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Das Ubereinkommen iiber ein Einheitliches
Patentgericht (EPGU) wurde am 19. Februar

2013 unterzeichnet. Wahrend die beiden EU-
Verordnungen, die neben dem EPGU Teil des
Reformpakets sind, mit ihrer Veroéffentlichung

im Januar 2013 wirksam wurden, bedurfte

das EPGU der Ratifikation durch mindestens

13 Mitgliedstaaten, darunter Deutschland,
Frankreich und Italien (urspriinglich: Vereinigtes
Konigreich). Der Brexit war dabei nicht der einzige
Stolperstein auf dem Weg zum Einheitspatent.
Nachdem das deutsche Zustimmungsgesetz
zunachst im Februar 2020 durch das
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) aufgehoben
wurde, wurde das Gesetzgebungsverfahren
erneut durchlaufen und dieses Mal erteilte auch
das BVerfG sein Plazet, indem es zwei weitere
Eilantrage zuruckwies. Damit ist der Weg nun
frei fir ein spannendes Gemeinschaftsprojekt,
an dem die europaische Patentgemeinschaft seit

Jahrzehnten arbeitet.




EINHEITSPATENT UND

EINHEITLICHES PATENTGERICHT

Mit der Ratifizierung durch Osterreich
am 18. Januar 2022 trat das Protokoll
iiber die vorliaufige Anwendung des
EPGU am 19. Januar 2022 in Kraft. Da-
mit wurde das Einheitliche Patentgericht
(EPG) als internationale Organisation
geschaffen. In der derzeitigen Vorberei-
tungsphase, die voraussichtlich bis zum
Herbst 2022 dauern wird, werden ins-
besondere die RichterInnen eingestellt
und geschult. Sobald die Vorbereitungen
beendet sind, wird Deutschland die Rati-
fizierungsurkunde fiir das EPGU hinter-
legen und den Countdown starten. In der
darauffolgenden ,,Sunrise“-Periode von
mindestens drei Monaten werden die
Patentinhaber dann die Méglichkeit ha-
ben, ihre europiischen Patente durch ein
»Opt out” der Zustindigkeit des EPG zu
entziehen, bevor dort Klagen eingereicht
werden konnen. Daran wird sich eine
weitere Ubergangsphase von mindestens
sieben Jahren anschlieBen, in der natio-
nale Gerichte und EPG alternativ zustin-
dig sind, bevor das EPG ausschlieBlich

fiir die Verletzung und Nichtigerklirung
von europiischen Patenten zustindig
sein wird.

1. Das Patent-Reform-Paket

Versuche, ein Gemeinschaftspatent zu
schaffen, also ein in Entstehung und Bestand
eigenstandiges Patent der Europaischen
Gemeinschaften, spater der Europdischen
Union, sind seit Ende der 50er Jahre erfolglos
geblieben. Hauptstreitpunkte waren {iber die
Jahrzehnte hinweg vor allem ein gemeinsames
Gerichtssystem und die in Europa stets heikle
Sprachenfrage, hier vor allem die Frage, in
welche Sprachen ein Gemeinschaftspatent
iibersetzt werden muss.

Ein wesentlicher Grund fiir die Einigung
zugunsten des vorliegenden Reformpakets war
die Entscheidung, das neue EU-Schutzrecht
auf moglichst einfache Weise mit dem
Erteilungsverfahren vor dem Europiischen
Patentamt (EPA) zu verkniipfen und es als
Option fiir den Anmelder auszugestalten.

Vorlaufige Anwendung Ubergangsphase Ubergangszeitraum
Nationale Gerichte + EPG
0 his g Monate 4 Monate 7 bis 14 Jahre
13 Vertragsmitgliedstaaten Hinterlegung der Erster Tag des vierten
ratifizieren das Protokoll Ratifikationsurkunde Monats nach Hinterlegung
vorliufige Anwendbarkeit durch Deutschland der Ratifikationsurkunde
des UThereinkommens durch Deutschland

19. Januar 2022

Ende 2022/Anfang 2023

1. Das Patent-Reform-Paket

AusschlieBliche
Zustindigkeit des EPG



1.1 Die rechtlichen
Grundlagen
1.2 Einschldgige Normen

1.2.1 Verordnung iiber das
Einheitspatent

1.1 Die rechtlichen Grundlagen

Zur Verwirklichung des Einheitspa-
tents waren drei Gesetzgebungswerke
erforderlich, die als Patent-Reform-
Paket bezeichnet werden:

— die Verordnung iiber das Einheitspatent,

— die Verordnung iiber die Ubersetzungs-
regelungen zum Einheitspatent und

— das Ubereinkommen iiber ein Einheitli-
ches Patentgericht (EPGU).!

Die beiden Verordnungen sind am 31. Dezember
2012 verdffentlicht worden.2 Das EPGU wurde am
19. Februar 2013 von 24 der damals 27 EU-Staa-
ten unterzeichnet.3

1.2 Die einschligigen Normen

Das Einheitspatent wird nicht von einer EU-
Behorde erteilt, sondern vom EPA. Das EPA ist
Teil der Européaischen Patentorganisation, einer
selbstidndigen internationalen Organisation.

Das Einheitspatentsystem bedurfte dreier
Gesetzgebungsakte, da fiir die verschiede-
nen Materien verschiedene Zustandigkeiten
bestehen.

» ABIL. EPA 2013, 287.

