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KADOR & PARTNER

Das neue europaische Einheitspatentsystem

1. Grundlegendes

Ein neues System zur Durchsetzung und Nichtigerklarung von Patenten in der
Europaischen Union (EU), das sogenannte europaische Einheitspatentsystem, steht
kurz vor dem Start. Damit wird die Mdglichkeit geschaffen, dass Anmelder nach der
Erteilung eines europaischen Patents (EP) ein Patent fiir die gesamte EU (oder
zumindest fur die meisten EU-Mitgliedstaaten) erhalten konnen, wodurch die Notwen-
digkeit entfallt, das erteilte Patent in ausgewahlten EU-Landern separat zu
nationalisieren.

Das ‘"Européische Patent mit einheitlicher Wirkung" (kurz: europaisches
Einheitspatent, EU-EP) ist eine der beiden Saulen dieses von den EU-Mitglieds-
staaten! eingerichteten neuen Systems. Die zweite Saule ist das Européische
Einheitspatentgericht (EPG), das fur EU-EPs ausschliel3lich gerichtlich zustandig ist.

Das neue System lasst das Anmelde-, Prifungs- und Erteilungsverfahren fur EPs
beim Europaischen Patentamt (EPA) unverandert, erst nach Erteilung eines EPs gibt
es die folgenden Neuerungen:

e Der Inhaber eines EPs kann innerhalb eines Monats nach Veroffentlichung
des Hinweises auf die Erteilung im Europaischen Patentblatt ein EU-EP
beantragen. Ein EU-EP hat einheitliche Wirkung in allen Mitgliedsstaaten des
neuen Systems, die am Tag der Patenterteilung daran teilnehmen. Dement-
sprechend wird eine separate ,traditionelle“ Nationalisierung? des EPs in den
am neuen System teilnehmenden Landern nicht mehr notwendig sein. Der
Patentinhaber muss dies jedoch nicht tun, d.h. er kann auch weiterhin ein

1 Siehe EU-Verordnungen Nr. 1257/2012 und Nr. 1260/2012 sowie das Ubereinkommen Uber ein einheitliches
Patentgericht (16315/12)

2 Der Begriff "traditionell" wird hier verwendet, um Biindel von nationalen Teilen europaischer Patente (auch als
"europaische Blindelpatente" bezeichnet) von den neuen europaischen Patenten mit einheitlicher Wirkung
(Einheitspatente, EU-EPs) zu unterscheiden.
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erteiltes EP in einem oder mehreren der teilnehmenden Lander auf
"traditionelle" Weise nationalisieren.

e Fur alle EU-EPs wird das neue EPG die ausschliel3liche gerichtliche Zustan-
digkeit haben, was bedeutet, dass die Verletzung und Nichtigerklarung dieser
Patente ausschliel3lich vom EPG in einheitlichen Verfahren verhandelt
werden.

e Das EPG wird ab Inkrafttreten des neuen Systems auch automatisch fiir alle
bestehenden nationalen Teile ,traditioneller” EP-Biindelpatente in den am
neuen System teilnehmenden Léndern ausschliel3lich gerichtlich zustédndig
sein (auch fur solche, die vor Inkrafttreten des neuen Systems erteilt wurden),
es sei denn, der Patentinhaber erklart ein "Opt-out". Falls er dies tut, verbleibt
die gerichtliche Zustandigkeit fur das ,traditionelle® EP-Bundel wahrend der
gesamten Patentlaufzeit bei den nationalen Gerichten. Eine solche "Opt-out"-
Option oder eine Zustandigkeit der nationalen Gerichte gibt es fur die neuen
EU-EPs nicht.

Da das neue System von der Europaischen Union (EU) eingerichtet wurde, werden
alle Nicht-EU-Mitgliedstaaten des Europédischen Patentiibereinkommens (EPU),
einschliellich des Vereinigten Konigreichs und weiterer Lander wie der Schweiz,
Norwegen und der Turkei, nicht daran teilnehmen. Dartber hinaus werden auch die
EU-Lander Kroatien, Polen und auch Spanien nicht am neuen System teilnehmen. Ein
EU-EP kann mit nationalen Patenten in den teilnehmenden Landern und mit nationalen
Teilen europaischer Patente in nicht teiinehmenden EPU-Mitgliedstaaten koexistieren.

Die folgenden 17 EU-Mitgliedsstaaten werden bereits ab Inkrafttreten des neuen
System teilnehmen (Stand April 2022):

e Portugal

e Frankreich
e Belgien

¢ Niederlande
e Deutschland
e Osterreich
o ltalien

e Danemark
e Schweden
e Finnland

e Estland

e Lettland



e Litauen

e Bulgarien
e Malta

e Luxemburg
e Slowenien

Sieben weitere EU-Lander sollen zu einem spateren Zeitpunkt beitreten (je
nachdem, wann sie das EPG-Ubereinkommen ratifizieren), und zwar

o Zypern

e Tschechische Republik
e Griechenland

e Ungarn

e Irland

e Rumanien

e Slowakei.

