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CNIPA (Commitee of National Institutes of Intellectual Property Attorneys) ist eine Europaische
Vereinigung, welche zahlreiche nationale Patentanwaltskammern in Europa reprasentiert!. Unser
Vereinszweck liegt im Informations- und Meinungsaustausch zwischen den Mitgliedsorganisationen
betreffend Gesetze und Rechtspraxis auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, wobei CNIPA insbesondere
an der Forderung von gut funktionierenden Rechtssystemen im Bereich des gewerblichen Rechtsschutzes in
Europa gelegen ist.

Von unserer Mitgliedsorganisation, der osterreichischen Patentanwaltskammer, wurde uns der
Ministerialentwurf in Sachen der Patent- und Markenrechts-Novelle 2014 iibermittelt. Mit grofier
Bestiirzung mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass mit diesem Gesetzesentwurf in die Uber 100 Jahre (1)
bestehenden Vertretungsrechte dsterreichischer Patentanwdlte massiv_eingegriffen wird; ein derartiger
Eingriff in die Vertretungsrechte kdme einem teilweisen Berufsverbot gleich. Demzufolge besteht die
Gefahr, dass das europaweit anerkannte dsterreichische |P-Rechtsschutzsystem nachhaltig beschadigt
wird.

Ein derartiz ungerechtfertigter Eingriff in die seit langem bestehenden und wohlerworbenen
Vertretungsrechte ware nicht nur mit Grundrechtseingriffen verbunden, sondern wiare insbesondere auch
mit wesentlichen Nachteile fir die Rechtssuchenden, d.h. in diesem Fall vorwiegend innovative
europdische Klein- und Mittelbetriebe (KMU), verbunden.

Die Schaffung eilnes neuen Vertretungsmonopols fiir eine einzige Berufsgruppe liefe zudem samtlichen
Entwicklungen in allen Ubrigen EU-Mitgliedstandern sowie den Entwicklungen auf europdischer Ebene
diametral entgegen. Uberall sonst versucht der Gesetzgeber den Wettbewerb zwischen unterschiedlichen,
qualifizierten anwaltlichen Berufsgruppen (Patent- und Rechtsanwalten, ,barristers”, ,solicitors, ,,IP
attorneys”, etc.) zu fordern, da durch diesen Wettbewerb zwischen qualifizierten Rechtsdienstleistern
die Kosten gesenkt werden und die Qualitat gesteigert wird.

Gerade in Osterreich hat dieser Wettbewerbd fiir Vertretungen vor dem Patentgerichtshof (seit 1965 dann
vor dem Obersten Patent- und Markensenat) iber 100 Jahre vorbildlich funktioniert und den
Osterreichischen Patentanwalten hochste intemationale Anerkennung eingebracht. €s ist daher
vollkkommen unergrilndlich, weshalb nun ein neues Vertretungsmonopol fur Rechtsanwalte - unter
Ausschluss der bisher vertretungsbefugten Patentanwalte - geschaffen werden soll.

! Die Patentanwaltskammermn folgender Lander sind Mitgleder von CNIPA: Usterreich, Belgien, Tschechien, Deutschland, Spanien,
Frankreich, Kroatien, Ungarn, Irland, italien, GroBbritannien, Liechtenstein, Niederlande, Poten, Portugal, und Schweden.
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Zusammenfassend ergibt sich somit, dass eine etwaige Beschneidung der durchgehenden
Vertretungsrechte dsterreichischer Patentanwalte

samtlichen europdischen Entwicklungen zuwider laufen wirde;

bei den Rechtssuchenden, insbesondere innovativen KMU’s, vollkommen unndtige Kosten
verursachen wirde;

in woht erworbene - grundrechtlich geschiitzte - Rechte der Patentanwalte eingreifen wirde;
und

der/den Verfahrenspartei(en) kein MRK-konformes faires Verfahren geboten wirde.

In der beiliegenden Stellungnahme sind unsere Bedenken naher begriindet. Wir ersuchen eindringlich diese
Bedenken im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu berticksichtigen.

Mit vorzlglicher Hochachtung

i
Nannch. enz, LL.M.
Prasiden

ausfohrliche Begriindung
Eugen Popp, Die Vertretungsbefugnis deutscher Patentanwilte vor efner kinftigen europiischen Patentgerichtsbarkeit - ein
rechtlicher Anspruch, Festschrift 50 Jahre VPP, S 84 - 110
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JOngste Europdische Entwlicklungen

Erst mit 8eginn dieses Jahres wurde britischen Patent- und Markenanwilten (,IP attorneys”) ohne
jegliche Zusatzqualifikation das volle Vertretungsrecht vor dem UK Supreme Court in allen Verfahren
eingerdumt, welche ihren Ausgang beim UK-Patentamt haben.

Die erlduternden Bemerkungen der britischen Regulierungsbehdrde 2u Beginn eines umfassenden
Konsolidierungsverfahrens, der in der Einrdumung der vollen Vertretungsbefugnis mindete, lauten wie
folgt:

“((iii) Rights to conduct appeals to the Court of Appeal and the Supreme Court

Currently, where a client has instructed an IP attorney to undertake an appeal from a patent
office decision to the High Court, to take an appeal from the Designs Registry to the Registered
Designs Tribunal or to bring litigation within the special jurisdiction of the PCC, and that case Is
then appealed further, unless the attorney in guestion holds a litigator’s certificate that client is
forced to change legal representation. This may involve changing the firm instructed, if the
existing firm does not have a patent attorney litigator or other authorised litigator.

However, appeals are generally more straightforward to conduct than first instance proceedings
and furthermore both patent and trade mark attorneys regularly handle appeals in IP Offices. In
effect, the only substantive differences are in procedure. In order for an appeal to proceed, 3
barrister or other Higher Courts advocate needs to be instructed, if not already involved with
the case at first instance. However, if a litigant is forced to change the main representative at
this stage, then there is a risk of further significant costs deing incurred. The new representative
is unlikely, within the short time available, to acquire the knowledge wholly to replace the
original representative. Furthermore, especially on an PO appeal the P Attorney will have the
greatest grasp of the case. So the original IP attorney is likely to remain engaged, being the
person with the best knowledge of the case."

2u Deutsch:

“Wenn derzeit ein Klient einen Patent-oder Markenanwalt mit einer Berufung gegen eine
Entscheidung des Patentamts an den High Court oder mit einer Berufung vom Design-Registec
zum Design Tribunal oder mit einem Verletzungsverfahren vor dem Patent County Court
mandatiert und in diese fillen dann ein weiteres Rechtsmittel eingelegt wird, ist der Klient
gezwungen sein Rechtsvertretung zu wechseln, es sei der betreffende Patent- oder
Markenanwalt ist als Patentstreitanwalt zugelassen.

Allerdings sind in der Regel Rechtsmittelverfahren einfacher zu fiihren als erstinstanzliche
Verfahren und dariiber hinaus vertreten sowohl Patent- als auch Markenanwalten regelmaig in
Beschwerdeverfahren vor den Patent- und Markendmtern. Oie einzig wesentlichen
Unterschiede liegen im Endeffekt nur im Verfahrensrecht, Damit aber ein weiteres Rechtsmittel
eingelegt werden kann, muss derzeit ein barcister oder ein Advokat mit Zulassung zu den
hdheren Gerichten mandatiert werden, sofern ein solcher nicht bereits in erster Instanz mit
Fall betraut war. Wenn jedoch eine Prozesspartei gezwungen wird in diesem Verfahrensstadium
ihren Prozessvertreter zu wechseln, besteht die Gefahr, dass signifikante Mehrkosten bestehen.
Es ist hochst unwahrscheintich, dass der neue Vertreter innerhalb der kurzen verfigbaren
Zeitspanne das Wissen akquiriert, um den bisherigen Vertreter xu ersetzen. AuBerdem wicd in
Rechtsmitteln gegen BeschlUsse des Patemamts der Patent- oder Markenanwalt das gréfte
Verstandnis des Falles haben. Daher wird der Patent- odec Markenanwalt als derjenige mit dem
groBten Wissen dber den Fall weiterhin engagiert bleiben.”
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Um dem Rechtssuchenden véllig unndtige und nicht 2weckdienliche Doppelvertretungskosten zu
ersparen, hat der britische Gesetzgeber daher mit Wirkung vom 1.1.2013 Patent- und Markenanwalten
durchgehende Vertretungsrechte einschlieflich vor dem UK Supreme Court eingerdumt - nichts
anderes kann fir Osterreich geltent

Vielmehr bestand bisher in Osterreich eine zweckmiRige Vertreterregelung, gemiR welcher der in den
Unterinstanzen (Rechtsabteilung des OPA, Technische Abteilung des OPA, Nichtigkeitsabteilung, oder
Rechtsmittelabteilung des Patentamts) vertretende Anwalt (dh gleich, ob nun Patent- oder
Rechtsanwalt) selbstverstandlich auch in letzter Instanz durchgehend vertretungsberechtigt war.

Um ein gut funktionierendes Rechtsschutzsystem beizubehalten ist es daher zwingend erforderlich die
durchgehende Vertretungsbefugnis von Patentanwilten beizubehalten.

Dariiber hinaus wurde auch im Rahmen des jiingst unterzeichneten Ubereinkommens iber ein
einheitliches Patentgericht1 qualifizierten europédischen Patentvertretern (European Patent Attorneys)
das volle Vertretungsrecht vor dem neu geschaffenen Einheitspatentgericht gewahrt; auch hier hat der
Gesetzgeber seibstverstandlich keine unzweckmiRige Beschrinkung der Vertretungsrechte auf die
Unterinstanzen vorgesehen, sondern die qualifizierten Vertreter dirfen freilich auch vor dem
Berufungsgericht und in Vorabentscheidungsverfahren vor dem EuGH vertreten.

€ines der der wesentlichen Argumente fir die Einrdumung dieser umfassenden Vertretungsrechte sich
in der Studie von der EU Kommission in Auftrag gegebenen Studie von Prof. Harhoff:

"A particularly promising measure is to admi{ representation of parties by specialized European
Patent Attorneys." (S. 6, Abs. 3)

"The Presidency's proposal for a unified Patent Court clearly attempts to install a system with
lower litigation costs, and two of the most Important steps towards this end would be (i)
contributions from public budgets to financing of the Court and (ii) representation of parties by
specialized patent attorneys.” (5.21, letzter Absatz)

Zu Deutsch:

»Eine besonders vielversprechende Mallnahme ist die Vertretungsberechtigung von
spezialislerten European Patent Attorneys”

»Der Vorschlag der Prisidentschaft fur ein einheitliches Patentgericht versucht offensichtlich ein
System mit geringeren Streitkosten zu schaffen, und zwcei der diesbezOglich, wichigsten Schritte
wiren (i) Beitrdge aus den offentlichen Budgets zur Finanzierung des Gerichts und (ii)
Vertretung der Parteien durch spezialisierte Patentanwélte”

L vgh Art 48(2),
http://www.upc.documents.eu.com/. %5CPDFs%5C2013-01-11-Dralt _agreement Unlfied Patent Court + Statute st16351%2

0de12.pdf (27.3.2013)

? Economic Cost-Benefit Analysis of a Unified and Intergrated Europen Patent Ligigation System, Prof Dietmar Hachoff, Ph.D,
Ludwig-Maximilians-Universitst (LMU) Mimchen; abrufbar unter

hitp://ec.europa.eu/internal market/indprop/docs/patent/studies/litigation system en.pdf {27.3.2013)
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Die Ausbildung Osterreichische Patentanwiélte ist nicht nur deutlich ldnger als jene von European
Patent Attorneys (5 Jahre gegeniber 3 Jahren), sondern auch hinsichtlich der gepriften Rechtsgebiete
deutlich umfassender.®> Zudem sind derzeit alle &sterreichischen Patentanwilte doppelt qualifiziert, dh
als dsterr. Patentanwalt und als European Patent Attorney; eine Vertretungsregelung, bei welcher auf
Europdischer Ebene die singuldre Zulassung als European Patent Attorney fiur durchgehende
Vertretungsrechte geniigt, hingegen doppelt gualifizierte Patentanwilte in Osterreich plétzlich nicht
mehr durchgehend vertretungsbefugt wiren, wire augenscheinlich unbillig.