1.2.1 Die Verordnung iiber das Einheits-
patent (EPV)

Die EPV regelt vor allem die Entstehung, den
Bestand und die Wirkungen des Einheitspatents.
Das Einheitspatent wird dem Anmelder einer eu-
ropaischen Patentanmeldung als eine neue Option
zur Verfiigung gestellt, die neben das traditionelle
europaische Biindelpatent tritt, das in den benann-
ten Vertragsstaaten die Wirkung eines nationalen
Patents hat. Diese Option kann der Anmelder am
Ende des Erteilungsverfahrens ausiiben. Nach Ver-
offentlichung des Hinweises auf die Erteilung des
Patents hat der Patentinhaber einen Monat Zeit,
um ein Einheitspatent zu beantragen. Tut er dies
nicht, so bleibt es beim européischen Biindelpatent.

Das Einheitspatent ist in seinem Bestand einheit-
lich. Es kann nur mit Wirkung fiir alle Staaten,

in denen es gilt, beschrénkt, {ibertragen und fiir
nichtig erklart werden.

Trotz der Einheitlichkeit konnen jedoch Lizen-
zen auch territorial beschrankt erteilt werden.
Fiir die Aufrechterhaltung des Einheitspatents
sind Jahresgebiihren an das EPA zu bezahlen.
Thre Hohe setzt ein Engerer Ausschuss des Ver-
waltungsrats der Européischen Patentorganisa-
tion fest, in dem die an der verstarkten Zusam-
menarbeit mitwirkenden Staaten vertreten sind.
Die EPV bestimmt einerseits, dass der Umfang
des Verbietungsrechts in allen Staaten gleich

2 Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 des Europiischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2012 iiber die Umsetzung
der Verstiarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschutzes und Verordnung (EU) Nr.
1260/2012 des Rates vom 17. Dezember 2012 iiber die Umsetzung der Verstiarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung
eines einheitlichen Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelungen, ABI. L 361 vom 31.Dezember

2012, S. 1 und 89.

3 Von den urspriinglich 25 an der verstirkten Zusammenarbeit teilnehmenden Staaten hat Polen nicht unterzeichnet. Spanien
nimmt nicht an der verstarkten Zusammenarbeit teil. Italien hat das Ubereinkommen unterzeichnet, obwohl es zunéchst nicht

an der verstarkten Zusammenarbeit teilgenommen hatte.






1.2.2 Verordnung iiber die
Ubersetzungsregeln zum
Einheitspatent (EPVU)

1.2.3 Ubereinkommen iiber ein
Einheitliches Patentgericht

ist, andererseits verweist sie hinsichtlich der
Handlungen, die der Patentinhaber verbieten
kann, auf das nationale Recht. Dieses ,nationale
Recht” ist aber wiederum den Staaten des Ein-
heitspatents gemeinsames Recht, das in Artikel
25 ff. EPGU geregelt ist. Ergéinzend bestitigt die

EPV den vom EuGH entwickelten Grundsatz der

gemeinschaftsweiten Erschopfung, das heifit,
der Patentinhaber kann nach Artikel 6 EPV
regelméaBig nicht gegen den weiteren Vertrieb
oder die Benutzung von Erzeugnissen vorge-
hen, die von ihm oder mit seiner Zustimmung
innerhalb der Européaischen Union in Verkehr
gebracht worden sind.

Die EPV regelt im Einzelnen, welche Aufga-
ben dem EPA zugewiesen sind. Sie betreffen
insbesondere die Behandlung der Antréage auf
einheitliche Wirkung, die Fiihrung eines Re-
gisters fiir den einheitlichen Patentschutz als
Bestandteil des europdischenPatentregisters
und die Verwaltung der Jahresgebiihren.

1.2.2 Die Verordnung iiber die Uber-
setzungsregeln zum Einheitspatent
(EPVD)

Fiir das Erteilungsverfahren ergeben sich
durch das Reformpaket keine Anderungen:
Die europaische Patentanmeldung kann in
jeder Sprache eingereicht werden, allerdings
muss in jedem Fall eine Fassung in einer der
Amtssprachen Deutsch, Englisch oder Fran-
z0sisch eingereicht werden. AuBlerdem sind
die Anspriiche in allen drei Amtssprachen
einzureichen.

Im Fall eines Verletzungsstreits hat der
Patentinhaber auf Antrag und nach Wahl des
mutmaBlichen Verletzers eine vollstiandige
Ubersetzung des Patents in der Sprache des
Staates des Verletzungsorts oder des Wohn-
sitzes des Verletzungsbeklagten einzureichen.
Dariiber hinaus kann das zusténdige Gericht
eine Ubersetzung in die vor ihm verwendete
Sprache verlangen.

1.2.3 Das Ubereinkommen iiber ein Ein-
heitliches Patentgericht (EPGU)

Durch das EPGU wird das Einheitliche
Patentgericht mit zwei Instanzen als
gemeinsames Gericht der Vertragsstaaten
geschaffen. Die Vertragsstaaten iibertragen
ihm die ausschlieBliche Zustindigkeit

zur Entscheidung iiber Klagen, die die
Verletzung und die Nichtigerkldrung
europdischer Patente betreffen

(siehe im Einzelnen Abschnitt 2).



1.3 Inkrafttreten und Anwendbarkeit
der Normen

Die beiden Verordnungen EPV und EPVU sind
am 20. Januar 2013 in Kraft getreten.

Das EPGU wird am ersten Tag des vierten
Monats in Kraft treten, nachdem Deutschland
die Ratifizierungsurkunde hinterlegt hat.
Die Ratifizierung durch Deutschland als
einer der drei Mitgliedstaaten mit den meis-
ten europdischen Patenten ist zwingende
Voraussetzung fiir das Inkrafttreten des
EPGU (nach dem Brexit trat Italien an die
Stelle des Vereinigten Konigreichs). Die
weiteren Voraussetzungen, insbesondere

die Ratifizierung durch mindestens dreizehn
Mitgliedstaaten, liegen bereits vor.

