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Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist der freiwillige Zusammenschluss der deutschen
Rechtsanwéltinnen und Rechtsanwalte. Der DAV mit derzeit 64.000 Mitgliedern ver-
tritt die Interessen der deutschen Anwaltschaft auf nationaler, europaischer und in-
ternationaler Ebene.

1. Vorbemerkung

Die Reihenfolge der §§ 140a bis 142 b PatGE entspricht nicht der Reihenfolge
der Artikel der Richtlinie (siehe die "Ubersicht” am Ende der Stellunghahme).
Dies hat Nachteile fir das Auffinden der Richtliniengrundlage der einzelnen Vor-
schrift und fur die Vergleichbarkeit mit den Umsetzungsgesetzen anderer Mit-
gliedstaaten, die sich an die Reihenfolge der Artikel der Richtlinie halten konn-
ten. Die gewahlte Anordnung fiihrt ferner zu einer Uniibersichtlichkeit der Aus-
fihrungen zum Anderungsbedarf (S. 49 bis 71) und der Kommentierung (S. 75
ff.). Der Grund fir die gewahlte Anordnung ist wohl das Vorhandensein der §§
140a PatG (Vernichtungsanspruch) und 140b PatG (Auskunftsanspruch gegen
Benutzer). Dieser Gesichtspunkt hat jedoch im Vergleich zu den genannten Ge-

sichtspunkten ein geringeres Gewicht.
2. §139 Abs. 1 PatGE(S. 3)

a) Vorschlag: Nach den Worten "bei Wiederholungsgefahr" einfiigen "oder bei

Erstbegehungsgefahr”. Satz 2 solite gestrichen werden.

b) Begrundung: Verwendung des gleichen Worttyps und der Gblichen Formulie-
rung (Wiederholungsgefahr, Erstbegehungsgefahr).

3. § 139 Abs. 2 Satz 3 PatGE (S. 3)
a) Vorschlag: Dieser Satz solite wie folgt formuliert werden:
Der Schadensersatz kann auch in einem Pauschalbetrag bestehen,
der mindestens dem Betrag entspricht, den der Verletzer hatte entrich-

ten missen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung ein-

geholt hatte.



b) Begriindung: Es empfiehlt sich eine Ubernahme des Wortlauts der Richtli-

nie, der dann Ankniipfungspunkt fir Auslegungsfragen an den Europaischen
Gerichtshof sein kann. Im Text des Entwurfs fehlt das in Art. 13 RL enthalte-
ne Wort "mindestens”. Es erscheint richtlinienwidrig, dem Berechtigten nur
die normale Lizenzgebihr eines redlichen Benutzers zuzusprechen; dies
widerspricht auch der deutschen Rechtsprechung, wonach die hypothetisch
untersteliten verninftigen Lizenzvertragsparteien in einem Zeitpunkt vorge-
stelit werden, der am Ende des Verletzungszeitpunkts liegt, wobei ihnen die
Kenntnis aller maRgeblichen Umstande des Verletzungszeitraums unterstellt
wird (Busse/Keukenschrijver, 6. Aufl., PatG § 139, Anm. 150).

Fir den Ansatz der Richtlinie ("mindestens”) gibt es auch gute Griinde:
Nicht selten unterbietet der Verletzer den Verletzten durch Kampfpreise. Die
Ankntpfung der Schadensersatzlizenzgebiihr mit dem "liblichen Prozent-
satz" an diese Kampfpreise fiihrt dann nicht zu einer angemessenen Ent-
schéadigung des Berechtigten. Erforderlich ist eine Gesamtbetrachtung nach
der die §§ 249 ff. BGB erganzenden Rechtsprechung (siehe Zahn, Die Her-
ausgabe des Verletzergewinns, Band 142 der Schriftenreihe zum gewerbli-
chen Rechtsschutz, Koin, Berlin, Miinchen 2005, S. 45 ff., 83 ff.; KraRer,
GRUR Int. 1980, 259/263/271; ders. Lehrbuch, S. 883 ff.). Diese Gesichts-
punkte haben nichts mit "Strafschadensersatz" zu tun. In diesem Sinne
mussten auch die Ausfiihrungen auf S. 76 des Entwurfs Uberarbeitet wer-

den.

