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1. DAS NEUE EINHEITLICHE PATENTSYSTEM

o
Das neue einheitliche Patentsystem

Das einheitliche Patentsystem wird die Zukunft des Patentwesens in Europa wesent-
lich bestimmen und mit hoher Wahrscheinlichkeit bald, méglicherweise bereits im
ersten Halbjahr 2023 in Kraft treten.

1.1 UBERSICHT

Hiermit méchten wir Ihnen einen Uberblick tiber die zukiinftige Patentlandschaft in
Europa nach Inkrafttreten des Ubereinkommens iiber ein Einheitliches Patentgericht
(EPGU) verschaffen. Mit dem einheitlichen Patentsystem wird ein neues Schutzrecht,
namlich das européische Patent mit einheitlicher Wirkung (kurz: , Einheitspatent*)
geschaffen. Ferner wird das Einheitspatentgericht seine Arbeit aufnehmen und die
Vereinheitlichung der Rechtsprechung hinsichtlich der Validitat und der Verletzung
von Patenten in Europa weiter vorantreiben.

1.2 DAS EUROPAISCHE PATENT MIT EINHEITLICHER WIRKUNG (,, EINHEITSPATENT*)

Das Einheitspatent erganzt das , klassische europaische Patent (auch ,Blindelpa-
tent“). Ein Einheitspatent ist ein Schutzrecht, dessen einheitliche Wirkung sich auf
das gesamte Gebiet der teilnehmenden Mitgliedsstaaten des EPGU, in denen das
Ubereinkommen ratifiziert worden ist, erstreckt. Um ein Einheitspatent zu erhalten,
muss wie bisher eine européische Patentanmeldung eingereicht werden, die durch
das Europaische Patentamt auf Grundlage des Europaischen Patentiibereinkommens
(EPU) gepriift wird. Die einheitliche Wirkung kann innerhalb einer Frist von einem
Monat nach Veroffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des europdischen Pa-
tents im europaischen Patentblatt beim europédischen Patentamt beantragt werden.
Wird sie nicht beantragt, so bleibt es bei der bisherigen Praxis, dass das europaische
Patent in jedem Mitgliedstaat, in dem Patentschutz gewiinscht wird, separat validiert
werden muss um es in die nationalen Teile des europaischen Patents umzuwandeln
(,Blindelpatent®).

Das Einheitspatent kann in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten des EPGU ein-
heitlich durchgesetzt werden. Bisher waren in den jeweiligen Landern gesonderte
Verletzungsverfahren auf Grundlage der jeweiligen nationalen Teile des , klassischen
europaischen Patents zu flihren.

“

Allerdings bedeutet die einheitliche Wirkung auch, dass das Einheitspatent mit einem
«zentralen“ Angriff auf dessen Rechtsbestandigkeit angegriffen werden kann. In Folge
dessen konnte das Einheitspatent im schlimmsten Fall durch einen einzigen Angriff
mit Wirkung fur alle teilnehmenden Mitgliedsstaaten beschrénkt oder vernichtet
werden. Zur Risikoabschatzung sollte jedoch bedacht werden, dass auch , klassi-
sche" europaische Patente einem zentralen Rechtsbestandsverfahren ausgesetzt sein
kénnen, namlich dem Einspruchsverfahren vor dem europédischen Patentamt, das
weiterhin moglich sein wird.
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DAS EINHEITSPATENTGERICHT

Ferner wird das Einheitspatentgericht als eigensténdiges europédisches Gerichtssystem
implementiert.

Das Einheitspatentgericht wird fiir Rechtsstreitigkeiten tiber Einheitspatente und —
sofern der Patentinhaber dies nicht ausschlieBt (sog. ,,opt-out“) — auch fiir bestehen-
de oder in Zukunft erteilte , klassische” européische Patente ausschlieBlich zustandig
sein, die in EPU-Mitgliedstaaten validiert worden sind, die gleichzeitig teilnehmende
Mitgliedsstaaten des EPGU sind.

Die Gerichtsbarkeit gemaB EPGU wird sich also — vorbehaltlich eines ,,opt-out“ — auch
auf bei Inkrafttreten des neuen Einheitspatentsystems bestehende europaische Patente
erstrecken, die national validiert wurden. Lediglich nationale Patente, die durch natio-
nale Patentamter erteilt worden sind bzw. werden, sind vom EPGU nicht erfasst.

»OPT-OUT*

Die Ubergangsregelungen zur Implementierung des neuen einheitlichen Patentsys-
tems umfassen eine 3-monatige Phase vor Inkrafttreten des EPGU (sog. ,,sunrise
period“) sowie eine 7-jahrige Ubergangsphase mit Inkrafttreten des EPGU, die um
weitere 7 Jahre verlangert werden kann.

Die Ubergangsregelungen sehen vor, dass der Patentinhaber auf Antrag die Zustandig-
keit des europaischen Patentgerichts fiir bestehende oder wahrend der Ubergangszeit
erteilte , klassische" europdische Patente ausschlieBen kann (sog. ,,opt-out”). Der ,,opt-
out“-Antrag ist bei der Kanzlei des europaischen Patentgerichts einzureichen.

Der Antrag, die Gerichtsbarkeit nach dem EPGU auszuschlieBen, sollte, falls dies
gewlinscht ist, noch vor Inkrafttreten des EPGU gestellt werden, méglichst wahrend
der 3-monatigen sog. ,sunrise period“. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass — wie

bisher — nationale Gerichte flir Rechtsstreitigkeiten bzgl. der jeweiligen nationalen
Teile Ihrer bestehenden , klassischen® europaischer Patente zustandig sind. Wird kein
»opt-out” beantragt, konnte ein Wettbewerber bereits am Tag des Inkrafttretens des
EPGU eine Nichtigkeitsklage vor der Zentralkammer des EPG anhangig machen und
so fur Sie die Méglichkeit eines ,,opt-out” versperren. Im ungiinstigsten Fall kénnte ein
bestehendes , klassisches” europédisches Patent dann durch einen einzigen Nichtig-
keits-Angriff mit Wirkung fir alle Mitgliedsstaaten des EPU eingeschrénkt oder gar
vernichtet werden, die gleichzeitig teiinehmende Mitgliedsstaaten des EPGU sind und
in denen das , klassisches* europaisches Patent validiert wurde.

Andererseits ermoglicht ein Einheitspatent effizient gegen Wettbewerber vorzugehen,
da nur ein zentrales Verletzungsverfahren vor dem EPG geflihrt werden muss. Die
verfahrensrechtlichen Bestimmungen des EPGU sehen einen vergleichsweise straffen
Zeitplan vor, der eine schnellere Entscheidung als bei nationalen Streitverfahren
herbeiftihren soll.

1.5 ZWISCHENFAZIT

Die Frage, ob ein "klassisches" europaisches Patent oder ein Einheitspatent vorteil-
hafter ist oder ob von der Moglichkeit eines "opt-out"-Antrags Gebrauch gemacht
werden soll, 1asst sich nicht fir alle Falle einheitlich beantworten und ist im jeweiligen
Einzelfall zu prifen.

Da sich die Gerichtsbarkeit nach dem neuen einheitlichen Patentsystem mit Inkraft-
treten des EPGU auch auf bestehende , klassische“ europaische Patenten erstreckt,
besteht aber bereits jetzt Handlungsbedarf.

Naheres zum Einheitspatent und zum Européischen Patentgericht erfahren Sie

im Folgenden.