Auch nach Inkrafttreten des EPGU ist die ein-
heitliche Wirkung des Einheitspatents auf die

Staaten beschrinkt, in denen das Einheitliche

Patentgericht {iber die ausschliefliche Zustan-
digkeit nach dem EPGU verfiigt.

Die einheitliche Wirkung kann also fiir

die Staaten nicht eintreten, die das EPGU
nach dessen Inkrafttreten noch nicht
ratifiziert haben. Da nicht damit zu rechnen
ist, dass alle Unterzeichnerstaaten gleich-
zeitig das EPGU ratifizieren, hat dies zur
Folge, dass das Patent-Reform-Paket
stufenweise anwendbar wird, zum Beispiel
(je nach Ratifizierungsstand) zunéchst
nur fiir die 17 Staaten, wenn Deutschland
als nachster Staat ratifiziert.

4 Eine laufend aktualisierte Ubersicht mit bestitigten Gerichtsorten findet sich unter https://www.unified-patent-court.org/locations.

2. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

2.1 Organisation

Das Gericht erster Instanz hat drei
unterschiedliche Arten von Kam-
mern:

— eine Zentralkammer,

— Lokalkammern, die fiir einen Mitglied-
staat auf dessen Antrag errichtet werden,

— Regionalkammern, die fiir zwei oder
mehr Mitgliedstaaten auf deren Antrag
errichtet werden.

Die Zentralkammer wird ihren Sitz in Paris
(Frankreich) haben, sowie eine Abteilung in
Miinchen (Deutschland). Nachdem London
(UK ) als Sitz fiir eine weitere Abteilung der
Zentralkammer aufgrund des Brexits ausge-
schieden ist, hat die italienische Regierung
Mailand als Ersatzort vorgeschlagen. Innerhalb
der Zentralkammer soll die Zustdndigkeit nach
den Hauptklassen der Internationalen Patent-
Klassifikation aufgeteilt werden, z. B. wire die
Abteilung in Miinchen fiir die Hauptklasse F
(Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen,
Sprengen) zustandig.

Wo Lokalkammern und Regionalkammern
eingerichtet werden, entscheiden die Unter-
zeichnerstaaten, der Meinungsbildungsprozess
hierzu ist noch nicht iiberall abgeschlossen.#

1.3 Inkrafttreten und
Anwendbarkeit der Normen

2. Das Einbheitliche Patent-
gericht

2.1 Organisation


https://www.unified-patent-court.org/locations
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2.2 Zustandigkeit

Zum jetzigen Zeitpunkt (Stand: Mérz 2022) ha-
ben Osterreich, Belgien, Ddnemark, Finnland,
Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande
und Portugal die Bereitschaft erklart, jeweils
Lokalkammern einzurichten. In Deutschland
wird es vier Lokalkammern geben, in Diis-
seldorf, Hamburg, Mannheim und Miinchen.
Schweden, Estland, Lettland und Litauen
haben eine Vereinbarung iiber die Errichtung
einer Regionalkammer geschlossen, weitere
Lokal- und Regionalkammern kénnen einge-
richtet werden.
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NICHTVERLETZUNG
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Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxem-
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scheidung zu klaren.
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Innerhalb der ersten Instanz besteht fiir Ver-
letzungsklagen eine ortliche Zustindigkeit der
Lokal- oder Regionalkammer am Verletzungsort
und am Sitz des Beklagten. Hat der Beklagte
keinen Sitz innerhalb der Vertragsstaaten, ist
neben der Lokal- oder Regionalkammer am
Verletzungsort die ortliche Zustindigkeit der
Zentralkammer gegeben. Diese ist ebenfalls
zustandig, wenn fiir den Staat, in dem der Ver-
letzungsort liegt, keine Lokal- oder Regional-
kammer errichtet ist.

Fiir Klagen auf Feststellung der Nicht-Verletzung
und isolierte Nichtigkeitsklagen ist regelmafig
nur die Zentralkammer zustindig. Eine Nichtig-
keitswiderklage kann vor der Kammer erhoben
werden, vor der die Verletzungsklage anhéngig ist,
also vor der Zetral-, Lokal- oder Regionalkammer.

Eine Lokal- oder Regionalkammer
kann nach Anhérung der Parteien

— die Nichtigkeitswiderklage selbst
behandeln,

— sie mit oder ohne Aussetzung des
Verletzungsstreits an die Zentralkammer
verweisen, oder

— mit Zustimmung beider Parteien den
gesamten Rechtsstreit an die Zentral-
kammer verweisen.

Behandelt die Lokal- oder Regionalkammer die
Nichtigkeitswiderklage selbst, so wird sie durch
einen technisch qualifizierten Richter erginzt.

Ist eine isolierte Nichtigkeitsklage vor der
Zentralkammer anhingig, so bleibt die Zustan-
digkeit der Lokal- und Regionalkammern fiir
eine nachfolgende Verletzungsklage bestehen.
Daneben besteht auch eine Zustiandigkeit der
Zentralkammer. Nach Klage auf Feststellung der
Nicht-Verletzung bei der Zentralkammer kann
innerhalb von drei Monaten Verletzungsklage
vor einer Lokal- oder Regionalkammer erhoben
werden, mit der Folge, dass das Verfahren vor
der Zentralkammer auszusetzen ist.

