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Das Einheitliche Patentsystem

Ab dem 1. Juni 2023 wird das europaische
Patentsystem mit dem Inkrafttreten des
Einheitlichen Patentsystems eine bedeu-
tende Anderung erfahren. Das neue System
ermoglicht es den Inhabern neu erteilter
europdischer Patente, eine einheitliche Wir-
kung zu beantragen, auch als Einheits-

patent oder Unitary Patent (UP) bezeichnet.

AuBerdem nimmt von diesem Datum an das
Einheitliche (EPG)
Arbeit auf. Das EPG ist ab diesem Datum fur

Patentgericht seine
Entscheidungen uber alle UPs und Uber alle

(traditionellen)  europadischen ,Blndel-
Patente“ zustandig, die bis zum 1. Juni 2023

nicht ausgelaufen sind.
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Im Folgenden modchten wir lhnen einen
kurzen Uberblick {iber einige wichtige
Aspekte des Einheitspatents (UP) und des
Einheitlichen Patentgerichts (EPG) geben.

Das Einheitspatent

Was ist ein Einheitspatent (UP)?

Ein UP ist ein ab dem 1. Juni 2023 erteiltes
europaisches  Patent, flir das die
einheitliche Wirkung wirksam beantragt
wurde. Der territoriale Schutzbereich eines
UP umfasst alle Mitgliedstaaten der Europa-
ischen Union (EU), die zum Zeitpunkt der
Registrierung des einheitlichen Effekts im
Register fur den einheitlichen Patentschutz
das Ubereinkommen iiber ein einheitliches

Patentgericht (EPGU) ratifiziert haben.

Territorium von EU, UP and EPG Staaten

. EU-Mitgliedsstaaten, die das EPGU nicht unterzeichnet haben

Kroatien Folen Spanien

. Nicht-EU-Mitgliedsstaaten, die keinen Zugang zum EPGU haben

Albanien Island Liechtenstein  Mazedonien Maonaco
Montenegro Norwegen San Marino Serbien Schweiz
Tirkei Vereinigtes Kénigreich

. Anfanglich 17 Staaten abgedeckt (EU-Mitgliedsstaaten, in denen EPGU ratifiziert)

Osterreich Belgien Bulgarien Danemark Estland
Finnland Frankreich Deutschland  Italien Lettland
Litauen Luxemburg Malta Niederlande Portugal
Slowenien Schweden

D Potentielle weitere 7 Staaten (EPGU unterzeichnet aber noch nicht ratifiziert)

—_—

® Kein Zugang liber UP moglich

r ® Schutz moglich nur Gber:

(i) Nationale Patente

(i) Europdisches Blndelpatent




Anfangs werden 17 EU-Staaten (die ,,EPG-
Staaten“) am neuen System teilnehmen,
aber sieben weitere EU-Staaten kénnten in
Zukunft beitreten. UPs sind in Nicht-EU-
Mitgliedstaaten wie GroBbritannien (GB)

oder der Schweiz (CH) nicht wirksam.

Fir die anfanglichen 17 EPG-Staaten wird
die Beantragung des einheitlichen Schutz-
effekts ein einziges supranationales Patent
schaffen, das in allen EPG-Staaten dieselbe
(einheitliche) Wirkung entfaltet. Klagen auf
Durchsetzung und Widerruf von UPs wer-
den ausschlieBlich vom EPG behandelt, wo-
bei Entscheidungen des EPG in allen EPG -
Staaten wirksam sind. Jahresgebuhren fir
das UP sind jahrlich lediglich an das EPA zu

entrichten, welche der Hohe nach ungefahr
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vier nationalen Jahresgeblhren entspre-
chen. Das neue UP-System wird das derzeit
bestehende europdische Patentsystem
erganzen, indem es (optionale) Antrage auf
einheitliche Wirkung nach der Erteilung
zulasst. Das UP-System wird die derzeit
bestehende Moglichkeit rein national

validierter Bindel-Patente nicht ersetzen.