2. DAS EINHEITSPATENT

2.1

® Das Einheitspatent

Ein Einheitspatent ist ein vom européaischen Patentamt (EPA) nach den Vorschriften
des europdischen Patentiibereinkommens (EPU) erteiltes européisches Patent, dem
nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung flir das Ho-
heitsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten des EPGU verliehen wird.

UMFANG DER EINHEITLICHEN WIRKUNG

Ein Einheitspatent ist ein vom européaischen Patentamt (EPA) nach den Vorschriften
des europaischen Patentiibereinkommens (EPU) erteiltes europaisches Patent, dem
nach der Erteilung auf Antrag des Patentinhabers einheitliche Wirkung fiir das Ho-
heitsgebiet der teilnehmenden Mitgliedstaaten des EPGU verliehen wird.

Der Antrag muss innerhalb eines Monats ab Veroffentlichung des Hinweises
auf Erteilung des europaischen Patents im européaischen Patentblatt gestellt
werden.

Die Priifung der Anmeldung und die Erteilung der Einheitspatente erfolgt, wie bei
"klassischen“ europaischen Patent durch das Européische Patentamt auf Grundlage
des Europaische Patentiibereinkommen (EPU).

Voraussetzung fiir die einheitliche Wirkung ist, dass das zugrundeliegende europaische
Patent in allen zum Zeitpunkt der Erteilung teilnehmenden EPGU-Mitgliedstaaten mit
den gleichen Anspriichen erteilt worden ist. Im Erteilungsverfahren darf deshalb keine
Benennung der teiinehmenden EPGU-Mitgliedstaaten zuriickgenommen werden.

Im Vergleich zu einem ,klassischen* europdischen Patent muss das Einheitspatent
nicht mehr in den teilnehmenden Mitgliedstaaten einzeln validiert und durch die
Entrichtung von Jahresgebiihren an die jeweils zustandigen nationalen Patentamter
aufrecht erhalten werden. Die bisher notwendige separate Validierung fiir die teilneh-
menden Mitgliedstaaten und die damit verbundenen Kosten entfallen. Ferner muss
fiir die teilnehmenden EPGU-Mitgliedstaaten nur noch eine gemeinsame Jahresge-
buhr an das Europaische Patentamt (EPA) entrichtet werden. Hierdurch verringert
sich der Verwaltungsaufwand des Einheitspatents im Vergleich zum , klassischen“
europaischen Patent erheblich.

Die einheitliche Wirkung des europdischen Patents in den teilnehmenden Mitglied-
staaten erstreckt sich auf den Schutz, aber auch auf die Méglichkeit der Beschran-
kung, Ubertragung, Nichtigerklarung und des Erléschens. Das europaische Patent
mit einheitlicher Wirkung kann beispielsweise nur mit Wirkung fiir alle teilnehmenden
Mitgliedstaaten fiir nichtig erklart werden, selbst dann wenn die Nichtigerklarung nur
auf Grund einer alteren nationalen Patentanmeldung erfolgt, die dem Patent nur in
einem teilnehmenden Mitgliedstaat entgegensteht.



2.2 TEILNEHMENDE MITGLIEDSTAATEN

Derzeit nehmen 25 EU-Mitgliedstaaten am einheitlichen Patentsystem teil. Allerdings
werden bei Inkrafttreten des EPGU Einheitspatente nicht in allen 25 teilnehmenden
Mitgliedstaaten wirksam werden, da noch nicht alle Mitgliedstaaten das EPGU ratifi-
ziert haben.

Stand April 2022 haben 17 der am EPGU teilnehmenden Mitgliedsstaaten das
Ubereinkommen ratifiziert, namlich: AT (Osterreich), BE (Belgien), BG (Bulgarien),
DE (Deutschland), DK (Déanemark), EE (Estland), Fl (Finnland), FR (Frankreich), IT
(Italien), LT (Litauen), LU (Luxemburg), LV (Lettland), MT (Malta), NL (Niederlande),
PT (Portugal), SE (Schweden) und SI (Slowenien).

Am einheitlichen Patentsystem werden wichtige Méarkte wie z.B. die nicht EU-Lénder
GroBbritannien, Schweiz und Norwegen, aber auch Polen und Spanien nicht teil-
nehmen. Um Schutz in diesen Landern zu erreichen wird es weiterhin nétig sein, das
erteilte européische Patent national zu validieren, so dass neben dem Einheitspatent
in den teilnehmenden Staaten gleichzeitig in nicht-teilnehmenden Staaten wie GroB3-
britannien, Schweiz, Norwegen, Spanien oder Polen, herkémmliche nationale Teile
des europdischen Patents bestehen.

BEISPIEL: Wenn Patentschutz fiir das Territorium der am EPGU teilnehmenden
Mitgliedstaaten und fiir das Territorium GroBbritanniens gewiinscht wird, muss das er-
teilte europaische Patent wie bisher in GroBbritannien validiert werden, und zusétzlich
muss innerhalb eines Monats nach Veroffentlichung des Hinweises auf Erteilung des
europaischen Patents die einheitliche Wirkung beantragt werden.

2.3 GENERATIONEN VON EINHEITSPATENTEN

Da derzeit nicht alle 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten das EPGU ratifiziert haben,
wird es verschiedene Generationen von Einheitspatenten geben, die eine unterschied-
liche territoriale Reichweite haben.

Die territoriale Reichweite eines Einheitspatents bleibt wahrend seiner gesamten
Laufzeit unverandert, auch wenn nach der Eintragung der einheitlichen Wirkung
weitere Staaten das EPGU ratifizieren. Die territoriale Reichweite eines bestimmten
Einheitspatents wird also nicht auf andere Mitgliedstaaten ausgedehnt, die das EPGU
spater ratifizieren.

2.4 WIE ERHALTEN SIE EIN EINHEITSPATENT?

Nach Erteilung des europaischen Patents kann beim EPA ein gesondertes, der
Erteilung nachgeschaltetes Verfahren eingeleitet werden, um ein Einheitspatent zu
erhalten: Auf Antrag des Patentinhabers wird einem erteilten européischen Patent
einheitliche Wirkung fiir die Hoheitsgebiete der teilnehmenden Mitgliedstaaten ver-
liehen. Der Antrag ist in der Verfahrenssprache des europédischen Patents innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Veréffentlichung des Hinweises auf die Erteilung
des europaischen Patents im europaischen Patentblatt beim européaischen Patent-
amt einzureichen. An diese Frist werden wir Sie rechtzeitig erinnern, sofern wir lhre
europaische Patentanmeldung vertreten.

Die Stellung des Antrags auf einheitliche Wirkung ist mit dem Tag des Inkrafttretens
des EPGU maéglich. Eine Amtsgebiihr fiir den Antrag auf einheitliche Wirkung ist derzeit
nicht vorgesehen.

Hinsichtlich der Ubersetzungsregelungen fiir das einheitliche Patent wurde
beschlossen, die Sprachenregelung des europédischen Patentamts mit den drei
Amtssprachen Deutsch, Englisch und Franzésisch zu tibernehmen. Ist die Verfah-
renssprache vor dem européischen Patentamt Deutsch oder Franzésisch, so muss
eine Ubersetzung der gesamten Patentschrift in Englisch eingereicht werden; ist
die Verfahrenssprache Englisch, ist eine Ubersetzung in eine beliebige andere
Amtssprache eines EU-Mitgliedstaats, also nicht notwendigerweise Deutsch oder
Franzosisch, erforderlich.



