteten Handlungsoptionen aus dem
EPU und dem EU-Recht sind (iberwiegend nicht auf eine Uberwachung des
EPA oder die Gewahrleistung der Patentqualitat ausgelegt. Obwohl das ein-
heitliche Patentsystem Gber Verordnungen geschaffen wurde und vor allem
auf eine Forderung von Wettbewerbsfahigkeit, Innovation und Wirtschafts-
wachstum der EU abzielt,®*” mangelt es der EU nicht nur an Kontrolle, son-
dern auch an Einflussméglichkeiten und Mitspracherechten im Hinblick auf
neue bedeutende Technologien wie KI.848 Gleichzeitig nimmt das EPA
durch seine Entscheidungen Uber die Erteilung von Einheitspatenten jedoch

erheblichen Einfluss auf den europaischen Wirtschaftsraum.84°

Die Untersuchung hat gezeigt, dass das EPA, ein Organ einer internationa-
len Organisation mit strukturellen Defiziten, im einheitlichen Patentsystem
an Einfluss gewinnt. Aufgrund der Verknupfung von zwei Patentsystemen
und autonomen Rechtsordnungen gehen tiefgreifendere Anpassungen des
einheitlichen Patentsystems mit einer Uberarbeitung seiner Rechtsgrundla-
gen einher. Eine Verlagerung des materiellen Patentrechts aus dem inter-
nationalen Recht in das Europarecht kdnnte ebenso wie die Prufung von
Patentantragen durch das EUIPO dazu beitragen, die Macht des EPA zu
begrenzen. Diese auf dem ersten Blick vielversprechenden Optionen wir-
den jedoch Uber leichte Anderungen des einheitlichen Patentsystems hin-

ausgehen und die Patentreform als solche infrage stellen.

847 Europaische Kommission, Einheitliches Patentsystem, einheitliches Patentgericht: Schutz von
geistigem Eigentum wird glinstiger, einfacher und starker, 01.06.2023;
https://tinyurl.com/ytzny6vl (zuletzt abgerufen am 22.09.2023).

848 vgl. Binctin, 2023, S. 240 f.

849 Jedoch begrenzt auf die teilnehmenden Mitgliedsstaaten.
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Sollten entsprechende Vorhaben keinen Erfolg haben, kdnnte das Ver-
trauen der Patentinhaber in das einheitliche Patentsystem verloren gehen.
Auf der anderen Seite bieten grundlegende Anderungen des einheitlichen
Patentsystems die Chance, die Unterstitzung weiterer EU-Mitgliedsstaaten
zu gewinnen und durch einen erweiterten Geltungsbereich des einheitlichen

Patents den Wert des Schutzrechts zu steigern.

Obwohl die Entwicklung des einheitlichen Patentsystems in der Praxis von
verschiedenen Faktoren abhangig und ihr Verlauf dementsprechend unsi-
cher ist, zeigen sich in der Theorie schon deutliche Schwachen im Hinblick

auf den Aufbau des Patentsystems und die Rolle des EPA.

B. Ausblick

Das einheitliche Patentsystem weist in der Form, in der es im Juni 2023 in
Kraft getreten ist, einige Schwachen auf. Ob das EPA die Erwartungen an
die Patentqualitat erflllen kann, bleibt abzuwarten. Bei umstrittenen und da-
her besonders prufungsaufwendigen Patenten wie den ,Softwarepatenten®

konnte sich ein Qualitatsverlust besonders deutlich zeigen.

Im Fall von QualitatseinbuRen werden das Verhalten von EPA und EPG und
das Verhaltnis der Institutionen zueinander einen wesentlichen Einfluss da-
rauf haben, ob und wie deutlich die Schwachstellen der Patentreform zu-
tage treten. Wie sich das EPG gegenuber dem EPA positionieren wird, kann
jedoch erst bewertet werden, wenn gentigend Urteile ergangen sind. Auf-
grund der Unklarheiten, die derzeit im Hinblick auf das EPG und seine Stel-
lung im einheitlichen Patentsystem bestehen, und der Tatsache, dass man
Patententscheidungen des EPA nicht gerichtlich Uber das EPG angreifen

kann, sind alternative Kontrollmechanismen umso relevanter.