Wie wird ein Einheitspatent beantragt?

Ab dem 1. Juni 2023 kann beim EPA fir alle

neu erteilten europdischen Patente
innerhalb einer Frist von einem Monat ab
Erteilung die einheitliche Wirkung beantragt
werden. Wird das UP in englischer Sprache
erteilt, muss eine Ubersetzung in eine

andere Amtssprache eines EU-

Verfahren zur Erlangung traditioneller Biindelpatente und Einheitspatente (UPs)

Nach Erteilungs-
beschluss sind Antrage
einzureichen fiir

(1) Validierung (3M)

Nationale Validierung

= Anforderungen fir
Validierung variieren von
Staatzu Staat

"Traditionales" Biindel-Patent

= Jahresgebihren sind an nationale Amter zu zahlen

= Wahrend Ubergangszeit, duale Zustandigkeit
nationaler Gerichte und des EPG

= Opt-Out moéglich von Zustandigkeit des EPG
und/oder I M >
(2) Einheitlichen % DE,FR,NL ...
Effekt (1M) # GB, CH,NO ...
ES, PL, HR
EPO

0)) Ratifizierung steht noch aus: CY, CZ, SK, IE, RO, GR, HU (7)

>

Wirkung

Antrage auf einheitliche

= Volistandige Uber-

Europaisches Patent mit
einheitlicher Wirkung
= Einheitliche Wirkung far

EP Veroffentl. setzung des Patents in teilnehmende Mitgliedsstaaten, die
Anmelde- Erteilungs- eine weitere EU- das EPGU ratifiziert haben
tag beschluss Amtssprache = Jahresgebiihren an das EPA zu
zahlen
= Exklusive Zustandigkeit des EPG
B EPU-Mitgliedsstaaten (EU) B EPU-Mitgliedsstaaten (EU aber keine Teilnahme an UP/EPG)

B ePU-Mitgliedsstaaten (nicht-EU) B  EPG-Mitgliedsstaaten (EU) [0 Mégliche kiinftige EPG-Mitgliedsstaaten (EU)




Mitgliedsstaates eingereicht werden. Wird
das UP in deutscher Sprache erteilt, muss
eine englische Ubersetzung eingereicht

werden.

Der Antrag auf einheitliche Wirkung ist
optional, sodass der Patentinhaber fiir das
Hoheitsgebiet der EPG-Staaten entweder
auf herkdmmliche Weise Patentschutz
erlangen kann, indem er das européische
,Bundel“-Patent in einem oder mehreren
EPG-Staaten traditionell validiert oder
alternativ. die  einheitliche  Wirkung
beantragt, um ein (einziges) UP zu erlangen,

das alle 17 EPG-Staaten abdeckt.

Die Moglichkeit, Patentschutz durch Vali-
dierung des europdischen Patents in
Mitgliedstaaten zu erlangen, die nicht am
Einheitspatentsystem teilnehmen, wird
durch das Einheitspatentsystem nicht gean-
dert. Daruber hinaus werden Anmeldeerfor-
dernisse sowie Recherchen- und Prifungs-
verfahren beim EPA fir traditionelle euro-
paische Bundel-Patente und UPs vdllig
identisch sein, sodass der Inhaber erst bei
Patenterteilung entscheiden muss, ob er
ein UP oder ein traditionelles europdisches

Blindel-Patent fiir die EPG-Staaten anstrebt.

Welche Vor- wund Nachteile hat die

Erlangung eines UP im \Vergleich zur
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traditionellen Validierung eines

europaischen Patents in den EPG-Staaten?

