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~ Teil 1: Uberblick zu Einheitspatent und Einheitspatentgericht

anschlieBend kurzer Uberblick zu Vor- und Nachteilen des Einheitspatentsystems
gegenuber den bestehenden Systemen in ausgewahlten Themenfeldern:

> Teil 2: Vor- und Nachteile gegentber EP- und nationalen
Erteilungsverfahren, insbesondere Kosten

> Teil 3: Vor- und Nachteile der einheitlichen Wirkung bei Verletzung
und Rechtsbestand

> Teil 4: Vor- und Nachteile der Verfahren vor dem
Einheitspatentgericht einschlieBlich Kosten

> Teil 5: Vor- und Nachteile der Vollstreckung
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Teil 1

Uberblick zu Einheitspatent
und Einheitspatentgericht
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- Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 (,Einheitspatent-VO)
- besonderes Ubereinkommen*i.S.d. Art. 142 EPU

> verleiht Europaischen Patenten einheitliche Wirkung in den teilnehmenden
Mitgliedstaaten (Art. 3), legt den Inhalt dieser einheitlichen Wirkung fest
(Art. 5) und enthalt Bestimmungen zu Erschopfung (Art. 6), anwendbarem
nationalem Recht (Art. 7) und Lizenzbereitschaftserklarung (Art. 8).

> Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 (,,Ubersetzungs-VO*)
» regelt Ubersetzungserfordernisse
» Ubereinkommen tiber ein einheitliches Patentgericht (,EPGU*)

> schafft den Rahmen fUr einheitliches Patentgericht, bestimmt dessen
Aufbau und Zustandigkeit und konkretisiert einzelne Bestimmungen der
Einheitspatent-VO (z.B. ,nationales Recht® in Art. 25 ff.)

» Verfahrensordnung (— Art. 41 EPGU), derzeit 18. Entwurf

>~ Verfahrensordnung far die Verfahren vor dem Einheitspatentgericht
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> Einheitspatent-VO ist in Kraft getreten, ,gilt" (ist anwendbar) aber erst ab
dem Tag des Inkrafttretens des EPGU (Art. 18 Einheitspatent-VO)

> Ebenso die Ubersetzungs-VO (dort Art. 7).

»  Ubereinkommen iiber ein einheitliches Patentgericht (,EPGU*) tritt geman
Art. 89 mit dem spatesten der drei folgenden Ereignisse in Kraft, wobei
nur noch das zweite aussteht:

1. am 1. Januar 2014;

2. am ersten Tag des vierten Monats nach Hinterlegung der dreizehnten
Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gem. Art. 84, wobei Deutschland,
Frankreich und GroBbritannien auf jeden Fall ratifiziert haben mussen;

3. am ersten Tag des vierten Monats nach Inkrafttreten der durch das
EPGU veranlassten Anderungen der Brussel-I-Verordnung (in Kraft
getreten am 30. Mai 2014).

> Anwendbarkeit aber auch nach diesem Zeitpunkt nur in den Staaten, die
ratifiziert haben. Anwendungsraum wird sich also sukzessive vergroBern.
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> Verstarkte Zusammenarbeit und EPGU stehen allen EU-
Mitgliedstaaten offen.

» 25 EU-Mitgliedstaaten haben das EPGU unterzeichnet, einschlieBlich
ltalien.

> Polen nimmt an der verstarkten Zusammenarbeit teil, hat das EPGU
aber noch nicht unterzeichnet.

> Spanien beabsichtigt keine Teilnahme an verstarkter Zusammenarbeit
und EPGU, bei Kroatien ist die Entscheidung noch offen.

>~ Mitgliedstaaten des Europaischen Patentibereinkommens, die keine
EU-Mitglieder sind, kbnnen an Einheitspatent und
Einheitspatentgericht nicht teilnehmen.
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teilnehmende Mitgliedstaaten, die
das EPGU bereits ratifiziert haben

teiinehmende Mitgliedstaaten, die
das EPGU noch nicht ratifiziert haben

EU-Mitgliedstaaten, die nicht
am Einheitspatent teilnehnmen

EPU-Mitgliedstaaten, die keine Mitglieder
der EU sind (keine Teilnahme maoglich)

Karte von: https://en.wikipedia.org/wiki/Unitary_patent
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> Art. 3 Einheitspatent-VO

ARTIKEL 3. Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung

1) Ein Europaisches Patent, das mit den gleichen Ansprtchen fur alle teilnehmenden
Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat einheitliche Wirkung in den teilnehmenden Mitgliedstaaten,
sofern seine einheitliche Wirkung in dem Register flr den einheitlichen Patentschutz ein-
getragen wurde.

2) Ein Europaisches Patent, das mit unterschiedlichen Ansprichen flr verschiedene
teilnehmende Mitgliedstaaten erteilt wurde, hat keine einheitliche Wirkung.

Ein Europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung hat einen einheitlichen Charakter. Es bietet
einheitlichen Schutz und hat gleiche Wirkung in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten.

3) Es kann nur im Hinblick auf alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beschrankt, Gbertragen oder
fr nichtig erklart werden oder erléschen.

Es kann im Hinblick auf die Gesamtheit oder einen Teil der Hoheitsgebiete der teilnehmenden
Mitgliedstaaten lizenziert werden.

Die einheitliche Wirkung eines Europaischen Patents gilt in dem Umfang als nicht eingetreten, in
dem das Europaische Patent fur nichtig erklart oder beschrankt wurde.
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Prafungs- und Erteilungsverfahren vor dem EPA nach dessen eigenen Regeln
(Art. 9 Einheitspatent-VO, Art. 143 EPU).

Antrag auf einheitliche Wirkung eines erteilten EP muss innerhalb eines
Monats nach Veroéftentlichung des Erteilungshinweises gestellt werden.

Bis zur Erteilung also identisches Verfahren wie bei Erteilung eines EP
und bis dahin auch Option, sich fir einheitliche Wirkung oder dagegen zu
entscheiden.