Die Moglichkeit, dem EUIPO auch patentrechtliche Verantwortlichkeiten zu
ubertragen, wird mittlerweile auch auf EU-Ebene in Erwagung gezogen.
Ende April 2023 stellte die EU-Kommission zwei Verordnungsvorschlage
vor, in denen eine starkere Einbindung des EUIPO in patentrechtliche An-
gelegenheiten vorgesehen ist. Die Verordnungsvorschlage zielen darauf
ab, die patentrechtlichen Prozesse und Strukturen im Sinne der EU-Innova-

tionsstrategie zu vereinfachen sowie fir mehr Effizienz und Transparenz zu
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sorgen.?%0 Beide Verordnungsvorschlage sind derzeit Gegenstand der ers-

ten Lesung im EU-Parlament.8’

Im Vorschlag fur eine Verordnung uber standardessenzielle Patente und
zur Anderung der Verordnung (EU) 2017/1001852 jst vorgesehen, dass im
EUIPO ein Kompetenzzentrum fir standardessenzielle Patente (SEPs)8%3
eingerichtet wird. Die Verordnung soll bestehende Regelungen zur Lizen-
zierung von SEPs erweitern. Das Kompetenzzentrum ware unter anderem
fur die Einrichtung und Pflege eines elektronischen Registers und einer
elektronischen Datenbank fir SEPs zustandig. Das EUIPO wirde aulder-
dem Systeme zur Bewertung der SEPs und der Uberpriifung von Lizenzie-
rungsvorgaben (FRAND)®* errichten und verwalten.8%> EPA-Prasident
Campinos betonte im Oktober 2023, dass das EPA bei der Arbeit am Ver-
ordnungsvorschlag nicht einbezogen wurde.8% Trotz der Erfahrung des
EPA im Bereich der SEPs und seiner Bereitschaft, die EU bei diesem
Thema zu unterstutzen, habe die EU keinen Austausch mit dem EPA ange-
strebt. Campinos adressierte zudem mogliche Schwachen des Verord-
nungsvorschlages. Durch die Zustandigkeiten des EUIPO im Hinblick auf
SEPs konnte man Prozesse unnétig verkomplizieren.8%” Campinos wies
darauf hin, dass die Ubertragung von Aufgaben an eine EU-Institution auch
schon bei der Schaffung des einheitlichen Patentsystems diskutiert wurde.

Man habe sich jedoch gegen eine solche Ausgestaltung entschieden, da

850 Europiische Kommission, Verfahren 2023/0126/COD, COM(2023) 221 final, 27.04.2023; Euro-
paische Kommission, Verfahren 2023/0133/C0OD, COM(2023) 232 final, 27.04.2023.

81 Europaisches Parlament, Legislative EntschlieRung zu dem Vorschlag fiir eine Verordnung des
Europaischen Parlaments und des Rates {iber standardessenzielle Patente und zur Anderung
der Verordnung (EU) 2017/1001 (COM(2023)0232 — C9-0147/2023 — 2023/0133(COD)), Az:
P9_TA(2024)0100, 28.02.2024; Europdisches Parlament, Legislative EntschlieBung des Europa-
ischen Parlaments liber den Vorschlag fiir eine Verordnung des Europadischen Parlaments und
des Rates Uber das einheitliche erganzende Schutzzertifikat fir Pflanzenschutzmittel
(COM(2023)0221 — C9-0152/2023 — 2023/0126(COD)), Az: P9_TA(2024)0096, 28.02.2024.

82 verfahren 2023/0133/COD, COM(2023) 232 final, 27.04.2023.