3. DAS EINHEITSPATENTGERICHT
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@ Das Einheitspatentgericht

Neben dem einheitlichen Patentsystem wird ein eigensténdiges européisches
Gerichtssystem implementiert, das flir Rechtsstreitigkeiten tiber Einheitspatente
aber auch fiir bereits bestehende oder in Zukunft erteilte , klassische* européaische
Patente mit Wirkung fiir diejenigen Staaten, in denen das EPGU in Kraft getreten ist,
ausschlieBlich zustandig sein wird. Ferner ist das Einheitspatentgericht zustandig flir
Rechtsstreitigkeiten bzgl. europaischer Patentanmeldungen und ergénzender Schutz-
zertifikate, denen ein européisches Patent zugrunde liegt.

Entscheidungen des Einheitspatentgerichts entfalten ihre Rechtskraft hinsichtlich
der neuen Einheitspatente einheitlich im Territorium der am EPGU teilnehmenden
Mitgliedstaaten und hinsichtlich ,klassischer” europaischer Patene im Territorium
derjenigen EPU-Mitgliedstaaten, die gleichzeitig teilnehmende Mitgliedsstaaten des
EPGU sind und in denen das , klassische* européische Patent validiert worden ist.

AUFBAU UND ZUSTANDIGKEITEN DES EINHEITSPATENTGERICHTS

Das Gericht erster Instanz umfasst eine Zentralkammer, die ihren Sitz in Paris und
Abteilungen in Miinchen hat, sowie Lokalkammern, von denen in Deutschland jeweils
eine in Miinchen, Mannheim, Dusseldorf und Hamburg vorgesehen ist, und Regional-
kammern als Spruchkérper fiir zwei oder mehr teilnehmenden Mitgliedstaaten. Das
Berufungsgericht wird seinen Sitz in Luxemburg haben. Alle Spruchkdrper werden
multinational zusammengesetzt und in bestimmten Fallen neben rechtlich qualifizier-
ten Richtern auch mit technischen Richtern besetzt sein.

Die Lokal- und Regionalkammern sind zustandig flir Verletzungsklagen einschlieBlich
vorlaufiger (Sicherungs-)MaBnahmen/einstweiliger Verfligungen, sofern die értliche
Zustandigkeit am Verletzungsort oder am Sitz des Beklagten gegeben ist. Wenn der
Beklagte keinen Sitz innerhalb der EPGU-Mitgliedstaaten hat, kann auch die Zentral-
kammer zusténdig sein.

Nichtigkeits-Widerklagen kénnen vor der Kammer erhoben werden, vor der die
Verletzungsklage anhangig ist. Schadenersatzklagen und Klagen im Zusammenhang
mit der Benutzung einer Erfindung vor der Erteilung eines Patents oder mit einem
Vorbenutzungsrecht fallen ebenfalls in den Zustandigkeitsbereich der Lokal- und
Regionalkammern.

Die Zentralkammer ist ferner fiir eigenstandige Nichtigkeitsklagen und Klagen auf
Feststellung der Nicht-Verletzung zustandig; diese sind nicht vor den Lokal- und Regi-
onalkammern anhangig zu machen.

In den Verfahren vor dem Einheitspatentgericht ist anders als derzeit in Deutschland
grundsétzlich keine Trennung von Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren vorge-
sehen. Allerdings kann eine Lokal- oder Regionalkammer mit oder ohne Aussetzung
des Verletzungsstreits die Nichtigkeits-Widerklage an die Zentralkammer verweisen
und so eine Trennung von Nichtigkeits- und Verletzungsverfahren (,,Bifurkation“)
bewirken. In einer anderen Konstellation ist bei einer anhangigen, isolierten Nich-
tigkeitsklage vor der Zentralkammer die Erhebung einer Verletzungsklage bzgl.
desselben Patents neben der Zentralkammer auch bei jeder sonst zustéandigen Lokal-
oder Regionalkammer moglich, wodurch Verletzungs- und Rechtsbestandsverfahren
ebenfalls getrennt waren.

Nicht vereinheitlicht wurden die Ubertragung eines EU-Patents, dessen Zwangslizen-
sierung sowie dessen Behandlung im Zuge eines Vollstreckungs- oder Insolvenzver-
fahrens. Hierfir sind nach wie vor nationale Gerichte zustandig.

Das neue einheitliche Patentsystem sieht auBerdem Méglichkeiten zur giitlichen
Streitbeilegung vor und hat hierzu Zentren fiir Schiedsgerichtsbarkeit und Mediation
in Lissabon und Ljublijana eingerichtet. Als weiteres Organ des Einheitspatentgerichts
wird die Kanzlei eingerichtet, die flir Verwaltungsfragen zusténdig ist, insbesondere
fur ,opt-out“-Antrége und das hierflir vorgesehene Register.



4.1

e Ubergangsregelungen

Momentan ist davon auszugehen, dass das neue einheitliche Patentsystem im ersten
Halbjahr des Jahres 2023 in Kraft tritt. Drei Monate vor Inkrafttreten des EPGU beginnt
die sog. ,,sunrise period*, also evtl. schon Ende 2022.

»SUNRISE PERIOD“

Die ,sunrise period“ ist der Zeitraum von drei Monaten vor Inkrafttreten des EPGU,
indem bereits einige Vorbereitungshandlungen in Bezug auf das Einheitspatent
wirksam vorgenommen werden kénnen. Die ,sunrise period“ beginnt an dem Tag,
an dem Deutschland die Ratifikationsurkunde zum EPGU hinterlegt. Es ist noch nicht
bekannt, wann dieser Zeitpunkt genau sein wird, es wird jedoch davon ausgegangen
dass dieses bereits Ende 2022 passieren kdnnte.

In der ,,sunrise period“ kann bereits flir anhangige europaische Patentanmeldungen

und bestehende , klassische* europaische Patente ein ,,opt-out“-Antrag gestellt werden.

Ferner soll durch UbergangsmaBnahmen in diesem Zeitraum das einheitliche Patent-
system fiir Anmelder schnell nutzbar gemacht werden:

A) ANTRAG AUF VERSCHIEBUNG DER ENTSCHEIDUNG UBER DIE ERTEILUNG DES
EUROPAISCHEN PATENTS: Ein Antrag auf einheitliche Wirkung kann innerhalb einer
Frist von einem Monat nach der Veréffentlichung des Hinweises auf die Patentertei-
lung gestellt werden. Eine Verlangerung dieser Frist ist nicht vorgesehen. Um auch
Anmeldern, deren Patent schon kurz vor der Erteilung steht, die Beantragung der
einheitlichen Wirkung zu erméglichen, wurde die Méglichkeit geschaffen, nach Erhalt
der Mitteilung nach Regel 71(3) EPU eine Verschiebung der Patenterteilung auf einen
Zeitpunkt nach Inkrafttreten des EPGU zu beantragen, so dass direkt nach der Ertei-
lung ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden kann.

B) FRUHER ANTRAG AUF EINHEITLICHE WIRKUNG: Andererseits kann ein friiher Antrag
auf einheitliche Wirkung gestellt werden, wodurch, sofern alle sonstigen Erfordernisse
erfiillt sind, unmittelbar nach Inkrafttreten des EPGU die einheitliche Wirkung einge-
tragen wird. Friihe Antrage auf einheitliche Wirkung kénnen nach Erhalt der Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU gestellt werden.

Auf diese Moglichkeiten werden wir Sie bei Bericht einer Mitteilung nach Regel 71(3)
EPU nochmals hinweisen.