4. §140a Abs. 1 PatGE (S. 3)

a) Vorschlag: Der Einleitungsteil solite wie folgt formuliert werden:

Wer entgegen den §§ 9, 11 bis 13 ...

b) Begriindung: Bei der mittelbaren Patentverletzung gibt es bisher keinen Ver-

nichtungsanspruch (Busse/Keukenschrijver PatG § 140a Anm. 14 m.
Nachw.). Ein mittelbarer Patentverletzer gefahrdet das Patent, er benutzt die
patentierte Erfindung aber nicht. Absatz 2 enthélt eine begrenzte Regelung,
die voraussetzt, dass die Materialien und Gerate im Besitz oder Eigentum

des Verletzers stehen.



§ 140a Abs. 3 PatGE (S. 3)

a) Vorschlag: Der Einleitungsteil sollte wie folgt formuliert werden:

Wer entgegen den §§ 9, 11 bis 13 ...

b) Begriindung: Wie oben Nr. 4. b).

§ 140a Abs. 4 (S. 4)

a) Vorschlag: Der Absatz sollte wie folgt formuliert werden:

4) Die Anspriiche nach den Absétzen 1 bis 4 bestehen unbescha-

det etwaiger Schadensersatzanspriiche des Rechtsinhabers aus

der Verletzung, soweit diese durch die Mafnahme nicht riick-

gangig gemacht wird. Sie sind ausgeschlossen, wenn die Inan-

spruchnahme unter Berlcksichtigung eines angemessenen Ver-

haltnisses zwischen der Schwere der Verletzung und den ange-

ordneten AbhilfemalRnahmen sowie der Interessen Dritter im

Einzeifall unverhaltnismanig ist.

b) Begriindung: Aufnahme von weiteren Regelungsteilen von Art. 13, Abs. 1

und 3 der Richtlinie. Im Fall des durchgefiihrten Riickrufs kann der Scha-

densersatz ganz oder teilweise entfallen (vorgeschlagener Satz 1, letzter

Halbsatz). Der Rickruf von Dritten ist fir den Verletzter durchfiihrbar, weil

der Berechtigte seinen Anspruch gegen den Dritten auf Entfernung aus den

Vertriebswegen an den angesprochenen Verletzer abtreten kann oder die-

sen zur Prozessstandschaft erméachtigen kann.

7. §140b Abs. 2 Satz 1 PatGE (S. 4)

a) Vorschlag: Der Einleitungsteil sollte wie folgt formuliert werden:

Der Anspruch besteht unbeschadet von Absatz 1 auch gegen eine

Person, die in gewerblichem Ausmal ...



10.

b)

Begriindung: Die Bindung an ein Verfahren (Art. 8 (1) RL: im Zusammen-
hang mit einem Verfahren) passt nur fiir eine verfahrensrechtliche Umset-
zung der Richtlinie, nicht fiir die in Deutschland beabsichtigte Umsetzung

durch Schaffung von Anspriichen.

§ 140b Abs. 2 Satz 1 PatGE (S. 4)

a)

b)

Vorschlag: Nach "§§ 383 bis 385" anfiigen "mit Ausnahme von § 384 Nr. 3
ZP0O".

Begrindung: Bei den Gegensténden des Auskunftsanspruchs darf der Ein-
wand "Gewerbegeheimnis" nicht durchdringen, weil die Vorschrift sonst auf
dem Papier stiinde. Der Interessenausgleich zwischen dem Informationsbe-
dirfnis des Verletzten und dem Geheimhaltungsbediirfnis des vermeintli-
chen Verletzers wird durch die Regeln des PatGE ausreichend gewahrleis-
tet.

§ 140 b Abs. 2 letzter Satz PatGE (S. 4)

a)

b)

Vorschlag: Streichung

Begriindung: Der vorgesehene Aufwendungsersatz erscheint ungerechtfer-
tigt, weil der Dritte in der Regel Storer ist und aufRerdem seine Aufwendun-
gen regelmafig von dem Verletzer zuriickfordern kann. Die Richtlinie steht

als Mindestrichtlinie einer Verscharfung der Haftung nicht entgegen.