Ist ein Beschriankungs- oder Einspruchsverfah-
ren vor dem EPA anhingig, kann das EPG das

Verfahren aussetzen. Es ist dazu jedoch nicht
verpflichtet.

Das bedeutet, dass —
anders als nach deut-
schem Recht — das
Einspruchsverfahren
nicht die Moglichkeit
der Nichtigkeitsklage
sperrt.






2.3 Die Richter des EPG
2.3.1 Besetzung der Spruchkorper

Alle Spruchkorper des Einheitlichen Patent-
gerichts sind multinational besetzt und stets
fiihrt ein rechtlich qualifizierter Richter den
Vorsitz.

Die Spruchkdorper der Lokalkammern beste-
hen regelmifBig aus drei rechtlich qualifizier-
ten Richtern.

Den Lokal- und Regionalkammern wird auf
Antrag einer der Parteien ein technisch qua-

13

lifizierter Richter mit Fachkenntnis auf dem
betreffenden Gebiet als weiterer Richter zuge-
wiesen. Die Kammern konnen auch von Amts

2.3 Richter des EPG

2.3.1 Besetzung der Spruch-
korper

wegen um die Zuweisung eines technisch quali-

fizierten Richters ersuchen. Die Zentralkam-

mer entscheidet mit zwei rechtlich qualifizier-

ten Richtern verschiedener Nationalitat und

einem technisch qualifizierten Richter.

Das Berufungsgericht entscheidet in der Beset-
zung mit drei rechtlich qualifizierten und zwei
technisch qualifizierten Richtern. Die Richter
konnen als Vollzeitrichter oder Teilzeitrichter
tatig sein; letzteres wird vor allem fiir die Auf-
bauzeit von Bedeutung sein.

EuGH

Vorlagen
zu Fragen
des Unionsrechts

Berufungsgericht

Luxemburg
2.Instanz

T

Gericht erster Instanz

Lokalkammern Regionalkammern Zentralkammern
| PARIS | | MUNCHEN |
IPC, IPC
fur einen Staat fir mehrere Staaten B,D, E, F

G,H
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2.3.2 Qualifikation und
Auswahl

2.4 Verfahrensregeln
2.4.1 Verfahrenssprache

2.4.2 Verfahrensordnung

2.3.2 Qualifikation und Auswahl

Fiir die Ernennung der Richter ist der im EPGU
vorgesehene Verwaltungsausschuss zustandig,
der mit Vertretern der Vertragsstaaten besetzt
ist. Er entscheidet auf der Grundlage einer
Kandidatenliste, die von einem Beratenden
Ausschuss erstellt wird, dem Patentrichter und
erfahrene Anwilte angehoren.

Bei den Auswahlkrite-
rien fur die zu ernen-
nenden Richter stellt
das EPGU hohe Anfor-
derungen:

Die Kandidaten sollen die Gewahr fiir hochste
fachliche Qualifikation und iiber nachgewiesene
Erfahrungen auf dem Gebiet der Patentstreitig-
keiten verfiigen. Die notwendige Erfahrung kann
allerdings auch durch SchulungsmafBnahmen
erworben werden. Hierfiir ist nach Art. 19 EPGU
ein Schulungszentrum in Budapest geschaffen
worden. Wie auch sonst im Bereich der EU ist
das Prinzip der geografischen Verteilung ein
besonders wichtiges Auswahlkriterium.

2.4 Verfahrensregeln
2.4.1 Verfahrenssprache

Verfahrenssprache vor einer Lokal- oder Regio-
nalkammer ist regelmafig die Amtssprache des
Mitgliedsstaats, in dem sich die Kammer befindet.
Der betreffende Staat kann die Benutzung weiterer
Sprachen zulassen. Die Mehrzahl der Staaten wird
Englisch als weitere Verfahrenssprache vor ihren
Kammern zulassen. Dies triagt der Tatsache Rech-
nung, dass mehr als zwei Drittel der europaischen
Patente in Englisch erteilt werden. Mit Billigung
des Gerichts konnen die Parteien die Sprache des
erteilten Patents als Verfahrenssprache wahlen.

Ist das Gericht nicht einverstanden, so konnen die
Parteien die Verweisung an die Zentralkammer
beantragen. Vor der Zentralkammer ist Verfahrens-
sprache die Sprache des erteilten Patents.

Vor dem Berufungsgericht bleibt die Verfah-
renssprache dieselbe wie in erster Instanz,
sofern nicht die Parteien davon abweichend die
Sprache des erteilten Patents beantragen.

Das Ubereinkommen erlaubt in flexibler Weise
Abweichungen von den genannten Grundsét-
zen, falls diese nach den konkreten Umstianden
des Falles sachgerecht erscheinen.

2.4.2 Verfahrensordnung

Der Verwaltungsausschuss erlisst eine Verfah-
rensordnung, in der die Einzelheiten des Ver-
fahrens vor dem Gericht geregelt sind. Der 18.
Entwurf, der die Ergebnisse einer 6ffentlichen



Konsultation berticksichtigt,5 umfasst 382 Regeln.
Sie betreffen unter anderem die Klagetypen, den
Ablauf des Verfahrens, die Rolle des Berichterstat-
ters, das case management durch den Berichter-
statter und den Vorsitzenden, die Beweismittel,
die miindliche Verhandlung, einstweilige Mal3-
nahmen, Rechtsmittel und die Gebiihren.