Die folgende Karte veranschaulicht die geografische Abdeckung, die ein EU-EP
biete wird, sobald alle erwahnten 24 EU-Lander am neuen System teilnehmen:
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2. Voraussichtliches Inkrafttreten und verfahrenstechnische Aspekte

Das neue europaische Einheitspatentsystem (auch als "EU-EP-System" bezeich-
net) wird am Tag des Inkrafttretens des EPG-Ubereinkommens in Kraft treten, was
wiederum am ersten Tag des vierten Monats nach der Hinterlegung der Ratifikations-
urkunde durch die Bundesrepublik Deutschland der Fall sein wird. Mit der Hinterlegung
dieser Urkunde endet dann die sogenannte "Provisional Application Period" (PAP), die
mit der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde durch Osterreich am 18. Januar 2022
begonnen hat. Die PAP dient dazu, die vorbereitenden Arbeiten zur Errichtung des
EPGs abzuschliel3en. Es wird davon ausgegangen, dass die PAP insgesamt etwa acht
Monate dauern und dementsprechend im Herbst 2022 beendet sein wird. Somit wird
das neue européische Einheitspatentsystem aller Voraussicht nach Anfang 2023 in
Kraft treten.

Ab Inkrafttreten kdnnen dann Anmelder/Inhaber eines erteilten europaischen
Patents innerhalb eines Monats nach Veréffentlichung des Hinweises auf die Erteilung
ein EU-EP beantragen3. Diese Frist ist (erheblich) klrzer ist als die Frist fur die
"traditionelle” Nationalisierung eines EP in den einzelnen Landern (drei Monate).
AulRerdem ist diese einmonatige Frist nicht verléngerbar und es gibt keinen regularen
Rechtsbehelf, falls diese Frist versaumt wird. Zu beachten ist weiterhin auch, dass
bestehende EPs, die bereits auf herkommliche Weise erteilt und nationalisiert wurden,
nicht in Einheitspatente umgewandelt werden kénnen, und dass fur die EU-Lander, die
das EPG-Abkommen zum Zeitpunkt der Erteilung nicht ratifiziert haben (und naturlich
fur alle Nicht-EU-Lander), eine separate ,traditionelle” Nationalisierung erforderlich ist,
falls Schutz in diesen Landern erwunscht ist.

Zusammen mit dem Antrag auf ein EU-EP muss eine vollstandige Ubersetzung des
EPs eingereicht werden. Wurde das Patent in englischer Sprache erteilt, muss eine
vollstandige Ubersetzung der Patentschrift in eine der anderen Amtssprachen der EU
eingereicht werden. Da Deutschland die grofte Volkswirtschaft unter den EPG-
Mitgliedstaaten ist, bietet sich eine Ubersetzung ins Deutsche an. Wurde das Patent
in Franzosisch oder Deutsch erteilt, muss eine vollstindige Ubersetzung der EP-
Schrift ins Englische eingereicht werden.

Damit Anmelder auch dann von dem neuen System profitieren und ein EU-EP
beantragen kénnen, wenn die Erteilung des Patents eigentlich noch vor dessen
Inkrafttreten zu erwarten ist, hat das EPA die Moglichkeit geschaffen, auf eine

3 siehe Regel 6 (1) DOEPS, Artikel 9 (1) g) Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, Artikel 97 (3) EPU
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Mitteilung nach Regel 71(3) EPU* hin eine Verzégerung des Erlasses der
Entscheidung (iber die Patenterteilung zu beantragen®.

Solche Antrage auf verzogerte Erteilung konnen ab dem Zeitpunkt der Hinterlegung
der deutschen Ratifikationsurkunde zum EPG-Ubereinkommen (ca. drei Monate vor
Inkrafttreten des neuen Systems) fur alle EP-Anmeldungen gestellt werden, fur die der
Anmelder eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPU erhalten, aber noch nicht der Erteilung
in der ubermittelten Fassung zugestimmt hat.

Da mit der Hinterlegung der deutschen Ratifizierungsurkunde fur das EPG-
Ubereinkommen erst im Herbst 2022 zu rechnen ist, kdnnen Anmelder, die an einem
EU-EP fur anhangige Anmeldungen interessiert sind, in der Zwischenzeit weitere Mittel
in Betracht ziehen, um das Verfahren zu verlangsamen (z.B. wie Fristverlangerungen
usw.), und somit die Patenterteilung bis zum Inkrafttreten des neuen Systems
hinauszdgern. Wenn beispielsweise bereits eine Mitteilung nach Regel 71(3) EPU
ergangen ist und fristgemal vor dem Inkrafttreten des neuen Systems beantwortet
werden musste, kann eine Erwiderung eingereicht werden, in der geringfugige
Anderungen am vorgeschlagenen Text beantragt werden, um den Erlass einer
weiteren Mitteilung nach Regel 71(3) EPU auszulésen. Alternativ dazu oder zusatzlich
kann die Frist fiir eine Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71(3) EPU absichtlich
versaumt und in Beantwortung einer daraufhin ergangenen Rechtsverlustmitteilung
die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragt werden.

Auch nach dem Start des EU-EP-Systems wird es moglich sein, den “traditionellen”
Weg der gesonderten Nationalisierung des erteilten européischen Patents in einigen
oder allen am neuen System teilnehmenden Landern (d. h. die Erlangung eines euro-
paischen Bundelpatents) als Alternative zur Beantragung eines EU-EPs zu nutzen.
Welche Moglichkeit die vorteilhafteste ist (EU-EP oder ,traditionelles” Blndelpatent),
kann durch eine Analyse von Kosten- und strategischen Aspekten ermittelt werden,
die im Folgenden noch ausfuhrlich erortert werden.