§ 140 b Abs. 3 PatGE (S. 4)

a) Vorschlag: Als neue Nr. 3 sollte angefiigt werden:

Soweit der zur Auskunft Verpflichtete Angaben gemaR Nr. 1 und/oder
2 nicht machen kann, ist er verpflichtet, alle Angaben zu machen, die
fur eine Identifizierung der in Nr. 1 genannten Personen und fiir die

Ermittlung der in Nr. 2 genannten Tatsachen von Bedeutung sind.



11.

12.

13.

b) Begrundung: Verstarkung der Effektivitat der Vorschrift.
§ 140b Abs. 5 PatGE (S. 5)
a) Vorschlag: Streichung des Wortes "grob".

b) Begrindung: Absatz 5 bringt die lang erwartete Sanktion fiir falsche Aus-
kunftserteilung. Der Ersatz "des daraus entstehenden Schadens" besteht in
dem Schadensersatzbetrag, der sich aus einer vollstidndigen Auskunft erge-
ben hatte. Diese Sanktion ist auch bei einfacher Fahrlassigkeit gerechtfer-
tigt, da der zur Auskunft Verpflichtete eine richtige und vollstandige Auskunft
erteilen muss und daher eigentlich unter dem Gesichtspunkt der "Erfiillung"
zur Richtigstellung der falschen oder zur Vervolistandigung der unvollstéindi—’
gen Auskunft verpﬂibhtet ist, ein Gedanke, der zu einer Haftung ohne Ver-
schulden fiihren misste. Deswegen ist jedenfalls die Schwelle "grober"

Fahrlassigkeit zu hoch.
§ 140b Abs. 6 PatGE (S. 5)
a) Vorschlag. Streichung

b) Begrindung: Wer einer gesetzlichen Auskunftsverpflichtung nachkommt,
kann nicht vertragsrechtlich haften.

§ 140b Abs. 7 PatGE (S. 5)
a) Vorschlag: Die Vorschrift sollte wie folgt formuliert werden:

Die Verpflichtung zur Erteilung der Auskunft kann im Wege der einst-
weiligen Verfligung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung
angeordnet werden. In diesem Fall findet eine Uberpriifung in einem
Verfahren zur Hauptsache nicht statt. Der ErlaR der einstweiligen Ver-

figung setzt einen Verfligungsgrund nicht voraus.

b) Begriindung: Um die von der Richtlinie geforderte Effektivitat zu gewahrleis-
ten (Art. 3 (1) RL), muss die Moglichkeit erbffnet werden, im Verfahren der



einstweiligen Verfugung endgiiltig (iber den Auskunftsanspruch zu entschei-
den. Eine Uberpriifung in einem Hauptsacheverfahren muss daher ausge-
schlossen werden; damit entfallt auch das im Verfligungsverfahren grund-
satzlich bestehende Verbot einer "Erfﬂllungsverfij.gung". Ein besonderer
Verfugungsgrund (Dringlichkeit) darf nach dem Richtlinienwortlaut nicht vor-

ausgesetzt werden.
14. § 140 b Abs. 9 Satz 2 und Abs. 10 PatGE (S. 5)
a) Vorschiag: Satz 2 solite wie folgt formuliert werden:

Fur den Erla dieser Anordnung ist das Gericht nach § 143 aus-

schiief3lich zustandig.
Der Rest des Absatzes 9 sowie Absatz 10 sollten gestrichen werden.

b) Begriindung: Der Erla® der Anordnung durch das Patentgericht erscheint
zweckmalig. Im Urheberrecht etwa notwendige Regelungen (Rest von Ab-
satz 9 sowie Absatz 10) sollten nicht in das Patentgesetz Gibernommen wer-
den.

15. Zu § 140 b (Begriindung)

a) Vorschlag: In der Begriindung sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass
die Auskunft sich zeitlich bis zur ersten Verletzung zuriickerstreckt und nicht
nur bis zur ersten dem Berechtigten bekannt gewordenen Verletzung (sog.
Gabi-Rechtsprechung).

b) Begriindung: Die Rechtsprechung erscheint ungerechtfertigt und wird allge-
mein kritisiert.