Im Vergleich zur traditionellen Validierung
eines europaischen Patents in mehreren
oder allen EPG-Staaten kdnnen die Kosten
fur die Erlangung eines UP erheblich gerin-
ger sein. Wahrend die Validierung eines
europaischen Patents von Staat zu Staat
einzeln durchgefiihrt werden muss und
hiufig die Einreichung kostspieliger Uber-
setzungen bei den nationalen Patentamtern
der validierten Staaten erfordert, erfordert
die Erlangung eines UP nur die Beantragung
der einheitlichen Wirkung und die Ein-
reichung einer zusatzlichen Ubersetzung.
Wenn also eine breite territoriale
Abdeckung in vielen der EPG-Staaten
wichtig ist, konnte ein  UP aus

Kostengriinden bevorzugt sein.

Wenn der Patentinhaber jedoch nur Schutz
in wenigen EPU-Staaten wie Deutschland
(DE), Frankreich (FR) und GroBbritannien
(GB) bendtigt, kann die traditionelle
Validierung des europdischen Patents
kostenglinstiger sein als die Erlangung
eines UP, das alle EPG-Staaten abdeckt
einschlieBlich DE wund FR, und eine
zusatzliche Validierung des europaischen

Patents in GB.



Wahrend der Inhaber dartber hinaus die
Wabhl hat, ausgewahlte nationale Teile eines
traditionellen europaischen Bindel-Patents
durch Nichtzahlung nationaler Jahresge-
bihren fallen zu lassen, kann ein UP nur in
seiner Gesamtheit aufrechterhalten oder

fallengelassen werden.

Das Einheitliche Patentgericht (EPG)

Was ist das EPG?

Das EPG ist ein durch das Ubereinkommen

Uber ein einheitliches
(EPGU)

Gericht mit supranationaler Zusténdigkeit

Patentgereicht
eingerichtetes  internationales
in allen EPG-Staaten. Fir ein traditionelles

europaisches das in

Biindel-Patent,
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mehreren EPG-Staaten validiert wurde,
bietet das EPG zentralisierte Verfahren an,
die die derzeit erforderlichen mehreren
nationalen Gerichtsverfahren in den EPG-
Staaten ersetzen. Die Entscheidungen des
EPG haben in allen EPG-Staaten einheitliche
Wirkung.

Das EPG besteht aus mehreren lokalen und
regionalen Kammern sowie einer zentralen
Kammer, die zusammen das Gericht erster
Instanz bilden. Entscheidungen des Ge-
richts erster Instanz kdnnen zentral beim
Berufungsgericht in Luxemburg angefoch-
ten werden. Die Richter des EPG wurden
bereits ernannt. Speziell fir das Berufungs-
gericht wurden sehr erfahrene Richter aus-

gewahlt, die in internationaler Zusammen-

. . . Verletzun
Amtliches Prifungs- und Erteilungsverfahren . g
Nichtigkeit
Nationale Patentanmeldungen ~
oo
c
S
T Internat. Phase . .
° Eintritt in nationale Phase aus PCT . Nationale
g PCT = Gerichte
o
_-I-"
i Trad. EP-Biindel
5 Eintrittin —
= EP-Phase L
e = Duale Zustandig-
— keit: Nationale
EP ~ Gerichte + EPG*
-
up
E  ErU-Mitgliedsstaaten (EU) (EP mit einheitlicher - EPG
B erU-Mitgliedsstaaten (nicht-EU) .
B EPU-Mitgliedsstaaten (EU aber ohne Teilnahme am UP/EPG) erkung} -
a Mt‘nglic!]e Ifﬁnftige EPG-Mitgliedsstaaten (EU) *Opt-out von Zusténdigkeit des EPG fir traditionelle EP Biindel-Patente
B  EPG-Mitgliedsstaaten (EU) (ohne einheitliche Wirkung) maglich wahrend Ubergangszeitvon 7 Jahren.




setzung Uber Berufungsfélle entscheiden

werden.

Ftir welche Patente wird das EPG zustandig

sein?

Das EPG hat die ausschlieBliche Zusténdig-
keit flr alle UPs. Dementsprechend kénnen
Verfahren aus oder gegen UPs niemals vor

nationalen Gerichten gefiihrt werden.

