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Mdchte ein Patentinhaber ver_hindern, dass eine Nichtigkeitsklage gegen sein europdisches Biindelpatent beim EPG anhangig gemacht wird, kann er ein ,Opt-out”
erkldren (Art. 83 Abs. 3 EPG-Ubereinkommen).

Einleitung

Mit dem europdischen Einheitspatent und dem Einheitli-
chen Patentgericht werden erstmalig ein Patent und ein
Gerichtssystem geschaffen, mit denen Erfindungen fiir
viele Mitgliedstaaten der Européischen Union erlangt und
einheitlich vor dem Einheitlichen Patentgericht behandelt
werden. Es war ein langer Weg bis hierher, der nun in die
Zielgerade einbiegt.

Vorgeschichte

Mit der voranschreitenden europdischen Integration nach
dem 2. Weltkrieg ging auch das Bestreben einher, einen
echten europdischen Binnenmarkt mit einheitlichen, fiir
die gesamte Europdische Gemeinschaft, jetzt Européische
Union, giiltigen Patenten, Marken und Designs (Ge-
schmacksmustern) zu schaffen. Wihrend dieses Ziel fur
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Marken und Designs inzwischen erreicht ist, blieb dieser
Waunsch fiir Patente bislang unerfillt.

Zwar gibt es ein vom Européischen Patentamt mit Sitz in
Miinchen und Zweigstellen in Den Haag und Berlin er-
teiltes europdisches Patent (EP-Patent), das nach einem
supranationalen, von der Européischen Union vollig un-
abhingigen Vertrag, dem Europdischen Patentiiberein-
kommen (EPU) - manchmal auch nach dem Ort seiner
Verabschiedung ,Miinchener Ubereinkommen" genannt
- erteilt (oder auch versagt) wird. Nach seiner Erteilung
zerfillt dieses EP-Patent jedoch in ein Biindel nationaler
Patente (daher im Jargon und nachfolgend Biindelpatent
genannt), die dann vom Patentinhaber wie herkémmli-
che nationale Patente fiir jeden Mitgliedstaat einzeln gel-
tend gemacht werden miissen. Dritte, die sich von dem
EP-Biindelpatent gestort fithlen, konnen zwar innerhalb
von 9 Monaten nach der Veroffentlichung der Erteilung
das Patent zentral mit einem Einspruch beim Europii-
schen Patentamt angreifen. Danach sind aber auch sie
auf nationale, fiir jeden Mitgliedstaat einzeln durchzu-
fithrende Nichtigkeitsverfahren angewiesen. Dies ist
nicht nur aufwendig und kostentrichtig, sondern fiihrt
oft auch zu divergierenden Ergebnissen.

Die Bemithungen um ein echtes Unionspatent wurden
daher auch nach Inkrafttreten des EPU fortgesetzt. Zwar
konnte auch jetzt kein echtes, fiir die gesamte Europii-
sche Union giiltiges und durchsetzbares Unionspatent
erreicht werden. Im Wege der ,enhanced cooperation®
wurden aber unter Beteiligung einiger Mitgliedstaaten
der Europdischen Union ein europdisches Patent mit
einheitlicher Wirkung (,Einheitspatent® oder neu-

deutsch European Patent with Unitary Effect, kurz Uni-
tary Patent, UP) und ein Einheitliches Patentgericht
(EPG oder neudeutsch Unified Patent Court, UPC) ge-
schaffen. Diese konnen in Kraft treten, sobald 13 Mit-
gliedstaaten der Europdischen Union, darunter zwin-
gend die drei anmeldestirksten Patentstaaten Deutsch-
land, Frankreich und Italien, ratifiziert haben. Diese
Hiirde schien zundchst genommen, wurde dann aber
aufgrund einer Verfassungsbeschwerde und spater zwei-
er weiterer Verfassungsbeschwerden in Deutschland
doch verfehlt.

Der Anmelder/Patentinhaber muss
sich erst nach Erteilung des Patents
entscheiden, ob er fur die teilneh-
menden Mitgliedstaaten ein Bundelpa-
tent oder ein Einheitspatent mochte.”