16. § 140c PatGE (S. 6)

a) Vorschlag: Es wird insgesamt folgende neue Formulierung vorgeschlagen;



(1)

(2)

3)

Besteht ein hinreichender Verdacht dafir, dass eine patentierte
Erfindung entgegen den §§ 9 bis 13 benutzt wird oder benutzt zu
werden droht, kann der Patentinhaber oder ein anderer Berech-
tigter, der alle verniinftigerweise verfligbaren Beweismittel zur
Begrindung seiner Anspriiche beschafft hat, den vermeintlichen

Verletzer in Anspruch nehmen auf

- Vorlage von Unterlagen, die sich in seiner Verfligungsgewalt
befinden,

- Besichtung von Sachen und Medien in ihrer Substanz und
Wirkungsweise, die sich in seiner Verfligungsgewalt befinden,

- Besichtigung von Verfahren, die in seiner Betriebsstétte aus-
gefuhrt werden,

- Herausgabe von Mustern und Proben der vermeintlich pa-
tentverletzenden Waren oder der fiir inre Herstellung notwen-

digen Gerate und Stoffe,

wenn dies erforderlich ist, um sich Gewissheit iber den mégli-
chen Verletzungstatbestand zu verschaffen und/oder Beweismit-
tel zur Durchsetzung mdglicher Anspriiche zu sichern. Die Vor-
lage- und Besichtigungsanspriiche umfassen das Recht, Kopien
oder ausfiihrliche Beschreibungen anzufertigen. Besteht der hin-
reichende Verdacht einer in gewerblichem AusmaR begangenen
Patentverletzung, erstreckt sich der Anspruch auch auf die Vor-
lage von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen. Soweit der
vermeintliche Verletzer geltend macht, dass es sich um Betriebs-
oder Geschiftsgeheimnisse handelt, trifft das Gericht die erfor-
derlichen MaRnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz

zu gewabhrleisten.

Der Anspruch nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn die Inan-

spruchnahme im Einzelfall unverhaltnisméaRig ist.

Die Verpflichtung gemaR Absatz 1 kann im Wege der einstweili-
gen Verfiigung nach den §§ 935 bis 945 der Zivilprozessordnung

angeordnet werden. In diesem Fall findet eine Uberpriifung im
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Verfahren zur Hauptsache nicht statt. Der ErlaR der einstweili-
gen Verfugung setzt einen Verfigungsgrund nicht voraus. Das
Gericht hat die erforderlichen Mafinahmen zu treffen, um den im
Einzelfall gebotenen Schutz moglicher Betriebs- oder Ge-
schaftsgeheimnisse des vermeintlichen Verletzers zu gewahr-
leisten. Fur den Erlal der einstweiligen Verfigung und die An-
ordnung einer Duldung des Betretens und der Durchsuchung
von Geschéftsrdumen (§ 758 a der Zivilprozessordnung) sowie
der Wegnahme von in der Verfligungsgewalt des vermeintlichen
Verletzers befindlichen Gegenstdnden ist das Gericht nach
§ 143 zustandig. Die Grundrechte nach Art. 13 und 14 des

Grundgesetzes werden insoweit eingeschrankt.

(4) Erweist sich in der Folge, dass eine Patentverletzung nicht vor-
liegt, so hat der Patentinhaber oder andere Berechtigte dem
vermeintlichen Verletzer den Schaden zu ersetzen, den dieser
infolge der Durchsetzung des Anspruchs aus Absatz 1 erlitten
hat. Die §§ 717 und 945 der Zivilprozessordnung bleiben unbe-
rahrt.

(56) § 811 BGB sowie § 140 b Abs. 2 gelten entsprechend.