Sofern der ésterreichische Gesetzgeber unerklarlicherweise {und unerkidrter Weise) Bedenken an einer
ausreichenden Qualifikation (fir den letztinstanzlichen Verfahrensabschnitt (1?)) der Patentanwilte
aufgrund der formalen Verschiebung der Kompetenzen von einem Sondergericht (OPMS) zu einem
ordentlichen Gericht (OGH) hegt, so ware ggf. das Ausbildungs- bzw. Prifungssystem entsprechend zu
adaptiecen’; ein teilweises Berufsverbot ist sicherlich keine sachgerechte Losung.

Grundrechtlicher Rahmen

Das im Ministerialentwurf vorgesehene teilweise 8erufsverbot fiir Patentanwilte ein
ungerechtfertigten Eingriff in die Erwerbsfreiheit dsterreichischer Patentanwalte sowie eine Verletzung
des Gleichheitsgebots darstellt, ergibt sich in analoger Weise auf Basis des 6S5tGG aus den in einem
Aufsatz unseres ehemaligen Prisidenten Or. Eugen Popp, LL.M. im Zusammenhang mit deutschen
Patentanwdlten dargestellten Griinden; da dieser Artikel zudem eine instruktive Zusammenfassung
dber die umfassenden Vertretungsrechte von Patentanwilten in verschiedenen européische Lindern
enthalt, erlauben wir uns demzufolge diesen Aufsatz dieser Stellungnahme beizulegen.

Besonders augenscheinlich ist der Eingriff in die Erwerbsfreiheit sterreichischer Patentanwalte an den
Ubergangsbestimmungen zu erkennen;

Gem3aR dem neuen §176PatG geht

»[d]ie Zustdndigkcit zur Weiterfliihrung der mit Ablauf des 31. Dezember 2013 anhangigen
Verfahren hinsichtlich jener {...) des Obersten Patent- und Mackensenat als dritte Instanz auf
den Obersten Gerichtshof (iber”.

Dh bei allen derzeit beim OPM in dritter Instanz anhidngigen Verfahren wird Patentanwilten (im
wahrsten Sinne des Wortes) "tGber Nacht" (vom 31.12.13 auf 1.1.14) die Vertretungsberechtigung
entzogen - ein noch brachialerer und derart kfar grundrechtswidriger Eingriff in die Erwerbsfreiheit ist
kaum vorstellbar.

3

nach Abschluss eines 5-j8hrigen Universitdtsstudiums und nach einer zurnindest 5(})-jdhrigen juristischen Ausbildungszeit

werden im Rahmen einer umfassenden schriftlichen und miindlichen kommissionellen Priifung eingehende Kenntnisse der
Ssterreichischen Rechtsvorscheiften auf dem Geblet des Patent-, Gebrauchsmuster-, Schutzzertifikats-, Halbleiterschutz-,
Macken-, Muster-, Sortenschutz- und Patentanwaltsrechts, Kenntnis der Vorschriften des 8sterreichischen Wettbewerbsrechts,
der wichtigsten auslandischen Rechtsvorschriften auf diesen Gebieten sowie der dsterreichischen Rechtsvorschriften auf dem
Gebiet des Verfassungsrechis, Verwaltungsrechts, bOrgerlichen Rechts, Handelsrechts und Zivilprozessrechts geprift

* in diesem Zusammenha ng erscheint uns der konstruktive Vorschlag der dsterreichischen Patentanwaltskammer, die
Prifungskommission umn einen Richter, dec Mitglied des Obersten Gerichtshofs ist, zu ergdnzen, duflerst zweckmaRig
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Die Verletzung des Gleichheitsgebots ergibt ist bei der gebotenen typisierenden Betrachtungsweise
ebenfalls augenscheinlich, da bereits der durchschnittlich ausgebildete Patentanwalt aufgrund seiner
spezialisierten Ausbildung auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes in der Regel auf diesem
Rechtsgebiet (iber eine hohere Kompetenz verfligt als ein durchschnittlicher ausgebildeter, im
gewerblichen Rechtsschutz nicht spezialisierter Rechtsanwalt. Eine sachliche Rechtfertigung fiir eine
etwaige Differenzierung rwischen den beiden Berufsgruppen hinsichtlich der (letztinstanzlichen)
Vertretungsbefugnis in allen Rechtsangelegenheiten, die Kernaufgaben der Patentanwilte sind, ist
somit keinesfalls gegeben. Zudem unterliegen Patentanwilte den gleichen Haftungsbestimmungen und
im Wesentlichen gleichlautenden Disziplinar- und Standesregeln wie Rechtsanwilte; auch hieraus kann
daher kein Differenzierungsgrund konstruiert werden.

Dariiber hinaus steht der Ministerialentwurf auch augenscheinlich nicht im Einklang mit dem in Art. 6
MRK normierten Recht auf ein faires Verfahren; dieses Grundrecht umfasst bekanntlich das Recht auf
rechtliches Gehor sowie auch die freie Wahl eines qualifizierten Rechtsbeistandes.

Dass der Ministerialentwurf nicht einmal diesen grundrechtlichen Mindeststandards Gendige tut, ergibt
sich besonders augenscheinlich im Zusammenhang mit der Beigebung eines Patentanwalts im Rahmen
von Verfahrenshilfe (vgl. §144 PatG, §50b GMG, §43c MuSchG). GemaR §64 ZPO wird die
Verfahrenshilfe fiir einen ,bestimmten Rechtstreit” erteilt; der , bestimmte Rechtstreit” endet aber im
Falle erheblicher Rechtsfragen keinesfalls beim OLG Wien. Dh die Partei, der als Verfahrenshilfe ein
Patentanwalt zugeordnet wird, wird — vom Gesetzgeber —um eine ganze Instanz beschnitten und somit
MRK-widrig um ein faires Verfahren gebracht.

Gleiches trifft freilich auch fur Parteien zu, die nicht Verfahrenshilfe beantragt haben, sondern sich vor
dem Patentamt — wie bisher — von ,lhrem” Patentanwalt, 28 In einem Elnspruchs- oder
Nichtigkeitsverfahren vertreten haben lassen; dass sich diese Parteien in letzter Instanz nicht mehr in
freier Wahl ihren qualifizierten Rechtsbeistand aussuchen kdnnen sollten, steht ebenfalls nicht in
Einklang mit Art 6 MRK,

GemaR dem neuen §146PatG des Ministerialentwurfs wird der OGH zudem bei Rechtsmitteln neben
drei Berufsrichtern (ganz wie bisher der OPM) zwei fachtechnische Mitglieder des Patentamts
umfassen.

Aufgrund des gemdR Art 6 MRK ebenfalls gebotenen Prinzip des rechtlichen Gehérs bzw, der
Waffengleichheit muss es einer Partei daher zustehen, sich vor einem gemischt besetzten Senat
(juristische und fachtechnische Mitglieder) = wie in den Unterinstanzen — durch einen sowohl technisch
als auch rechtlich gqualifizierten Rechtsbeistand (=Patentanwalt) vertreten zu lassen,

Zusammenfassend ergibt sich somit, dass die Beibehaltung durchgehender Vertretungsrechte
dsterreichischer Patentanwalte — wie samtliche Entwicklungen in Europa in den letzten Jahre zeigen —
einerseits zum Wohle eines effizienten Rechtsschutzsystem geboten ist und andererseits aufgrund
ungerechtfertigter Grundrechtseingriffe in die Rechte der Patentanwilte bzw. die gemaRt 6 MRK den
Parteien zustehenden Rechte 2wingend erforderlich ist,
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Um daher das Rechtsschutzsystem Im gewerblichen Rechtsschutz in Osterreich nicht nachhaltig zu
beschadigen bzw. eine Aufhebung des novellierten Gesetzes zu vermeiden, sind daher folgende
Anderungen erforderlich:

In §144PatG, §145 Abs 2 PatG, §50b GMG, §50¢ Abs 2, §43¢c MuSchG, §43d Abs 2 MuSchG, §7 Abs
2 SortSchG ist jeweils folgende Erganzung vorzunehmen ,[...] vor dem Oberlandesgericht Wien
und dem Obersten Gerichtshof [...1".

§ 16 Abs 1 PatAnwG ist wie folgt zu adaptieren:

»Der Patentanwalt ist zur berufsmaBigen Beratung auf dem Gebiet des Erfindungs—, Sortenschutz—,
Halbleiterschutz—, Kennzeichen— und Musterwesens, ferner zur berufsmiBigen Ventretung vor dem Patentamt
und in allen Rechtsmittelverfahren betreffend Beschliisse und Entscheidungen des Patentamtes vor den
Gerichten sowie in diesen Angelegenheiten auch vor den Gbrigen zustdndigen Verwaltungsbehdrden und deren
Rechtsmittelgerichten berechtigt.”

Zudem ist auch in §23 Abs 1 PatAnwG,,[...) vor dem Oberlandesgericht Wien und dem Obersten

Gerichtshof [...]” zu erginzen.
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_Die Vertretungsbefugnis deutscher Patentanwalte

vor einer kiinftigen europaischen
Patentierbarkeit - ein rechtlicher Anspruch?”

Eucen Pore

Die effiziente und interessengerechte Entscheidung von Patentvedetzungs- und
Patentnichtigksitsstreitigkeiten erfordert — woh! mehr noch als die entsprechenden
Streitigkeiten in anderen Gebisten des gewerblichen Rechtsschutzes — neben spe-
zialisierten Rechts- und Verfashrenskenntnissen insbesondere auch die mdglichst
unmittelbare Einbringung technischen Sachverstandes sowohl auf der Seite der
Parteien als auch auf Seiten des Gerichis. Die Einbringung dieses technischen
Sachverstandes in die Streitverfahren aus technischen Schutzrechien (Verlelzungs-
verfahien) und um technische Schutzrechte (Nichtigkeitsverfahren) gehdrt in allen
entwickelten Patentsystemen der industrialisiarten Welt zur ureigensten Doméne
der Patentanwalte,

|, AUSGANGSBASIS DER DISKussION

Die prozessualen Wege zur Einbringung dieses technischen Sachverstandes in die
Verfahren rsichen dabei in den einzelnen suropdischen Landern, deren Bemlhun-
gen um eine Vergemeinschaftung des Patentrechts und auch der Patentge-
richtsbarkeit Gegenstand der nachfolgenden Uberlegungen sein sollen, vom einfa-
chen Rede- bzw. Vortragsrecht an der Seile des allein vertretungsbefugten Rechts-
anwalts bis hin zur eigenstindigen Postulationsfahigksit der Patentanwaite 2.B. in
den deutschen Nichtigkeits- und Nichtigkeitsberufungsverfahren' sowie der Patent
Agents”, insbesondere der Patent Agent Litigators® vor dem in sinem Verbund-
verfahren iber Nichtigkeit und/oder Vedetzung entscheidenden Patents County Court
in England und Wales, wobei die ,Patent Agent Litigators" in Verfahren vor dem
High Court die Steliung eines ,Solicitors” haben.