Lange Rede, kurzer Sinn: Das Bundesverfassungsgericht
hat der ersten Verfassungsbeschwerde stattgegeben, da
das Ratifikationsgesetz formal nicht korrekt zustande ge-
kommen sei. Bundestag und Bundesrat haben das Ge-
setz daraufhin erneut ratifiziert. Wieder wurden dagegen
zwei Eilantrdge beim Bundesverfassungsgericht einge-
reicht, welche das Bundesverfassungsgericht im Sommer
2021 als unzuldssig verworfen hat. Damit war der Weg
frei und Bundesprésident Frank-Walter Steinmeier hat
das Ratifikationsgesetz inzwischen unterschrieben. Die
Ratifikationsurkunde wurde hinterlegt. Nun wird erwar-
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Potenzielle UP/UPC Staaten § Derzeit nicht boteiligte EU Staaten Ubwige EPC Staaten

tet, dass das EPG Ende 2022 oder spétestens in der ersten
Hilfte 2023 seine Arbeit aufnehmen kann.

Die Karte (siehe oben) verdeutlicht, welche Staaten beim
Europdischen Patentiibereinkommen, dem Einheitspa-
tent und dem Einheitlichen Patentgericht dabei sind.

Diejenigen Mitgliedstaaten der Européischen Union, die
auch beim EPG mitmachen sind oliv dargestellt und
werden im Folgenden teilnehmende Mitgliedstaaten ge-
nannt. Spanien, Kroatien und Polen (rot) sind zwar bei
der Europdischen Union und auch dem Européischen
Patentiibereinkommen dabei, aber nicht beim EPG-
Ubereinkommen. Blau sind die Staaten dargestellt, wel-
che dem Europiischen Patentiibereinkommen angeho-
ren, ohne Mitglied der Européischen Union zu sein.
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Biindelpatent versus Einheitspatent

Die traditionellen europdischen Biindelpatente werden
beim Européischen Patentamt (EPA) eingereicht. Amts-
sprachen beim EPA sind Deutsch, Englisch oder Franzé-
sisch. Die Anmeldung muss also in einer dieser Sprachen
eingereicht werden oder in eine dieser Sprachen iiber-
setzt werden, die dann Verfahrenssprache wird. Das EPA
priift die die Anmeldung und die Erfindung auf Patent-
fahigkeit und erteilt nach positiv verlaufener Priifung
ein europdisches Patent. Dafiir muss der Anmelder die
vom EPA fiir die Patenterteilung vorgesehenen Paten-
tanspriiche in die beiden anderen Amtssprachen iiber-
setzen, welche nicht Verfahrenssprache waren.

Das Patent ist zunéchst fiir simtliche Mitgliedstaaten des
Europdischen Patentiibereinkommens giiltig, zu denen
nicht nur die Mitgliedstaaten der Européischen Union ge-
horen, sondern noch einige Staaten mehr (wie dies der
Karte auf S.6 zu entnehmen ist), wie z. B. Grofibritannien,
die Schweiz, Norwegen und die Tiirkei, um nur einige gro-
Bere Staaten zu nennen.

Beim Biindelpatent muss der Patentinhaber sein Patent
jedoch in einigen Mitgliedstaaten ,validieren® Je nach
Staat sind dafiir innerhalb einer Frist von drei Monaten
Ubersetzungen der Patentanspriiche oder gar der gesam-
ten Patentschrift in die jeweilige Landessprache einzurei-
chen. In einigen Staaten, in denen eine Ubersetzung der
Anspriiche ausreicht, miissen die Beschreibung und ggf.
Textangaben in Zeichnungen in englischer Sprache vorlie-
gen, falls das Patent nicht ohnehin in Englisch veréftent-
licht wurde. Will ein Patentinhaber in allen Staaten, die

auch beim Einheitspatent mitmachen, validieren, muss er
Ubersetzungen in sehr viele Sprachen anfertigen und
beim jeweiligen Amt einreichen. Ferner muss der Patent-
inhaber ab der Erteilung die Jahresgebithren dort, wo er
sein Patent aufrechterhalten mdchte, beim jeweiligen nati-
onalen Amt einzahlen.