Begriindung: Die vorgeschlagene Formulierung erweitert die fiir die Beweis-
sicherung erforderlichen MaRRnahmen entsprechend der Richtlinie (schnelle
und wirksame einstweilige Malinahmen zur Sicherung der rechtserheblichen
Beweismitteln). Die Regelungen hinsichtlich der einstweiligen Verfligung
werden dem Vorschlag zu § 140 b Abs. 7 PatGE angepasst. Fir die richter-
liche Durchsuchungsanordnung nach § 758 a ZPO sollte das Patentgericht
zustandig sein, nicht das zustdndige Amtsgericht. Die Grundrechte, in die

eingegriffen wird, werden zitiert.

18. § 140 d Abs. 1 PatGE (S. 6)

a)

Vorschiag: § 140 d sollte wie folgt gefalit werden:
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(1) Im Falle von Rechtsverletzungen in gewerblichem Ausmaf kann
das Gericht nach § 143 auf Antrag des Patentinhabers oder ei-
nes anderen Berechtigten die vorsorgliche Beschlagnahme be-
weglichen und unbeweglichen Vermogens des vermeintlichen
Verletzers einschliellich der Sperrung seiner Bankkonten und
der Beschlagnahme sonstiger Vermoégenswerte anordnen, wenn
fraglich ist, ob der vermeintliche Verletzer im Falle seiner Verur-
teilung zum Schadensersatz bereit und in der Lage ist, die Scha-
densersatzforderung zu erfillen. Das Gericht kann die Vorlage
von Bank-, Finanz- oder Handelsunterlagen anordnen. Es kann
ferner anordnen, dass der Patentinhaber oder andere Berechtig-
te Zugang zu diesen Unterlagen erhélt. Die Anordnung kann im
Wege der einstweiligen Verfiigung nach den §§ 935 bis 945 der
Zivilprozessordnung ergehen. In diesem Fall findet eine Uber-
prifung im Verfahren zur Hauptsache nicht statt. Das Gericht
trifft die erforderlichen MaRnahmen, um den Schutz vertraulicher

Informationen zu gewahrleisten.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 ist ausgeschlossen, wenn sie im

Einzelfall unverhaltnisméafig ist.

b) Begriindung: Der Wortlaut der Vorschrift ist an Art. 9 Abs. 2 RL angepasst.
Hier scheidet eine Formulierung als "Anspruch" aus. Die Voraussetzung,
dass "der Anspruch offensichtlich besteht" (§ 140 d Abs. 3 PatGE) ist richtli-
nienwidrig und sollte entfallen. § 140 d Abs. 3 Satz 3 PatGE ist {iberfliissig
und sollte gestrichen werden.

19. Bemerkungen zu den Ausfithrungen des Entwurfs betreffend den Umset-
zungsbedarf (S. 58 ff.)

a) ZuArt. 7 RL (S. 62 unten) wird zutreffend ausgefiihrt, dass Art. 7 RL (anders
als die §§ 935 ff. ZPO) die Dringlichkeit fir den ErlaR einer beweissichern-
den MalRnahme nicht voraussetzt. Es wird aber weiter ausgefiihrt, dass dies
im Ergebnis keine Diskrepanz bedeute, da dann, wenn die Befiirchtung des

Beiseiteschaffens oder der Veranderung nicht bestehe, die Sicherung des
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Beweismittels nicht erforderlich sei, so dass durch eine Anordnung zur Vor-

lage gegen den VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz verstoflen werde.

Diese Ausfiihrungen beriicksichtigten nicht hinreichend, dass Art. 7 RL dem
Berechtigten auch dazu dienen soll, seinen Klageantrag zutreffend zu for-
mulieren und die Klage (Uber die vorhandenen Indizien hinaus) vollends
schlussig zu begriinden. Deswegen spricht der Erwagungsgrund 20 nicht
nur von der "Sicherung von Beweismitteln”, sondern auch von der "Erlan-
gung” von Beweismitteln. Ein richtliniengeméaRer Vorlageanspruch besteht
daher nicht nur bei der Befiirchtung eines Beiseiteschaffens oder eines Ver-
anderns, das die Durchsetzung "dringlich" macht. Die Beibehaltung des Er-
fordernisses der "Dringlichkeit" wirde den Vorlageanspruch angesichts der

engen deutschen Gerichtspraxis hierzu richtlinienwidrig einschranken.