4.2 UBERGANGSZEIT NACH INKRAFTTRETEN DES EPGU

Wahrend der Ubergangszeit von wenigstens sieben Jahren nach Inkrafttreten des
EPGU bestehen die Gerichtsbarkeit nach dem EPGU und die nationale Gerichtsbar-
keit flr die nationalen Teile , klassischer” europaischer Patente nebeneinander. Der
Klager hat somit die Wahl vor welchem Gericht er klagen méchte. Ist aber bereits ein
Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht anhangig, so ist der Weg vor das Einheits-
patentgericht versperrt und umgekehrt. Dies gibt Dritten die Moglichkeit, durch eine
Nichtigkeits- oder negative Feststellungsklage ein Verfahren vor dem Einheitspatent-
gericht zu erzwingen. Rechtsstreitigkeiten bzgl. eines Einheitspatents konnen nur vor
dem Einheitspatentgericht ausgefochten werden. Die siebenjahrige Ubergangszeit
kann durch den Verwaltungsrat einmalig um weitere sieben Jahre verldangert werden.

Der Patentinhaber oder -anmelder kann durch einen ,,opt-out“-Antrag die Zustandig-
keit des Einheitspatentgerichts fiir ,klassische” europédische Patente ausschlieBen.
Fiir Einheitspatente kann kein ,,opt-out“-Antrag gestellt werden.

Die Ubergangsregelungen des Art. 83 EPGU gelten fiir europaische Patente, die vor
Ablauf der Ubergangsperiode angemeldet oder erteilt worden sind.



4.3 DAS ,,0PT-OUT“

Auf Antrag, der bei der Kanzlei des Einheitspatentgerichts einzureichen ist, kann
der Patentinhaber oder -anmelder wahrend der Ubergangszeit die Zustandigkeit
des Einheitspatentgerichts flir die gesamte Lebensdauer bestehender oder wahrend
der Ubergangszeit erteilter , klassischer“ europaischer Patente ausschlieBen. Fiir
Einheitspatente kann kein ,,opt-out“-Antrag gestellt werden.

Der , opt-out“-Antrag betrifft alle EPU-Mitgliedstaaten, die am EPGU teilnehmen und
in denen das europadische Patent validiert worden ist. Es ist also nicht mdglich, nur ein-
zelne nationale Teile von der Zustandigkeit des Einheitspatentgerichts auszunehmen.

Ein ,,opt-out“-Antrag ist nur moglich, sofern bzgl. des Patents, fiir das der ,,opt-out-
Antrag gestellt werden soll, noch kein Rechtsstreit vor dem Einheitspatentgericht
anhangig ist. Flr den ,,opt-out“-Antrag muss keine Amtsgebiihr entrichtet werden.

Wird ein ,,opt-out* fiir eine européische Patentanmeldung eingetragen, so ist dieser
auch fir das aus der Anmeldung hervorgehende europaische Patent wirksam.

Der ,,opt-out“-Antrag bleibt flir die gesamte Lebensdauer eines europdischen Patents

in Kraft — es sei denn, der ,,opt-out“ wird nach Art. 83.4 EPGU zurtickgenommen (sog.

,opt-in“).

Ein wirksamer ,,opt-out“-Antrag kann nur vom materiell-rechtlichen Patentinhaber
bzw. anmelder gestellt werden. Bei mehreren Patentinhabern bzw. -anmeldern

muss er von allen Patentinhabern bzw. -anmeldern gemeinsam gestellt werden. Dies
betrifft nicht nur die klassische Mitinhaberschaft, sondern auch den Fall, dass die
Inhaberschaft an nationalen Teilen des EP auseinanderféllt. Die Eigentumsverhaltnis-
se der nationalen Schutzrechte in Ihrem Patenportfolio, fiir die ein ,,opt-out“-Antrag
gestellt werden soll, miissen daher sorgféltig gepriift werden. Fiir die Kanzlei und
Eintragung des ,,opt-out“ ist in erster Linie die Registerlage ausschlaggebend. Es ist
aus diesem Grunde ratsam, die Inhaberschaft der Patente und Patentanmeldungen

in den Registern immer auf dem aktuellen Stand zu halten. Sollten aber die tatsachli-
chen Eigentumsverhéltnisse von der Registerlage abweichen, so kann eine Erklarung
abgegeben werden, dass der Antragsteller berechtigt ist, in das Patentregister jedes
Vertragsmitgliedstaats oder des EPA eingetragen zu werden.

Es ist zu beachten, dass Lizenznehmer grundsétzlich keinen wirksamen ,,opt-out“-
Antrag stellen konnen. Bei Bestehen einer ausschlieBlichen Lizenz ist es ratsam einen
moglichen ,opt-out“-Antrag, mit dem ausschlieBlichen Lizenznehmer abzustimmen,
um etwaige Verletzungen vertraglicher Pflichten seitens des Patentinhabers zu
vermeiden.

Erganzende Schutzzertifikate, die auf einem , klassischen européischen Patent
beruhen und fir die ein ,,opt-out” wirksam beantragt wurde, sind ebenfalls von der
Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts ausgeschlossen. Fiir ein in Kraft stehendes
Ergadnzendes Schutzzertifikat, dessen zugrundeliegendes Patent bereits abgelaufen
ist, kann ebenfalls ein ,,opt-out“-Antrag gestellt werden.



4.4 DAS ,,0PT-IN“

Ein ,,opt-in“ ist die Méglichkeit, einen bereits erklarten , opt-out” zurtickzunehmen
und kann jederzeit, also auch nach Ende der Ubergangsphase erklart werden. Aller-
dings hat der Zeitpunkt, zu dem die Riicknahme des ,,opt-out” erfolgt unterschiedli-
che Konsequenzen:

A) ,,OPT-IN“ WAHREND DER UBERGANGSPHASE Wird der ,,opt-out* noch wihrend der
Ubergangsphase zuriickgenommen, so wird die Zustandigkeit sowohl der nationalen
Gerichte als auch des Einheitspatentgerichts wiederhergestellt. Schutzrechtsinhaber
kénnen dann also wieder zwischen der Zustéandigkeit nationaler Gerichte und des
Einheitspatentgerichts wahlen.

B) ,,OPT-IN“ NACH DER UBERGANGSPHASE Durch die Zuriicknahme des ,,opt-out®
(,optin“) nach der Ubergangsphase wird die ausschlieBliche Zustandigkeit des Ein-
heitspatentgerichts wiederhergestellt. Eine Wahimoglichkeit zwischen der Zusténdig-
keit nationaler Gerichte und des Einheitspatentgerichts besteht dann nicht mehr.

Nach wirksamer Zuriicknahme des ,,opt-out“ kann kein erneuter ,,opt-out“-Antrag
gestellt werden.

Eine wirksame Zurlicknahme des ,,opt-out“ ist nicht moglich, sofern bereits ein
Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht anhangig ist. Hierdurch kann der Zugang
zum einheitlichen Patentsystem flir die gesamte Lebensdauer des Patents abge-
schnitten werden.
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5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS

® Kosten eines Einheitspatents

Auf die Frage, ob Einheitspatente glinstiger oder teurer sind als , klassische* eu-
ropadische Patente kann keine pauschale Antwort gegeben werden. Es ist stets der
Einzelfall zu betrachten. Als Trend kann jedoch festgehalten werden, dass sich ein
Einheitspatent jedenfalls dann lohnt, wenn Patentschutz in einer Vielzahl von Mit-
gliedstaaten des EPU bzw. des EPGU erlangt werden soll.

5.1 KOSTEN FUR DAS ERTEILUNGSVERFAHREN

Sowohl Einheitspatente als auch , klassische“ européische Patente werden durch das
Europaische Patentamt auf der Basis des EPU erteilt. Das Verfahren bis zur Erteilung
ist identisch, so dass durch das Einheitspatent keine zusatzlichen Kosten entstehen.
Fir den Antrag auf einheitliche Wirkung ist keine Amtsgeblihr vorgesehen.