Wer ein europaisches Patent mit einheitlicher Wirkung erhalten will, muss bei
EP-Anmeldung alle teilnehmenden Mitgliedstaaten (alle 26, die an der
verstarkten Zusammenarbeit teilnehmen, siehe Art. 2 Einheitspatent-VO) als
Vertragsstaaten i.S.d. Art. 79 EPU benennen.

Schutzbereich muss fiur alle 26 teilnehmenden Mitgliedstaaten identisch sein.
Ubersetzungserfordernisse der Ubersetzungs-VO miissen eingehalten werden.

Anderenfalls nur herkommliches EP moglich.
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» @Gericht erster Instanz

> (dezentralisierte) Zentralkammer (Verteilung nach Patentklassen):
> Paris als Hauptsitz (Klassen B, D, E, G, H)
> London als Abteilung (Klassen A, C)
> Munchen als Abteilung (Klasse F)
> Lokalkammern (innerhalb eines Mitgliedstaates)
> in Deutschland: Dusseldorf, Hamburg, Mannheim, Minchen

>~ ferner je eine Lokalkammer geplant in Belgien, Danemark, Finnland,
Frankreich, GroBbritannien, Irland, (vermutlich) ltalien, Niederlande und
Osterreich.

> Regionalkammern (Ubergreifend fur mindestens zwei Mitgliedstaaten)
fur Estland, Lettland, Litauen und Schweden mit Sitz in Stockholm
sowie moglicherweise in Ost-/Sudosteuropa.

> Berufungsgericht (Luxemburg)

11
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EPGU gilt nicht nur fr Einheitspatente, sondern auch fur alle bereits erteilten
und noch nicht abgelaufenen sowie noch zu erteilenden Europaischen Patente
ohne einheitliche Wirkung, Art. 3 lit. ¢) und d) EPGU.

Fir Européaische Patente geméaB Art. 83 EPGU ,opt-out‘ mdglich (siehe
gesonderte Folie).

Das Einheitspatentgericht ist ausschlieBlich zustandig fur die in Art. 32 Abs. 1
EPGU genannten Klagen:

a) Verletzungsklagen;
) negative Feststellungsklagen,;
) einstweiliger Rechtsschutz;
d) Nichtigkeitsklagen;
) Nichtigkeitswiderklagen;
fy Klagen auf Schadensersatz und Entschadigung;
g) Klagen wegen Erfindungsbenutzung vor Patenterteilung bzw. Vorbenutzungsrechten;

h) Klagen auf Lizenzzahlung bei Lizenzbereitschaft nach Art. 8 Einheitspatent-VO.

12
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> Die Lokalkammern sind geméaB Art. 8 Abs. 3 EPGU wie folgt besetzt, wenn in
dem betreffenden Mitgliedstaat vor oder nach Inkrafttreten des EPGU in drei
aufeinanderfolgenden Jahren mehr als 50 Patentverfahren je Kalenderjahr
eingeleitet worden sind:

o

00 o
AAA A

Art. 8 Abs. 5 mit
Art. 18 Abs. 3 EPGU

~  drei juristisch qualifizierte Richter,
davon zwei Staatsangehorige des Staates, in dem die Kammer ihren Sitz hat,

davon ein Richter, der nicht Angehdriger dieses Staates ist und gemaB Art.18 Abs. 3 EPGU
aus dem Richterpool zugewiesen wird;

> optional zusatzlich ein technisch qualifizierter Richter aus dem Pool (Art. 8 Abs. 5, Art. 18
Abs. 3 EPGU).
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Die Lokalkammern sind geméaB Art. 8 Abs. 2 EPGU wie folgt besetzt, wenn in
dem betreffenden Mitgliedstaat vor oder nach Inkrafttreten des EPGU in drei
aufeinanderfolgenden Jahren weniger als 50 Patentverfahren je Kalenderjahr
eingeleitet worden sind:

|

R E .
AAQA A

Art. 8 Abs. 5 mit
Art. 18 Abs. 3 EPGU

drei juristisch qualifizierte Richter,
davon ein Staatsangehoériger des Staates, in dem die Kammer ihren Sitz hat,

davon zwei Richter, die nicht Angehérige dieses Staates sind und geméB Art.18 Abs. 3 EPGU
aus dem Richterpool zugewiesen werden;

optional zusatzlich ein technisch qualifizierter Richter aus dem Pool (Art. 8 Abs. 5, Art. 18
Abs. 3 EPGU).

14
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Einheitspatentgerichts (3)

> Die Regionalkammern sind geméaB Art. 8 Abs. 4 EPGU wie folgt besetzt:

e
AAA A

Art. 8 Abs. 5 mit
Art. 18 Abs. 3 EPGU

~  drei juristisch qualifizierte Richter,

davon zwei Staatsangehoriger der Staaten der Regionalkammer,

davon ein Richter, der nicht Angehoriger eines der Staaten der Regionalkammer ist und
gemal Art.18 Abs. 3 EPGU aus dem Richterpool zugewiesen wird;

»

Abs. 3 EPGU).

optional zusatzlich ein technisch qualifizierter Richter aus dem Pool (Art. 8 Abs. 5, Art. 18

15
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Die Zentralkammer ist gemaB Art. 8 Abs. 6 EPGU wie folgt besetzt:

=

B .
A A A

zwel juristisch qualifizierte Richter aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und

obligatorisch ein technisch qualifizierter Richter aus dem Pool (Art. 8 Abs. 6,
Art. 18 Abs. 3 EPGU).

16
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Das Berufungsgericht ist gemaB Art. 9 Abs. 1 EPGU wie folgt besetzt:

"

00 0060
AAAAA

drei juristisch qualifizierte Richter aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten und

obligatorisch zwei technisch qualifizierte Richter aus dem Pool (Art. 9 Abs. 1,
Art. 18 Abs. 3 EPGU).