Dieser Prozess ist entsprechend aufwendig und damit teu-
er.
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Fiir die Erteilung von Einheitspatenten ist ebenfalls das
Europiische Patentamt zustdndig. Die Anmeldung durch-
lauft dasselbe oben beschriebene Erteilungsverfahren.
Der Anmelder/Patentinhaber muss sich erst nach Ertei-
lung des Patents entscheiden, ob er fiir die teilnehmenden
Mitgliedstaaten ein Biindelpatent oder ein Einheitspatent
mochte. Fir die Mitgliedstaaten des Européischen Patent-
ibereinkommens erhalt er weiterhin neben dem Einheits-
patent das Biindelpatent. Dieses Verfahren soll durch
nachfolgende Graphik veranschaulicht werden:
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Um nun das Einheitspatent zu erhalten, muss der Patent-
inhaber binnen eines Monats ab Veréffentlichung der Pa-
tenterteilung dem Europdischen Patentamt gegentiber er-
klaren, dass er die einheitliche Wirkung wiinscht und -
noch fiir eine Ubergangszeit von 6 Jahren, die durch die
teilnehmenden Mitgliedstaaten auf 12 Jahre verlingert
werden kann - eine Ubersetzung der Beschreibung ins
Englische, falls die Verfahrenssprache Deutsch oder Fran-
z0sisch war, oder in eine andere Sprache der Europiischen
Union, falls die Verfahrenssprache Englisch war, einrei-
chen. Jahresgebiihren fiir die Aufrechterhaltung des Ein-
heitspatents werden zentral beim Européischen Patentamt
eingezahlt.

Das Einheitspatent bietet damit den Vorteil, dass es nicht
in jedem teilnehmenden Mitgliedstaat einzeln aufrechter-
halten werden muss und keine Vielzahl von Ubersetzun-
gen erforderlich ist. Damit wird der Verwaltungsaufwand
erheblich reduziert, wenn das Patent in mehreren teilneh-
menden Mitgliedstaaten aufrechterhalten werden soll. Da
die Jahresgebiihren fiir das einheitliche Patent nach den
Jahresgebiihren der vier meistgewédhlten Mitgliedstaaten
des Europdischen Patentiibereinkommens kalkuliert sind,
tritt bei einer entsprechenden Fiille von teilnehmenden
Mitgliedstaaten, in denen das Patent aufrechterhalten
werden soll, zudem eine kleine oder auch immense Ge-
bithrenersparnis ein.

Jedoch geht Flexibilitat verloren, da das einheitliche Pa-
tent nur ganz oder gar nicht aufrechterhalten werden
kann. Es ist ja durchaus iiblich, dass ein Patentinhaber
sein europdisches Biindelpatent zunéchst in sehr vielen
Mitgliedstaaten weiterverfolgt. Im Lauf der maximal

20-jahrigen Lebensdauer des Patents wird der Patent-
schutz dann aber fiir mehr und mehr Mitgliedstaaten auf-
gegeben, bis zum Ende hin oft nur noch zwei Staaten oder
gar nur ein einziger Staat {ibrig bleiben. In einem solchen
Fall wird das Einheitspatent zum Ende hin unter Umstén-
den sehr viel teurer als ein Biindelpatent.