5.2 KOSTEN FUR DIE VALIDIERUNG

Das Einheitspatent muss nicht wie ein ,klassisches* europaisches Patent in den
Mitgliedstaaten validiert werden. Hierdurch kénnen im Vergleich zum klassischen
Biindelpatent zum Teil erhebliche Kosten eingespart werden, die fiir die Validierung
eines ,klassischen” europaischen Patents und die Erfiillung von damit einhergehen-
den Ubersetzungserfordernissen anfallen.

Allerdings fallen aktuell fiir das Einheitspatent in einem Ubergangszeitraum von
voraussichtlich 12 Jahren Kosten fiir die nétige Ubersetzung an. Hierbei muss jedoch
nur eine Ubersetzung angefertigt werden.

5.3 KOSTEN FUR DIE AUFRECHTERHALTUNG

Fir das Einheitspatent muss ferner nur noch eine Jahresgebiihr an das Europaische
Patentamt entrichtet werden. Die Zahlung von separaten Gebiihren an die Patentam-
ter der Validierungsstaaten, wie es flir das Blindelpatent der Fall war, ist nicht mehr
notig. Dies reduziert den Verwaltungsaufwand fiir Patentinhaber erheblich.

Ob die Jahresgebiihren fiir ein Einheitspatent insgesamt auch wirtschaftlicher sind
als die Entrichtung von mehreren Jahresgebiihren fiir das klassische Blindelpatent
héangt von mehreren Faktoren ab, insbesondere den Landern, in denen Patentschutz
gewlinscht ist, und der Laufzeit der Patente.

Die Hohe der Jahresgebiihren fiir das Einheitspatent orientiert sich an den Gebtih-
ren, die fiir die vier Landern zu entrichten waren, in denen im Jahr 2015 die meisten
europdischen Patente validiert worden sind (Deutschland, Frankreich, Niederlande
und Vereinigtes Konigreich). Fir die durchschnittliche Laufzeit eines européischen
Patents von 10 Jahren betragen die amtlichen Gebuhren fir die Aufrechterhaltung
eines Einheitspatents nach einer Hochrechnung des Europaischen Patentamts auf
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weniger als 5.000 EUR. Das Vereinigte Kénigreich ist nach dem Brexit jedoch am
einheitlichen Patentsystem nicht mehr beteiligt, so dass fiir das Vereinigte Kénigreich
ggf. zusatzliche Validierungs- und Aufrechterhaltungskosten anfallen.

Etwa die Halfte der erteilten europadischen Patente wird tiberwiegend nur in drei
Landern validiert, némlich in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Kénig-
reich. Fiir die Validierung in diesen drei Landern sind nach dem Londoner Uberein-
kommen keine Ubersetzungen erforderlich. Im Vergleich dazu ware fiir das Einheits-
patent jedenfalls in einer Ubergangszeit eine Ubersetzung nétig. Wird Patentschutz
nur in Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Kénigreich angestrebt, ist der
Schutz durch ein Einheitspatent und ein nationales Patent im Vereinigten Konigreicht
vermutlich teurer, so dass das , klassische“ européaische Blindelpatent in diesem Fall
die glinstigere Alternative sein konnte.

Flr europaische Patente, die in mehr als drei Staaten validiert werden, muss die
Frage, ob sich ein Einheitspatent im Vergleich zum Blindelpatent unter Kostenge-
sichtspunkten lohnt, in Abhéngigkeit von den in den gewiinschten Landern konkret zu
erwartenden Validierungs- und Aufrechterhaltungskosten gepriift werden. Tendenziell
ist davon auszugehen, dass ein Einheitspatent gegentiber dem klassischen Bilindel-
patent umso wirtschaftlicher ist je gréBer die Anzahl der EPGU-Mitgliedstaaten ist, in
denen Schutz begehrt wird.

Bei der wirtschaftlichen Betrachtung ist zu berticksichtigen, dass ein Einheitspatent
nicht in zeitlicher Abstufung fiir unterschiedliche Mitgliedsstaaten aufgegeben wer-
den kann. GemaB dem Motto ,,ganz oder gar nicht“ ist das Einheitspatent stets flir das
gesamte Territorium der teilnehmenden Mitgliedsstaaten aufrecht zu erhalten oder
fallen zu lassen. So ist es nicht moglich, die Hohe der zu zahlenden Jahresgebiihren
durch das aufgeben von Patenten in nicht mehr relevanten Léandern zu reduzieren.

5.4 KOSTEN FUR VERFAHREN VOR DEM EINHEITSPATENTGERICHT

5.4.1 GRUNDSATZE Das einheitliche Patentsystem erlaubt ein einheitliches Verfahren
zur Durchsetzung eines Patents in den teilnehmenden Mitgliedstaaten. Dies gilt fir
Einheitspatente und , klassische“ europaische Patente gleichermaBen. Letztere kdn-
nen wie die Einheitspatente mit einer einzigen Klage vor dem Einheitspatentgericht
in allen aktuell 17 teilnehmenden Mitgliedstaaten durchgesetzt werden — sofern kein
»opt-out” erklart wurde.

Die unterlegene Partei muss der obsiegenden Partei zumutbare und angemessene
Kosten erstatten, sofern dem keine Billigkeitsgriinde entgegenstehen. Auf Antrag der
obsiegenden Partei trifft das Gericht eine Kostenentscheidung.

Im Verfahren vor dem Einheitspatentgericht fallen Gerichtskosten an, die sich aus
einer festen Gebuhr und einer streitwertabhéangigen Geblihr zusammensetzen. Die
fixen Gebuhren (Festgebiihren) betragen je nach Verfahrensart und Antrag/Ver-
waltungsvorgang 100,- bis 20.000,- EUR. Streitwertabhangige Gebuhren fallen ab
einem Streitwert von 500.000,- EUR an und kénnen bei einem Streitwert tiber 50
Mio. EUR bis zu 325.000,- EUR betragen. Bei einer Mehrzahl an Parteien und/oder
wenn die Klage mehrere Patente betrifft (bzgl. desselben Streitgegenstands) fallt nur
eine fixe Gerichtsgebiihr und ggf. nur eine streitwertabhangige Gebiihr an. Ferner ist
fur erstattungsféhige Kosten, die an die obsiegende gegnerische Partei zu zahlen sind,
eine Kostendeckelung vorgesehen. Diese Kostendeckelung kann nach MaBgabe der
Gebtihrenordnung und Ermessen des Gerichts gesenkt oder angehoben werden. Die
Kostendeckelung der erstattungsfahigen Kosten gilt fiir alle obsiegenden gegnerischen
Parteien zusammengenommen. Ferner ist fiir kleinere und Kleinstunternehmen eine
KostenermaBigung von 40% vorgesehen.
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5. KOSTEN EINES EINHEITSPATENTS

5.4.2 BEISPIELE Uberlegungen zu Kosten seien an den folgenden zwei Beispielen
verdeutlicht, in denen Gerichtskosten und erstattungsfahige Kosten fiir eine Verlet-
zungsklage inkl. Nichtigkeits-(Wider-)klage vor dem Einheitspatentgericht bzw. vor
deutschen Gerichten gegentibergestellt werden. Die Beispiele beinhalten ausdriick-
lich nicht Gebiihren und Honorare fiir die eigene Rechtsberatung und -vertretung. Die
Beispiele reflektieren also nicht das gesamte Kostenrisiko bestehend aus Beratungs-
und Prozesskosten, die insgesamt fiir einen Streitkomplex aus Verletzungsklage und
Nichtigkeits-(Wider-)klage anfallen, sondern bilden das Kostenrisiko aus Gerichts-
gebiihren und erstattungsfahigen Kosten ab, welches im Falle des Unterliegens zu
tragen ware.