17
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> Einheitsgericht ist sowohl fur Einheitspatente als auch fur
BUndelpatente zustandig, Art. 3 lit. ¢c) EPGU.

>~ Das gilt auch fur bereits erteilte EP-BUndelpatente und flr bereits
eingereichte EP-Anmeldungen.

>~ Zustandigkeit des Einheitsgerichts ist ausschlief3lich, Durchsetzung
von Bundelpatenten vor nationalen Gerichten daher bei Zustandigkeit
des Einheitsgerichts ausgeschlossen.

18
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>

Nach Ubergangsregelung in Art. 83 EPGU ist Zusténdigkeit des
Einheitsgerichts entgegen Art. 3 EPGU noch nicht ausschlief3lich.

> Wahrend sieben Jahren ab Inkrafttreten des EPGU weiterhin Verletzungs-

und Nichtigkeitsklagen vor nationalen Gerichten bzw. Behorden zulassig
(Art. 83 Abs. 1 EPGU).

> Anhangige Klagen bleiben auch tber die Ubergangszeit hinaus zuldssig
(Art. 83 Abs. 2 EPGU).

> Solange noch keine Klage vor dem Einheitsgericht anhangig ist, kann der

Inhaber durch Erklarung ggu. der Kanzlei die ausschlief3liche Zustandigkeit
des Einheitsgerichts ausschlieBen (Art. 83 Abs. 3 EPGU).

> Wirksam erst mit Registereintragung.

> Nicht mehr moglich, sobald erste Klage vor Einheitsgericht erhoben. Zu
vermeiden durch frihe Erklarung, moglichst wahrend ,,Sunrise Period®.

> Diskussion, ob ,,ausschlieBliche Zustandigkeit® meint, dass
Einheitsgericht dennoch neben nationalen Gerichten zustandig bleibt.
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> Solange nach ,opt-out” keine Klage vor nationalen Gerichten erhoben ist,
kann der Inhaber vom ,opt-out” zurtcktreten, Art. 83 Abs. 4 EPGU.

> Entscheidung endgultig oder neuerliches ,,opt-out™ moglich, wenn
Voraussetzungen im Ubrigen vorliegen?

> Ubergangszeit kann gemaB Art. 83 Abs. 5 EPGU vom Verwaltungsausschuss
um weitere sieben Jahre verlangert werden.

> Gebuhren des ,opt-out”: nach neuestem Stand keine.

> Bei mehreren Patentinhaber Erklarung durch alle erforderlich (Regel 5 Abs. 1
lit. (a) Verfahrensordnung).

> ,Sunrise Period*:
> Genaue Umsetzung noch nicht klar.

> Patentinhaber sollen opt-out erklaren kdnnen und dieser soll im Register
eingetragen werden, ehe Klagen erhoben werden konnen.

> Proto_l_<o|| zum EPGU vom 1. Oktober 2015 soll verschiedene Vorschriften den
EPGU vorab anwendbar machen und damit unter anderem frihe
Entgegennahme von opt-out-Erklarungen ermaoglichen.
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Tell 2

Vor- und Nachteile gegentber EP-
und nationalen Erteillungsvertahren,
iInsbesondere Kosten

_—
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Sprachregelungen waren ein zentrales Hindernis fur
Zustandekommen des Einheitspatents und sind Grund flr Fernbleiben
Spaniens.

Ubersetzungserfordernisse sind wesentlicher Grund fiir hohe Kosten
eines EP, selbst nach London Agreement:

> Nach Art. 65 Abs. 1 EPU kann jeder Vertragsstaat Ubersetzung eines EP in
eine seiner Amtssprachen verlangen, sofern das EP nicht in einer seiner
Amtssprachen abgefasst ist.

> Nur Mitglieder des London Agreement verzichten ganz oder teilweise auf
Ubersetzung.

- Vollstadndige Ubersetzung der Patentschrift erforderlich in folgenden 17 EPU-
Vertragsstaaten: Belgien, Bulgarien, Estland, Griechenland, Italien, Malta,
Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, San Marino, Serbien, die Slowakei,
Spanien, die Tschechische Republik, die Turkei und Zypern.

»  Ubrige 21 Staaten sind London Agreement beigetreten.
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> Umfang der Ubersetzungskosten des EP daher hauptséchlich
abhangig von Umfang / raumlicher Verteilung der Validierung.

»  Geringe bzw. keine Ubersetzungskosten, wenn hauptsachlich in
Staaten des London Agreement validiert wird:

> Albanien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, GroBbritannien,
Irland, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Mazedonien, Monaco, Niederlande, Norwegen, Schweden, Schweiz,
Slowenien, Ungarn.

23
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»  Fur Einheitspatente gilt nach Ubersetzungs-VO:

>

Gem. Art. 3 lit. a) keine Ubersetzung, wenn Patentschrift gem. Art. 14 Abs. 6 EPU
veroffentlicht wurde (= Veroffentlichung in einer der drei Amtssprachen und
Ubersetzung der Anspriche in die anderen beiden Amtssprachen).

Aber Ubergangsregelung in Art. 6: Fiir mindestens sechs und héchstens zwdlf
Jahre nach Geltungsbeginn der VO (Abs. 3 bis 5 =+ MaschinenlUbersetzungen):

> Wenn EP-Verfahrenssprache Deutsch oder Franzosisch, dann volle
Ubersetzung ins Englische (Art. 4 Abs. 1 lit. a)).

> Wenn EP-Verfahrenssprache Englisch, dann volle Ubersetzung in eine andere
Amtssprache der Europaischen Union (Art. 4 Abs. 1 lit. b)).

24
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> Bei Streitigkeiten:

~  Bei Verletzungsklage aus Einheitspatent auf Antrag des Beklagten volle
Ubersetzung in Amtssprache des Mitgliedstaates der Verletzungshandlung oder
des Sitzes des Beklagten (Art. 4 Abs. 1 Ubersetzungs-VO). Kosten tragt der
Patentinhaber (Art. 4 Abs. 3).