Ferner ist bei der Entscheidung Einheitspatent oder Biin-
delpatent zu berticksichtigen, dass das Einheitspatent im-
mer nur beim EPG geltend gemacht bzw. sein Rechtsbe-
stand angegriffen werden kann. Der Weg zu den nationa-
len Gerichten ist dann verwehrt. Der Inhaber eines Ein-

heitspatents setzt also immer ,alles auf eine Karte®

Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

Das EPG wird nicht nur fir die Einheitspatente, sondern
auch fiir die traditionellen, schon bisher vom Europdi-
schen Patentamt erteilten europdischen Biindelpatente
zustdndig sein. Damit sollte sichergestellt werden, dass
das EPG auch von Anfang an Arbeit bekommt, indem es
auch fiir bereits vor Inkrafttreten des EPG-Ubereinkom-
mens erteilte Biindelpatente zustdndig ist. Patentinhaber
von traditionellen européischen Biindelpatenten kénnen
ihre Verletzungsklage also beim EPG einreichen. Ebenso
konnen Dritte, die sich durch ein solches Patent gestort
fithlen, ihre Nichtigkeitsklage beim EPG anhéngig ma-
chen. Fiir eine Ubergangszeit von 7 Jahren, welche durch
die teilnehmenden Mitgliedstaaten um weitere 7 Jahre auf
insgesamt 14 Jahre verlingerbar ist, kénnen solche Klagen
aber auch bei den gewohnten und vertrauten nationalen
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Gerichten eingereicht werden (Art. 83 EPG-Ubereinkom-
men).

Mochte ein Patentinhaber verhindern, dass eine Nichtig-
keitsklage gegen sein europdisches Biindelpatent beim
EPG anhingig gemacht wird, kann er ein ,,Opt-out erkla-
ren (Art. 83 Abs. 3 EPG-Ubereinkommen). Dritte konnen
das Patent dann nicht zentral vor dem EPG angreifen,
sondern sind auf nationale Nichtigkeitsverfahren in je-
dem einzelnen teilnehmenden Mitgliedstaat, in dem das
Patent in Kraft ist und in welchem sie die Nichtigerkld-
rung begehren, angewiesen.

Zunichst soll aber das EPG kurz vorgestellt werden: Das
EPG ist ein Gericht der Européischen Union mit zwei In-
stanzen. In der ersten Instanz gibt es Zentralkammern so-
wie in teilnehmenden Mitgliedstaaten Lokal- oder Regio-
nalkammern (dezentrale Kammern). Die dezentralen
Kammern diirfen aber nicht mit den nationalen Gerichten
verwechselt werden. Es sind Kammern des EPG, deren
Urteile immer fiir saimtliche teilnehmenden Mitgliedstaa-
ten wirksam und vollstreckbar sind. Die dezentralen
Kammern sind, grob vereinfacht, fiir Verletzungsklagen
von Patentinhabern gegen Beklagte aus der Europdischen
Union zustindig, die in dem teilnehmenden Mitglied-
staat, in dem die Lokal- oder Regionalkammer angesiedelt
ist oder in welchem die Verletzungshandlung stattgefun-
den hat, ihren Sitz haben, sowie fiir Nichtigkeitswiderkla-
gen durch die beklagte Partei. Die Zentralkammer ist,
grob vereinfacht, fir isolierte Nichtigkeitsklagen und Be-
klagte, die ihren Sitz nicht in einem teilnehmenden Mit-
gliedstaat haben, zustindig. Regionalkammern und Lo-
kalkammern unterscheiden sich dabei nur dadurch, dass
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Regionalkammern fiir mehrere Staaten zustindig sind,
wihrend die Lokalkammern immer nur fiir Ihren gastge-
benden Staat zustdndig sind.

Dies verdeutlicht obenstehende Grafik.

Die dezentralen Kammern sind immer mit drei juristisch
vorgebildeten Richtern besetzt, von denen mindestens ein
Richter aus einem anderen Staat als dem gastgebenden
Staat stammen muss. Reicht der Beklagte eine Nichtig-
keitswiderklage ein, so kann die Regional- oder Lo-
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kalkammer diese mitentscheiden, hat dann aber einen
technisch (auf dem Technikgebiet des Patentes) vorgebil-
deten Richter als vierten Richter mit hinzuzunehmen. Al-
ternativ kann sie das Nichtigkeitsverfahren abtrennen
und an die Zentralkammer verweisen. Der Autor halt es
fir nicht wahrscheinlich, dass die dezentralen Kammern
von der letztgenannten Moglichkeit in groflem Umfang
Gebrauch machen werden. Vielmehr diirften sie auch
iiber die Nichtigkeitswiderklage mitentscheiden.