Wichtig an den neuen Regelungen ist auch, dass das neue Einheitliche Patent-
gericht (EPG) nach Inkrafttreten des neuen Systems auch die ausschliel3liche gericht-
liche Zustandigkeit flur die Durchsetzung und Nichtigerklarung ,traditioneller® euro-
paischer Bundelpatente mit Wirkung fur einen oder mehrere der teilnehmenden
Mitgliedstaaten haben wird. Das EPG wird also nicht nur fur EU-EPs zustandig sein,
sondern auch fir die nationalen Teile eines EPs, die in einem oder mehreren der
teilnehmenden Lénder bestehen, und zwar sowohl fir neu auf ,traditionelle" Weise

4 Mit der Regel 71(3)-Mitteilung teilt das EPA dem Anmelder mit, dass es das Patent zu erteilen beabsichtigt
5 Weitere ausfiihrliche Informationen finden Sie z.B. unter https://www.epo.org/law-practice/legal-
texts/official-journal/2022/01/a5.html.
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nationalisierte EP-Bundelpatente als auch flur bereits bestehende. Es gilt damit also
auch fur alle nationalen Teile von EPs in den teilnehmenden Landern, die bereits vor
dem Inkrafttreten des neuen Systems erteilt und nationalisiert wurden (vorausgesetzt,
der Anmeldetag war der 1. Marz 2007 oder spater).

Far alle ,traditionelle® nationalisierten EPs kann jedoch ein "Opt-out” von der
ausschliel3lichen Zusténdigkeit des EPG erkléart werden (und damit die Zustandigkeit
des EPG vermieden werden), was fur ein EU-EP nicht moglich ist.

Falls beispielsweise ein im Jahr 2020 erteiltes EP in Frankreich, Deutschland,
Spanien und Grof3britannien nationalisiert wurde, wird bei Inkrafttreten des neuen
Systems automatisch das EPG die ausschlieBliche Zustandigkeit fir den franzoé-
sischen und deutschen Teil in Bezug auf Durchsetzung und Nichtigkeit haben und
solche Verfahren fur den franzdsischen und den deutschen nationalen Teil in einem
gemeinsamen Verfahren verhandeln, es sei denn, es wird ein ,Opt-out" erklart: In
diesem Fall gilt das alte System mit der Zustandigkeit der nationalen Gerichte. Das
Inkrafttreten des Einheitspatentsystems wird jedoch keine Auswirkungen auf die
getrennten nationalen Verfahren fur den spanischen und den britischen Teil des EP
haben, da sowohl Spanien als auch GrofRbritannien nicht am neuen System
teilnehmen werden.

Es ist noch darauf hinzuweisen, dass die Inhaber bereits bestehender ,traditioneller”
europaischer Blndelpatente eine dreimonatige "Sunrise"-Periode vor dem Datum des
Inkrafttretens des neuen Systems nutzen kénnen, um durch eine ,Opt-out*-Erklarung
die Zustandigkeit des EPGs zu vermeiden.

Far alle EP, die auf "traditionelle" Weise nationalisiert wurden/werden (unabhangig
davon, ob sie vor oder nach dem Inkrafttreten des Einheitspatentsystems erteilt
wurden) kann ein ,,Opt-out” jederzeit wéhrend der Laufzeit der nationalen Teile des EP
erklért werden. Eine ,,Opt-out®- Erklarung ist jedoch dann nicht mehr moglich, sobald
von einem Dritten eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent beim EPG eingereicht wird
oder wenn der Patentinhaber eine Klage gegen einen moglichen Verletzer vor dem
EPG anstrengt.

Eine ,Opt-out® Erklarung ist automatisch fir alle Mitgliedsstaaten gltig, in denen
ein EP in ,traditioneller* Weise nationalisiert worden ist. Es ist jedoch nicht mdglich
beispielsweise ein ,Opt-out" fur alle EPs eines Patentinhabers mit einer einzigen
Erklarung zu bewirken, sondern dies muss flur jedes EP einzeln erklart werden.

Falls der Patentinhaber nach dem ,Opt-out” seine Meinung andert, kann er durch
eine ,Opt-in"-Erklarung die ,Opt-out‘-Erklarung zuricknehmen. Eine solche Ruck-
nahme eines ,Opt-out" ist jedoch ausgeschlossen, wenn bereits vor einem nationalen
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Gericht eine Klage in Bezug auf einen der nationalen Teile des Blindelpatents erhoben
wurde. AufRerdem ist nach einem ,Opt-in" ein zweites "Opt-out" nicht moglich.

Das EPA hat weitere Informationen zur Erlangung, Aufrechterhaltung und
Verwaltung des Einheitspatents in einem hilfreichen Leitfaden® zusammengestellt.

3) Kostenaspekte

Da sich durch das neue System am Anmelde- bzw. Erteilungsverfahren vor dem
EPA nichts andert, bleiben die Kosten fur die Anmeldung und Verfolgung eines EPs
bis zur Erteilung gleich. Durch die Beantragung eines EU-EPs anstelle einer separaten
Nationalisierung in den teilnehmenden Landern kann nach der Erteilung eines EP
Jedoch eine (sehr) erhebliche Kostenreduzierung erzielt werden, je nach Auswahl bzw.
Anzahl der Lander, in denen Schutz gewunscht wird.