>~ Bei allen Streitigkeiten bzgl. Einheitspatent (auch Nichtigkeitsklagen) auf
Anforderung des zustandigen Gerichts volle Ubersetzung in die
Verfahrenssprache des Gerichtsverfahrens (Art. 4 Abs. 2). Kosten tragt auch hier
der Patentinhaber (Art. 4 Abs. 3).

= |n Verletzungsverfahren also ggf. zwei Ubersetzungen erforderlich!

> Art. 4 Abs. 4 Ubersetzungs-VO: Bei Streit um Schadensersatz kann das Gericht
berlcksichtigen (Ermessen), ob der angebliche Verletzer von Verletzung des
Einheitspatents nicht wusste oder wissen konnte, bevor ihm die Ubersetzung
nach Art. 4 Abs. 1 vorgelegen hat.
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>~ Zwischenergebnis:

> Ubersetzungsaufwand ist fiir Einheitspatent nicht notwendig geringer als fiir
Europaisches Patent ohne einheitliche Wirkung.

> Insbesondere wahrend der Ubergangsphase nach Art. 6 Ubersetzungs-VO.

> Hauptsachlich abhangig von Umfang der Validierung des EP und davon, ob es zu
Streitigkeiten kommt.

> In deutschen Verletzungsverfahren aber typischerweise auch Erfordernis,
Patentschrift im Verfahren in deutscher Ubersetzung vorzulegen, wenn Deutsch
nicht EP-Verfahrenssprache war. Insoweit bei Streitigkeiten zumindest eine
Ubersetzung erforderlich.

= Beurteilung nur im Einzelfall moglich.
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>, True Top 4 Proposal®

> Jahresgebuhren entsprechen Summe der Jahresgebuhren der vier Lander mit
den meisten validierten EPs: D, F, GB, NL.

> Wer dort ohnehin validieren wirde, bekommt Schutz in den Ubrigen
teilnehmenden Mitgliedstaaten ,gratis” dazu.

> Gilt aber erst ab Stellung des Antrags auf einheitliche Wirkung des erteilten EP,
bis dahin normale Gebuhren fur EP-Erteilungsverfahren (Art. 2 EPU-GO):

4. Jahresgebiihren

fur europaische Patentanmeldungen (Artikel 86 Absatz 1), jeweils gerechnet vom Anmeldetag an

- fur das 3. Jahr 470
- fir das 4. Jahr 585
- fur das 5. Jahr 820
- fir das 6. Jahr 1 050
- fir das 7. Jahr 1165
- fir das 8. Jahr 1280
- fir das 9. Jahr 1395

- fur das 10. Jahr und jedes weitere Jahr 1575
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Administrative Vortelle:

>

>

Nur ein zentraler Bezahlvorgang fur Jahresgebuhren.

Keine nationale Vertretung in unterschiedlichen Sprachen erforderlich (keine
gesonderten Einzahlhonorare fir PAe oder spezielle Dienstleister).

Aber:

>

Hohere Kosten, wenn normales EP nicht in allen ,,True Top 4" Landern
validiert wurde.

Nicht immer wird zusatzlicher Schutz in weiteren Landern bendtigt.

Nur diejenigen Lénder sind abgedeckt, die EPGU ratifiziert haben, anfangs
also vermutlich nur 13, spater bis zu 26.

Nicht-EPGU-L&nder sowie Nicht-EU-Lander des EPU sind nicht abgedeckt.

Fallenlassen einzelner nationaler Teile zum Ende der Laufzeit (teuerste
Jahre) und Konzentration auf zentrale Markte nicht moglich.

28
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> Vergleich Einheitspatent vs. EP in 25 teilnehmenden Mitgliedstaaten
(noch ohne ltalien, https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150624.html)

,1rue TOP 4" Gber 20 Jahre: j .
35.555,00 EUR ‘
EP far 25 TMS (noch ohne :
Italien) Uber 20 Jahre: 0
158.621,00 EUR . - -
Ersparnis: ) s o
123.066 EUR i > e

Total 35 556 158 621


https://www.epo.org/news-issues/news/2015/20150624.html
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Vor- und Nachtelle der einheitlichen
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IXTE VIONEGIER  Lane rechtswidrige Benutzung

> Einheitlicher Schutz in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, Art. 3
Abs. 1, Art. 5 Abs. 1 bis 3 Einheitspatent-VO.

> Schutzumfang richtet sich nach dem nationalen Recht, dem das
Einheitspatent unterliegt, Art. 5 Abs. 3, Art. 7 Einheitspatent-VO.

~ Aber Konkretisierung des Schutzes in Art. 25 bis 27 EPGU:
= EPGU ist nationales Recht.

> Lizenzierung auch nur fUr einzelne teilnehmende Mitgliedstaaten
mOoglich, muss nicht einheitlich erfolgen (Art. 3 Abs. 3 S. 3
Einheitspatent-VO).

>~ Vorbenutzungsrechte gelten nur innerhalb desjenigen teilnehmenden
Mitgliedstaats, in dem der Vorbesitzer flr eir_w_ nationales Patent ein
solches Recht erworben hatte (Art. 28 EPGU).
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.ggmG anwendbares nationales
PRI MONEGIER bt Recht (1)

> Einheitlicher Schutz in allen teilnehmenden Mitgliedstaaten, Art. 3 Abs. 1,
Art. 5 Abs. 1 bis 3 Einheitspatent-VO. Art. 5 Abs. 3 verweist auf Art. 7
Einheitspatent-VO.

> Art. 7 Einheitspatent-VO:

> Einheitspatent ist vermogensrechtlich in allen Mitgliedstaaten so zu behandeln wie
ein nationales Patent des Mitgliedstaates

1. in dem Patentanmelder bei Anmeldung Wohnsitz oder Sitz der
Hauptniederlassung hat (Art. 7 Abs. 2 lit. a)); oder anderenfalls

2. eine Niederlassung hat (Art. 7 Abs. 2 lit. b)).