Im ersten Beispiel wird ein maximaler Streitwert von 50 Mio. EUR zugrunde gelegt.
Die streitwertabhéngige Gebiihr ist nach der Gebiihrenordnung des EPGU bei 50 Mio.
EUR und nach GKG bei 30 Mio. EUR gedeckelt. Die maximalen Gesamtkosten (ohne
eigene Anwaltskosten), die der obsiegenden Partei bei einem Patentverletzungsver-
fahren vor dem EPG inkl. Nichtigkeits-Widerklage zu erstatten waren, belaufen sich —
bei maximaler Ausschdpfung der Kostendeckelung fiir die erstattungsfahigen Kosten
und je nach Anpassung durch das Gericht — auf bis zu zwischen 2.356.000,00 EUR
und 5.356.000,00 EUR.

UPC/EUR DE/EUR
GESAMT min. 394.356 bis 1.506 Mio.
(Gerichtskosten max. 5,356 Mio.
+ Erstattungsféahige
Kosten)
Gerichtskosten 356.000 905.408
Verletzungsklage 11.000 (fixe Gerichtsgeb.) 362.163

+ 325.000 (streitwertabhangige Geb.)

=336.000
Nichtigkeits-(Wider) 20.000
klage 543.245
Erstattungsfahige max. 2 bis 5 Mio. 600.338
Kosten (300.169 je Ver-

fahren und Partei)

streitwertabhangige
Deckelung

min. 38.000 bis max. 2 Mio.

Maximale Anhebung bei
>50 Mio €

max. 3 Mio.

Maximale Deckelung

5 Mio

TABELLE 1: Maximales Kostenrisiko Verletzungsverfahren inkl. Nichtigkeits-(Wider)
klage in der 1. Instanz mit je einer Klager/Beklagten-Partei (ohne Kosten und
Gebuhren flr eigene Rechtsberatung und -vertretung).
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TABELLE 2: Kostenrisiko Verletzungsverfahren inkl. Nichtigkeits-(Wider)klage
in der 1. Instanz mit Streitwert 2 Mio. EUR und je einer Kléger/Beklagten-Partei
(ohne Kosten und Gebthren fir eigene Rechtsberatung und -vertretung).

Aus den beiden Beispielen geht zunachst hervor, dass die Gerichtsgebiihren fir Ver-
letzungs- und Nichtigkeits-Widerklage vor dem Einheitspatentgericht im Vergleich zu
Verletzungs- und Nichtigkeitsklage vor deutschen Gerichten relativ giinstig sind. Dies

UPC/EUR DE/EUR
GESAMT min. 62.000 bis 124.366
(Gerichtskosten max. 274.000
+ Erstattungsfahige
Kosten)
Gerichtskosten 44.000 73.808
Verletzungsklage 11.000 (fixe Gerichtsgeb.) 29.523
+13.000 (streitwertabhangige Geb.)
=24.000
Nichtigkeits-(Wider) 20.000 44.285
klage
Erstattungsfahige max. 250.000 50.558
Kosten (25.279 je Ver-
fahren und Partei)
streitwertabhéangige min. 38.000 bis
Deckelung max. 200.000
Maximale Anhebung max. 50.000
um 25%
Maximale Deckelung 250.000

gilt insbesondere fiir die Méglichkeit, den Rechtsbestand des Streitpatents durch eine
Nichtigkeits-Widerklage bzw. eine Nichtigkeitsklage vor dem Einheitspatentgericht
anzugreifen.

Im Vergleich zum deutschen Kostenrecht kann sich durch die Variabilitat der er-
stattungsfahigen Kosten ein zunéachst u.U. schwer abzuschatzendes Kostenregime
flir Verfahren vor dem Einheitspatentgericht ergeben. Festzuhalten ist allerdings,
dass in Deutschland jedenfalls die erstattungsfahigen Kosten pro gegnerische Partei
und nicht flr alle gemeinsamen gegnerischen Parteien anfallen. Fiir Verfahren nach
deutschem Recht kénnen sich daher bei einer Mehrzahl an gegnerischen Parteien
u.U. héhere Kosten im Vergleich zu Verfahren vor dem Einheitspatentgericht ergeben.
Bei einer gegnerischen Partei konnte ein erstinstanzliches Verfahren vor deutschen
Gerichten tendenziell kostengtinstiger sein.

Insgesamt lohnen sich Verfahren vor dem Einheitspatentgericht wohl eher dann, wenn
in einer Vielzahl von EPGU-Mitgliedstaaten ein Klagekomplex von Verletzungs- und
Nichtigkeits-(Wider-)Klage anfallt und mit einer Mehrzahl an gegnerischen Parteien zu
rechnen ist. Allerdings zeigen die Beispiele auch, dass stets eine Einzelfallabwagung
geboten ist.
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6. STRATEGISCHE UBERLEGUNGEN

e Strategische Uberlegungen

Da sich die Gerichtsbarkeit nach dem neuen einheitlichen Patentsystem mit Inkraft-
treten des EPGU auch auf anhéngige europaische Patentanmeldungen und bestehen-
de ,klassische” Blindelpatente erstreckt, besteht bereits jetzt akuter Handlungsbe-
darf.

6.1 KURZFRISTIGE STRATEGISCHE UBERLEGUNGEN

Wollen Sie mit Ihren bestehenden Patentanmeldungen bzw. , klassischen® européi-
schen Patenten von Anfang an am neuen einheitlichen Patentsystem teilnehmen und
falls ja, mit welchen Schutzrechten?

Die Ubergangsregelungen sehen vor, dass der Patentinhaber auf Antrag die Zustén-
digkeit des europaischen Patentgerichts fiir bestehende oder wahrend der Uber-
gangszeit erteilte , klassische europaische Patente ausschlieBen kann (sog. ,opt-
out“). Stellen Sie keinen ,,opt-out“-Antrag kdnnte es sein, dass ein Wettbewerber am
Tag des Inkrafttretens des EPGU eine zentrale Nichtigkeitsklage oder eine negative
Feststellungsklage zur Feststellung der Nicht-Verletzung lIhres Patents vor dem Ein-
heitspatentgericht anhdngig macht und so fiir Sie den Weg in den ,,opt-out“ versperrt.

Andererseits konnte es interessant sein, so bald wie méglich das einheitliche Patent-
system fiir Sie nutzbar zu machen. Bei anhéngigen, kurz vor der Erteilung stehenden
europaischen Patentanmeldungen kann die Erteilung eines europaischen Patents
nach Erhalt einer Mitteilung nach Regel 71(3) EPU auf Antrag auf einen Zeitpunkt
nach Inkrafttreten des EPGU aufgeschoben werden. Durch diese Verzégerung kénnte
dann direkt nach der Erteilung ein Antrag auf einheitliche Wirkung gestellt werden. Als
zweite ,,BeschleunigungsmaBnahme* kann ein friiher Antrag auf einheitliche Wirkung
gestellt werden, wodurch, sofern alle Erfordernisse erfiillt sind, unmittelbar nach
Inkrafttreten des EPGU die einheitliche Wirkung eingetragen wird.