Ein Beispiel soll dies erlautern: Die separate Nationalisierung eines erteilten
europaischen Patents auf ,traditionelle"” Weise in allen 17 Mitgliedstaaten, die von
Anfang an am neuen System teilnehmen werden, verursacht fur einen durch-
schnittlichen Fall Kosten in der Grof3enordnung von 20.000 bis 40.000 Euro
(einschliellich typischer Gebuhren von Patentanwaltskanzleien, amtlicher Gebuhren
und Ubersetzungskosten, die je nach Lange des Textes erheblich variieren kdnnen).

Die Erlangung eines EU-EP anstelle einer ,traditionellen® Nationalisierung in allen
teiinehmenden Landern fur denselben durchschnittlichen Fall verursacht hingegen
lediglich Kosten in Hohe von etwa 2.000 bis 4.000 Euro (einschlieRlich Patentanwalts-
und Ubersetzungskosten), so dass in diesem Szenario eine enorme
Kostenreduzierung durch das EU-EP erreicht werden kann, die noch gréfier sein wird,
sobald alle 24 teilinehmenden Lander (siehe oben) dem neuen System beigetreten sein
werden.

Wird dagegen fur ein erteiltes EP z.B. nur Schutz in GroRbritannien (UK),
Deutschland (DE), Frankreich (FR) und Spanien (ES) angestrebt, muss zum einen das
Patent in UK und ES ohnehin auf "traditionelle" Weise nationalisiert werden (da diese
Lander nicht am neuen System teilnehmen), so dass durch die Beantragung eines EU-
EPs diesbezlglich keine Kosteneinsparungen mdglich sind. Zum anderen liegen die
Kosten flur eine ,traditionelle" Nationalisierung in DE und FR lediglich um oder sogar
unter 1.000 Euro (da keine Ubersetzung eingereicht werden muss), wahrend die Bean-
tragung eines EU-EPs (das u.a. DE und FR abdeckt) aufgrund der erforderlichen

6 https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-guide_de.html
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Ubersetzungskosten in einem durchschnittlichen Fall 2.000 bis 4.000 Euro betragen
wird, wie oben bereits ausgefuhrt.

Als Faustregel kann man sagen, dass immer dann, wenn Schutz in mindestens 4
am EU-EP-System teilnehmenden Léndern gewiinscht wird, die Erlangung eines
Einheitspatents kostenglinstiger als eine separate Nationalisierung in diesen Landern
auf dem ,traditionellen" Weg ist (wobei das EU-EP dann ja den Schutz in allen 17 bzw.
zukunftig 24 Mitgliedsstaaten bietet). Naturlich wird der Kostenvorteil umso grofder
sein, je mehr teilnehmende Mitgliedsstaaten es sind, in denen Schutz gewunscht wird.

Einen weiterer wichtiger Kostenaspekt stellen die GeblUhren zur Aufrechterhaltung
des Patents dar. Im Gegensatz zu den nationalen Teilen eines ,traditionellen EP-
Blundelpatents, fur die Aufrechterhaltungsgebuhren an jedes der nationalen Patent-
amter gesondert gezahlt werden mussen, ist fir ein EU-EP nur eine einzige
Jahresgeblihr zentral an das EPA zu entrichten. Dies bietet neben mdglichen
Einsparungen bei den Amtsgebiihren auch den Vorteil, dass die Uberwachung der
Fristen fur die Aufrechterhaltungsgebuhren und das Zahlungsverfahren vereinfacht
werden, die in der Regel ebenfalls mit Kosten verbunden sind.

Die Hohe der amtlichen Jahresgebuhren flr ein europaisches Einheitspatent wurde
so festgesetzt, dass sie der Summe der Aufrechterhaltungsgebuhren entsprechen, die
an die nationalen Amter der vier EU-L&nder zu zahlen sind, in denen die meisten EP
.raditionell” nationalisiert wurden (DE, UK, FR, NL). Zum Zeitpunkt der Festsetzung
der Gebuhren gehdrte GroRRbritannien noch zu diesen vier Landern; die festgelegten
Gebuhren wurden nach dem Brexit beibehalten. Dementsprechend betragen die
amtlichen Aufrechterhaltungsgebuhren fur ein EU-EP z.B. 475 Euro im 6. Jahr und
4.855 Euro im 20. Jahr’.

Die Gesamtgebiihren, die an die nationalen Amter der 17 Lénder zu zahlen sind,
die ab Beginn des neuen Systems teilnehmen (oder sogar an die 24 teilnehmenden
Lander, sobald das System vollstandig ausgeweitet ist), sind fur ein ,traditionelles"
europaisches Bundelpatent viel hdher, wenn man davon ausgeht, dass das Patent in
allen diesen Landern aufrechterhalten werden soll. Nach Berechnungen des EPA
belaufen sie sich auf 3.250 Euro flr das 6. Jahr bis 19.227 Euro fur das 20. Jahr fur
25 Lander. In den Berechnungen des EPA ist GroR3britannien noch enthalten, aber
selbst wenn man die britische Aufrechterhaltungsgeblhr abzieht, ist klar, dass die
Jahresgeblihren fiir ein EU-EP viel niedriger sind als die Summe der Gebdihren fiir die
einzelnen Lander, die von einem UP abgedeckt werden.