853 Weiterfiihrend hierzu: Conde Gallego/Drexl/Harhoff, Standardessentielle Patente: Die Rolle
von Standardsetzungsorganisationen, Forschungsbericht 2015 - Max-Planck-Institut fiir Inno-
vation und Wettbewerb, 2015; https://www.mpg.de/9853703/jb_20151 (zuletzt abgerufen
am 27.10.2023).

84 Weiterfiihrend hierzu: Conde Gallego/Drex|/Harhoff, 2015.

855 Art. 3 Verfahren 2023/0133/COD.

856 Campinos, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Standard Essential Patents COM (2023) 232 final, 18.10.2023; https://files.lbr.cloud/public/
202310/EPO%20Letter%20IAM.pdf?Versionld=Xk2GKKPZ.qRisb5bU4BFaeiLe440luGB (zuletzt
abgerufen am 27.10.2023).

857 Campinos, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Standard Essential Patents COM (2023) 232 final, 2023.
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das EPA die erforderliche Erfahrung im Patentrecht mitbringe und man auf
bestehenden Strukturen und Prozessen aufbauen kénne. Laut dem EPA-
Prasidenten sollte man sich bei der Regulierung von SEPs daher vermehrt
auf bestehende Strukturen — also auf das EPA und das EPG — konzentrie-
ren.88 Campinos ist mit seiner Meinung nicht allein; seit der Vorstellung des
Verordnungsvorschlages im Fruhjahr 2023 wird auch von Patentinhabern
und -anwalten Kritik an der Rolle des EUIPO geauldert. Kritisiert wird vor
allem, dass das Amt bisher keine Erfahrung mit Patenten hat und die Suche
nach qualifiziertem Personal schwierig und kostenintensiv werden

kénnte.8%9

Im Vorschlag fur eine Verordnung Uber das einheitliche erganzende Schutz-
zertifikat fir Pflanzenschutzmittel®®® wird ebenfalls nahegelegt, dem EUIPO
Kompetenzen fir Patente zu erteilen. Das EUIPO soll als zentrale Prifstelle
fur erganzende Schutzzertifikate mit einheitlicher Wirkung fungieren. Das
einheitliche Schutzzertifikat soll das Einheitspatent erganzen und vom
EUIPO Uber ein zentralisiertes Prufungsverfahren erteilt werden. Eine Ein-
bindung des EPA ist nicht vorgesehen. Stattdessen sollen nationale Patent-
amter das EUIPO unterstitzen.®8' Bisher sind ausschlieRlich nationale Pa-
tentamter fur die Prifung von Antragen auf erganzende Schutzzertifikate
und deren Erteilung zustandig.®? Sollten Betroffene oder Dritte gegen Ent-
scheidungen des EUIPO vorgehen wollen, sind zunachst die Beschwerde-
kammern und dann das EuG zustandig. In der letzten Instanz ist eine Zu-
standigkeit des EuGH vorgesehen.8%3 Fiir Widerklagen auf Nichtigkeitser-
klarung waren die nationalen Gerichte der teilnehmenden Mitgliedsstaaten
sowie das EPG zustandig.84 Der Verordnungsvorschlag steht damit im Wi-

derspruch zum EPGU, das eine ausschlieRliche Zustandigkeit des EPG fiir

858 Campinos, Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on
Standard Essential Patents COM (2023) 232 final, 2023.

859 Richter, “To proceed as before would be a mistake”, JUVE Patent, 28.04.2023;
https://www.juve-patent.com/legal-commentary/to-proceed-as-before-would-be-a-mistake/
(zuletzt abgerufen am 28.10.2023).

860 verfahren 2023/0126/COD.

861 Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.

862 \Westermevyer, Erginzende Schutzzertifikate im System des Einheitlichen Patentgerichts, Bar-
dehle, 24.10.2022; https://www.bardehle.com/de/ip-news-wissen/ip-news/news-detail/erga-
enzende-schutzzertifikate-im-system-des-einheitlichen-patentgerichts (zuletzt aufgerufen am
28.10.2023).