Das EPG hat keine Zustandigkeit fur
nationale Patente, nationale Patentanmel-
dungen oder Gebrauchsmuster, die von
nationalen Patentdamtern erteilt oder

registriert wurden.

Fir traditionelle europdische Biindel-
Patente werden innerhalb einer Ubergangs-
frist von sieben Jahren ab dem 1. Juni 2023
sowohl das EPG als auch die nationalen
Gerichte in den EPG-Staaten zusténdig sein
(,duale  Zustandigkeit*), sodass Ent-
scheidungen  Uber  Verletzung  und
Rechtsbestandigkeit sowohl vom EPG mit
Wirkung fur alle EPG-Staaten als auch von
nationalen Gerichten mit Wirkung fir den

jeweiligen nationalen Teil des européaischen

Patents getroffen werden konnen.

Der Ubergangszeitraum kann vom Verwal-

tungsausschuss des EPG um bis zu sieben
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weitere Jahre verlangert werden. Nach
Ablauf der Ubergangszeit miissen alle
Klagen wegen Verletzung oder Widerrufs
europaischer Bindel-Patente vor dem EPG

eingereicht werden.

Was sind wichtige Vor- und Nachteile des
EPG?

Wihrend der Ubergangszeit hat der Inhaber
eines europdischen Bundel-Patents die
Wahl, eine Verletzungsklage vor dem EPG
oder vor einem oder mehreren nationalen
Gerichten zu erheben (,duale Zustandig-
keit). Ein Vorteil der Wahl des EPG als
Gerichtsstand besteht darin, dass im Falle
einer positiven Entscheidung des Ver-
letzungsverfahrens diese Entscheidung in
allen UP-Staaten, in denen das européische
Patent wirksam ist, oder im Falle eines UP
in allen EPG-Staaten durchgesetzt werden

kann.

Dementsprechend kdnnen mehrere natio-
nale Teile eines europdischen Bilndel-
Patents oder eines UP vor dem EPG zentral
durch ein einziges Gerichtsverfahren
durchgesetzt werden, was zeit- und
kosteneffizienter sein konnte als die
Koordinierung und Durchfiihrung mehrerer
nationaler Verfahren. Da Entscheidungen

des EPG in allen EPG-Staaten wirksam sind,



kann das Risiko divergierender

Entscheidungen nationaler Gerichte

vermieden werden.

Entscheidet  das EPG, dass ein
europaisches Bundel-Patent oder ein UP in
einem EPG-Staat verletzt wird, kann der
Inhaber grundsatzlich Verfigungen auf
Unterlassung und ggf. Schadensersatz mit
Wirkung fir alle EPG-Staaten erwirken, in
denen das Biindel-Patent wirksam ist, bzw.

im Falle eines UP in allen EPG-Staaten.

Da die Durchsetzung europdischer Patente
vor den nationalen Gerichten von EPG-
Staaten, die nur wenige Verletzungs-
verfahren pro Jahr behandeln, wie z. B.
einige sld- oder osteuropdische Staaten,
schwierig und unvorhersehbar sein kann,
konnte das EPG der bevorzugte

Gerichtsstand fir solche Staaten sein.

Fir jemanden, der die Giltigkeit eines
europaischen Blndel-Patents in mehreren
EPG-Staaten anfechten mochte, konnte es
vorzuziehen sein, eine einzelne Nichtig-
keitsklage beim EPG einzureichen, anstatt
jeden nationalen Teil des europdischen
Patents bei nationalen Gerichten in allen
jeweiligen EPG-Staaten einzeln flr nichtig

zu klagen.
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Darliber hinaus wird erwartet, dass die
Verfahren vor dem EPG relativ zugig
ablaufen werden, vor mehreren Kammern in
englischer Sprache gefiihrt werden kénnen
und auf einem sorgfaltig ausgearbeiteten
Regelwerk von Rechtsvorschriften ba-
sieren, die in Bezug auf einige substantielle
Bestimmungen (z. B. mittelbare Verletzung,
gesetzliche Verjahrung etc.) und
prozessuale Bestimmungen (keine
Restitution bei spaterem Widerruf des
europaischen Patents, generell keine
Trennung  zwischen  Verletzung und
Widerruf etc.) nationalen Rechtssystemen

vorzuziehen sein konnten.