2.4.3 Vertretung

In Verfahren vor dem EPG miissen die Partei-
en anwaltlich vertreten sein. Zur Vertretung
berechtigt sind Rechtsanwilte, die vor einem
Gericht der Vertragsstaaten auftreten kon-

nen oder Européische Patentanwilte, die eine
entsprechende Qualifikation wie ein ,,European
Patent Litigation Certificate besitzen.

2.5 Gang des Verfahrens

2.5.1 Erstinstanzliches Verfahren und
Zeitablauf

Das erstinstanzliche Verfahren vor dem EPG
besteht aus mehreren Abschnitten und soll im
Regelfall binnen eines Jahres ab Zustellung der
Klage an den Beklagten abgeschlossen sein.

Den ersten Abschnitt bildet ein schriftliches
Verfahren, in dem regelmaBig jeweils zwei
Schriftsatze innerhalb eines strengen Fristen-
regimes ausgetauscht werden. Die Schriftsitze
sind, soweit dies moglich ist, elektronisch
einzureichen. Die Dauer des schriftlichen Ver-
fahrens soll grundsitzlich acht bis neun Monate
betragen. Es wird vom sogenannten ,Judge

Rapporteur”, dem berichterstattenden Richter,
geleitet.

2.4.3 Vertretung

2.5 Gang des Verfahrens
2.5.1 Erstinstanzliches
Den zweiten Abschnitt bildet das ebenfalls vom Verfahren und Zeitablauf
Berichterstatter geleitete Zwischenverfahren. Es 2.5.2 Berufung in Grundziigen
soll die miindliche Verhandlung umfassend vor-

bereiten und bislang unklare Punkte im Vortrag

der Parteien aufklaren. Zu diesem Zweck kann der

Berichterstatter eine Zwischenkonferenz abhal-

ten, die auch per Telefon- oder Videoiibertragung

erfolgen kann. Insgesamt soll dieser Verfahrens-

abschnitt nicht langer als drei Monate dauern.

Der Berichterstatter terminiert anschlieBend die
miindliche Verhandlung und informiert den Vor-
sitzenden Richter vom Abschluss des Zwischenver-
fahrens. Dieser iibernimmt sodann die Verfahrens-
leitung. Die miindliche Verhandlung findet vor
dem vollstdndigen Spruchkorper statt. Sie soll in
der Regel an einem Tag abgeschlossen werden.
Das Urteil ergeht sobald wie moglich nach der
miindlichen Verhandlung, ausnahmsweise wird
es auch unmittelbar nach deren Ende verkiindet.
Es soll nicht spiter als sechs Wochen nach der
miindlichen Verhandlung in schriftlicher Form
erlassen werden.

2.5.2 Berufung in Grundziigen

Der Berufung unterliegen alle Endentscheidungen
des Gerichts der ersten Instanz. Zur Einlegung der
Berufung ist jede Partei berechtigt, die mit ihren
Antragen ganz oder teilweise unterlegen ist. Die
Berufung gegen eine Endentscheidung ist inner-
halb von zwei Monaten nach deren Zustellung
einzulegen und innerhalb von vier Monaten nach

5 https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/UPC-Rules-of-Procedure.pdf, letzte geéinderte Fassung: 15. Mérz 2017


https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/UPC-Rules-of-Procedure.pdf
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2.6 Kosten

dieser Zustellung zu begriinden. Die Berufung
kann auf rechtliche und tatséchliche Griinde
gestiitzt werden. Neue Tatsachen und Beweise
konnen im Berufungsverfahren jedoch nur dann
beriicksichtigt werden, wenn sie nicht verniinfti-
gerweise bereits im erstinstanzlichen Verfahren
hitten vorgebracht werden sollen.

Die Berufung hat keine aufschiebende Wirkung,
es sei denn das Berufungsgericht ordnet diese
ausnahmsweise auf Parteiantrag an. Prinzipiell
gleicht der Ablauf des Verfahrens vor dem Be-
rufungsgericht dem erstinstanzlichen Verfah-
ren. Auch hier bereitet der Berichterstatter die
miindliche Verhandlung vor. Nach Abschluss
des Verfahrens entscheidet das Berufungsge-
richt in der Sache und verweist nur in Ausnah-
mefillen an das Gericht erster Instanz zuriick.

Gegen einige, abschlieBend aufgezihlte, das Ver-
fahren leitende Anordnungen ist die gesonderte
Beschwerde ohne weiteres statthaft, gegen andere
nur dann, wenn sie die Kammer zulisst. Wird die
Beschwerde nicht zugelassen, ist die Nichtzulas-
sungsbeschwerde zum Berufungsgericht er6ffnet.

2.6 Kosten

Im Verfahren vor dem EPG haben die Parteien
Gerichtskosten zu zahlen, die sich aus einer
festen Gebiihr und einer streitwertabhingigen
Gebiihr zusammensetzen.

Die feste Gebiihr fiir die Verletzungsklage und
die Klage auf Feststellung der Nicht-Verletzung
sowie fiir einige andere Klagen oder Antréige be-

tragt 11.000 €. Dazu kommt die streitwertabhin-
gige Gebiihr. Sie beginnt mit 2.500 € bei einem
Streitwert zwischen 500.000 € und 750.000 €
und erreicht ihren Hochstsatz von 325.000 € bei
einem Streitwert iiber 50.000.000 €. Fir Antra-
ge auf einstweilige MafSnahmen, einschlieflich
einstweiliger Verfligungen ist eine feste Gebiihr
von 11.000 € vorgesehen. Die feste Gebiihr fiir
die Nichtigkeitsklage betragt 20.000 € und fiir
die Nichtigkeitswiderklage 11.000 €. Hinzu
kommt die streitwertbezogene Gebiihr, bei der
Nichtigkeitswiderklage nur bis zu einer Ober-
grenze von 20.000 €. Die Gebiihr fiir die Beru-
fung betragt flir die meisten Fille 11.000 € plus
streitwertbezogene Gebiihr.