863 Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.

864 Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.
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Klagen mit Bezug auf erganzende Schutzzertifikate vorsieht. 865 Aus diesem
Grund adressiert der Verordnungsvorschlag bereits eine mégliche Ande-

rung des Ubereinkommens.866

Die Verordnungsvorschlage verdeutlichen, dass eine Einbindung des
EUIPO im Patentrecht nicht nur in der Literatur diskutiert wird. Stattdessen
erwagt die EU nun auch in der Praxis die Ubertragung von patentrechtlichen
Kompetenzen an die EU-Agentur. Im Gegensatz zu der Literatur, die eine
vollstdndige Ubertragung der (Verwaltungs-)Aufgaben des EPA8%7 befiir-
wortet, wirde das EUIPO Uber die Verordnungsvorschlage ausschlief3lich
Aufgaben Ubertragen bekommen, die derzeit noch nicht dem EPA obliegen.
Obwohl die moglichen Aufgaben des Amts einen Bezug zum einheitlichen
Patentsystem aufweisen und auch vom EPA Gbernommen werden koénnten,
mochte die EU eine eigene Institution starker einbinden. Am Beispiel des
Verordnungsvorschlages zu erganzenden Schutzzertifikaten zeigt sich,
dass die EU-Kommission Anderungen der Rechtsgrundlagen des einheitli-

chen Patentsystems grundsatzlich in Kauf nimmt.

Die Verordnungsvorschlage kdnnen als Versuch gewertet werden, Patent-
inhaber und Patentanwalte langsam an eine neue Institution heranzufuhren
und das EU-Patentrecht Schritt fur Schritt Uber das Sekundarrecht zu er-
weitern. Fir das EUIPO spricht, dass das Amt bereits die Verwaltung der
Unionsmarke und des EU-Designs Ubernimmt und daher schon eine etab-
lierte Institution ist. Da das EUIPO derzeit noch keine auf Patente speziali-
sierte Abteilung hat, kdnnte man die EU-Agentur durch die Schaffung eines
Kompetenzzentrums flr Patente auf diese neue Rolle vorbereiten. Sollten
das geplante Kompetenzzentrum und die dort angestellten Mitarbeiter bei
der Ausfuhrung patentrechtlicher Aufgaben Uberzeugen, lieRen sich dem

EUIPO in Zukunft noch weitere Aufgaben dieser Art Gbertragen.

Obwohl das EUIPO Uber die Verordnungsvorschlage erstmals bei patent-
rechtlichen Themen eingebunden werden soll, greift die EU das einheitliche
Patentsystem nicht direkt an. Da sich die teilnehmenden Mitgliedsstaaten
auf das einheitliche Patentsystem nur in der heutigen Form einigen konnten,

85 Art. 32 EPGU.
866 Verfahren 2023/0126/COD, S. 11.
87 |m Hinblick auf das Einheitspatent.
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bleibt der EU keine andere Wahl, als das Patentsystem zu unterstutzen.
Denn trotz seiner Schwachstellen verspricht die Patentreform einige Ver-

besserungen, welche die EU als Wirtschaftsstandort starken kénnen.

Die Verordnungsvorschlage haben jedoch den Nachteil, dass die Verzah-
nung von EU-Recht und internationalem Recht innerhalb des Patentrechts
weiter zunimmt und fir noch mehr Komplexitat sorgen konnte. Uber eine
schrittweise Einbindung des EUIPO im Bereich der SEPs und erganzenden
Schutzzertifikate wird das EPA nicht durch das EUIPO ersetzt, es wird le-
diglich eine neue Institution hinzugefigt. Die starkere Einbindung der EU-
Gerichte kann die Fragmentierung der Zustandigkeiten noch weiter verstar-
ken. Hinzu kommt, dass das Kompetenzzentrum innerhalb des EUIPO mit
qualifiziertem Personal besetzt werden und die Patentinhaber noch von sich
uberzeugen muss. Da Unternehmen und Patentanwalte bisher verhalten
auf die starkere Einbindung des EUIPO im Patentrecht reagiert haben, wird

diese Aufgabe eine Herausforderung darstellen.