7 Eine vollstindige Liste der EU-EU-Jahresgebiihren finden Sie unter: https://www.epo.org/law-
practice/unitary/unitary-patent/cost_de.html
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Ein weiterer Aspekt ist, dass in der Praxis zuséatzliche Kosten fiir die Uberwachung
und die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebthren anfallen werden, die fur ein EU-EP
natlrlich nur einmal anfallen, wahrend sie fur ein herkdbmmliches europaisches
Bundelpatent mit der Anzahl der aufrechtzuerhaltenden Lander multipliziert werden
mussen.

Ahnlich wie bei den Nationalisierungskosten hangt der potenzielle Kostenvorteil bei
den Aufrechterhaltungsgeblhren fir ein EP daher stark von der Anzahl und der Art
der Lander ab, in denen das Patent aufrechterhalten werden soll. Wenn ein EP
beispielsweise nur in DE, FR, UK und ES aufrechterhalten werden soll, fallen zum
einen die nationalen Erhaltungsgebihren in UK und ES an, die auch nach der
EinfUhrung des neuen Systems gezahlt werden mussen. Zum anderen fallen die
Gebuhren fur DE und FR an, die fur ein nur in DE und FR nationalisiertes europaisches
Biindelpatent separat an die nationalen Amter bzw. im Falle eines EU-EU (das u.a. DE
und FR abdeckt) an das EPA zu entrichten sind.

Die Summe der nationalen Erhaltungsgebuhren fur DE und FR betragt z.B. fur das
6. Jahr 206 Euro und fur das 20. Jahr 2.740 Euro, wahrend sich die Gebuhren im Falle
des EU-EP auf 475 Euro fur das 6. Jahr und 4.855 Euro fur das 20. Jahr belaufen.
Selbst wenn weitere Gebiihren fiir die Uberwachung und die Zahlung der
Verlangerungen berucksichtigt werden (die fur das DE/FR-Patentblndel etwa doppelt
so hoch sind wie fur das EU-EP), ist klar, dass die nationalen Aufrechterhaltungskosten
in diesem Szenario deutlich niedriger sind als die Aufrechterhaltungskosten fiir das
EU-EP.

Hier zeigt der Vergleich der Kosten fur die Zahlung von Aufrechterhaltungsgebuhren
an die nationalen Amter (fiir ein européisches Blindelpatent) und der Zahlung fiir die
Aufrechterhaltung eines EU-EP, dass die Aufrechterhaltung eines EP-Patents in den
Fallen, in denen das europaische Patent in mindestens drei oder vier am einheitlichen
Patentsystem teilnehmenden Léandern aufrechterhalten werden soll, kostengunstiger
sein wird als die Aufrechterhaltung eines europaischen Bundelpatents in denselben
Landern. Der Kostenvorteil wird natlrlich umso grol3er, je grofer die Zahl der
teilnehmenden Lander ist, in denen das EP aufrechterhalten werden soll. Zu bedenken
ist jedoch, dass der Patentinhaber im Falle eines EU-EPs dieses nicht selektiv in
einzelnen Mitgliedsstaaten ,fallenlassen® kann, um die Aufrechterhaltungskosten zu
senken.
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4. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

Das EPG ist die zweite Saule des neuen europaischen Einheitspatentsystems und
wurde durch das ,Ubereinkommen Uber das EPG* (EPGU)? eingerichtet. Es handelt
sich dabei um ein gemeinsames internationales Gericht der teilnehmenden
Mitgliedstaaten, das die ausschlie8liche Zusténdigkeit fiir die Verletzung und
Nichtigerklarung von Einheitspatenten und im Prinzip auch fur die nationalen Teile der
in den teilnehmenden Mitgliedstaaten gultigen ,traditionellen" europaischen Blndel-
patente hat.

Wahrend eines Ubergangszeitraums von 7 Jahren (der um weitere 7 Jahre verlan-
gert werden kann) wird es Patentinhabern jedoch maéglich sein, sich der Zustéandigkeit
des EPG fiir traditionelle européische Biindelpatente durch eine ,Opt-out*“-Erkldarung
zu entziehen, wie oben bereits erlautert (siehe Punkt 2.). Wenn ein EP beispielsweise
in Deutschland, Frankreich, Spanien und Grol3britannien "traditionell" nationalisiert
wurde, wird das EPG die ausschlieBliche Zustandigkeit fur den deutschen und
franzosischen Teil haben und somit wird es sowohl fur die Verletzung als auch fur die
Nichtigerklarung ein gemeinsames Verfahren am EPG geben, es sei denn, der Patent-
inhaber erklart ein "Opt-out". Dies kann jederzeit wahrend des Ubergangszeitraums
(und fur traditionelle EP, die vor Inkrafttreten des UP-Systems erteilt wurden, auch
wahrend der "Sunrise"-Periode von etwa drei Monaten vor Inkrafttreten des UP-
Systems) erfolgen.

Fur EPs, fur die das EPG ausschlieRliche zustandig ist, hat eine Entscheidung
dieses Gerichts einheitliche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen
das betreffende EU-EP oder ,traditionelle” Bundel-EP in Kraft ist.