InteﬂectualProperty

Hilt die dezentrale Kammer den Sachverhalt fiir tech-
nisch schwierig, kann sie ebenfalls — und auch ohne eine
Nichtigkeitswiderklage - einen technisch vorgebildeten
Richter als vierten Richter mit dazu holen. Dies konnen

die Parteien anregen.

Die Zentralkammern sind bei Verletzungsklagen mit drei
juristisch vorgebildeten Richtern besetzt, von denen je-
doch ein Richter durch einen technisch vorgebildeten
Richter ersetzt werden kann oder muss. Die Vorausset-
zungen dafiir sind wie bei den Regional- oder Lokalkam-
mern: Bei Nichtigkeitsklagen oder Nichtigkeitswiderkla-
gen muss und bei technisch schwierigem Sachverhalt
kann ein juristisch vorgebildeter Richter durch einen
technisch vorgebildeten Richter ersetzt werden.

Berufungen gegen Urteile der ersten Instanz gehen an ein
Berufungsgericht mit Sitz in Luxemburg. Dieses Gericht
ist unabhingig vom Streitgegenstand immer mit drei ju-
ristisch vorgebildeten Richtern und zwei technisch vorge-
bildeten Richtern besetzt.

Der Weg einer Rechtsbeschwerde zum Gerichtshof der
Européischen Union ist in der Regel abgeschnitten, solan-
ge nicht anderweitiges Unionsrecht eine Rolle spielt. In
der Regel ist also mit der zweiten Instanz Schluss.

Einheitliches Patentgericht versus nationale
Gerichtsbarkeit — Opt-out or not Opt-out?

Anmelder einer europiischen Patentanmeldung stehen

also nach der Patenterteilung vor der Wahl, ob sie sich
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auch fur die teilnehmenden Mitgliedstaaten fiir das Ein-
heitspatent oder das traditionelle Biindelpatent entschei-
den sollen. Inhaber der traditionellen europdischen Biin-
delpatente stehen vor der Frage, ob ein Opt-out erklért
werden soll.

Im Folgenden duflert der Autor einige Gedanken, ob und
wann ein Patentinhaber ein Opt-out erkldren sollte. Diese
Gedanken sind nicht abschliefend und erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit. Der Autor wiirde sich freu-
en, wenn sie eine Diskussion und weitere Uberlegungen
zu diesem Thema anstoflen wiirden.

Die Kammern werden in der Praxis immer mit Richtern
unterschiedlicher Nationalitit aus Lindern unterschiedli-
cher Rechtstraditionen zusammengesetzt sein. Selbst fiir
die dezentralen Kammern ist vorgesehen, dass wenigstens
ein Richter nicht aus dem gastgebenden Staat stammt. Da-
mit wird das EPG unterschiedliche Rechtstraditionen zu-
sammenfithren und sicher auch fiir eine Vereinheitli-
chung der Rechtsprechung nationaler Gerichte sorgen.
Zumindest zwei der Richter in der ersten Instanz und erst
recht die Richter der Berufungsinstanz werden sehr erfah-
rene Patentrichter sein. Der Autor erwartet daher eine
hohe Qualitit der Entscheidungen. Dennoch sind Zweifel
und anfingliche Vorbehalte gegen das EPG durchaus ver-
standlich.

Das EPG bietet den Vorteil, dass der Patentinhaber sein
Patent mit einem einzigen Verfahren fiir alle teilnehmen-
den Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Es hat aber auch
den Nachteil, dass das Patent in einem einzigen Verfahren
mit Wirkung fiir alle teilnehmenden Mitgliedstaaten ver-

nichtet werden kann. Ein Patentinhaber kann daher ge-
neigt sein, immer ein Opt-out zu erkldren, um dieser Ge-
fahr zu entgehen. Aber ist das immer sinnvoll?