Ein prim4r technisch qualifiziertes Gegenlber auf der Richterbank finden diese
Parteivertreter dabsi bisher nur in einigen wenigen L#ndern, wie in Schweden, D3-
nemark, den Niedertanden, Deutschland und Osterreich, wo die Nichtigkeitssenate

1§ 111 Abs, 4 PatG.

84

VERTRETUNGSBEFUGNIS DER PAE voR EU-PATENTGERICHT

des Bundespatentgerichts? bzw. des Obersten Patent- und Markensenats® (auch)
mit tschnischen Richtern beselzt sind. Die Ubrigen vorstehend genannten Gerichts-
barkeiten arbeiten in Patentsachen auf Seiten der Richterbank mit technischen Laien-
richtern bzw. Beisitzern, wabei in Osterreich auf der Richterbank neben zwei Be-
rufsrichtsm stets noch ein Patentanwalt als Laienrichter mitwirkt.

Anlgufe in Richtung auf ein gemeinsames und das EPU-Erteilungsverfahren ergian-
zendes Durchsetzungsverfahren sind mit dem GPQ 1975 und der ,Vereinbarung
(iber Gemeinschaftspatents® 1989 unternommen wordsn und gescheitert. Auch auf
Gemeinschaftsebens ist, nach einem zwischenzeitlich vorgelegten ambitionierteren
Entwurf', wieder auf die rein juristische Besetzung der Richterbank zuriickgegriffen
worden. Der EPLA-Entwurf der EPO-Arbeitsgruppe ,Streitregelung“ geht in seiner
gegenwirtig vorliegenden Fassung immerhin einen Schritt weiter und sieht die Off-
nung des im Rahmen der EPU-Patentgerichisbarkeit zu schaffenden ,European
Patent Counsel” auch fOr Patentanwi3lte vor, wobsei diessr Vorsto? im Rahmen der
dortigen Verhandlung nur mit wenigen Vorbehalten der bsisiligten Delegationen
belegt worden ist®.

Entw(rfe und Vorschlage fir die Schaffung einer gemeinsamen Patentgerichtsbarkeit
liegen gegenwdrtig sowohl von Seiten der EU-Kommission als auch von Seiten der
1999 eingesetzten EPO-Arbeitsgruppe ,Streitregelung® vor. Die Frage, ob und unter
welchen Voraussetzungen (Ausbildung, etc.) und in welchem Umfang Patentanwal-
te der einzelnen Vertrags- bzw. Mitgliedsstaaten auch vor einer kilnftigen europdi-
schen bzw. Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeil vertretungsberechtigt sein soflten,
ist dabei fast so alt und wird anndhernd so kontrovers diskutiert, wie die verschiede-
nen Entwirfe und Ubereinkommensfassungen selber, mit denen ein solches ge-
meinsames Patentrecht geschaffen werden sollte.

Il. RECHTUCHE ENTWICKLUNG

Ohne dem Ergebnis der nachfalgenden Uberlegungen vorweggreifen zu wollen, ist
uber die verschiedenen Verhandlungen und Vorschldge hinweg eine wachsende

T Vvgl. § 67 Abs. 2i.V.m. § 65 Abs. 2 PatG.
3 Vgl. § 75 Abs. 2 8PatG,

¢ KOM (2002) 480.

5 Vgl. Luginbihl, GRUR Int. 2004, 357.
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Akzeptanz hin zu einem gréfleren und ggf. eigenstandigen <o;_.mE:@m.qmoE der
Patentanwaltschaft vor den zu schaffenden europdischen bzw. Gemeinschafts-

gerichten zu becbachten.

Der (wle das Gemeinschaftspatentiibereinkommen selbst) nie in Kraft mo:.m.ﬁm_._m
Art. 12 des Protokolls (iber die Satzung des omamimmama mmac?awwmm:nim
(COPAC) von 1885/1989 sah noch vor, dass die Parteien sich vor diesem neu zu
schafienden Gemeinschaftsgericht durch einen xmorﬁmms.imz <m:£..m: _mwmmH.D
mussten, weicher in einem der Veriragsstaaten zugelassen ist. Den wm_B Europai-
schen Patentamt zugelassenen Vertretern und denjenigen .vmpm:ﬁmzim,ﬁ? welchen
in einem der Vertragsstaaten die Vertretung auf dem Gebiet des mmﬁm:?\mm,m:m er-
laubt war. sollte nach der COPAC-Satzung die Stellung oimm, ﬁos:mosm: Beistands
eingersumt werden, welchem sich der allein postulationsfahige _»mo:ﬁmm:,zm.,_ﬁ als
Milfe bedienen konnte und welchem nach Mafngabe der <w1m:8:woa3c:m in der
Gndi Verhandlung das Wort zu erteilen gewesen ware. o
NMMM__MMMME:Q ist, <<oM_ verstandlicherweise, schon wom:mnw_ﬁmosm; m:zm_m: Eo?\
den®: in Kraft getreten ist sie onhnehin nicht. Dies beruhte _.:ow,_o:m:z,mﬁmm mcm: auf
der Kritik der Patentanwdlte an der verweigerten Vertrelungsbefugnis. Zumindest
fehite seinerzeit die Unterstidtzung durch die Patentanwaltschaft.

Im parallelen Bereich der quxmnqmoimw:ma@xmmHm.: ist die <mnqm~c8m8m:~___Ao=M
Stellung der Patentanwalte in Europa durch die Mitte der A@wo-mﬁ Jahre in Hm.
getretene Gemeinschafismarkenverordnung und den durch sie Umm:._:am,”.m: _»moo,

zug des Einlragungsvertahrens zum Gerichl maﬂm,w Instanz der mcwonmao:m:m M-
meinschaften (EuG) bzw. zum Europdischen Om:n:&:.o_ﬂ (EuGH) m.m__um» sbenfalls
zum Thema gemacht worden. Die deutsche Bundesregierung hat o._: Vertretungs-
recht fOor Patentanwaite vor dem EuG und EuGH mmﬁo.q.n_m:_ wurde jedoch von den
Regierungen der anderen Mitgliedsstaaten nicht cEmﬂEﬁ. m.o ammm am._m <m._.ﬂoEsm,m-
recht rein politisch nicht mehr durchzusetzen war. Rein faklisch nahem m._o Nca_:_w
dest die deutschen Patentanwilte mittlerweile ginem <m3mc._:@ma.o:_ an, Em.:_._ auc

noch zusammen mit einem Rechtsanwalt. Insoweit ist etwa auf die Entscheidungen
des EuGH ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT? und des EuG®, APPLIED

8 Dreiss, Mitt. 1992, 108, 110.
7 EuGH, Rechtssache C-064/02 P vom 21.10.2004 ,DAS PRINZIP DER BEQUEM-

LICHKE!T*
s EuG, Rechtssache T-188/03 vom 14.01,2004 ,APPLIED MOLECULAR EVOLU-

TION®,
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MOLECULAR EVOLUTION® zu verweisen. Hierin hatten der EuGH bzw. das EuG,
ohne hierber férmlich zu entscheiden, die gemeinsame Veritretung einer Partei
durch Rechts- und Patentanwalt anerkannt.

Als Teil des rechtlichen Rahmens der nachfolgenden Uberlegungen bleibt noch hin-
zuwsisen auf die Diskussion und die Verhandlung Uber die Schaffung eines einheit-
lichen und autonomen Gemeinschaftspatentsystems sowie der zugehdrigen Ge-
richtsbarkeit. Diese Diskussion wurde im Wesentlichen durch das Grinbuch Ge-
meinschaftspatent der Kommission von 1997 erneut angestoRen und hat mft der
Vorlage des Kommissionsvorschiags fir eine Gemeinschaftspatentverordnung von
August 2000° sowie durch den Anfang 2003 in Kraft getretenen Vertrag von Nizza,
der eine Offnung des gemeinschaftlichen Gerichts- und Rechtsschutzsystems fur
Klagen aus dem Bereich des gemeinschaftlichen gewerblichen Rechtsschutzes
varsient, inren Hohepunkt gefunden. Trolz dieser beachtlichen Fortschritte hinsicht-
lich einer Vergemeinschaftung des Patentrechts und seiner gerichtlichen Durchset-
zung sind diesen Bem(hungen alterdings bislang noch keine greifbaren Erfolge
beschieden gewesen. Hauptstreitpunkte sind wiederum die Sprachenfrage, die Ge-
richtsorganisation sowie die Beteiligung der nationalen Patentamter am gemeinsa-
men System.

Auch die Frage der Vertretungsbefugnis der Patentanwilte vor einer kinftigen
Gemeinschaftspatentgerichtsbarkeit ist vor diesem Hintergrund in den letzten Jah-
ren erneut heftig diskutiert worden, sowohl aus der Perspektive des politisch Wiin-
schenswerten bzw. Machbaren als auch zunehmend aus einem rechtlichen Blick-
winkel. Denn bei zllen an dieser Diskussion bzw. den Verhandlungen Beteiligten
selzt sich, zumindest nach dem Eindruck des Verfassers, zunehmend die Einsicht
durch, dass diese Diskussion nicht fanger in Kategorien des Wnschenswerten oder
der mehr oder weniger offenen Besitzstandswahrung gefuhrt werden kann, und zwar
weder auf Seiten der Rechts- noch auf Seiten der Patentanwsltschaft. Vielmehr
zwingft die in zahlreichen Mitgliedsstaaten rechtlich abgesicherte etablierte Stellung
der Patentanwalte als fir ihren fachlichen Bersich gleichberechtigte Organe der
Rechtspflage diese notwendige Diskussion mehr und mehr in Richtung auf eine
auch auf Gemeinschaftsebene (grund-) rechtlich gesicherte Vertretungsbefugnis der
Patentanw3lite in Patentverletzungs- und Nichtigkeitsverfahren.

9 ,Beschluss des Rates zur Errichtung des Gemeinschafispatentgerichts und be-

treffend das Rechtsmittel vor dem Gericht erster Instanz“, KOM (2003) 828 end-
glltig.
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i - - . " . 3 _
Die aktuellen Beschlussvorlagen der Kommission fr die Ca_mamuc:m aﬁmﬂ_._wwﬂr__ﬂ %m
zustandigkeit in Verfanren petreffend das kinflige Gemeinschaftspate

Gemeinschafisgerichte™ (genichtliche Kammern, EuG und EuGH) bleiben dagegen

dem in der @mam__:mo:m:m@m:ogmcqum: und ihren Verfahrensordnungen herge-

brachten Grundsatz verhsftet, dass sich die noﬂc_mzo:mq.m,:__@rm: Moﬂ awg MMM:M.._”
i Rechtsstellung der Vertreter in -
chten von der entsprechenden _ :

o o en Gerichts- und Verfahrenssystemen ableitet und m_.m_._m: Nc.mmﬁ_,nd

g. Art. 12 der COPAC-Satzung vorgesehene Losung m_q.mm rei-

. chis der als Mitwirkende zugelassenen europischen

zelnen national
die bereits in dem o.
nen Rede- bzw. Vortragsre
Verireter vor.

i11. NOTWENDIGKEIT DER UMGESTALTUNG

ein, ob die Errichtung einer Gemsinschaftspatent-
ene fundamentale Umgestaltung a(mm ge-
nicht auch eine grundlichere Ubsrar-