> Bei mehreren Anmeldern wird in der Reihenfolge der Eintragung im Register erst
Art. 7 Abs. 2 lit. a) und — wenn das auf keinen Anmelder zutrifft — Art. 7 Abs. 2 lit.

b) gepruft.

> Treffen Art. 7 Abs. 2 lit. ) und lit. b) auf keinen Anmelder zu, gilt das Recht des
Landes, in dem die EPO ihren Sitz hat (Art. 6 Abs. 1 EPU), also deutsches Recht
(Art. 7 Abs. 3 Einheitspatent-VO).



.:gmﬁ anwendbares nationales
PRI MONEGIER bt Recht (2)

*Nationales Recht ist fur alle teilnehmenden Mitgliedstaaten identisch, weil in
Art. 25 ff. EPGU enthalten.

» Art. 25 ff. EPGU regeln, welche Handlungen dem Patentinhaber
vorbehalten sind und verdrangen insoweit z.B. §§ 9 ff. PatG und
entsprechende Vorschriften in anderen Landern:

»  Art. 25 EPGU verbietet unmittelbare Erfindungsbenutzung mit
Regelungsgehalt des § 9 PatG.

~  Art. 26 EPGU verbietet mittelbare Erfindungsbenutzung mit Regelungsgehalt
des § 10 PatG.

> Art. 27 EPGU regelt Privilegien ahnlich § 11 PatG.

» Art. 28 EPGU beschrankt Vorbenutzungsrecht auf die Vertragsmitgliedstaaten,
iIn denen auch gegenuber einem nationalen Patent eines bestehen wirde.

> Schadensersatz in Art. 68 EPGU.
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MADRID

. HOYNG Anfalligkeit gegen
ROKH .
T \VIONEGIER  Lanven Rechtsbestandsangriffe (1)

> Wie im Verletzungsverfahren einheitliche Wirkung fur alle
teilnehmenden Mitgliedstaaten, Art. 3 Abs. 3 Einheitspatent-VO

> Wenn Patent vernichtet oder beschrankt wird, dann gilt das fir alle
teilnehmenden Mitgliedstaaten, Art. 3 Abs. 3 Einheitspatent-VO.

>~ EiIn einziger Rechtsbestandsangriff kann das Patent flr ganz Europa
vernichten (ahnlich EPA-Einspruch, aber unbefristet).



. HOYNG Anfalligkeit gegen
ROKH MADRID =
T \VIONEGIER  Lanven Rechtsbestandsangriffe (2)

> Gegen Einheitspatent ist weitergehender Stand der Technik
einschlagig als gegen ein herkommliches EP.

> Vernichtung des Einheitspatents wie bei Europaischen Patent nur aus
den Grinden der Art. 138, 139 Abs. 2 EPU (Art. 65 Abs. 2 EPGU).

»  Aber:

~  Nachveréffentlichte nationale Patentanmeldungen i.S.d. Art. 139 Abs. 2 EPU
wirken wegen Art. 3 Abs. 3 Einheitspatent-VO nicht nur fir den betreffenden
nationalen Teil des EP (den gibt es beim Einheitspatent nicht), sondern flr das
ganze Einheitspatent.

>~ Einheitspatent kann daher aufgrund eines solchen Standes der Technik fur
seinen gesamten Geltungsraum vernichtet werden, wahrend bei EP nur ein
nationaler Teil betroffen ist.

> Soll zuklUnftig im Erteilungsverfahren recherchiert werden, um Abgrenzung zu
ermoglichen.
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Teill 4

Vor- und Nachteile der Verfahren vor
dem Einheitspatentgericht
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DUSSELDORF
RO KH MADRID

.HovNG Zustandigkeit innerhalb des
IPR \VIONEGIER L Einheitspatentgerichts (1)

»  Fur Verletzungsklagen wahlweise (Art. 33 Abs. 1 EPGU):
> bei der Lokal-/Regionalkammer des Orts der Verletzungshandlung

> bei der Lokal-/Regionalkammer des Orts der Hauptniederlassung oder
(wenn es die in keinem Mitgliedstaat gibt) des Geschaftssitzes
mindestens eines der Beklagten.

> Wenn es flr den Staat der 0.g. Orte weder eine Lokal- noch eine
Regionalkammer gibt, ist die Zentralkammer zustandig.

> Wenn Klage bei Regionalkammer anhangig ist und Verletzung im Gebiet
von mindestens drei Regionalkammern erfolgt ist (bisher sind aber max.
zwei geplant), wird auf Antrag des Beklagten an Zentralkammer
verwiesen (Art. 33 Abs. 2 S. 2 EPGU).



>
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ROKH . . .
MONEGIER L™ Einheitspatentgerichts (2)

. HOYNG e Zustandigkeit innerhalb des
We do

Nichtigkeitsklage und negative Feststellungsklage sind bei der
Zentralkammer zu erheben, sofern bei einer Lokal- oder
Regionalkammer nicht bereits eine Verletzungsklage zwischen
denselben Parteien und zum selben Patent anhangig ist. (Art. 33

Abs. 4 EPGU).

Dann kann gem&B Art. 33 Abs. 3 EPGU Nichtigkeitswiderklage bei der
Kammer des Verletzungsverfahrens erhoben werden.

Wenn bereits eine Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer anhangig
Ist, andert das an der Zustandigkeitsverteilung flr Verletzungsklagen
aus demselben Patent zwischen denselben Parteien nichts, aber
Zentralkammer ist zusatzlich zusténdig, Art. 33 Abs. 5 EPGU.



>
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ROKH . . .
MONEGIER ™" Einheitspatentgerichts (3)

. HOYNG e Zustandigkeit innerhalb des
We do

Nichtigkeitsklage und Nichtigkeitswiderklage konnen auch erhoben
werden, ohne dass zuvor Einspruch erhoben wurde (Art. 33 Abs. 8
EPGU). Daraus folgt, dass die Einspruchsfrist nicht abgewartet
werden muss (anders fur EP und nationale Patente, § 81 Abs. 2
PatG).