Nach Art. 69 (1) EPGU hat die unterlegene Partei
der obsiegenden Partei zumutbare und angemes-
sene Kosten zu erstatten, sofern Billigkeitsgriinde
dem nicht entgegenstehen. Auf Antrag der obsie-
genden Partei trifft das Gericht eine Kostenent-
scheidung. Anders als die Gerichtskosten sind
die Kosten der Partei und die Vertretungskosten
nicht nach dem Streitwert zu bemessen. Sie wer-
den im Wesentlichen aus den Anwaltsgebiihren
bestehen, die in Patentstreitigkeiten regelmaBig
nach Stundensitzen berechnet werden.

Hierfiir bestehen zwei Grenzen: Zum einen miis-
sen die Kosten zumutbar und angemessen sein,
zum anderen sieht Art. 69 (1) EPGU 1.V.m. der
Tabelle der zu erstattenden Kosten eine Begren-
zung der Kosten fiir jede Instanz vor, die von der
unterlegenen Partei der obsiegenden Partei zu
erstatten sind. Bis zum Streitwert von 250.000 €
liegt die Grenze fiir die erstattungsfahigen Kosten
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bei 38.000 €, bei einem Streitwert von iiber Patentgerichts erheblich hoher sein als vor den
50.000.000 € liegt sie bei 2.000.000 €. Damit meisten nationalen Gerichten.
wird das Kostenrisiko im System des Einheitlichen

©  Bereits ratifiziert AT, BE, BG, DE, DK, EE, FI, FR, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI
¢ Aufdem Weg zur Ratifizierung GR, RO

7« Entscheidung gegen Ratifizierung/auBerhalb der verstarkten Zusammenarbeit ES, PL, HR
ciiiiit Keine Schritte zur Ratifizierung CY, CZ, HU, IE, SK

mmmm  EPU Vertragsstaaten auBerhalb der EU
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3. Patentinhaber

3.1 Kostenvorteile des
Einheitspatents

3.1.1 Jahresgebiihren

3.1.2 Validierung

3. Patentinhaber

3.1 Kostenvorteile des Einheitspatents

Der Klarheit halber ist vorauszuschi-
cken, dass das europiische Biindel-
patent auch fiir Patentinhaber seine
Bedeutung behalten wird, die ein
Einheitspatent beantragt haben, und
zwar fiir:

— die EPU-Vertragsstaaten die nicht EU-
Staaten sind;

— die EU-Staaten, die nicht an der verstark-
ten Zusammenarbeit teilnehmen;

— die Staaten, die an der verstirkten Zusam-
menarbeit teilnehmen, in denen das EPGU
aber noch nicht in Kraft getreten ist.

Fiir die drei genannten Gruppen von Staaten
bleibt es beim Biindelpatent, fiir sie ergeben sich
demgemaB keine Einsparungsmaoglichkeiten
durch das Einheitspatent. Zur ersten und zweiten
Gruppe gehoren die Staaten Schweiz und Spani-
en sowie das Vereinigte Konigreich. Fiir die dritte
Gruppe ergibt sich, dass die Einsparungsmog-
lichkeiten mafBgeblich durch den Ratifizierungs-
fortschritt beim EPGU bestimmt werden.

3.1.1 Jahresgebiihren
Bei den Jahresgebiihren ist die mit dem Ein-

heitspatent erzielte Verfahrensvereinfachung
augenfillig. Alle Vertragsstaaten des EPU

verlangen Jahresgebiihren. Bei der Zahlung
sind eine Vielzahl von Land zu Land ver-
schiedener Erfordernisse zu beachten, die
sich dndern konnen oder auch regelmiBig
andern, wie Zahlungsformen, Konten oder
Gebiihrensitze. Demgegeniiber ist fiir das
Einheitspatent eine einheitliche Jahresge-
bithr an das EPA zu zahlen.

Die Bemessung der zukiinftigen Jahresgebiih-
ren beruht auf dem Modell ,True Top 4.6 Es
basiert auf der Pramisse, dass die Jahresge-
biihren fiir das Einheitspatent den Gebiihren
entsprechen sollen, die der Patentinhaber fiir
nationale Patente in den vier teilnehmenden
Vertragsstaaten zu zahlen hat, in denen das
europaische Patent am meisten validiert wird
(DE, FR, NL, UK). Bisher wurde der Brexit
noch nicht zum Anlass genommen, die Sétze
der Jahresgebiihren neu zu berechnen. Die
Gebiihrensétze beginnen fiir das 2. Jahr mit 35
€, Uiberschreiten nach dem 9. Jahr die Schwel-
le von 1.000 € und enden beim 20. Jahr mit
4.855 €. Uber die gesamte Laufzeit summieren
sie sich auf 35.555 €, fiir die ersten 10 Jahre
betragen sie 4.685 €.

3.1.2 Validierung

Gegeniiber dem traditionellen Biindelpatent
konnen beim Einheitspatent Kosten fiir die Vali-
dierung wegfallen. Diese setzen sich zusammen
aus Ubersetzungskosten, Kosten fiir eine vorge-
schriebene Vertretung durch einen nationalen
Vertreter, sowie Gebiihren fiir die Einreichung
beim nationalen Amt.