Es muss aber die Frage erlaubt s
gerichtsbarkeit und die hiermit verbund
i i tzsystems
meinschafisrechtlichen Rechtsschu . | oerer
beitung der bisherigen Vertretungsregelungen notwendig .:._moz. m,smswﬂo_ﬂ o
gestaltung mUsste insbesondere die national- und gemeinschaftsred! g
rechtlich geschitzte Steltung der Patentanwaite in mmosac:m_:wwmn___wh.Ncm&:&m_xmm-
| _ i ichtsbarkeit mit entspreche .
Wird eine Gemeinschaftspatentgenic it entsg o e e
t dies den ersten Schritt in Richtung _ .
ten geschaffen, so bedeute Sehit In RIcng S eiten 2w
i it bi den Zustindigkeit in zivilen A
schaftsgerichtsbarkeit bisiang frem S oot
i 0 inschaftspatententwlde und au
schan Privaten. Alle froheren Gemeinsc o O e en
- hmacksmusterverordnungen wi€ weis
schaftsmarken-, Sorten- und Gesc . . o e efich
i ichtigkei itigkeiten aus diesen Rechie
die Vertetzungs- und Nichtigkeitsstrel ‘ e e 0.
i den nationalen Gerichten der Milg .
der Rechtsfolgenbestimmungen : A et I
i andigkei inschaftsgerichte sehen diese Reg o]
Eine Zustandigkeit der Gemeinsc o
m_ma._n: des Eintragungs- bzw. _»m@.,mich:mmé:mzqm:m vor. In ama_._ _mwﬁ_@mﬂ.,mmﬂg“ Nm,_z
i i ivate (d.h. Patentinhaber und —ver .
Verfahren stehen sich aber nicht Priva : o
Nichtigkeitsklager) gegenilber, sondern die das m%mﬁmmo:” gewdhrende waNM e
weigernde Korperschaft (d.h. die Gemeinschafisinstitution) und der Anme .

widersprechende.
Die Errichtung einer Gemeinschafispat

richtsbarkeit, welche auch far die Streitigkeit

entgerichtsbarkeit undfoder einer EPO-Ge-
en der postadministrativen Phase aus-

es Rates zur Ubertragung der Zustandigkeit in

Or el chluss d
0 Vorschlag fUr einen Bes erichtshof* vom 23.12.2003, KOM {2003)

Gemeinschaftspatentsachen auf den G
827 endgultig.
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schliefllich zustandig sein ynd sémtiiche (Rechts-) Fragen des Bestands, der Verlet-
zung sowie der Sanktionen auf der Grundlage autonomen Rechts entscheiden soll,
stellt an die Parteivertreter ganz andere Herausforderungen als diese bereits bisher
auf Gemeinschaftsebene gefUhrten Streitigkeiten des Erteilungs- bzw. Eintragungs-
verfahrens. Zwar bemUhen sich sowoh! der Kommissionsentwurf als auch der EPLA-
Entwurf um eine maglichst abschlielende Regelung zumindest der Kernfragen des
kinftigen Patentstreitverfahrens. Allerdings kénnen diese Entwiirfe weder alles re-
geln noch den in der nationalen Gesetzgebung und Judikatur Ober Jahrzehnte her-
ausgearbeiteten Stand erreichen. So hat Tilmann erst k(rzlich zu Recht nochmals
auf die LUcken im Kommissionsentwurf einer Gemsinschaftspatentverordnung hin-
gewiesen™ . Ahnlich tasst auch der EPLA-Entwurf Einzelfragen offen fUr die Kldrung
durch die Rechtsprechung. Dies entspricht guter gesetzgeberischer Tradition, war
z.B. auch bei Inkrafttreten des BGB im Jahre 1900 vorgesehen, und ist angesichts
der Komplexitat der Materie auch gar nicht anders 2u Idsen. In einer supranationa-
len Rechtsordnung wie derjenigen des Gemeinschaltsrechts und — soweit diese
denn umgesetzt wird — auch derjenigen einsr kinftigen europaischen Patent-
gerichtsbarkeit kommt zu den Ublichen Auslegungsmethoden zur Lickenschliefung
und Rechtsfortbildung dariber hinaus der rechtlich angeordnete Ruckgriff (val. z.B.
Art. 288 Abs. 2 EGV und Art. 125 EPU) auf die Regelungen und Grundsitze der
nationalen Rechtsordnungen hinzu.

Eine unvoreingenommen geflhrte und an einem interessengerechten Ergebnis ori-
entierte Diskussion muss auch diesem vorstehend nur in einigen wenigen Linien
skizzierten Paradigmenwechsel der Rechtsdurchsetzung von Gemeinschaftspaten-
ten auf gemeinschaftiicher Ebene und damit auch den fFragen der Verletzungs-
befugnis vor diesem Gearicht Rechnung tragen. Niemand stelit ernsthaft die heraus-
ragende Qualifikation und Leistung der deutschen Patentanwélte und ihrer européi-
schen Kollegen in den bislang von innen geflhrten Amts- und Gerichtsverfahren in
Frage. Die praktischen Grinde, warum Patentanwilte vor einem europdischen bzw.
Gemeinschaftspatentgerich! vertretungsberachtigt sein sclien, sind sehr eindrucks-
voll von Dreiss'? sowie Keussen® zusammengefasst worden. Die Forderung nach

" Vgl. Tilmann, ,Festschrift Kraler’, GRUR Int. 2004, Seite 803, 804 f.

2 Dreiss, Mitt. 2000, 475 ,Zehn Gridnde fir sine Vertretungsbefugnis der Patent-
anwalle in Europa vor einem kunfligen europdischen Patentgericht”.

" Kaussen, Festschrift fur Gonther Eisenfohr, ,Anwalt oder Technical Adviser - Zur
Rolle der Patentanwalte in einer Europaischen Patentgerichtsbarkeit®, Carl
Heymanns Verlag KG, 2003.
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intergrund refiektiert werden, dass
rten Vertretungsbefugnisse und —
en und EPU-Verfahren auf die
ern dass es um die best-
ewerber in einem an die

dem Vertretungsrecht muss aber auch vor dem H
es sich nicht nur um die Ubertragung der ctablie
tiatigkeiten der patentanwaitschaft aus dem national
noch zu schaffende Gemeinschaftsebene handelt, sond
mégliche Vertretung der Patentinhaber bzw. ihrer Wettb
Parteimaxime gebundenen Zivilrechtsstreit geht, in welchem neben Fragestellun-
gen des originaren Patentrechts Amn:cﬁmzmxm;. Schutzumfang. stc.) auch Fra-
gen aus dem Bereich des Vertragsrechts. des Schadensersatzrechts, des Zwangs-
lizenzrechts, des Zivilverfahrensrechts, etc. auf der Grundtage gines neu geschaf-
fenen autonomen Rechts zu entscheiden sein werden. 2umindest aus deutscher
Sicht durfte der Patentanwalt aufgrund seiner sehr intensiven juristischen Ausbil-
gung mit juristischem Universitatsexamen dieser Herausforderung gewachsen sein,
zumal auch bedacht werden muss, dass dies auch fur die relativ kieine Zahl der
bislang in diesem Bereich schwerpunkimdRig tatigen Rechtsanwilte Neuland dar-

stellt.

UNDLAGEN FUR EINE VERTRETUNGSBEFUGNIS
DER PATENTANWALTE

V. RECHTSGR

echtlich zwischenzeitfich gesicherte
aft es nicht ohnehin gebieten, auch
gsrecht auf europaischer bzw.
rretungsrecht der Rechts-
f die Frage hinaus, 0b die
slang die Vertretungs-

1) Die Frage, ob national- und gemeinschaftsr
(Grundrechts-) Positionea der Patentanwaltsch
dieser Berufsgruppe ein eigenstandiges Vertretun
Gemeinschaftsebene neben dem unbestrittenen Ve
anwalte zu gewahren, 15uft in letzter Konsequenz au
Vorschrift des Art. 19 der EuGH-Salzung, in welchem bi
berechtigung nur ,Anwslten” und Hochschulienrern eingerdumt wird, nicht auf-
grund Ubergeordneter Grundrechte der gemeinsamen Rechtsordnung, d.h. ins-
pesondere oer Regelungen der EU-Verfassung, grundrechtskonform ausgelegt

werden muss.

04 § 2 der EuGH-Verfahrensordnung ergibt sich nur
atenlanwalte vor dem Gerichtshof fiar Vorab-
dort geregelten Verfahren der Vorabent-
GV handelt es sich nicht um ein eigenstan-
ntshof, sondern letztlich um ein der
ment der f0r die nationaten Gerich-
richtshof. In diesen Verfahren
ss fir die dem Gerichtshof
richtshof filnrt keine streilige

2) Aus der Regelung des Art. 1
eine _.<m3m~c:@wwm3@am., der P
entscheidungsverfahren. Bei den
scheidungsvorlage gemafs Art 234E
diges Paneistreitverfahren vor dem Geric
Gemeinschaftsrechtsordnung eigenes Instru
te bindenden Gutachtenerstellung durch den Ge
wird nicht der konkrete Rechisstreit, welcher Anla

vorgelegte Rechisfrage bietet, entschieden. Der Ge
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mondii .
_,oﬂ:M_H_o:w“H\m}msa_c:@ durch. Vielmehr werden von den Beteiligten ggf. mOnd-
i >=M‘\M;w5am m6=::.m:m:3o: abgegeben, weiche der Gerichtshof ._ﬂ._ einem
_._m:,o:m_ A c:n_ eben :_n_.: als ,Urteil” bezsichneten Spruch an das vorlegende
<m39cm© M:oE_JNc&oxm_E. Hieraus den ersten Schritl auf eine umfassende
ngsberechtigung der Patentanwaltschaft i
'gsH ableiten zu wollen, wird
unterschiedlichen Charakter dieser Vi e
: erfahren verkennen. Fakti & i
diesem Verfahren jedoch di igkei e s
ie Fahigkeit d ! andi
Vormeting sbiaten g es Patentanwalts zur eigenstandigen

3) Oreh- _ 1
) éwﬂ: c:aa\y:mm.._vcdi der Diskussion um das Vertretungsrecht der Patentan
>:,Mm,_\mq. wmm kUnftigen europaischen Patentgerichten ist damit die Frage, wer
wﬁm_msm_ <M1¢@M_‘Wc%mamq mumI.Mmﬁc:m ist. Hier stellt sich die Frage o.c die
gung dieser Vorschrift durch die K i _.
oo von s Fintoramocs & : e Kanzlei des Gerichtsho-
or Rechlsposition der Pat
halten ist oder ob hier nicht vi i o e e =
ielmehr eine Neuinte i igt i
ne , : . rpretation angezeigt ist, wel-
omw_ Mw«:% mmﬂwo_._ zwingend ihren Niederschlag in den <o£mm.u_.__mmm3m:9mmmm_:mq“
ie Gemeinschaftspatenigerichtsbarkeit find G i -
e inden madssten. Die Frage, wer
smelt \_: MM Arl. 19 awa EuGH-Satzung und des AA. 11 der Beschlussvorlage
aer mmouaaﬁm\ncw m%é:M:w des Gemeinschaflspatentgerichts und betreffend
vor dem Gericht erster Instanz’ ist, und
pen diese Steliung eines ,Anwalts” R onin oy
, auch nach der mittlerweile
sprechung und Praxis des européi i e s
: paischen Gerichtshofs selb
die Entwirfe der Kommissio i S Drosor Fre
n weitgehend auler Betracht, Dieser Fr
. a -
gehen, soll Gegenstand der nachfolgenden Uberlegungen ssin. e nechz

V., RECHTSPRECHUNG DES EUG

: MMMM ﬁmﬂﬁ%_wﬂm. A___m jungst ergangene Entscheidung des EuG ,VERAMONTE""
o mm.:o% owﬂr _:%\“wmwwq hat das Gericht die durch einen englischen ,Patent Agent”

” e Chartered Institute of Patent A - e

el ¢ . gents" vertretlene Besch
- , we

wmw_m_www_w@ Mmﬁﬂxwﬂsmmm? weil der antragstellende Patent Agent” nach M_cﬂmmwm
s offensichtlich kein ,Anwalt“ 1.S.d. Ar. 18 de .