GemaB Art. 33 Abs. 10 EPGU kann das Gericht sein Verfahren
(Abs. 10 bezieht sich offenbar auf alle in den vorangegangenen
Absatzen genannte Verfahren) in Ansehung beim EPA anhangiger
Vertahren — insbesondere Einspriche — aussetzen.

Aus beidem kann man folgern, dass eine Nichtigkeits(wider)klage
auch parallel zu einem beim EPA gefuhrten Einspruchsverfahren
zulassig ist.
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ROKH L ,Bifurkation® (1)
e do

>

MONEGIER  #rms

Bei anhangigem Verletzungsverfahren zwischen denselben Parteien
zum selben Patent muss Beklagter Nichtigkeitswiderklage bei der
Kammer des Verletzungsverfahrens erheben, Art. 33 Abs. 4 S. 2
EPGU.

GemaB Art. 33 Abs. 3 EPGU kann das Verletzungsgericht:

a) beide Klagen verhandeln, wobei dann geméaB Art. 18 Abs. 3 EPGU ein
technisch qualifizierter Richter hinzugezogen werden muss; oder

b) die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verweisen und das
Verletzungsverfahren dann aussetzen oder fortfihren; oder

c) den gesamten Fall (beide Verfahren) mit Zustimmung der Parteien an die
Zentralkammer verweisen.

Bifurkation nach Art. 33 Abs. 3 lit. b) EPGU als Instrument,
Gerichtsstandort als ,patentinhaberfreundlich® zu positionieren?

> Reaktion des Berufungsgerichts mittels Art. 74 Abs. 1 S. 1 EPGU?



H OYN G AMSTERDAM
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ROKH »Bifurkation® (2)
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> ,Erzwungene Bifurkation® durch Klager?

>

AusschlieBlicher Lizenznehmer ist klagebefugt, soweit
Lizenzvertrag nichts anderes vorsieht, Art. 47 Abs. 2 EPGU.

Gegen den die Verletzungsklage fuhrenden ausschlieBlichen
Lizenznehmer kann keine Nichtigkeitswiderklage erhoben werden,
sondern es muss Klage gegen den Patentinhaber erhoben werden,
Art. 47 Abs. 5 EPGU.

Ist dieser nicht am Verletzungsverfahren beteiligt, muss diese
Klage bei der Zentralkammer erhoben werden (Art. 33 Abs. 4
EPGU).

Etwaigen Missbrauchen konnte durch Art. 74 Abs. 1 S. 1 EPGU
begegnet werden.

Taktisch von Vorteil ist Bifurkation flr Klager vor allem dann, wenn
Verfahren vor Zentralkammer signifikant langsamer ist.
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ROKH oD Verfahrenssprache (1)

MONEGIER  #rms

> Sprache vor Lokal- und Regionalkammer:

»  GemaB Art. 49 Abs. 1 EPGU eine EU-Amtssprache, die auch Amtssprache im
Vertragsmitgliedstaat der Kammer ist. Die Staaten der Regionalkammern
mussen sich auf eine Sprache einigen.

> Mitgliedstaaten kénnen gemaB Art. 49 Abs. 2 EPGU zusétzlich eine oder
mehrere weitere EU-Amtssprachen als Verfahrenssprachen bestimmten.
Insbesondere Englisch wird auch fur deutsche Lokalkammern erwogen.

> Mit Billigung des Spruchkorpers konnen sich die Parteien gem. Art. 49 Abs. 3
EPGU auf die Verfahrenssprache des Patents einigen. Bleibt die Billigung aus,
konnen die Parteien Verweisung an die Zentralkammer beantragen.

> Initiative zur Verwendung der Sprache des Patents kann auch vom
Spruchkdrper ausgehen, Art. 49 Abs. 4 EPGU. Eine Partei allein kann zudem
Prasident des Gerichts erster Instanz um betreffende Entscheidung anrufen,
Art. 49 Abs. 5 EPGU.

> Verfahrenssprache vor der Zentralkammer ist immer die
Verfahrenssprache des Patents, Art. 49 Abs. 6 EPGU.




ROTNGES, e
ROKH wonD Verfahrenssprache (2)

MONEGIER  #rms

> Sprache vor dem Berufungsgericht:
> GemaB Art. 50 Abs. 1 EPGU die Sprache der ersten Instanz.

> Parteien konnen sich abweichend auf Verfahrenssprache des Patents einigen
(Art. 50 Abs. 2 EPGU).

> Gericht kann mit Zustimmung der Parteien andere Amtssprache eines
Vertragsmitgliedsstaats als Verfahrenssprache bestimmen.
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BRUSSELS

ROKH sonstige Verfahrensfragen (1)

MONEGIER  #rms

>~ Verfahrensablauf im Verletzungsverfahren ahnelt
kontinentaleuropaischen, insbesondere deutschen Verfahren:

> Austausch vorbereitender Schriftsatze, typischerweise zwei je Partei (Regel
12 Verfahrensordnung);

>~ Zwischenverfahren, ggf. mit Zwischenanhorung (Regel 101
Verfahrensordnung);

> mundliche Verhandlung, grundsatzlich beschrankt auf einen Verhandlungstag
(Regeln 112, 113 Verfahrensordnung);

>~ Verfahrensdauer bleibt abzuwarten, Zielvorgabe ist ein Jahr.

>~ Verflgbare Beweismittel gehen Uber deutschen Zivilprozess hinaus
(insbesondere eidesstattliche Versicherungen, Parteisachverstandige
und Durchfihrung von Versuchen, siehe Regel 170).

>~ Alle wesentlichen prozessualen Instrumentarien sind vorhanden
(einschl. einstweiliger Rechtsschutz, Regeln 205 ff., und
BeweissicherungsmalBnahmen, Regeln 192 ff. Verfahrensordnung).