Der Berechtigte sollte nicht zu einer Hauptsachenklage gezwungen werden
konnen, die, insbesondere wenn sie Uber mehrere Instanzen gefiihrt wird,
der Forderung des Art. 3 Abs. 1 Satz 2 RL widersprechen wiirde, wonach
die MaBnahmen, Verfahren und Rechtsbehelfe nicht unnétig kompliziert o-
der kostspielig sein durfen und keine unangemessenen Fristen oder unge-
rechtfertigten Verzoégerungen mit sich bringen dirfen. Ergeht die Entschei-
dung im Verfugungsverfahren, solite ein Hauptverfahren nicht mehr stattfin-
den miissen. Selbstverstandlich sollte aber auch eine Entscheidung im
Hauptsacheverfahren méglich sein. Fir das Verfiigungsverfahren sollte das

Verbot einer "Erfiillungsverfligung” nicht gelten.

Zu Art. 7 RL (§ 140c PatG) wird auf S. 53 diskutiert, ob Art. 7 RL alle Be-
weismittel erfasst oder nur den Urkunden- und Augenscheinsbeweis. Dass
im letzteren Fall nur die Beweismittel in der Verfligungsgewalt des Gegners
erfasst werden sollen, erscheint einleuchtend. Dass aber Art. 7 RL auf den
Urkunden- und Augenscheinsbeweis reduziert ausgelegt werden soll, er-
scheint richtlinienwidrig. Art. 7 Abs. 1 Satz 1 RL spricht von "schnellen und
wirksamen einstweiligen MaBnahmen zur Sicherung der rechtserheblich
Beweismittel". In den Niederlanden ist die beweissichernde Zeugenverneh-
mung bekannt und wird sicherlich unter der Richtiinie fortgesetzt werden.
Dass fir einen Sachverstandigenbeweis ein rechtliches Interesse zusatzlich

gefordert werden diirfe (S. 54 oben in Bezug auf das selbstindige Beweis-
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verfahren) und ein Zeugenbeweis nur bei der "Gefahr des Verlustes des
Beweismittels™ moglich sein soll (S. 54 Mitte), zeigt, dass der Entwurf im Be-
reich des Zeugen- und Sachverstdndigenbeweises den Anforderungen des
Art. 7 Abs. 1 RL nicht entspricht.

Dies gilt hinsichtlich des selbsténdigen Beweisverfahrens auch deswegen,
weil bei einer Beweisaufnahme oder Ladung des Gegners eine Verwertung
des Beweisergebnisses nicht mdoglich ist (§ 493 Abs. 2 ZPO). Insoweit ist
der Hinweis auf § 491 ZPO (S. 55, 1. Absatz, dritte Zeile) nicht vollsténdig.
Der Entwurf muss daher um die Moglichkeit erweitert werden, den Zeugen-
und Sachverstdndigenbeweis durch einstweilige Verfligung anzuordnen,
auch dann, wenn die Voraussetzungen des selbstindigen Beweisverfahrens
(§ 485 ZPO) nicht vorliegen.

Zu Art. 8 RL (§ 140b PatG) vertritt der Entwurf auf S. 67 unten (und an an-
deren Stellen) die Auffassung, dal die Storerhaftung fir den Unterlas-
sungsanspruch grundséatzlich auch fiir den Auskunftsanspruch gilt, da der
Umfang der Passivlegitimation entsprechend sei. Dieser Ausgangspunkt er-
scheint zweifelhaft (siehe unten d)). Die Inanspruchnahme des "Dritten” soll-
te nicht davon abhdngig gemacht werden, ob er im Sinne der deutschen

Rechtsprechung als "Stérer" gilt.

Zu Art. 9 RL (§ 140d PatGE) flihrt der Entwurf auf S. 70 aus, dass die von
Art. 9 Abs. 1 Buchst. a) RL geforderte Unterlassungsanordnung gegen Mit-
telspersonen durch die Stérerhaftung hinreichend gesichert sei. Dies er-
scheint im Hinblick auf die vom Entwurf selbst auf S. 57 zitierte BGH-
Rechtsprechung (Priifpflicht) nicht zutreffend. Eine ausdriickliche Regelung
erscheint zur Umsetzung geboten. Ein Verzicht auf eine Regelung (S. 59 un-

ten) kdme einer Nichtumsetzung gleich.