» S Off » S.d. Art. r EuGH-
Dies hat das Gericht im Wesentlichen wie folgt begrindet: GriSating war

Nach Auffassung des EuG ist unter einem ,Anwalt* 1.S.d. Art. 19 der EuGH-Satzung

“u KOM 203, 828 endguiltig vom 23.12.2003.
EuG. Beschluss vom 09.09.2004, Rechtssache T-14/04 ,VERAMONTE"
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eine Person zu versiehen, die aktiv an der Justizverwaltung teilnimmt (.a person

who participates in the administration of justice”), d.h. ein Organ der Rechtspfiege
darstellt und die dazy verpflichtet ist, vollkommen unabhsngig und im ibergeordne-
ten Interasse des Rechtssystems dem Mandanten rechtlichen Beistand zu leisten
(,...and whois required to provide, in fullindependence and in the overriding interests
of the judicial system, such legal assistance as the client needs™)*® . Die Absiche-
rung dieser Verpflichtungen sah das Gericht in der Berufsdisziplin, die geselzlich
geregelt ist und im Gemeininteresse von Institutionen Uberwacht wird, die zu die-
sem Zweck mit den erforderichen Befugnissen ausgestattet sind (,The counterpart
of that protection lies in the rules of professional discipline which are jaid down and
enforced in the general interest by institutions endowed with the requisite powers
for such purpose ‘). Eine solche Konzeption reflektiere nach Auffassung des EuG
die gemeinsamen rechtlichen Traditionen der Mirgliedsstaaten und finde sich auch
in der Rechtsordnung der Gemeinschaft wieder (.Such 2 conseption reflects the
legal traditions common to the Member States and is also to be found in the legal

order of the Community.“)".

atent Agents” jedoch nicht notwendi-
de Patent Agent” dazu be-
richten aufzutreten's.

Diese <ochw.mﬂc:@m: sah das Gericht bei P
gerweise 2is gegeben an, auch wenn der antragstelien
rechligt war, im Vereinigten Kanigreich vor bestimmten Ge

V). RECHTLICHE STELLUNG DER DEUTSCHEN PATENTANWALTE

Aus der Tatsache, dass die Patentanwilte vor dem Bundespatentgerichi und nach
§ 111 Abs. 4 des Patentgesetzes auch im z._o_.a@xm:mcm..ca_._@mélm:8_._ vor dem
Bundesgerichtshof, also dem Obersten Deutschen Zivilgencht, vertretungsberech-
tigt sind, lasst sich eine umfassende Vertretungsberechtigung der Patentanwalt-
schaft nicht unmittelbar herleiten. Allerdings stelit die letztgenannte Regelung eine
Durchbrechung des sonstigen Rahmens dar, als anders in den sonstigen BGH-
Verfahren nicht ausschlie®lich gesondert zugelassene BGH-Rechtsanwaite zur Ver-
tretung berufen sind. Im {ibrigen gilt fOr das Instanzverfahren vor dem Bundespatent-

gericht in Upereinstimmung mit der sonstigen Verwaltungsgerichtsbarkeit kein Ver-

5 EuG, .VERAMONTE", aa0, Rn. 10.

7 EuG, VERAMONTE, aaC.
1 EuG, ,VERAMONTE", 3a0. Rn. 10, mwN.
W EuG. ,VERAMONTE", aa0, Ra. 11.
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”“Mﬂﬂwmmm:a@%.:_umx._mo: werden n.zmww Verfahren jedoch Uberwiegend von Pa-
ienanwal :<M_3 ﬁmo.asz‘ was letztlich far deren hohe Qualifikation und Erfahrung
zor o .waow:m qm_zmw:.Om:o:aénm:qm: spricht. Rein rechtlich lasst sich dar-
2us alen _Nms_@m“mmmﬁowm_”_mm_mm”m%“%%m _”\onqm”_._ﬂmmaosp der Patentanwsitschaft
- her . r kommt als Ansatzpunkt in Be
awfm__ﬁmwn:o._umnm:nmsiw:o __.._ vielerlet Hinsicht deutschen mmm_.:mm:éu:mﬂmmﬁmoﬂww
Mcm: t w_qa, Insbesondere sind Patentanwilte — ebenso wie Rechtsanwilte — ein un-
mcmwmwa_dw@mc_mnwﬂ%mﬁ Rechtspflege?', die einen freien Beruf und kein Gewerbe
i ine on Ommmﬂm_w Emm._m: unabh&ngige Berater und Vertreter in be-
mooZmM: %o:&m:mm_m@m::m;m: sind??, Auch werden sowohl Patent- als auch
ﬂ_oZm:w,.i te auf ihre Berufspflichten vereidigt und missen eine Kanzlei ein-

RW_WS% unterliegen sowohl Patent- als guch Rechtsanwalte einer Zulassungs-
q&w _ ._o an m:m:..om Voraussetzungen geknUpft ist?*. Diese Zulassung muss je-

s Ni_am._m:a N.r._Eo.xmm:o_.:Sm: bzw. widerrufen werden, wenn nachtraglich Ver-
sagungsgrinde fir die Zulassung bekannt werden? .

qommﬂ_ﬁ__“.vmq hinaus czz.wz_mmmz sowohl Patent- als auch Rechtsanwalte strengen berufs-
mmos _o”w: Vorschriften, die wesentliche Grund- und Nebenpflichten regeln. Zu die-
gehoren etwa die Kardinalpflichten, keine di i .
? , . , e berufliche Unabhingigksit ge-
qmwsﬂw_m:am Bindungen einzugehen, die Verschwiegenheit zu wahren, w_om ﬂ__oZ m:-
. o, ich zu ._<o3m:m:. keine widerstreitenden Interessen zu vertreten und anver-
aute Vermdgenswerte mit der erforderiichen Sorgfalt zu behandein.

Nw_qmwmﬂz_.nzﬂz wm:mmo: etwa Werbung, die Pflicht zur Ubernahme der Vertretung
renskostenhilfe, zur Flhrung von Handakten, 2 inri

. _ , zur Einrichtung und Unter-
haltung einer Berufshaftpflichtversicherung sowie zur Bemessung der m\macE:ww_‘

2 vgl. § 67 VWGO.
21
M\%__MMLV.%_‘ Patentanwaltsordnung (PAQ); § 1 der Bundssrechtsanwaltsordnung
Z Vgl. § 2 PAD:; § 2 BRAO.
% vgl. § 3 PAQ; § 3 BRAD.
H Vgl § 25 PAD, § 28 PAO; § 26 BRAO, § 27 BRAO.
Vgl. §§ 5, 13, 14 PAC; §§ 4, 6, 7 BRAO.
H Vgl. §§ 20, 21 PAO; §§ 13, 14 BRAO.
Vgl. §§ 39 bis 52 b) PAO; §§ 43 bis 53 BRAOQ.
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Eucen Porp

geben sich aus der ,Berufsordnung

3 i 0 tentanwélte er !
Ecganzende Berufspfiichten fir Pa S e eenatoardnang

der Patentanwilte”, die in wesentlichen Grundged
Rechtsanwalte” entsprechen.

als auch bei Rechtsanwaiten die Einhaltung der Berufs-
pflichten durch die jeweilige Kammer tberwacht®. m;zm,_mmAﬂﬂ_og\oq._m._uc:ﬁwoﬂ M”,M.
den sowohl bei Patent- als auch bei Rechtsanwalten vor m.:oﬂmmuﬂw_m, en Mq o
i 5 i berufsrechtlichen Mafinahmen ain -
arkeit geahndet?® und kdnnen mit den . ]
”c:m ow_ow Verweises, einer Geldbute und Ausschliefung aus der Patentanwalt

schaft® belegt werden.

Auch wird sowobl bei Patent-

nt unterliegen Patent- und Rechtsanwilte gleicher-
o ist etwa die unbefugte Verwenung :waamq Ge-
¢ bekannt geworden sind, fiir beide Berufs-

Auch in strafrechtlicher Hinsic
mafen strengen Vorschriften: s
heimnisse, die anvertraut wurden ode A :
stande strafbar® . Gleiches gilt for den Parteiverrat™.

hen Pfiichten stehen auch identisch ausge-
owohl dem Patent- als auch dem Rechts-
was {hnen in ihrer Eigenschaft als
n ist, zu¥. Hieraus folgt ein Be-
nt-, Marken- und Geschmacks-
tets als notwendig, SO dass
altes erstattungsfahig sind®.

Diesen fir beide Berufsstande identisc
staltete Rechte gegeniber. SO slehen etwa s
anwalt ein cho:._wéqimﬁmE:@mEoE Uber das,
Patent- oder Rechtsanwalte bekannt geworde
schlagnahmeverbot™. Auch betrachten etwa das Pale
mustergesetz die Mitwirkung eines nmﬂ.mzﬁmsémzmw s
dessen Kosten in gleicher Hdhe wie die eines Rechtsanw

Schlielich aber gewahrt § 4 PAO einem Patentanwait in Uowsasﬂm_:. dont :MMMM
definierten Streitigkeilen des gewerblichen Rechtsschutzes bzw. hiermit zusam

hangenden Streitigkeiten das Recht, vor Gericht aufzutreten.

besagt zun#chst, dass Patentanwilten in derartigen Rechts-

i Vorschrift A -
A aketon eschwerdeverfahren gegen Beschli)sse der Beschwer

streitigkeiten sowie in Rechisb

2 Vgl § 54 PAO; § 73 BRAO.

2 <M,_ Wm 98 bis 144 a) PAO; §§ 116 bis 161 a) BRAO.
0 vgl. § 96 PAO.

» <M_. W 204 Abs. 4 Nr. 3 SIGB i.v.m. § 203 StGB.

2 Vgl § 356 SIGB.

3 \gl. § 53 StPO.

1 vgl § 97 Abs. 1 Ziff. 1 SIPO.

% Vgl z.B. § 140 Abs. 3 MarkenG.
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desenate des Bundespatentgerichtes, d.h. auch vor dem BGH, auf Antrag einer
Partei das Wort 2u gestatten ist. Aus Abs. 3 dieser Vorschrift ergibt sich jedoch,
dass dieses Recht nicht nur im Sinne eines einfachen Rederechtes zu verstehen
ist, sondem vielmehr als Befugnis, als Bevollméchtigter vor Gericht aufzutreten, da
sie nicht als ungeeignete Vertreter bzw. ungeeignete Prozessagenten i.S.d. § 157
Abs. 1 und 2 ZPQ angesehen werden dirfen®.

Diese Befugnis findet in der Zivilgerichtsbarkeit ihre Grenze in der Vorschrift des §
78 ZPO, wonach sich die Parteien vor den Landgerichten durch einen bei einem
Amts- oder Landgericht zugelassenen Rechtsanwalt und var allen Gerichten des
hdheren Rechtszuges durch einen bei dem Prozessgericht zugelassenen Rechts-
anwalit als Bevollmachligten vertreten lassen missen.

Somit ist die Vorschrift des § 4 PAO dahingehend auszulegen, dass Patentanwalte
in den dort genannten Streitigkeiten vor anderen Zivilgerichten, in denen Anwalts-
zwang besteht, zusammen mit Rechisanwélten mitwirkungsberechtigt und vor dem
Bundespalentgericht sowie dem BGH allein veriretungsbefugt sind® , wobei die Be-
rechtigung zur Mitwirkung alle Handlungen des Rechtsanwaltes vor den Zivilgench-
ten mit Ausnahme der Stellung von Antrdgen umfasst und damit einer ,Vertretung®
sehr nahe kommt, Man kdnnie hier von einem ,mitwirkenden Vertretungsrecht” spre-
chen.