HOYNG s :
ROKH o sonstige Verfahrensfragen (2)

MONEGIER  #rms

Berufung ist fur jede beschwerte Partei binnen zwei Monaten ab
Zustellung der Entscheidung moglich, Art. 73 Abs. 1 EPGU.

Berufung kann auf rechtliche und tatsachliche Gesichtspunkte gestitzt
werden, Art. 73 Abs. 3 EPGU.

Berufung hat grundsatzlich keine aufschiebende Wirkung, kann aber
ausnahmsweise angeordnet werden, Art. 74 Abs. 1 EPGU.

Bei Nichtigkeits- und Nichtigkeitswiderklagen ist es umgekehrt, sie
haben stets aufschiebende Wirkung, Art. 74 Abs. 2 EPGU.

Eine Revisionsinstanz ist nicht vorgesehen.

Fragen zur Anwendung von Unionsrecht (insbesondere der
Einheitspatent-VO und der Ubersetzungs-VO) sind dem EuGH im
Wege des Vorabentscheidungsersuchens vorzulegen, Art. 21 EPGU
und Regel 266 Verfahrensordnung.
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ROKH S Qualitat der Entscheidungen

MONEGIER  #rms

> Qualitat der Entscheidungen mafgeblich fur Attraktivitat des Einheitspatents
und der Verfahren vor dem Einheitspatentgericht.

>~ Qualitat der Entscheidungen hangt wesentlich von Erfahrungs- und
Kenntnisstand der tatigen Richter ab.

»  Zahl der Patentstreitigkeiten in Mitgliedstaaten sehr unterschiedlich (D, F,
NL, UK gemeinsam wohl > 90%, davon D den weit gro3ten Anteil), in vielen
anderen Mitgliedstaaten gegenwartig praktisch keinerlei Verfahren.

> Richterposten werden aber auch weitgehend unter Proporzgesichtspunkten
besetzt. Daher zu erwarten, dass viele weitgehend unerfahrene Richter
dabei sein werden.

> Langfristige Angleichung durch SchulungsmafBnahmen (Budapest).

>~ Gemischte Besetzung der Kammern fordert Erfahrungsaustausch.

> Richter aus Pool missen jedoch vielfach in Fremdsprachen verhandeln.
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We do

MONEGIER  earis

> Verwaltungsausschuss hat gemaB Art. 36 Abs. 3 EPGU eine
Gebuhrentabelle festgesetzi.

> @Gerichtsgebuhren in erster Instanz setzen sich zusammen aus einem
Pauschalbetrag und einem streitwertabhangigen Betrag:

>~ Der Pauschalbetrag betragt fur alle Verletzungsverfahren 11.000 EUR mit
Ausnahme der Schadenshbheverfahren (3.000 EUR).

>~ Der streitwertabhangige Betrag ist gestaffelt und betragt bis zu 325.000 EUR
bei Streitwerten uber 50 Mio. EUR.

> Nichtigkeitsklagen kosten pauschal 20.000 EUR und damit im Durchschnitt
deutlich weniger als eine deutsche Nichtigkeitsklage.

> Nichtigkeitswiderklagen kosten das Gleiche wie die zugehorige
Verletzungsklage, allerdings gedeckelt auf 20.000 EUR.

> Berufungsverfahren kosten das gleiche wie die erste Instanz.
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Kosten (2)

> Streitwertabhangige Gebuhrenkomponente fur Verletzungsklagen:

Value of action additional value-based fee
Up to and including 500.000 € 0€

Up to and including 750.000 € 2.500 €

Up to and including 1.000.000 € 4.000 €

Up to and including 1.500.000 € 8.000 €
Up to and including 2.000.000 € 13.000 €
Up to and including 3.000.000 € 20.000 €
Up to and including 4.000.000 € 26.000 €
Up to and including 5.000.000 € 32.000 €
Up to and including 6.000.000 € 39.000 €
Up to and including 7.000.000 € 46.000 €
Up to and including 8.000.000 € 52.000 €
Up to and including 9.000.000 € 58.000 €
Up to and including 10.000.000 € 65.000 €
Up to and including 15.000.000 € 75.000 €
Up to and including 20.000.000 € 100.000 €
Up to and including 25.000.000 € 125.000 €
Up to and including 30.000.000 € 150.000 €
Up to and including 50.000.000 € 250.000 €
more than 50.000.000 € 325.000 €
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We do
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MONEGIER  earis

vier Beispiele fur typische Verletzungsstreitwerte (Gerichtsgebulhren):

Streitwert in € nach GKG in €
1.000.000 16.008

nach UPC in €
15.000

5.000.000 59.208 43.000
10.000.000 113.208 76.000
30.000.000 329.208 161.000

und die zugehorigen Nichtigkeitsverfahren (Gerichtsgebulhren):

Streitwert in € nach GKG in €
1.000.000 24.012
5.000.000 88.812 20.000
10.000.000 169.812 20.000
30.000.000 493.812 20.000

nach UPC in €
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>~ Es gelten keine eigenen gesetzlichen Gebuhren fur Anwaltshonorare, wohl
aber Obergrenzen fur die von der obsiegenden Partei zu beanspruchende
Kostenerstattung nach Art. 69 EPGU:

Value of the proceeding Ceiling for recoverable costs
Up to and including 250.000 € Up to 38.000 €
Up to and including 500.000 € Up to 56.000 €
Up to and including 1.000.000 € Up to 112.000 €
Up to and including 2.000.000 € Up to 200.000 €
Up to and including 4.000.000 € Up to 400.000 €
Up to and including 8.000.000 € Up to 600.000 €
Up to and including 16.000.000 € Up to 800.000 €
Up to and including 30.000.000 € Up to 1.200.000 €
Value of the proceeding Ceiling for recoverable costs
Up to and including 50.000.000 € Up to 1.500.000 €
More than 50.000.000 € Up to 2.000.000 €
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. ROKH Kosten (5)
We do
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Vergleich mit erstattungsfahigen Gebuhren nach RVG fur vier typische
Streitwerte (doppelte Gebuhren wegen Erstattungsfahigkeit von Kosten fur
Rechtsanwalt und Patentanwalt; ohne USt.):

nach UPC in €
max. 112.000

Streitwert in € nach RVG in €
1.000.000 23.605

5.000.000 83.605 max. 600.000
10.000.000 158.605 max. 800.000
30.000.000 458.605 max. 1.200.000




HOYNG BRUSSELS
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MONEGIER  #rms

Obergrenzen gelten je Instanz und ungeachtet der Anzahl der geltend
gemachten Patente oder Anspruche sowie der beteiligten Parteien.