Zu Art. 9 Abs. 2 RL (§ 140d PatGE) fiihrt der Entwurf aus (S. 70), die deut-
schen Vorschriften der §§ 916 ff. ZPO reichten aus. Dies ist aber aus den
vom Entwurf selbst ausgefiihrten Griinden (S. 70) nicht der Fall. Der Entwurf
sollte zur Umsetzung den Wortlaut des § 9 Abs. 2 RL Gbernehmen.



f)

g)
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Dementsprechend miisste es unter "Ergebn'is" auf S. 71 heiRen, dass ein
Umsetzungsbedarf zu Art. 9 Abs. 1 RL (hinsichtlich der Mittelspersonen) und
Abs. 2 besteht.

Zu Art. 11 RL (nicht umgesetzt) wird auf S. 74 ausgefiihrt, dass hinsichtlich
des Anspruchs gegen Mittelspersonen im Hinblick auf die Grundsatze der
Storerhaftung kein Umsetzungsbedarf bestehe. Dies scheint aus den zu Art.
9 RL genannten Griinden (oben d)) zweifelhaft, so dass hinsichtlich der Mit-

telspersonen Umsetzungsbedarf besteht.

Zum Schadensersatzanspruch (Art. 13 RL; § 139 PatGE) fiihrt der Entwurf
aus (S. 76 unten), dass es hinsichtlich des deutschen Vermengungsverbots
(dazu Zahn, aaO, S. 91 f.) an einer klaren Regelung der Richtlinie fehle.
Dies spricht daflr, den Wortlaut der Richtlinie wiederzugeben, so dass das
Problem einer moglicherweise nur teilweisen Unvereinbarkeit der Berech- -
nungsmethoden (Zahn, S. 92, mit weiteren Nachweisen) zum Gegenstand
einer Auslegungsfrage an den Européischen Gerichtshof gemacht werden
kann. Der Wortlaut des Art. 13 RL spricht gegen ein prinzipielles "Vermen-
gungsverbot”.

20. Zur Kommentierung der einzelnen Gesetzesvorschriften des f\nderungs-
entwurfs:

a)

b)

Auf S. 86 missen die Hinweise "zu Buchstabe a)" und "zu Buchstabe b)"

entfallen, da sie im Entwurf nicht mehr enthalten sind.

Die Ausfiihrungen auf S. 87 zur Schadensersatzlizenz mﬁésen Uberarbeitet
werden. Die Normallizenz des redlichen Lizenznehmers deckt in vielen Fal-
len das Schutzbediirfnis des Berechtigten nicht ab (Preiskrieg).

Zu § 140b PatGE erscheinen die Ausfiihrungen auf S. 89 letzter Absatz kor-
rekturbedrftig. Hier wird ein Unterschied gemacht zwischen dem Fall, in
dem die Mitwirkungshandlung des Dritten ein gewerbliches Ausmaf erreicht
und dem Fall, dass die "Rechtsverletzung selbst in gewerblichem AusmaR
begangen worden" ist. Richtig wére eine Formulierung, wonach die Rechts-

verletzung immer dann im Rahmen einer gewerbliches AusmaR erlangen-



d)
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den Handlung erfolgt, wenn sie Teil eines Handelns “in gewerblichem Aus-
mafl® ist. Die tbrigen Ausflihrungen zur Gutglaubigkeit und dem Verhéltnis

zur "Gewerblichkeit" erscheinen hingegen zutreffend.

Die Ausflihrungen zu § 140b PatGE miissten iiberarbeitet werden, wenn der
Empfehlung gefolgt wird, fiir die "anspruchsmaRige" (nicht "verfahrensrecht-
liche") Umsetzung auf die Ankniipfung an ein "Verfahren" (auch bei einem

Vorgehen gegen "Dritte") zu verzichten.

Auf S. 93 oben solite das Wort "grob" gestrichen werden (Begriindung o-
ben).