6.2 LANGFRISTIGE STRATEGISCHE UBERLEGUNGEN

Ob die Beantragung der einheitlichen Wirkung fiir ein erteiltes europédisches Patent
sinnvoll ist oder ein ,,opt-out” zu bevorzugen ist, kann nicht pauschal beantwortet
werden. Eine generelle ,,Flucht” in den ,,opt-out” ist genau so wenig angezeigt wie die
unbedachte Nutzung des einheitlichen Patentsystems. Es sind stets die Besonder-
heiten der konkreten Markt- und Wettbewerbssituation sowie die Natur der patentge-
schiitzten Gegensténde zu beriicksichtigen — und nattrlich Ihr Budget.

Es kommt also wie immer auf den Einzelfall an. Wir beraten Sie gerne, um fiir Sie und
lhr Patentportfolio die passende Strategie zu entwickeln.

6.3 VOR- UND NACHTEILE EINES EINHEITSPATENTS

Anmelder sollten sich hinsichtlich ihrer Validierungsstrategie fragen: In welchen Lan-
dern wird angesichts der konkreten Markt- und Wettbewerbssituation Patentschutz
bendtigt? Wie lange ist die durchschnittliche Laufzeit? In welchem Verhéltnis stehen
Validierungs- und Aufrechterhaltungskosten zueinander? Welche Jurisdiktion ist fir
streitige Verfahren gewtinscht? Ist die grenziiberschreitende Schutzrechtsdurchset-
zung notig?

Mit dem Einheitspatent entfallt der hohe Kosten- und Verwaltungsaufwand, der bisher
mit der Validierung und Aufrechterhaltung klassischer Biindelpatente verbunden waren.

Ein Nachteil des Einheitspatents im Vergleich zum , klassischen* europdischen Patent
ist jedoch, dass sich die Gebuihrenlast, die fiir die Zahlung der Jahresgebiihren anféllt,
nicht durch das Fallenlassen des Patents in einigen Landern tiber die Laufzeit des
Patents reduzieren lasst. Wenn nur in wenigen Mitgliedsstaaten Patentschutz benétigt
wird, kdnnte die Validierung eines , klassischen® europdischen Patents im Vergleich
zum Einheitspatent kostengtinstiger sein. Die Schwelle bewegt sich — in Abhangigkeit
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von den konkreten Landern und den konkreten Laufzeiten — etwa bei vier bis sechs
Landern. Beispielsweise ist ein Einheitspatent erst dann im Vergleich zum , klassischen
europaischen Patent kostengtinstiger, wenn dieses in Deutschland, Frankreich, Italien,
und den Niederlanden validiert wird. Ein Trend zeichnet sich jedoch ab: Je gréBer die
Anzahl der Lander ist, in denen Sie Patentschutz benétigen, desto wirtschaftlicher ist
das Einheitspatent gegeniliber dem klassischen Blindelpatent.

“

Ferner geht mit dem Einheitspatent wahrend der Ubergangszeit die Flexibilitat verlo-
ren, zwischen der Durchsetzung des Schutzrechts vor dem Einheitspatentgericht und
den nationalen Gerichten wéhlen zu kénnen.

Ein Einheitspatent lohnt sich tendenziell eher dann, wenn Patentschutz in einer
groBBen Anzahl von Mitgliedslandern des einheitlichen Patentsystems erlangt werden
soll. Ein zentrales Verfahren anstelle von mehreren parallelen Streitigkeiten vor
unterschiedlichen nationalen Gerichten bietet nicht nur mehr Rechtssicherheit durch
die Vermeidung von divergierenden Entscheidungen sondern ist potentiell auch mit
einem effizienteren Zeit- und Kostenregime verbunden. Allerdings sollte bei Streitig-
keiten vor dem Einheitspatentgericht bedacht werden, dass fiir kleine und mittlere
Unternehmen trotz der vorgesehenen Kostendeckelung und Kostenreduktion erheb-
liche Kostenrisiken bestehen und das Kostenregime z.B. vor deutschen Gerichten
jedenfalls in der Anfangsphase des einheitlichen Patentsystems besser abgeschatzt
werden kann.

SchlieBlich sollte berticksichtigt werden, dass ein Einheitspatent eine einheitliche
und effiziente Durchsetzung in einer Vielzahl von Mitgliedstaaten erméglicht. Dies
gilt auch fur Lander und kleinere Mérkte, die bisher aus Kostengriinden im Patent-
portfolio nicht enthalten waren. Durch das Einheitspatent konnte in diesen Fallen fiir
vergleichsweise wenig oder gar keine Mehrkosten ebenfalls Patentschutz erlangt und
durchgesetzt werden. Allerdings fehlen andererseits im einheitlichen Patentsystem

wichtige Markte wie das Vereinigte Konigreich, die Schweiz, Polen, Spanien und Kro-
atien. Fr die Lander, die nicht am EPGU teilnehmen, muss wie bisher Schutz durch
klassische Blindelpatente oder nationale Patente erlangt werden.

6.4 MOGLICHKEIT DES DOPPELSCHUTZES

Mit dem Inkrafttreten des Ubereinkommens tiber ein Einheitliches Patentgericht
(EPGU) wird die Patentlandschaft vielfaltiger. Sie kénnen Ihre patentfahigen Erfin-
dungen nicht nur — wie oben beschrieben — durch ,klassische* europaische Patente
oder Einheitspatente, sondern auch durch nationale Patente schiitzen lassen, denen
wieder eine groBere Bedeutung zukommen wird. Nationale Patente werden wie bisher
durch die nationalen Patentéamter erteilt, z.B. in Deutschland durch das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt, jedoch kénnen sie nunmehr neben einem européischen Patent,
gleich ob ,klassisches" européisches Patent oder Einheitspatent, bestehen, sofern
kein ,opt-out“-Antrag gestellt wurde. In der neuen Patentlandschaft wird namlich

in einigen der EPGU-Mitgliedstaaten (wie z.B. Deutschland) der Doppelschutz einer
Erfindung durch ein Einheitspatent bzw. ein ,klassisches" europaisches Patent, fiir
das kein ,,opt-out” erklart worden ist, und ein flankierendes, identisches nationales
Patent moglich sein. Der Doppelschutz bietet den Vorteil, dass ein Patentinhaber
auch nach der Ubergangsperiode zwischen der Durchsetzung seines Schutzrechts vor
einem nationalen Gericht oder dem Einheitspatentgericht wahlen kann. Die Option
des Doppelschutzes wird beispielsweise in Deutschland oder in Frankreich gegeben
sein, allerdings nicht in allen teilnehmenden EPGU-Mitgliedstaaten.
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6.5 VOR- UND NACHTEILE EINES ,,0PT-OUT“

Ein ,,opt-out” erlaubt es, dass Patentstreitigkeits-Strategien an bisherigen Erfah-
rungswerten ausgerichtet werden kénnen. Der Vorteil eines ,,opt-out” ist also darin
zu sehen, dass Verfahren vor den nationalen Gerichten und deren Rechtsprechung
bekannt sind und Risiken oder Erfolgsaussichten besser abgeschatzt werden kénnen.

Ferner schiitzen Sie mit einem ,,opt-out” Ihr Patent vor einem zentralen Nichtigkeits-
angriff. Allerdings kann das Risiko eines zentralen Nichtigkeitsangriffs dahingehend
relativiert werden, dass auch klassische Biindelpatente in einem Einspruchsverfahren
innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist vor dem Europdischen Patentamt ,,zent-
ral“ angegriffen werden kénnen.