Betrage fur Verfahren vor dem Einheitspatentgericht sind absolute
Obergrenzen und nur angemessene Aufwendungen sind erstattungsfahig.
Ggf. Anpassung nach unten mdglich.

Unter besonderen Umstanden aber auch Anpassung nach oben um bis zu
50% bei Streitwerten bis einschlie3lich 1.000.000 EUR, um bis zu 50% bei
Streitwerten bis einschlie3lich 50.000.000 EUR und auf bis zu

5.000.000 EUR bei Streitwerten uber 50.000.000 EUR.

Ergebnisse im Vergleich zu GKG / RVG:

= Gerichtsgebuhren sind signifikant niedriger, insbesondere bei hohen
Streitwerten.

= Kostenerstattung an Gegenseite kann erheblich hoher ausfallen.
= Gerichtsgebuhren flr Nichtigkeitsklagen sind sehr niedrig.
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Tell 5

Vor- und Nachteile der Vollstreckung
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ROKH o Zwangsvollstreckung (1)
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»  Zusammenspiel aus EPGU und subsidiar nationalen Vorschriften.

> Nach Art. 82 Abs. 1 EPGU sind Entscheidungen und Anordnungen in allen
Mitgliedstaaten vollstreckbar und es wird jeweils eine entsprechende
Anordnung (vergleichbar Vollstreckungsklausel) beigeflgt.

» Vollstreckung kann von Sicherheitsleistung abhangig gemacht werden,
Art. 82 Abs. 2 EPGU.

> Unbeschadet der Vorschriften des EPGU sind Entscheidungen und
Anordnungen nach dem Recht des Staates, in dem vollstreckt wird, wie
nationale Entscheidungen dieses Staates zu vollstrecken, Art. 82 Abs. 3.

> Wenn eine Partei Anordnungen des Gerichts nicht Folge leistet, kann sie
mit angemessenem Zwangsgeld, zu zahlen an das Gericht, belegt werden,
Art. 82 Abs. 4 EPGU.
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> Brussel 1a-VO (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012) wurde durch VO (EU)
Nr. 542/2014 an EPGU angepasst. Bemerkenswert neuer Art. 71b Abs. 3
Brussel la-VO:

3. Ist ein gemeinsames Gericht hinsichtlich eines Beklagten nach
Nummer 2 [kein Wohnsitz in der Union] in einem Rechtsstreit Uber
eine Verletzung eines Europaischen Patents, die zu einem Schaden
innerhalb der Union gefuhrt hat, zustandig, kann dieses Gericht
seine Zustandigkeit auch hinsichtlich eines aufgrund einer solchen
Verletzung auBBerhalb der Union entstandenen Schadens austben.

Diese Zustandigkeit kann nur begrindet werden, wenn dem
Beklagten gehdrendes Vermogen in einem Mitgliedstaat belegen ist,
der Vertragspartei der Ubereinkunft zur Errichtung des
gemeinsamen Gerichts ist und der Rechtsstreit einen hinreichenden
Bezug zu einem solchen Mitgliedstaat aufweist.

e
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Demnach kann Einheitsgericht auch Schaden berlcksichtigen, die durch
die Verletzung eines EP auB3erhalb der Union entstanden sind.

Wegen Art. 71d Brussel la-VO werden die Vorschriften dieser VO bei
Vollstreckungen zwischen EPGU-Staaten durch die EPGU-Normen
verdrangt. Urteile des Einheitsgerichts in den EPGU-Staaten richtet sich
also nach EPGU (insbesondere Art. 82).

Gericht hat schon wahrend des Verfahrens sehr weitgehende eigene
Volistreckungsbefugnisse zur Durchsetzung von im Verfahren getroffenen
Anordnungen (z.B. Besichtigungsanordnungen nach Art. 60 EPGU,
Beweisvorlage nach Art. 59 EPGU oder einstweilige MaBnahmen
einschlieBlich einstweilige Unterlassungsanordnungen nach Art. 62 EPGU).

Einstweilige Unterlassungsanordnung (Art. 62 Abs. 1 EPGU) kann auch mit
Zwangsgeldandrohung verbunden werden.

Vollstreckung kann jeweils von Sicherheitsleistung abhangig gemacht
werden.
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Endgultige Verfigungen (durch Urteil) werden ebenfalls durch an das
Einheitspatentgericht zu zahlende Zwangsgelder vollstreckt, Art. 63 EPGU
(Antrag auf Verhangung des angedrohten Zwangsgeld nach Art. 82 Abs. 4
EPGU mit Regel 354 Abs. 4 Verfahrensordnung).

Bei der Vollstreckung unvertretbarer Handlungen ist Einheitspatentgericht also
zugleich Vollstreckungsgericht.

Vollstreckung von Geldforderungen einschlieB3lich verwirkter Zwangsgelder
richtet sich nach nationalem Recht.

Abzuwarten, wie Reichweite von Unterlassungsverfugungen im Hinblick auf
abgewandelte Ausfihrungsformen bestimmt wird (— ,Kerntheorie®). Es wird
erwartet, das die Reichweite von Unterlassungsanordnungen eher gro3ztgiger
gehandhabt wird als nach der deutschen ,Kerntheorie®, bleibt aber
abzuwarten.
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