Auf S. 97 sollte im ersten vollstdndigen Absatz ausgefiihrt werden, dass auf
das Dringlichkeitserfordernis nicht mehr abgestellt werden kann. Auch hier-

zu wird auf die obigen Ausfiihrungen (Nr. 13, 19a)) Bezug genommen.
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Ubersicht

PatGE

Art. 6 (Beweise) ————__,
§140¢c
Art. 7 (Maltnahmen —

zur Beweissicherung)

Art. 8 (Auskunft) § 140 b

Art. 9 (Einstweilige MaR- § 140d
nahmen

und
Art. 10 (Sicherungsmaf- § 140a
nahmen/Umsetzungs-

bedarf

Art. 11 Gerichtliche Anordnungen -

Art. 12 (Ersatzmafinahmen) -
Art. 13 (Schadensersatz § 139

Art. 14 (Prozesskosten) -

Art. 15 (Verdffentlichung von § 140e
Gerichtsentscheidungen)

Andere Rechtsgrundiage § 142a

GrenzbeschlagnahmeVO § 142



Thesenartige Zusammenfassung DAV

Die Reihenfolge der §§ 140a bis 142b PatGE solite der Reihenfolge der Artikel

in der Durchsetzungs-Richtlinie folgen.

Bei der Formulierung des Schadensersatzes (fiir das Patentrecht: §139 Abs. 2
Satz 3 PatGE, S. 3 des Entwurfs) sollte die Formulierung der Richtlinie ber-

nommen werden, wonach der Schadensersatz auch in einem Pauschalbetrag

bestehen kann, der mindestens dem Betrag entspricht, den der Verletzer hatte
entrichten mussen, wenn er die Erlaubnis zur Benutzung der Erfindung einge-
holt hatte.

Beim Auskunftsanspruch (fur das Patentrecht: § 140b Abs. 2 Satz 1 PatGE)
sollte die Bezugnahme auf § 384 Nr. 3 ZPO (Gewerbegeheimnis) ausge-

schlossen werden, weil die Vorschrift sonst auf dem Papier steht.

Bei der Sanktion fur falsche Auskunftserteilung (fir das Patenrecht: § 140b
Abs. 5 PatGE, S. 5 des Entwurfs) sollte das Wort "grob" gestrichen werden. Die
vorgesehene Sanktion ist auch bei einfacher Fahrléssigkeit gerechtfertigt, da
der zur Auskunft Verpflichtete eine richtige und vollstandige Auskunft erteilen

muss.

Eine einstweilige Verfligung auf Auskunftserteilung (fur das Patentrecht: § 140b
Abs. 7 PatGE, S. 5 des Entwurfs) sollte erlassen werden, ohne dass sich eine
Uberpriifung in einem Hauptsacheverfahren anschliet (andernfalls besteht die
Gefahr einer sachwidrigen Verzégerung). Der Erlass einer solchen einstweili-

gen Verfuigung soll einen Verfiigungsgrund nicht voraussetzen.

Fur Vorlage- und Besichtigungsanordnungen (fir das Patentrecht: § 140c Pat-
GE, Entwurf S. 6) wird insgesamt eine neue Formulierung vorgeschlagen, die

vollstandiger und praxisgerecht ist.

Zur Sperrung von Bankkunden im Fall von Rechtsverletzungen in gewerbli-
chem Ausmaf (fir das Patentrecht: § 140d Abs. 1 PatGE, S. 6 des Entwurfs)
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wird insgesamt eine neue Formulierung vorgeschlagen, die an Art. 9 Abs. 2 RL
angepasst ist und eine richtlinienwidrige Formulierung (Offensichtlichkeit) ver-

meidet.

8.  Generelle Bemerkung: Der Gesetzentwurf der Bundesregierung unterscheidet
sich, trotz der zahireich eingegangenen Stellungnahmen, praktisch nicht vom
Referentenentwurf. Dies erweckt den Eindruck, als ob die Erdffnung der Mog-
lichkeit einer schriftlichen Stellungnahme zum Referentenentwurf nur "pro for-
ma" erfolgt ist.

Prof. Dr. Tilmann
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