Diss alles zeigt, dass deutsche Patentanwélte in vielerlei Hinsicht, insbesondere in

Bezug auf zentrale Rechte und Pflichten, deutschen Rechtsanwilten gleichgestellt
sind.

Gleichzeitig aber wird hieran deutlich, dass deutsche Patentanwaélte aufgrund dsr
beschriebenen gesetzlichen Regelungen die Kriterien erflllen, die das EuG in der
zitierton Eatscheidung .VERAMONTE"® {S.d. Art. 18 der EuGH-Satzung als not-
wendig angesehen hal.

Dies erklart auch, dass sowohl der EuGH in der zitierten Entscheidung ,DAS PRIN-

¥ Vgl. § 4 Abs. 3 PAQ, der die Anwendbarkeit von § 157 Abs. 1 und 2 ZPO fur
Patentanwilte ausschlielt.

¥ Vgl Alexander Bayer, .Der Patentanwalt - Stellung und Funktion im Rechts-
systems”, Minchen 2002.

¥ Vgl EuG, VERAMONTE", 2a0.
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ZIP DER BEQUEMLICHKEIT*® und das EuG in der Entscheidung APPLIED MOL-
ECULAR EVOLUTION*? die mitwirkenden Patentanwiite zusitzlich zu den Rechts-
anwalten als gemeinsame Verirefer in das Rubrum dieser Entscheidungen mit auf-
genommen hat.

VIl. VERGLEICH DER RECHTLICHEN STELLUNG DER PATENTANWALTE
IN VERSCHIEDENEN EU-STAsTEN

Die rechtliche Stellung der dsutschen Patentanwille ldsst sich schematisch etwa
wie folgt darstellen:

Deutschland:

- Nichtigkeitsyedahren: vollstandiges Vertretungsrecht vor dem Bundespatent-
gericht und dem BGH"';

- Verlstz

sverfahren: ,mitwirkendss Vertretungsrecht” (s.o0.).

Wie aber sieht nun die Vertretungsbefugnis der Patentanwiélte in anderen europai-
schen Landern aus? Nach einer intemen Erhebung der Patentanwaltskammer vom
Mai 2004 stehen den Patentanwiltsn etwa in den nachfolgend genannten europi-
schen Milgliedsstaaten die folgendsn Rechte zu*?, wobei Nichtigkeitsverfahren des
besseren Vergleiches wegen auch in den Landern gesondert aufgefihrt werden,
die kein Trennungsprinzip kennen:

Estland:

ren: vollstandiges Vertretungsrecht (Patent Agents Act®,

3 Vgl. EuGH, ,DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT*, aa0.

40 Vgl. EuG, .APPLIED MOLECULAR EVOLUTION®, aa0.

4 vgl. § 111 Abs. 4 PatG.

“2 Fundstellen und Zitate, soweit nicht in der Originalsprache, in nicht-offizieller
deutscher oder englischer Ubersetzung.

2 Patent Agents Act, passed February 21, 2001, entered into force April 20, 2001,
amended by the following acts: June 5, 2002 entered into force July 1, 2002-RT
| 2002, 53, 336; November 14, 2001 entered into force February 1, 2002-RT |
2001, 1983, 565.
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mmmnmo: 4: ,Competence of Patent Agents:
aclivity, a Patent Agent is competent to
a person in state agencies,

In his or her area of professional
. (1) provide legal services; (2) represent
In court and in other cases; (S

Verletzungsverfahren: vollsténdiges Vertretungsrecht (Patent Agents Act, Section4).

Finnland;

ichtigkeitsverfahren: kein Anwaltszwan

: g. es ist nur der Titel “ Utzt;
vollstindiges Vertretungsrecht; e At geschitat

- Vedetzungsverfahre : kein Anwaltszwan

un g es istnur der Ti : ltzt;
vollstidndiges Vertretungsrecht, el Anal gesehdiat

Lettland:

Nichti

ren: vollstandiges Vertretungsrecht*

- Vedetzungsverfahren: vollstdndiges Vertretungsrechtss

Liechtenstein:

M““_vo_,_: ,xm__,.m< rfahren: volistandiges Vertretungsrecht (Gesetz vom 09.12.1992
° ﬂq.am\. _umamzmi.zm;m”a >: 8 (1): ,Die gemaf AR, 1 erteilte Bewilligung be-

chtigt N..:. @.mmo:mnmamm_@m_._ Beratung und Vertrelung in allen Angelegenhei
len des geistigen Eigentums, insbesondere in Patent-, Marken-, Z_._m.mq- c:M

”\_o.am__m:@m_m@m::mzm: sowie damit in Zusammenhang stehenden Angelegen-
eiten des unlauteren Wettbewerbs und des Urheberrechts®);

Verletzunqasverfahren: vollstandi
: . : ges Vertretungsrecht (Gese
Uber die Patentanwalte, Art. 8 (1)). A = Yom 08121992

Osterreich:

45

Nach Auskunft der lettischen Patentanwaliskammer,
Nach Auskunft der lettischen Patentanwaitskammer.

Liechtensteinisches Land
19.02.1993 esgesetzblatt, Jahrgang 1993, Nr, 43, ausgegeben am

s7
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ges Vertretungsrechl (PatG*. § 16 (1): .Der
tung auf dem Gebiet des Erfindungs-,
und Musterwesens, femer 2ur

Nichligkeitsverfahren: vollstandi
Patentanwalt ist zur berufsmafigen Bera

i - ichen-
Sortenschutz-, Halbleiterschutz-, Kennzeic! -
berufsméaRigen Vertretung vor dem Patentamt und vor dem obersten Patent

und Markensenat sowie in Angelegenheiten des wonmzmo:_.:.NWm <.2 amhmwmc_w
stdndigen Verwaltungsbehdrden berechtigt. (2) In mmo:pwwzm_:_@xm__m:n . r
Gegenstand Angelegenheiten des ADs. 1 sind. ist auf Antrag einer Partei inrem

Patentanwalt das Wort zu gestatien.),

Verletzunasyerfahiren: Vertretungsrecht zusammen mit Rechtsanwalt, Rederecht

(PalG, § 16 (1), (2).

Polen:

@ @ S ze
_1_._0__—,_ _Am ﬁm m__ _Zm: (o] ~M__Q— es < ﬁ n _ :
ISV " .:m @—:@ un M.@O__ n sam _0_—m: —: HNS n

i ® Ad. 9 (1),
Law of April 11, 2001 on Patent Attorneys®, L .
M:m__ act as a representative before ine Patent Office, the Supreme Administration

Court and other cousts an

d bodies deciding in industrial property maiters™,

Verletzungsverahren: volistandiges Vertretungsrecht in samtlichen Instanzen
(Law of April 11, 2001 on Patent Attorneys, Art. 3 (1)).

Schwedsn:

Nichtigkeitsverfahren: kein Anwaltszwang; es ist nur der Tite! , Anwall” geschitzt;

vollstandiges Veriretungsrecht;

erfahren: kein Anwallszwang; es ist nur der Titel , Anwall* geschilzi;

vollst&ndiges Vertretungsrecht.

Slowenien:

ichtiokeitsverfahren: vollstandiges Vertretungsrecht, falls der “Patent Agent

nien anerkanntes Universititsexamen in Re

ein in Slowe

47 Bundesgeselz vom 07.06.1967, mit dem der Patenta

(PatG), BGBI. Nr. 214/19€7.

3 pyblished in Journal of Laws of May 11, 2001, No. 49, item 509.

98

cht, oder ein vergleich-

nwaltsberuf geregelt wird
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bares auslandisches Staatsexamen nachweist (Industrial Property Act®®, Art. 131
,Representatives: (4) Parties to proceedings relating to rights under this Act may
be represented by Patent Agents and Industrial Design and Mark Agents also
before courts and other State authorities, provided that they fulfil the conditions
laid down in reguiations governing representation before court and other State
authorities, and by an authorised person employed by such agents, provided
that he is a nalional of the Republic of Slovenia, that he has graduated in law at
the University in the Republic of Slovenia or has acquired a foreign law degree
recognized by the Republic of Slovenia, that he has passed the lawyer's state
examination, that he has a professional experience of at least five years and a
good command of the Slovene language” {...);

Verletzungsverfahren: vollsténdiges Vertretungsrecht (Ant. 131 (4) of the Industrial
Property Act). .

Tschechische Republik:

en: vollstdndiges Vertretungsrecht mit Ausnahme vor dem
Obersten Gerichtshof (“Law on Patent Agents™?, Section 2: ,A Patent Agent
provides professional assistance to natural and legal persons in matters con-
cerning industrial property especially by representing them, under conditions
and to an extent stipulated by laws of court proceedings, in court proceedings®',
and further by representing them in proceedings before the Industrial Property
Cffice (herein after “Office”) and/or other administrative authorities and giving
them expert counsel”):

Verletzungsverfahren: vollstandiges Vertretungsrecht mit Ausnahme vor dem
Obersten Gerichtshof (siehe “Law on Patent Agents”, Section 2).

Ungarn:

eitsverfahren: vollstandiges Vertretungsrecht (Law No. XXXII of 1995 of

49

50

51

Industrial Property Act of May 23, 2001, published in the Official Gazefte RS No.
45/2001, entry into force: December 7, 2001,

Law on Patent Agents No. 237/1991 as follows from amendments implemented
by Act No. 14/1993 Coll. and Act No. 150/2002 Coll.

See § 35 Para.2 of the Law No. 150/2002 Coll., Administrative Procedure Code,
§ 25 b) of Civil Procedure Code.
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Vereinigtes Kénigrsich von Grof3bri

. Verletzungsverfahren: Vertretungsrecht fir

Eucen Porp

y shall have the duty to help his
bligations in industrial property
mission or on ex officio de-

Patent Attorneys, Ard. 1 (1): .The Patent 262,6
clients to enforce their rights and to meet their 0
i i hall act, on com

matters: in the course of this he s | act, o
signation, as representative in industrial property matiers pefore the mm Mﬁo:mm
omcnm m__gmz draft petitions, contracts and aoocams.w._ shall .om:.< ou e
d w:.m._ give expert opinion, advice and information in _:a:mﬁ_m_ uﬂoumun_v\ : m:w.
M.Mv. Where legal representation of the client is required in _:acm:_mb, %n”q:vm%_v.
_.:m.n,ma such requirementis met if the client is represented by @ Patent _
0. XXXII of 1895

Verletzunasvedanren. volistandiges Vertretungsrecht (Law N

on Patent Attorneys, Art. 1 (1), )

tannien und Nordirland:

diges Vertretungsrecht AOoEz@:r Designs m:.ﬁa
1): ,Any individual, partnership or body owBoB e
ons of this Part, carry on the business of
e of () applying for or obtzining patents,
conducting proceedings before the
herwise in connection with, patents.
e European Patent Convention
urpose relating to European

ichtiokeilsverfahren: vollstén
Patents Act? Part V, No. 274 ( Ar
may. subject to the following provist
acting as agent for others for the purpos
in the United Kingdom or elsewhere, or (b)
comptroller relating to muv_momgo_._m @. or ot
(2) This does not affect any restaction under th
as to wha may act on behalf of anotner for any P

patents.”);
“Patent Agents” und “Patent Agent

P “ iti  vor
Litigators “vor dem “Patents Counly Court’, Eocm_. nmﬁ:ﬂ .p.o.o% W:.c@om”oa
dem High Court dieseloen Rechte und Pflichten wie ein Solicitar haben.

iite | nireichen suropaischen Lan-
i : ich ersehen, dass Patentanwalte in za : chen L
e e sverfahren allein vertretungsbefugt sind, in sinigen

. - Niehtigkeit
dern zumindest in Nichtigket .
| ndern aber auch in zivilgerichtlichen Verletzungsverfahrsn.