Wahrend des Ubergangszeitraums von sieben Jahren nach Inkrafttreten des neuen
Systems kann eine Verletzungsklage auf der Grundlage eines ,traditionellen"
europaischen Bundelpatents oder eine Nichtigkeitsklage gegen ein solches Patent
aber auch weiterhin vor den nationalen Gerichten oder anderen zustandigen
nationalen Behorden erhoben werden, selbst wenn der Patentinhaber kein "Opt-out"
erklart hat. Wenn ein ,Opt-out” erklart wurde, sind, wie erwahnt, grundsatzlich die
nationalen Gerichte wahrend der verbleibenden Laufzeit des Bundelpatents zustandig.

Die erste Instanz des EPG wird mehrere lokale und regionale Abteilungen
umfassen, die Uber die teilnehmenden Mitgliedstaaten verteilt sind, und es wird eine
zentrale Abteilung mit Sitz in Paris und Miinchen geben. Im Allgemeinen werden die
lokalen und regionalen Kammern fur Verletzungsklagen zustandig sein, wahrend die

8 Ubereinkommen Uber ein Einheitliches Patentgericht vom 19. Februar 2013 (EPGU); siehe z.B.
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc-agreement.pdf




-11 -

Zentralkammer die ausschlieBliche Zustandigkeit fir und Nichtigkeitsklagen und
negative Feststellungsklagen (also Klagen, die darauf abzielen, dass gerichtlich
festgestellt wird, dass ein bestimmten EP nicht verletzt wird) haben wird. Die zweite
Instanz ("Berufungsgericht”) wird in Luxemburg angesiedelt sein.

Die ortliche Zustandigkeit des EPG wird wie folgt aufgeteilt sein:

e Verletzungsklagen koénnen vor den lokale/regionalen Abteilungen erhoben
werden, in denen die Rechtsverletzung begangen wurde, oder in dem
lokalen/regionalen Bezirk, in dem der Beklagte seinen Wohnsitz oder seinen
Hauptgeschaftssitz oder, in Ermangelung eines Wohnsitzes oder
Hauptgeschaftssitzes, seinen Geschaftssitz hat.

« Nichtigkeitsklagen mussen vor der Zentralkammer erhoben werden, es sei
denn, sie werden als Widerklage erhoben und kdnnen zusammen mit der
Verletzungsklage verhandelt oder sie kdnnen von dem mit der Verletzungsklage
befassten Gericht an die Zentralkammer verwiesen werden.

o Negative Feststellungsklagen mussen bei der Zentralkammer eingereicht
werden.

Mit der EPG-Nichtigkeitsklage steht Dritten erstmals ein Verfahren zur Verfliigung,
mit dem die Nichtigerkldrung eines gesamten européischen Patents (fur alle am
Einheitspatent teilnehmenden Lander) zu jedem Zeitpunkt wéhrend der Laufzeit des
Patents verfolgt werden kann. Gegenwartig ist der zentrale Widerruf eines EP nur
mittels des EPA-Einspruchsverfahrens moglich (allerdings dann fir alle Teile des EP
einschlieBlich aller am EU-EP-System teilnehmenden und nicht-teilnehmenden
Lander). Ein solches Einspruchsverfahren muss jedoch innerhalb von neun Monaten
nach Erteilung des Patents eingeleitet werden. Nach Ablauf der Einspruchsfrist
bestand bisher die einzige Mdglichkeit, ein EP anzugreifen, darin, in den einzelnen
Nationalisierungsstaaten separate nationale Nichtigkeitsklagen zu betreiben.

Im Vergleich zu mehreren nationalen Nichtigkeitsklagen kann die EPG-Nichtig-
keitsklage mit vergleichsweise moderaten Kosten eingeleitet werden. Aulderdem ist im
Falle eines erfolglosen Angriffs der Erstattungsbetrag fur die Prozesskosten des
Patentinhabers gedeckelt, wenn auch auf einem relativ hohen Niveau. Fur Dritte wird
es also mit dem neuen System leichter und attraktiver werden, ein EU-EP oder ein
Jtraditionell“ nationalisiertes EP, flir das kein ,Opt-out” erklart wurde, anzugreifen,
wenn die Einspruchsfrist versaumt wurde oder ein Einspruch beim EPA erfolglos war.

Das EPG muss seine Entscheidungen auf das Recht der EU, das EPG-
Ubereinkommen, das EPU, andere anwendbare internationale Ubereinkommen, die
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fur alle Mitgliedstaaten verbindlich sind, und das nationale Recht der teilnehmenden
Lander stutzen. Es ist zu erwarten, dass sich das EPG bei Nichtigkeitsklagen eng an
die von den Beschwerdekammern des Europédischen Patentamts entwickelte
Rechtsprechung halten wird, soweit es um formelle und materielle Fragen der
Patentierbarkeit geht.