Kann man seine europédischen Patente von
der Zustdndigkeit des EPG ausschlieBen
(Opt-Out)?

Wiahrend der Ubergangszeit kann der
Inhaber oder Anmelder eines europdischen
Patents ein europaisches Patent oder eine
veroffentlichte europédische Patentanmel-
dung aus der Zustandigkeit des EPG
ausschlieBen (Opt-Out).

Das EPG ist nicht zustandig fur ein euro-
paisches Patent/eine europdische Patent-
anmeldung, fur die ein Ausschluss der Zu-
stéandigkeit des EPG (Opt-Out) in das Re-

gister des EPG eingetragen wurde, der alle



Anforderungen des EPGU und der Ver-
fahrensordnung des EPG erfillt. In einem
solchen Fall bleiben anstelle der standard-
maBigen ,dualen Zustandigkeit* der natio-
nalen Gerichte und des EPG wahrend der
Ubergangszeit nur die nationalen Gerichte
der EPG-Staaten zusténdig. Insbesondere
wird das EPG nicht berechtigt sein, eine Ent-
scheidung Uber den Widerruf eines
europaischen Patents, das wirksam von der
Zustandigkeit des EPG ausgeschlossen
wurde, zu erlassen, so dass das
europaische Patent nicht durch das EPG in
einer einzigen Nichtigkeitsklage mit
Wirkung fir alle EPG-Staaten widerrufen

werden kann.

Ein Ausschluss aus der Zusténdigkeit des
EPG (Opt-Out) gilt fur die gesamte
Lebensdauer des europdischen Patents
auch nach Ablauf der Ubergangszeit. UPs
kdénnen nicht von der Gerichtsbarkeit des

EPG ausgeschlossen werden.

Opt-Out-Antrége, die von der Kanzlei des
EPG wahrend der Sunrise-Periode des EPG,
d. h. zwischen dem 1. Marz 2023 und dem
31. Mai 2023, angenommen wurden,
werden so behandelt, als seien sie am
1.Juni 2023 in das Register eingetragen

worden.
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Ein Ausschluss aus der Zustandigkeit des
EPG (Opt-Out) ist nur mdglich, wenn noch
keine Klage vor dem EPG erhoben wurde.
Sofern keine Klage vor einem nationalen
Gericht erhoben wurde, ist der Inhaber des
europaischen Patents berechtigt, diesen
Ausschluss  (Opt-Out) zu  widerrufen.
Danach kann fiur dasselbe europdische
Patent kein weiterer Opt-Out-Antrag

gestellt werden.

Der Opt-Out-Antrag muss im Namen aller
berechtigten (wahren) Patentinhaber und in
Bezug auf alle EPU-Staaten, fiir die das
Patent erteilt wurde, gestellt werden. Wenn
das europadische Patent mehreren Inhabern
gehort, mussen alle berechtigten (wahren)
Inhaber gemeinsam den Opt-Out-Antrag

stellen.

Soll man alle européischen Patente von der

Zusténdigkeit des EPG ausschlieBen?

Wir empfehlen im Allgemeinen keinen
portfolioweiten Ausschluss (Opt-Out) aller
europaischen Patente, die fir einen
bestimmten Inhaber erteilt  wurden.
Stattdessen kann, abhangig von strate-
gischen Erwagungen des Patentinhabers
und unter Berlcksichtigung der
Besonderheiten des Patentportfolios sowie

vergangener und erwarteter zukilnftiger



Rechtsstreitigkeiten, ein gemischter Ansatz
strategisch oft vorzuziehen sein.