6 Zu den Sitzen im Einzelnen siche die Gebiihrentabelle in Art. 2 der GebO zum einheitlichen Patentschutz,

ABI. EPA 2016, A40.



Fiir eine Ubergangszeit von mindestens sechs
und hochstens 12 Jahren ist nach Art. 6 EPVU
jedoch in jedem Fall eine komplette Ubersetzung
des erteilten Patents beim EPA einzureichen.

3.1.3 Der relevante Vergleich

Der Patentinhaber muss sich demnach fragen, fiir
welche Linder er mit dem Einheitspatent etwas spa-
ren kann und in welchen Landern er Schutz braucht.

Dabei ist zunachst zu berticksichtigen, dass 50 %
der erteilten Patente nur in bis zu drei EU-Staaten
validiert werden. Dies werden ganz iiberwiegend
die Lander mit dem hochsten Bestand erteilter
Patente, also Deutschland, Frankreich und das
Vereinigte Konigreich sein. Fiir diese Staaten

ist nach dem Londoner Ubereinkommen kei-

ne Ubersetzung erforderlich, wihrend fiir das
Einheitspatent in der Ubergangszeit eine Uberset-
zung einzureichen ist. Fiir die Hilfte der erteilten
Patente bedeutet also das Einheitspatent unter
dem Gesichtspunkt der Ubersetzungskosten eine
Verschlechterung gegentiber dem Biindelpatent.

AuBerdem ist zu beriicksichtigen, dass das Ver-
einigte Konigreich durch den Brexit vom Gel-
tungsbereich des Einheitspatents ausgenommen
sein wird. Braucht der Anmelder dort Schutz, so
hat er die Validierungskosten und die Jahres-
gebiihren zu tragen. Diese belaufen sich fiir das
5. bis 10. Jahr auf 720 Pfund, fiir das 5. bis 15.
Jahr auf 2050 Pfund und fiir das 5. Jahr bis zum
Patentablauf auf 4.640 Pfund. Damit verringert
der Brexit die Vorteile des Einheitspatents hin-
sichtlich der Jahresgebiihren deutlich.
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Auf der anderen Seite gibt es etwa 1.000 Pa-
tente, die in allen EU-Staaten validiert werden,
mit geschétzten Validierungskosten von tiber
32.000 € an. Es liegt auf der Hand, dass ein
Patentinhaber, der umfassenden territorialen

3.1.3 Der relevante Vergleich

Schutz benotigt, mit dem Einheitspatent bei den
Ubersetzungen hohe Kostenvorteile erzielen
wird, auch wenn das Patentreformpaket zu-
nichst erst in 17 Mitgliedstaaten anwendbar ist.

Wihrend also fiir gut die Hélfte der erteilten Pa-
tente die Abwégung ziemlich eindeutig ausfallt,
sind fiir den iiberwiegenden Rest die Umsténde
des Einzelfalls zu priifen, d. h. das individuelle
Schutzinteresse, die gegenwirtigen Uberset-
zungserfordernisse unter Beriicksichtigung des
Londoner Ubereinkommens und der Ratifizie-
rungsstand des EPGU.

Auch hinsichtlich der Jahresgebiihren ist zu
beachten, dass bisher das européische Patent

in etwa der Halfte der Fille nur in bis zu drei
Landern validiert wird, wahrend der Inhaber
eines Einheitspatents den Gegenwert fiir vier
Lander zu zahlen hat. Hier stellt sich die Frage,
ob die Nutzer des europiischen Patentsystems
dem Einheitspatent einen Mehrwert gegeniiber
dem Biindelpatent zumessen und ob sie bereit
sind, dafiir auch mehr zu bezahlen (siehe nidher
unten Pkt. 5). SchlieBlich ist zu beriicksichtigen,
dass der Inhaber des Einheitspatents die volle
einheitliche Jahresgebiihr zu zahlen hat, solange
er das Patent aufrechterhélt, wihrend beim
Biindelpatent die Gebiihrenbelastung wahrend
der Laufzeit durch das Fallenlassen des Patents
in einzelnen Staaten gesenkt werden kann.



3.2 Nationale Gerichtbarkeit
oder Einheitliches Patent-
gericht

3.3 Das Biindelpatent —
opt-out und opt-in

3.2 Nationale Gerichtsbarkeit oder
Einheitliches Patentgericht

Der Weg zum EPG hat fiir den Patentinhaber den
Vorteil, dass er das Einheitspatent oder das euro-
péische Biindelpatent in einem einzigen Verfah-
ren fiir alle Staaten durchsetzen kann, in denen
das EPGU gilt. Das erhoht die Schlagkraft des
Patents. Freilich steht dem zwingend die Gefahr
gegeniiber, dass das Patent auch in einem einzi-
gen Verfahren fiir das gesamte Gebiet fiir nichtig
erklart wird, sei es durch eine isolierte Nichtig-
keitsklage, oder sei es durch eine Widerklage auf
Nichtigerklarung, die im Verletzungsverfahren
erhoben werden kann (,,all eggs in one basket®).

Die Einrichtung der Lokal- und Regionalkam-
mern dient dem Zweck einer Einbindung schon
etablierter Systeme. Dies gilt insbesondere fiir
Deutschland, Frankreich und die Niederlande, in
denen erfahrene Patentrichter titig sind, und dieses
Potential wird vor allem durch die erwdhnte Rege-
lung im EPGU genutzt, dass die Lokalkammern in
einem Land mit mindestens 50 Patentstreitsachen
im Jahr mit zwei Richtern aus diesem und einem
Richter aus einem anderen Land besetzt sind.