VI\l. AUSLEGUNG DES ART. 19 ABss. 4 DER EuGH-SATZUNG

ungen zur Vertretungsbefugnis eines Patent-

Regel
e don o o EUM staaten fragt sich, wie Art. 19 der EUGH-

anwaltes in den verschiedenen EU-Mitglieds

52 Copyright, Designs and Patents Act 1988 (¢.48).
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Satzung auszulegen ist. Diese Frage stellt sich umso mehr, als die offiziellen verschie-
denen Sprachversionen durchaus unterschiedlichs Auslegungen zulassen: Wah-
rend der deutschsprachige Gesetzeswortlaut den Begriff ,Anwalt” nennt, der nicht
nur elnen Rechtsanwail’, sondem auch einen ,Patentanwall" umfasst, lasst der
englische Wartlaut Jawyer” offen, ob hierunter nur ,Advocates®, ,Solicitors* und
~Barristers” oder auch .Patent Agent Litigators” bzw. ,Patent Agents” zu verstehen
sind. Somit wlrde also eine Interpretation dieser Vorschriit, die sich allein am Wort-
laut orientiert, nicht zu einer sachgerechten Losung fahren. Auch das Gericht erster
Instanz hat in der Entscheidung .VERAMONTE"® auf die Funktion abgestellt.

Eine restriktive Auslegung dieser Varschrift, die nur Rechtsanwalten, nicht aber Pa-
tentanwalten eine Vertretungsbefugnis einrdumt, kdnnte dazu fihren, dass Patent-
anwaite, die bisher nach dem Recht des betreffenden Mitgliedsstaates vor Gerich-
ten vertretungsbefugt sind, vor einem kiinftigen Gemeinschaftspatentgericht von
der Vertretung ausgeschlossen wirden. Oies wiirde aber erheblichen grundrechtli-
chen Bedenken begegnen:

1) Grundrechtlicher Rahmen

Nach Art. 6 Abs. 2 EUV achtet die Europigische Unicn die Grundrechte, wie sie in
der Europgischen Konvention zum Schuiz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten® gewdhrleistet sind und wie sie sich aus den Verfassungsgrundsatzen der Mit-
gliedsstaaten als allgemeine Grundsaize des Gemeinschaftsrechts ergeben.

2) Berufsfreiheit
Art, 1I-75 der kdnftigen EU-Verfassung sieht vor, das Recht einer jeden Person, zu
arbeiten und einen gewshliten Beruf auszudben, grundrechtlich zu schdtzen (Berufs-

freiheit).

a) Der Schutzbereich dieser Berufsfreiheit besteht im Wesentlichen darin, einen
gewtiinschten Beruf zu ergreifen und diesen auch frei auszuiiben®. Somit wlrde

® Vgl EuG, .VERAMONTE", aaO.

% Europdische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten
vom 04.11.1950.

Val. Lenz, EG- und EU-Vertrag, Anhang zu Art. 6 EUV, Rn. 55; Bernsdorff, in:
Jirgen Meyer (Herausgeber), Kommentar zur Charta der Grundrechte der Euro-
paischen Unian, 2003, Art. 15 Rn. 14.

&
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also eine Regelung,
schaftspatentgerich
Schutzbereich der Berufs

b) Ein solcher Eingriff muss. damit er z

¢) Hiernach musste also ein

d) Weiterhin mUsste ein Zwang, i

CuceN PoPP

die Patentanwélten verbistet, vor einem kinftigen Owam_:-
t aufzutreten und dort ihre Mandanten zu <o3&m:_ E den
ausiibung des Patentanwaltes zunachst eingreifen.

ulassig ist, nicht nur allgemeinen _u.mn:m.
em insbesondere auch verhdltnisma-
r Erreichung des mit der fragli-
und a2uch zumutbar sein®®.

maBigkeitsanforderungen genugen, sond
Rig sein, d.h. die hohsitliche Mafinahme muss 24

chen Regelung verfolgien Zieles geeignet. erforderlich

GH-Satzung dahingehend auslegen, dass das
en Gemeinschaftspatentgericht auf Rechts-
se Auslegung an den 2uvor genann-

Wirde man also Art. 19 der Eu »
Vertretungsrecht vor einem kinftig : .
anwiilte beschrankt ist, SO misste sich die
len Kriterien messen 1assen.

solchermafien verstandenes <m:68:om803.r das
[ i n.
Patentanwilte ausschliell, zunachst zur Erreichung des verfolgten Zigles diene
ffassung legitim sein und dem Ge-
st regeimaBig, eine geordnete
ndere einen geordneten Verfahrensgang zu m_:._,_om__ojmm_
v vereinfachen und zu peschieunigen und die an:__om-
Vertcetung rechtskundiger Anwilte 2u &.ams )
n werden, den rechtsunkundigen Zwowq da-
eauftragt, der nicht die mzoamq__oso.:
g in einem Rechtsstireit hat®.
nwohl liegend anzusehen.

Ein solches Ziel muss nach allgemeiner Au

meinwohl dienen. Ziel eines Anwaitszwangs |

Rechtspflege. insbeso
das Gerichtsverfahren z
Kkeit des Verfahrens durch die
Ein weiteres Ziel kann darin gesehe
vor zu schilzen, dass er ejnen <m3m.5q b
Kenntnisse und Qualifikationen aﬁa_m <m,EmE: r
Diese Zwecke sind fraglos als legitim und im Gemel

¢ch rechtsanwaltiich bei Patentstreitigkeiten <w7
i j ie-
treten zu lassen, dazu geeignet sein, dieses Ziel zu m:m_o:oa:.a Im mwwmsm%cﬂ >
: i i arau ,
i llgemeines Ansicht mafgeben A de
ser Prifung kommt es nach a el
ingrifi i Grundrecht geschaffen wir
d, der durch den Eingriff in das ech chaf )
NM”SN..”ES:Q der den verfolgten Zweck verwirklicht, in einem anm GM,NNMMM
w_ﬁuo#:mmm: ,o_umﬁ die Wirklichkeit vermittelten Ncmwﬂamsjm:.w _msﬂm?ﬂ_
der Fall ist, erscheint jedoch aus den folgenden Grinden zwelfe aft:

s ] enz, Anhang zu Art. 6 EUV, Rn. 38.
7 Vgl Zsller/Nollkommer, ZPO, 23. Au
¢ Kopp, VWGO, § 67 Rn. 4 (?).

flage § 78 Rn.Z.
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For die Erfassung und rechtliche Beurteilung von patentrechtlichen Sachverhal-
ten ist die Kenntnis der technischen Zusammenhénge unerldsslich. So leiten
Patentanwélte in allen Mitgliedsstaaten des EPU in der Regel die entscheiden-
de Arbeit bei der Aufbereitung und Bewertung des Sachverhalts. Dies gilt insbe-
sondere in Nichtigkeitsverfahren bei der Stellung der Antrage zur Aufrechterhal-
tung der Patents in beschrankter Form (analog Art. 105 a), 138 Abs. 4 EPU in
der Fassung der Revisionsakte vom 29.11,2000).

Auch kdnnen Patentanwalte in der mindlichen Verhandlung mit Richtern ein
technisches Sachgesprach fihren, wodurch in der Regel eine Kl&rung des Sach-
verhaltes ermogiicht wird, die die Hinzuziehung eines exiernen gerichtlichen
Sachverstdndigen entbehrlich macht,

Demgegenuber verfiigen Rechtsanwilte in der Regeal Uber keine derartigen tech-
nischen Kenntnisse. Somit bedarf es also in patentrechtlichen Streitigkeiten der
Hinzuziehung eines Patentanwalles, so dass die alleinige Vertretung durch einen
Rechtsanwalt vor eineam kdnftigen Gemeinschaftspatentgencht nur schwerlich
geeignet ist, das verfoigte Ziel einer geordneten Rechtspflege und sachkundi-
gen Vertretung der Parteien zu erreichen.

Jedenfalls aber ware ein solcher Eingniff nicht erforderlich im Sinne einar Ver-
haltnismafigkeitsprifung:

Hierbei ist danach 2u fragen, ob es ein anderes Mitte! fir den Geselzgeber gibt,
das die Betroffenen weniger belastel und das Ziel der Regelung ebenso gut
erreichen kann,

insoweit kdme zumindest sine Regelung in Betracht, die in Patentstreitigkeiten
auch solchen nationalen Patentanwalten neben den Rechtsanwilten ein Ver-
tretungsrecht gibt, welche nach dem Recht ihres Mitgliedsstaates ein Vertrelungs-
recht haben, wie dies eiwa bei deutschen Patentanwalten der Fall ist.

Insbesondere verfigen deutsche Patentanwaite Gber eine Ausbildung auf dem
Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes, einer juristischen Ausbildung, welche
der praktischen Ausbildung der Rechtsanwilte im Referendariat nachgebildet
ist® . Wahrend dieser Ausbildung sind verschiedene Stationen zu durchlaufen:

59

Vgl § 7 Abs. 1 PAO.
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s0 sind Patentanwaliskandidaten mindestens 26 Monate bei einem Patenanwalt
oder einem Patentassessor (in der Patentabteilung eines Unternehmens), da-
von meist zwei Monate bei einer Patentstreitkammer eines Landgerichts sowie
ferner zwel Monate beim Deutschen Patent- und Markenamt und sechs Monate
peim Bundespatentgericht tatig. Die inhaltliche Ausbildung bei einem Patentan-
walt oder einem Patentassessor ist auf den Erwerb von Rechtskenntnissen und
praktischer Erfahrung bei der Anwendung dieser Kenntnisse gerichtet®. Neben
dieser praktischen Ausbildung, in deren Rahmen die Patentanwaltskandidaten
die natigen praktischen Edahrungen fur die Vertretung bei Patentprozessen er-
werben, miissen sie ein Studium im allgemeinen Recht an siner Universitat ab-
solvieren®! . Gegenstand dieses Studiums sind insbesondere die Rechtsgebiete,
mit denen ein Patentanwalt in Berdhrung kommt, wie etwa des Zivilrechts, Han-
delsrechts oder auch suropaischen Gemeinschaftsrechts®  Die Patentanwalts-
kammer hat in Zusammenarbeit mit der Fernuniversitdt Hagen ein solchas Stu-
dium eingerichtet (Hagen 1), das sich sehr bewahrt hat. Allerdings kdnnen die
Patentanwaltskandidaten das obligatorische Studium auch an einar andsren Uni-
versital absolvieren, sofern ein solches Studium angeboten wird.

DarGber hinaus hat die Patentanwaltskammer in Zusammenarbeit mit der Fern-
universitat Hagen einen weiteren Master-Studiengang Uber nationales und in-
ternationales Prozessrecht, internationaies Privatrecht und iiber den européi-
schen gewerblichen Rechtsschutz fiir Patentanwilte singerichtet, der mit dem
akademischen Grad LL.M" abschliel’t und zur Promation zum ,Dr. jur” berech-
tigt (Hagen II). Hierdurch kdnnen sich deutsche Patentanwalte gerade auch im
Hinblick auf internaticnales Verfahrensrecht mit Anwendung im Bereich des eu-
ropdischen gewerblichen Rechtsschutzes zusétzlich juristisch ausbilden.

Aufgrund dieser Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung sind Patentanwalte
nicht nur in der Lage, sondern gerade dazu pradestinient, die flr Patentprozesse
(Verletzungs- und Nichtigkeitsverfahren) mafgeblichen Sachverhalte zu beur-

teilen und zu vertreten.