Bei ,,Kronjuwelen’, also besonders wichtigen Patenten, ist
ein Opt-out sicher ratsam. Dies gilt umso mehr, wenn das
Patent noch kein Bestandsverfahren, wie ein Einspruchs-
verfahren vor dem Européischen Patentamt, tiberstanden
hat.

,Die dezentralen Kammern durfen nicht
mit den nationalen Gerichten verwechselt
werden. Es sind Kammern des EPG, deren
Urteile immer fur samtliche teilneh-
menden Mitgliedstaaten wirksam und
vollstreckbar sind.”

Bei Patenten, die bereits ein solches Einspruchsverfahren
iberstanden haben, ist zwar immer noch nicht sicher, dass
sie auch ein Nichtigkeitsverfahren (sei es national oder
vor dem EPG) uiberstehen werden. Jedes Schutzrecht ist
Zeit seines Lebens mit dem Risiko der Nichtigkeit behaftet
Die Wahrscheinlichkeit fiir einen erfolgreichen Angrift
auf ein Patent wird aber mit einem bereits zuvor {iberstan-
denen Einspruchsverfahren deutlich geringer. Kein Pa-
tentpriifer dieser Welt wird mit so viel Eifer und Eigenin-
teresse nach erfolgversprechenden Nichtigkeitsgriinden
gegen ein Patent recherchieren wie ein Wettbewerber, der
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sich in seinen wirtschaftlichen Entfaltungsmoglichkeiten
gestort fihlt.

In einem solchen Fall und bei wirtschaftlich vielleicht we-
niger wichtigen Patenten wire daher ein Verzicht auf ein
Opt-out angezeigt.

Zu tiberlegen ist aber auch Folgendes: Ein Opt-out kann
nicht mehr erklért werden, sobald gegen das oder aus dem
Patent ein Verfahren vor dem EPG anhingig gemacht
worden ist. Es wird durchaus tiberzeugend vertreten, dass
ein Verfahren auf Erlass einer einstweiligen Verfiigung
kein Verfahren ist, das ein Opt-out ausschliefit. Damit er-
offnet sich die Moglichkeit, das EPG mit einem Antrag auf
Erlass einer einstweiligen Verfiigung auszuprobieren. Ge-
lingt dies nicht oder zumindest nicht, ohne dass der ange-
griffene vermeintliche Verletzer von dem Antrag erfihrt,
kann der Antrag wieder zuriickgenommen werden. Die-
ser ,,Test“ kann jedoch nur durchgefiihrt werden, wenn
kein Opt-out erklédrt worden ist.

Nicht unerwihnt bleiben soll, dass nach einem Opt-out
auch die Moglichkeit eines Widerrufs des Opt-out, ein so-
genanntes Opt-back-in moglich ist. Dies ist jedoch nur so
lange moglich, wie noch kein Verfahren aus oder gegen
einen nationalen Teil des betreffenden Biindelpatents an-
hingig geworden ist.

Fazit

Mit dem europdischen Patent mit einheitlicher Wirkung,

dem sogenannten Einheitspatent, und dem Einheitlichen
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Patentgericht werden erstmals fiir weite Teile der Europé-
ischen Union ein einheitliches Patent und ein Gerichtssys-
tem zu dessen Durchsetzung geschaffen. Die Nutzer des
Patentsystems sind daher bald, wenn nicht schon jetzt,
gefordert zu iiberlegen, ob sie die bisherigen nationalen
Systeme oder das neue europiische einheitliche System
nutzen wollen. Vor- und Nachteile dieses Systems wurden
in diesem Artikel vorgestellt und einige Gedanke zur Ent-
scheidungsfindung geduflert. Letztlich ist als Ergebnis
festzustellen, dass es keine generelle Regel gibt, welches
System das geeignetere ist. Vielmehr ist dies immer eine
Einzelfallentscheidung, die jeder Patentanmelder/-inha-

ber fiir jedes seiner Patente gesondert treffen muss. <
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