Die Entscheidungen des EPG Uber Verletzungsklagen werden sicherlich die be-
stehende nationale Rechtsprechung in den Mitgliedsstaaten bertcksichtigen und sich
an ihr orientieren (z.B. an der etablierten deutschen Rechtsprechung). Da die
Verletzungsrechtsprechung in den am EU-EP-System teilnehmenden Landern aber
bis zu einem gewissen Grad variiert, wird das EPG Wege finden miissen, die
bestehende Rechtsprechung der teilnehmenden Lénder zu harmonisieren, so dass es
einige Zeit dauern kann, bis Klarheit Uber die genaue Sicht des EPG in
Verletzungsangelegenheiten besteht.

Weiterhin muss das EPG mit dem Gerichtshof der Européischen Union (EuGH)
zusammenarbeiten. Insbesondere kann es den EuGH um Vorabentscheidungen
zur Auslegung der EU-Vertrage und zur Gultigkeit und Auslegung von Rechtsakten der
Organe und Einrichtungen der EU ersuchen. Die Entscheidungen des EuGH sind flr
das EPG verbindlich.

Die Kostenstruktur flir Verfahren vor dem EPG ist eng an das deutsche Verletzungs-
bzw. Nichtigkeitsverfahren angelehnt. Fur die Einleitung eines Verletzungsverfahrens
vor dem EPG ist eine Gerichtsgebihr an das EPG zu entrichten, die sich aus einem
festen Anteil (11.000 Euro) und einem variablen Anteil in Abhangigkeit vom
sogenannten Streitwert des Verfahrens zusammensetzt. Dieser variable Anteil liegt
zwischen 0 Euro (Streitwert bis 500.000 Euro) und 325.000 Euro (Streitwert Uber 50
Mio. Euro).

Vor dem deutschen Bundespatentgericht betragt der Streitwert fur ein durchschnitt-
liches Patent in der Regel 500.000 bis 1 Mio. Euro. Da das EPG normalerweise fur
mehr als ein Land Uber eine Patentverletzung entscheidet, durfte der Streitwert vor
dem EPG hoher anzusetzen sein, z.B. zwischen 1 Mio. und 4 Mio. Euro fur einen
durchschnittlichen Fall. Damit Iage der variable Anteil der Gerichtsgebuhren zwischen
4.000 Euro (Streitwert 1 Mio. Euro) und 26.000 Euro (Streitwert 4 Mio. Euro) und
dementsprechend der Gesamtbetrag der Gerichtsgebiihren des EPG bei 15.000 bis
37.000 Euro fir durchschnittliche Verletzungsfélle. Fur Nichtigkeitsverfahren wird
lediglich ein Fest- bzw. Hochstbetrag (11.000 Euro fur eine Nichtigkeitsklage und max.
20.000 Euro fur eine Nichtigkeitswiderklage) als Gerichtsgeblihren ohne einen
Streitwertanteil zu entrichten sein.
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Ahnlich wie im deutschen System hat die obsiegende Partei auch im EPG-
Verfahren Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten (Gerichts- und Vertretungskosten, wie
z.B. Anwaltshonorare). Fiur die Vertretungskosten gibt es einen erstattungsfahigen
Hochstbetrag, der sich nach dem Streitwert bemisst. Dieser Hochstbetrag ist jedoch
recht hoch angesetzt (z.B. betragt der Hochstbetrag 112.000 Euro bei einem Streitwert
von 1 Mio. Euro und 400.000 Euro bei einem Streitwert von 4 Mio. Euro), so dass im
Normalfall die Vertretungskosten der obsiegenden Partei gut abgedeckt sein sollten.

Die angegebenen Zahlen fur die Gerichtsgebuhren und die Vertretungskosten
gelten fUr eine Instanz. Fir die beiden mdglichen Instanzen (Gericht erster Instanz und
Berufungsgericht) betragen die Kosten etwa das Doppelte dieser Betrage.

Weitere ausfuhrliche Informationen zu allen Aspekten des EPG kdnnen z.B. unter
https://www.unified-patent-court.org/® abgerufen werden.

4 Vor- und Nachteile des Europaischen Einheitspatentsystems

Die wichtigsten Uberlegungen, die im Hinblick auf das bevorstehende Inkrafttreten
des EU-EP-Systems angestellt werden sollten, sind folgende:

o Fur EPs, die vor dem Inkrafttreten des neuen Systems erteilt wurden (und somit
auf "traditionelle" Weise nationalisiert worden sind): Soll ein ,Opt-out” erkléart
und damit die ausschliel3liche Zustandigkeit des EPG vermieden werden?

e Fur EPs, die ab dem Inkrafttreten des neuen Systems erteilt wurden:

o Soll ein EU-EP beantragt werden oder sollte das Patent lieber
J[raditionell" in  ausgewahlten teilnehmenden Mitgliedsstaaten
nationalisiert werden?

o Wenn das Patent in ausgewahlten teilnehmenden Mitgliedstaaten
Lraditionell“ nationalisiert wird: Soll ein "Opt-out” aus dem EU-EP-
System erklart werden?

e Fur EP-Antrage, die demnéachst bewilligt werden:

o Sollte die Erteilung des EPs hinausgezbgert werden, um das EU-EP-
System nutzen zu kénnen?

9 Zu den Kostenaspekten siehe zum Beispiel: https://www.unified-patent-
court.org/sites/default/files/agreed and final r370 subject to legal scrubbing to secretariat.pdf
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Fur Antworten auf diese Fragen spielen die bereits unter Punkt 3. diskutierten
Kostenaspekte sowie strategische Uberlegungen eine Rolle.