Vor welcher Lokalkammer prozessiert wird, hat

der Patentinhaber weitgehend selbst in der Hand.
Er hat dabei grundsitzlich die Wahl zwischen dem
Wohnsitz des Beklagten und dem Verletzungsort.
Bei der Zentralkammer kann der Klager dagegen
kaum erwarten, dass er auf Richter aus seinem ei-
genen gewohnten Rechtskreis trifft. Bei ihr wird das
Kriterium der geografischen Verteilung der Richter
iiber die Vertragsstaaten ein gewichtiges Auswahl-
kriterium sein. Richter aus den Lindern mit etab-

lierten Patentstreitsystemen werden vorwiegend in
den Lokal- und Regionalkammern vertreten sein.

3.3 Das Biindelpatent — opt-out und opt-in

Um die Akzeptanz des Patent-Reform-Pakets zu
erhohen, besteht fiir das Biindelpatent wihrend ei-
ner Ubergangszeit eine parallele Zustéindigkeit des
Einheitlichen Patentgerichts und der nationalen
Gerichte. Ferner ist dem Schutzrechtsinhaber wéh-
rend dieses Zeitraums die Moglichkeit eingerdumt
worden, die ausschlieBliche Zustindigkeit des EPG
fiir das Biindelpatent auszuschliefen (opt-out).

Zu beachten ist, dass sich die Zustandigkeit des
EPG nicht auf die Patente beschrinkt, die nach
Inkrafttreten des EPGU erteilt werden. Vielmehr
erfasst sie auch bereits zuvor erteilte europiische
Patente mit Wirkung fiir die Staaten, in denen das
EPGU in Kraft getreten ist. Der Patentinhaber
muss also bei Inkrafttreten des EPGU sein gesam-
tes Portfolio européischer Patente darauf tiberprii-
fen, ob er die Zustandigkeit des EPG ausschlieBen
will. Fiir das opt-out féllt dabei keine Gebiihr an.

Die Ubergangszeit, in der ein opt-out erklirt
werden kann, betrégt sieben Jahre und kann bis
auf 14 Jahre verlangert werden.

Opt-out und opt-in (also die Riicknahme des
opt-out) sind an die Voraussetzung gekniipft,
dass noch keine Klage bei dem bis zu der jewei-
ligen Erklarung zustandigen Gericht eingereicht
wurde. Der Patentinhaber kann also zunichst
die Zustandigkeit des EPG fiir sein Biindelpa-
tent ausschlieBen, in der Annahme, dass er diese



Riicknahme des Opt-Out (Art 83 Abs. & EPGI:I]

GERICHT: Nationale Gerichte Opt-Out, Art 83 Abs. 3 EPGU Kein Opt-Out UPC
LG, OLG, BGH, BPAtG (7-fihriger Ubergangsacitranm) unified
patent
court
PATENT: DE: Deutsches Patent EP-DE: in Deutschland validiertes EP: Europdisches Patent

Européisches Patent

Erklarung wieder riickgingig machen kann, wenn
er eines Tages die Vorteile nutzen will, die sich aus
der einheitlichen Durchsetzung des Patents vor
dem EPG fiir alle EPGU Staaten ergeben. Damit
eroffnet er allerdings bis zu seinem opt-in dem
vermeintlichen Verletzer die Moglichkeit, vor
einem nationalen Gericht Nichtigkeitsklage oder
negative Feststellungsklage zu erheben.

Patentinhabern, denen das Einheitspatent im
Hinblick auf Jahresgebiihren und Pflichtiiberset-
zung wihrend der Ubergangszeit finanziell

(noch) nicht attraktiv erscheint, stellt sich die Fra-
ge, wie sie sich im Hinblick auf die ausschlieBliche
Zustandigkeit des EPG verhalten werden. Eine
relevante Moglichkeit ist — neben dem opt-out —
die Flucht der Anmelder vor dem EPG in nationa-
le Patentanmeldungen. In diesem Zusammenhang
ist ein markantes Ansteigen deutscher Patentan-
meldungen von Anmeldern aus Japan und den
USA in den letzten Jahren zu verzeichnen, das als
Anzeichen fiir eine Renaissance der nationalen
Patentsysteme gedeutet werden kann. Was das

mit einheitlicher Wirkung

EPG angeht, ist zu bedenken, dass erst wenn ein
opt-out nicht mehr moglich ist, der Patentinhaber
vor die definitive Alternative nationales Patent
und nationale Gerichte oder Biindelpatent und
Einheitliches Patentgericht gestellt ist.

Fiir Patentinhaber, die trotz der von Anfang an
bestehenden zwingenden Zusténdigkeit des EPG
fiir das Einheitspatent nicht vollig auf den Zu-
gang zu nationalen Gerichten verzichten wollen,
besteht in Deutschland die erwigenswerte und
kostengiinstige Moglichkeit des Gebrauchs-
musterschutzes, der dartiber hinaus rasch zu
erlangen ist, derzeit innerhalb weniger Wochen
ab Antragstellung. Das Gebrauchsmuster steht
allerdings nur fiir Erzeugnis-, nicht aber fiir Ver-
fahrenserfindungen zur Verfiigung. Ausdriicklich
ausgeschlossen sind Gebrauchsmuster auf dem
Gebiet der Biotechnologie. Die kiirzere Laufzeit
von Gebrauchsmustern ist fiir verschiedene tech-
nische Gebiete von unterschiedlicher Bedeutung,
die davon abhéngt, wie lange Produkte auf dem
jeweiligen Gebiet technisch aktuell bleiben.
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