Wie zu erwarten, Ubt das EPA Uber seinen Prasidenten Kritik am Vorgehen
der EU aus. Nach Auffassung des EPA kénnte eine Ubertragung patent-
rechtlicher Aufgaben an das EUIPO das einheitliche Patentsystem in seiner
aktuellen Form infrage stellen. Griinde, die die Existenz einer weiteren Pa-
tentinstitution rechtfertigen, sieht das EPA derzeit nicht. Es ist daher davon
auszugehen, dass das EPA auch zuklnftig keine Malinahmen der EU un-
terstutzen wird, die seine Zustandigkeiten gefahrden. Tatsachlich steht die
Ausrichtung der Verordnungsvorschlage in Widerspruch zu der Art und
Weise, wie die EU die Rolle des EPA im einheitlichen Patentsystem mitge-
staltet hat. Vor der Schaffung des einheitlichen Patentsystems in seiner
heutigen Form wurde bereits eine starkere Einbettung in die institutionelle

Struktur der EU diskutiert, letztendlich aber verworfen.868

Sollten die Verordnungsvorschlage angenommen werden, kdnnte dies den
Weg fur eine neue Positionierung der EU ebnen. Durch die schrittweise
Ubertragung patentrechtlicher Kompetenzen an das EUIPO wiirde die EU
der Patentreform eine Chance geben und dieser nicht die Unterstiitzung

88 | uginbiihl, The Unitary Patent Package & Unified Patent Court. Problems, Possible Improve-
ments and Alternatives, in: Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht,
2023, S. 1362.
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entziehen. Zugleich wurde man dadurch jedoch fur den Fall, dass das EPA
im einheitlichen Patentsystem nicht Uberzeugt, bereits eine alternative In-
stitution aufbauen, die die Rolle des EPA Ubernehmen kénnte. Um einen
solchen Weg einschlagen zu konnen, ware die EU allerdings langfristig auf
die Unterstutzung der breiten Masse der Mitgliedsstaaten angewiesen. Eine
Entwicklung, bei der einige Mitgliedsstaaten das EPA und andere Mitglieds-
staaten das EUIPO unterstitzen, wirde zu einer weiteren Spaltung inner-
halb der EU fuhren.

Inwieweit die EU eine starkere Einbindung des EUIPO vorantreibt, wird
mafgeblich von der Vergabestrategie des EPA im einheitlichen Patentsys-
tem und der Haltung des EPG abhangig sein. Sollte sich die Patentreform
bewahren und sollten mehr Mitgliedsstaaten am einheitlichen Patentsystem
teilnehmen, wird die EU die bestehenden Strukturen nicht anzweifeln. Dann
ist es naheliegend, dass die EU von Handlungen absieht, die das einheitli-
che Patentsystem unnotig destabilisieren konnten, und stattdessen das
EPA in seiner Rolle unterstutzt. Ein solches Vorgehen ware sinnvoll. Da die
Patentreform das Ergebnis von jahrzehntelangen Verhandlungen ist und
das Potenzial hat, Unternehmen mehr Rechtssicherheit zu verschaffen,
sollte abgewartet werden, ob das einheitliche Patentsystem Unternehmen
in den ersten Jahren nach seinem Inkrafttreten Uberzeugen kann. Fir den
Fall, dass sich die Schwachen der rechtlichen Ausgestaltung des Systems
in der Praxis bemerkbar machen, sollte die EU diese jedoch adressieren.
Im Zuge dessen ware eine starkere Einbettung des einheitlichen Patentsys-
tems in die institutionellen Strukturen der EU trotz der damit einhergehen-

den Herausforderungen eine vielversprechende Option.
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