Die Kostenaspekte betreffen vor allem die Frage, ob, sobald verfugbar, eher ein EU-
EP oder ein "traditionelles" européisches Blindelpatent fur ein erteiltes EP gewahlt
werden soll. Im Gegensatz dazu sollten Kostenaspekte bei der Frage, ob man sich flr
oder gegen ein ,Opt-out" aus dem EPG-System entscheidet (was ohnehin nur fir ein
.iraditionelles" europaisches Bundelpatent und nicht fir ein EU-EP maoglich ist), keine
grol3e Rolle spielen, da das ,Opt-out” durch eine einfache Erklérung erreicht werden
kann, fur die keine amtliche Gebuhr fallig wird.

Die Kostenaspekte betreffen sowohl die Kosten fur die Erlangung des Einheits-
patents/Bundelpatents als auch die Aufrechterhaltungsgebuhren. Zusammenfassend
lasst sich sagen, dass sowohl bei den Kosten fur die Erlangung des Schutzes als auch
bei den Aufrechterhaltungsgebihren ein EU-EP kostengunstiger ist, wenn Schutz in
mindestens 3 bis 4 der am EU-EP-System teilnehmenden Lander gewlinscht wird.

Die strategischen Uberlegungen betreffen hauptséchlich die Frage, ob eine
ausschliellliche Zusténdigkeit des EPG fiir ein EP wiinschenswert ist oder nicht. Wie
oben erortert, wird das EPG fir alle ,traditionell“ nationalisierten EPs, fur die kein ,,Opt-
out” erklart wurde und natdrlich fur alle EU-EPs sowohl fur Verletzungs- als auch fur
Nichtigkeitsverfahren ausschlieBlich zustandig sein. Fur Patentinhaber ist ersteres
eher von Vorteil, da im Falle einer Verletzung nicht in jedem der betroffenen nationalen
Lander ein separates Verletzungsverfahren eingeleitet werden muss (was sicherlich
kostspielig und muhsam ist), sondern die Verletzung in allen am EPG teilnehmenden
Landern ,in einem Zug" gestoppt und Schadensersatz eingefordert werden kann,
vorausgesetzt naturlich, dass das Verfahren erfolgreich ist.

Dieser Vorteil des EPG-Verletzungsverfahrens fur Patentinhaber ist natirlich in
Industriezweigen von grof3erer Bedeutung, in denen Verletzungsverfahren haufiger
sind, wie z.B. im Maschinenbau oder in der Elektronik, und ist eher weniger
bedeutsam, wo solche Verfahren seltener vorkommen, wie z.B. in der chemischen
Industrie.

Beim Nichtigkeitsverfahren wird die ausschlie8liche Zusténdigkeit des EPG eher ein
Nachteil fiir Patentinhaber sein, weil Dritte das Patent in allen am EPG teilnehmenden
Landern mit einer einzigen Klage angreifen konnen. Dies war bisher nur im
Einspruchsverfahren gegen ein EP mdglich, das ja das EP sogar in allen Lander des
EPU (einschlieBlich z.B. GroRbritanniens) erfasst, aber nur innerhalb von 9 Monaten
nach Patenterteilung initiiert werden kann.
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Ein Angriff auf ein EP durch eine Nichtigkeitsklage beim EPG ist dagegen jederzeit
wéhrend der Laufzeit des Patents und sogar nach Abschluss eines Einspruchs-
verfahrens moglich. Daher ist das EPG-Nichtigkeitsverfahren ein attraktives Instru-
ment fur Wettbewerber und es ist anzunehmen, dass es rege genutzt werden wird,
besonders natirlich, wenn es sich um sehr wichtige/wertvolle Patente handelt.

Ein weiterer strategischer Gesichtspunkt kann die ,Stdrke" des betreffenden
Patents sein. Wenn aus dem Prufungsverfahren oder aus parallelen Verfahren in
anderen Landern bekannt ist, dass es keinen relevanten Stand der Technik gegen ein
Patent gibt, wird dies eher flr die Nutzung des neuen EPG-Systems sprechen, da
dann die Vorteile des EPG-Verletzungsverfahrens die potenziellen Nachteile der
Nichtigkeitsklage uberwiegen sollten.

Wahrend in den meisten am EPG teilnehmenden Landern eine Rechtsprechung
sowohl fur Verletzungs- als auch fur Nichtigkeitsverfahren existiert, ist dies fur EPG-
Verfahren naturlich noch nicht der Fall. Obwohl zu erwarten ist, dass sich die
Rechtsprechung des EPG in Bezug auf die Nichtigkeit eng an die Rechtsprechung des
EPA anlehnen wird, besteht eine gewisse Unsicherheit dariber, wie sie sich in
Verletzungsverfahren entwickeln wird, und es bleibt abzuwarten, ob sie so
zpatentinhaberfreundlich" sein wird, wie es beispielsweise in Deutschland traditionell
der Fall ist.

Alles in allem ist eine grundliche
Abwagung der genannten Kosten-
aspekte und strategischen Gesichts-
punkte notwendig, um zu einer
Entscheidung Uber die Nutzung des
neuen europaischen einheitlichen
Patentsystems flr neu erteilte, aber
auch bereits bestehende EPs zu
gelangen.
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