Nachteil eines ,,opt-out“ ware, dass Sie auf die effiziente Durchsetzung lhres Schutz-
rechts in nur einem Verfahren mit einheitlicher Wirkung fiir derzeit 17 Mitgliedstaaten
des EPGU verzichten. Es besteht allerdings die Méglichkeit zunachst ein ,,opt-out“ zu
erklaren und dann spater in Vorbereitung auf eine zentrale Verletzungsklage ein ,,opt in“
zu erklaren (solange keine Klage auf Basis des Patents anhangig ist),

Weiterer Nachteil eines ,,opt-out” kénnte sein, dass lhnen ein Wettbewerber durch
einen Rechtsstreit vor einem nationalen Gericht den Weg zurtick in das einheitliche
Patentsystem versperrt. Hierdurch kénnten Sie ggf. gezwungen sein, wie bisher
mehrere nationale Rechtsstreitigkeiten flihren zu miissen, was unter Umsténden
kostenintensiv sein kann.

Ein weiterer Anhaltspunkt, der in die Entscheidung fiir oder gegen einen ,,opt-out”
einbezogen werden sollte, ist die Struktur Ihres Patentportfolios: Sind angesichts lhrer
konkreten Wettbewerbssituation grenziiberschreitende Schutzrechtsstreitigkeiten

zu erwarten? Falls die Antwort auf diese Frage ,,ja“ sein sollte, konnte die einheit-
liche Durchsetzung lhres Blindelpatents sinnvoll sein, da parallele und ggf. teure
Rechtsstreitigkeiten in mehreren Landern mit potentiell voneinander abweichenden
Entscheidungen vermieden werden.

Ferner sollten die Starke und die Wichtigkeit der Schutzrechte berticksichtigt werden.
Bei bestehenden, eher schwachen Schutzrechten ware ein ,,opt-out” ratsamer, um
einem wahrscheinlich erfolgreichen zentralen Schutzrechtsangriff zu entgehen.
Dahingegen wére es mit einem starken Schutzrecht méglich, sich in einem zentralen
Rechtsbestandsverfahren mit einheitlicher Wirkung zu behaupten.

Ferner kénnen die folgenden Abwagungen beriicksichtigt werden:
- Handelt es sich um eine ,,sehr wichtige” Erfindung bzgl. der streitige Verfahren
wahrscheinlich sind und Kostenrisiken angesichts des kommerziellen Erfolgs eher
gering sind? Dann kommt eher ein ,,opt-out“ in Frage.

- Bei ,,wichtigen“ Erfindungen bzgl. derer streitige Verfahren méglich sind, aber
Kostenrisiken relevant sind, kommt es auf die Starke der Schutzrechte an: bei
eher schwachen Schutzrechten ist ein klassisches Blindelpatent mit ,,opt-out“
ratsamer, bei starken Schutzrechten bietet dahingegen die einheitliche Durch-
setzung Chancen (als , klassisches* europaisches Patent, flir das kein ,,opt-out”
beantragt wird oder als Einheitspatent).

- Fur ,normale” Erfindungen bzgl. derer streitige Verfahren unwahrscheinlich sind
und Kostenrisiken relevant sind, sollten der benétigte territoriale Schutzbereich
und einhergehende Kosten fiir Validierung und Aufrechterhaltung abgewogen und
die Vorteile einheitlicher Urteile berticksichtigt werden.

- Bzgl. Erganzender Schutzzertifikate bestehen derzeit noch rechtliche Unsicherhei-
ten, ob diese mit einem Einheitspatent als Grundpatent rechtssicher zur Verfligung
stehen kdnnen. Der sicherste Weg ist hier der ,,opt-out”, um ein Erganzendes
Schutzzertifikat basierend auf einem klassischen Bilindelpatent zu erlangen.

In jeden Fall sollte die Option eines ,,opt-out“ fiir jedes derzeit bestehende oder in Zu-
kunft erteilte Patent einzeln gepriift werden. Wir unterstiitzen Sie gerne bei der Analyse
Ihres Patentportfolios und beraten Sie gerne.
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6.6 WIE HALTEN SIE SICH MOGLICHST VIELE OPTIONEN OFFEN?

Vor dem Hintergrund, dass in einigen EPGU-Mitgliedstaaten ein Doppelschutz durch
neue Einheitspatente und nationale Patente mdglich ist, konnte dies fiir Schutzrechts-
inhaber mit entsprechendem Budget eine interessante Alternative sein, um sich
moglichst viele Optionen offen zu halten.

Alternativ oder ergénzend kann das Patentportfolio dahingehend diversifiziert wer-
den, dass anhangige oder neue PCT-Anmeldungen sowohl in die européische als auch
diverse nationale Phasen in EPGU-Mitgliedstaaten eintreten.

Ferner kénnten flir anhédngige europaische Patentanmeldungen Teilanmeldungen
eingereicht werden, die auf nahezu identische oder jedenfalls tiberlappende Gegen-
stande gerichtet sind, wobei flir Stamm- und Teilanmeldung(en) unterschiedliche
Validierungsstrategien innerhalb und auBerhalb des einheitlichen Patentsystems
verfolgt werden.

Fir nationale Deutsche Patentanmeldungen besteht auBerdem die Méglichkeit, den
Prifungsantrag erst sieben Jahre nach dem Anmeldetag zu stellen. In Erganzung

zu europdischen Patentanmeldungen kénnten deutsche Patentanmeldungen daher
wahrend der Anlaufzeit des einheitlichen Patentsystems , geparkt“ werden, um sich
so die Option auf ein nationales Schutzrecht, das der Gerichtsbarkeit des Einheitspa-
tentgerichts nicht unterfallt, zu wahren.

SchlieBlich kénnte in Deutschland noch die Abzweigung eines Gebrauchsmusters
in Erwdgung gezogen werden, um ein zusatzliches, vergleichsweise kostenglinstiges
Schutzrecht zu erwerben, das der Gerichtsbarkeit des Einheitspatentgerichts eben-
falls nicht unterfallt.
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® Fazit

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, falls Sie Beratungsbedarf oder weitere Fragen zur
zuklinftigen Patentlandschaft haben. Wir beraten Sie gerne und entwickeln mit lhnen eine
flr Sie passende Strategie, durch die neue Patentlandschaft zu navigieren.

Wir sind lhr Partner, wenn es um die Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung
Ihrer geistigen Eigentumsrechte geht. Wir vertreten Sie vor den entsprechenden Amtern
und Gerichten in Deutschland, Europa sowie auf internationaler Ebene. Wir verfligen
tiber ein umfassendes, erprobtes Netzwerk an auslandischen Korrespondenzanwalten,
welches es uns ermoglicht, Ihre Interessen im In- und Ausland zu schiitzen.

Unsere Sozietat wurde im Jahr 1958 von Jirgen-Detlev Freiherr von Uexkiill gegriindet,
spater kam Ulrich Graf zu Stolberg-Wernigerode hinzu. Seither ist sie weiter gewachsen
und Patentanwaélte/innen mit Erfahrung in den Bereichen Chemie, Physik, Maschinen-

bau, Elektrotechnik und Biotechnologie sind der Kanzlei beigetreten. Dank ihrer Exper-
tise sind wir in der Lage, umfassende Beratungsdienste in allen technischen Bereichen
anzubieten.

Unsere Anwalte haben sich bei der Vertretung von Mandanten vor dem européaischen
Patentamt, dem Deutschen Patent- und Markenamt und vor deutschen Gerichten einen
Namen gemacht. Die Beratung von Mandanten in streitigen Verfahren — oftmals mit
internationaler Beteiligung — ist eine der Kerntéatigkeiten unserer Kanzlei.
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