Daher wiirde dem Interesse der geordneten Rechtspllege sowie dem Interesse
der rechtsunkundigen Betelligten mindestens genauso gut entsprochen, wenn

8 \gl. § 16 Abs. PatAnwAFO.
6t Vgl. § 7 Abs. 3 PAO.
52 Vgl. § 19 b) Abs. 2 PatAnwAPO.
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n_.m: deutschen Patentanwalten fur ihr Tatigkeitsfeld neben den Rechtsanwiliten
ein Vertretungsrecht eingerdumt wiirde.

Qmm_ s;.wam die Berufsfreiheit der Patentanwaélte weniger beeintrachtigen und
somit ein ,milderes Mittel" darstellen.

Um:m,ﬁ _“w::.mm an der verfassungsmaligen Erforderiichkeit fir einen solchen
Eingriff in die Berufsfreiheit der Patentanwalte.

I Im Gbrigen aber miisste ein solcher Eingriff in angemessenem Verhzlinis zu

dam verfolgten Zweck stehen. Bei dieser Prifung ist eine Abwdgung zwischen
dem Schweregrad der Beeintrichtigung und dem hoheitlichen Interesse an dem
betreffenden Eingriff unter Einbeziehung samtlicher Umstande vorzunshmen.
Nach den ihnen zugewiesenen Aufgaben sind Patentanwilte ein unabhangiges
Organ der Rechtspflege®®. Als solches haben sie die Funktion, dem Rechtsuchen-
denden rechtiiches Gehdr zu vermittein®.
_umo:w:ormm Gehér kann der Patentanwalt seinem Mandanten aber am besten
vermitleln, in dem er ihn vertritt, d.h. dem Gericht dessen Ansichten in tats&chli-
nwmﬁ_ﬂc:a rechtlicher Hinsicht nzhe bringt und auch die entsprechenden Antrdge
stellt.

U__mw_m Interessen kann ein Patentanwalt mit einem reinen Rederecht wesentlich
weniger gut wahrnehmen. Insbesondere muss der Verletzungsklager in seinem
Klageanirag die angegriffene Ausflhrungsform und damit das angestrebte Ver-
bot definieren. Dies erfordert nicht nur eine genaue Kenntnis der technischen
m.oamc*c:o der in den Patentanspriichen verwendeten Begriffe, sondern auch
ein vertieftes Verstédndnis der angegriffenen Ausfhrungsform, worauf Keussen
zutreffend hingewiesen hat®. Dies ist fraglos eine Doméne der Patentanwiite
zumal der mit dem Patentverletzungsstreit befasste Patentanwalt das m:auah
ow_m:@o Patent hdufig selbst geschrieben und dieses durch das Ertsilungs- so-
wie ein etwaiges Einspruchsvarfahren hindurch betreut. Daher ist der Paten-
m_._ém: mit dem technischen Gebiet der Erfindung vertraut und kann die ange-
griffene Ausflhrungsform aus dieser Kenntnis des technischen Gebists heraus

® S.0.;vgl. §1PAO.
% Feuerich/Weyland, § 1 BRAO, Rn.3.
&  Keussen, Festschrift fir Ginther Eisenfihr, aaO, Seite 218.
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U i einem Gemein A
T sl hrer Aufgabe, den Mandanten rechlliches

geriumt, so wiirde ihnen die Erfuliung i
Gehdr zu vermitteln, erheblich erschwert.

Diese schwerwiegende Beeintrachtigung der Berufsfreiheit ﬂu&:mc.wcémwwm %M
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Daher wurde eine Auslegung des Art. 19 der EuGH-Satzung, die das <ma3moﬂﬁsmwﬂ
recht ausschlieflich auf Rechtsanwaite beschrankt, gegen das Grundre

Berufsfreiheit der deutschen Patenlanwélte, aber m_._o: ﬂﬁoﬂm:ﬁm:ﬂm:a@ﬂ
Lander, in denen diese ein Vertretungsrecht vor Gericht haben (s. 0. Kap. .

verstolRen

3) Gleichheitsgebot (Art. 11-80 EU-Verfassung)

Eine Austegung des Art. 19 Abs. 4 der TuGH-Satzung dahingehend, dass nur Pa-

8 Vgl Keussen, aal.
& Keussen, aal, Seite 218.
& 5.0. vgl. § 3 PAQ.
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tentanwilte, nicht aber Rachtsanwilte als Vertreter oder Beistand einer Partei auf-
treten kdnnen, kdnnte auch noch gegen das Glsichheitsgebot des Art. [1-80 der EU-
Verfassung verstoflen.

Weiterhin kdnnte auch Art. 19 Abs. 7 der EuGH-Salzung, der Hochschullehrer, die
Angehdrige von Mitgliedsstaaten sind und deren Rechtsordnung ihnen gestattet,
vor Gericht als Vertreter einer Partei aufzutreten, vor dem Gerichtshof Rechtsan-
walten gleichstellt, das Grundrecht der deutschen Patentanwélite auf Gleichbehand-
lung verletzen.

Der Glaichheitssatz besagt im Wesentlichen, dass vergleichbare Sachverhalte nicht
ohne objektiv gerechtfertigte Differenzierung unterschiedlich behandelt werden dor-
fen®® und ist somit im Sinne eines Willklirverbotes zu versiehen’ .

~

a) Verletzung des Gleichheitsgebotes in Bezug auf Rechtsanwalte?

aa)Hfernach mussten also zunichst deutsche Patentanwilte mit Rechtsanwalten
vergleichbar sein.

Um festzustellen, ob die unterschiedlichen Sachverhalte, namlich Vertretungs-
befugnis eines Rechtsanwaltes einerseits und Vertretungsbefugnis eines Pa-
lentanwalles andererssits, vergleichbar sind, sind die wesentlichen Merkmale
der anzuwendenden Rechtsnorm heranzuziehen’.

Wesentliche Merkmale der Vertretungsbefugnis bestehen darin, den Mandan-
ten vor Gericht nach aullen hin zu vertreten, Antrdge zu stelien, im Namen des
Mandanten zu pladieren und den Sach- und Streitstand des Gerichtsverfahrens
gegeniber dem Mandanten zu kommunizieren. Wird diese Befugnis nur einem

#® Vgl. EuGH, verbundene Rechtssachen 117/76 und 16/77 ,RUCKDESCHEL*, Slg.
1977, 1770 Rn.7.

® Vgl EuGH, Rechtssache 139/77 ,DENKAVIT/FINANZAMT WARENDORF", Sig.
1878, 1317 Rn.15; EuGH, Rechlssache C-306/93, ,SMW WINZERSEKT", Sig.
1894 1-5555, Rn.31.

' Lenz, EU- und EG-Vertrag, Anhang zu Art, 8 EUV Rn.68; CuGH, Rechtssache C-
280/93 ,DEUTSCHLAND/RAT*(Bananenmarktordnung), Sig. 1994, [-4973; EuGH
verbundene Rechtssachen 188 bis 190/80, Frankreich u.a./Kommission“, Slg.
1882, 2545).
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4/95 ,
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BVeriGE 64,
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b) Verletzung des Gleichheitsgebotes in Bezug auf Hochschullehrer?

Art. 19 Abs. 7 der EuGH-Satzung sagt aus, dass nur solche Hochschullehrer
vertretungsbefugt sind, die nach nationalem Recht vor Gericht als Vertreter ei-
ner Partei suftreten konnen.

aa)Nach deutschem Recht kommen hierfir nur Hochschullehrer mit Bafahigung
zum Richteramt gemal § 67 Abs. 1 VWGO, die vor dem Oberverwaltungsge-
richt, Bundesverwallungsgericht und dem Bundesverfassungsgericht auftreten
dorfen, in Betracht.

Diese Personengruppe, denen Vertrefungsbefugnis vor einem kinftigen Gemein-
schaftspatentgericht eingerdumt wird, witrde anders als die Personengruppe der
Patentanwalte behandeit.

Das in Bezug auf die Vertretungsbefugnis verbindende Kriterium zwischen Hoch-
schullehrem einerseits und Patentanwdlten andererseits besteht darin, dass beide
Berufsgruppen Ober eine juristische Ausbildung verflgen und vor bestimmten
Rechtszweigen postulationsfdhig sind, obwohl sie nicht dem Berufsstand der
Rechtsanwilte angehdren.

Damit handelt es sich auch hier um eine Ungleichbehandlung vergleichbarer
Sachverhalte.

bb)Ein sachlicher Grund fiir die Ungleichbehandlung zwischen (juristischen) Hoch-
schullehrern und Patentanwalten kdnnte aber derin liegen, dass Patentanwilte
méglicherweise nicht in sdmtlichen européischen Landern Uber eine juristische
Qualifikation verfiigen, wie dies bsi (juristischen) Hochschullehrern der Fall ist.

Dies wiirde es jedoch nicht rechtiertigen, den Patentanwilten, die Qber eine
fundierte juristische Zusatzausbildung verfigen (siehe oben), kein Vertretungs-
recht vor einem Gemainschaftspatentgericht zu gewahren.

cc) Hiernach erscheint es sachgerecht, allenfalls denjenigen Patentanwélten kein
Vertretungsrecht zu gewahren, die vor nationalen Gerichten ohnehin nicht vertre-
tungsbefugt sind (da es insoweit an einer Vergleichbarkeit der Sachverhaite fehlt)
sowie auch denjenigen Patentanwalten, deren nationale Rechtsordnungen nicht
den Erwerb einer fundierten juristischen Zusatzausbildung vorsehen, wie dies
etwa in Deutschland der Fall ist,
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1X. ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassend ist folgendes festzuhalten:

Die Vertretungsbefugnis fir Patentanwalte vor eénem kunftigen Gemeinschaftspatent-
gencht lasst sich aus Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Sateung ableiten.

Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Salzung ist oqc:aqmosﬁmxozaqa_ d.h im Lichte der Ver-

o der Mitgliedsstaaten auszulegen.

Die Anwendung dieser Grundsiize zeigt, dass eine Austegung des Art. 1S Abs. 4

der EuGH-Satzung, die Patentanwalte von der Vertretungsbefugnis ausschliefien

wirde (ohne Rilcksicht darauf, ob diese vor nationalen Genchten vertretungsbefugt
Rechten und Pflichien her Rechtsanwalien gleichge-

sind oder ob diese von ihren
stellt sind), erheblichen grundrechtlichen Bedenken begegnen wiirde

fassungsgrundsétz

Es ist geboten, Art. 19 Abs. 4 der EuGH-Satzung dahingehend auszulegen, dass

unter einem JAnwalt* auch Patentanwalte zu verstehen sind, soweit deren Rechts-
ordnung es thnen gestattet, vor einem Gericht als Vertreter siner Partei aufzutreten
und soweit deren nationale Rechtsordnung ihnen im Rechtssystem eine Stellung

einraumt, die aufgrund der ubertragenen Rechie und Pflichten mit der eines Rechts-

anwaltes vergleichbar ist.

in Art. 19 der Satzung des EuGH ein entsprechender neuer

2ur Kiarsteung sollte
etwa wie foigt:

Abs. 8 eingefugt werden,
d, deren Rechtsordnung ih-
ten, haben vor dem Ge-
und Sorten, die durch

e von Mitgliedstaaten sin
rtreter einer Partei aufzutre
nd Patente, Marken, Muster
raumte Rechtsstellung.”

_Patentanwilte, die Angehorig
nen gestattel, vor Gericht als Ve
richtshof in Streitigkeiten betrefle
diesen Artikel den Anwdélten einge
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