Unter anderem  konnten  folgende
Uberlegungen eine ,Pro-Opt-Out-Strate-

gie“ unterstitzen:

Wie oben ausgefihrt, ist das EPG nicht
berechtigt, ein europédisches Patent zu
widerrufen, fur das ein giltiges Opt-Out im
EPG-Register eingetragen wurde. Wenn
dementsprechend ein européisches Patent
in mehreren EPG-Staaten validiert wurde
und der Inhaber besorgt ist oder Grund zu
der Annahme hat, dass die Giiltigkeit des
europaischen Patents vor dem EPG
angefochten werden koénnte, kdnnte ein
Ausschluss von der Zusténdigkeit des EPG

(Opt-Out) ratsam erscheinen.

Bei der Beurteilung, ob ein Opt-Out-Antrag
gestellt werden soll oder nicht, sollte auch
die erwartete Rechtsbestandigkeit des
europaischen  Patents  berucksichtigt
werden, wobei ,starke“ européische
Patente eher unter der Gerichtsbarkeit des
EPG bleiben konnten als

~Schwache“ europaische Patente.

Da auBerdem der vom EPG anzuwendende
Standard in Bezug auf Patentierbarkeit,

Zulassigkeit von  Anderungen  und
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Ausflhrbarkeit des europaischen Patents
derzeit nicht bekannt ist, konnte ein
Ausschluss von der Zustandigkeit des EPG
(Opt-Out) insbesondere flir sehr wichtige
Europdische Patente in Betracht gezogen

werden.

Wenn das europdische Patent einem
Lizenzvertrag unterliegt, empfehlen wir, den
Vertrag zu Uberprifen und sich mit dem
Lizenznehmer Uber eine Entscheidung zu
beraten, ob er einen Opt-Out-Antrag
beflrworten mochte.

koénnten

Unter  anderem folgende

Uberlegungen  eine  ,Contra-Opt-Out-
Strategie®, also die Beibehaltung der dualen
Zusténdigkeit des EPG und der nationalen
Gerichte wiéhrend der Ubergangszeit,

unterstitzen:

Da Entscheidungen des EPG in allen EPG-
Staaten wirksam sind, in denen das
europdische Patent wirksam ist, hat ein
europaisches Patent, das in die duale
Zustéandigkeit des EPG und der nationalen
Gerichte fallt, im Allgemeinen eine hohere
Abschreckungswirkung fir Wettbewerber
als ein europaisches Patent, das von der
Zusténdigkeit des EPG ausgeschlossen

wurde.



Wenn ein  Opt-Out-Antrag  lediglich
vorsorglich gestellt wird, um ihn wieder
zurlickzuziehen, bevor der Patentinhaber
eine Verletzungsklage vor dem EPG
einreicht, sollte der Inhaber bedenken, dass
eine bei einem nationalen Gericht in einem
EPG-Mitgliedstaat zwischenzeitlich einge-
reichte Klage das europaische Patent an
das nationale System bindet und die
Ricknahme des Opt-Out-Antrags verhin-
dert. Indem er ein européisches Patent aus
der Zustandigkeit des EPG ausschlieft,
ermoglicht es der Inhaber demzufolge
einem potenziellen Patentverletzer effektiv,
einen Rechtsstreit vor dem EPG zu verhin-
dern, indem er das europaische Patent mit
einer nationalen Klage auf Widerruf des
Patents an das nationale System bindet.
Die nationale Klage konnte von einem

Dritten eingereicht werden, der im Namen

des potenziellen Patentverletzers handelt.

Zukiinftige Anmeldestrategie europa-
ischer Patente mit und ohne einheit-
licher Wirkung und Entscheidungen

zum Opt-Out

Das Einheitspatentsystem wird interessan-
te neue Strategien zur Anmeldung und
Durchsetzung von Patenten in Europa
ermoglichen. Aufgrund der Komplexitat des

neuen Systems steht keine One-size-fits-all-
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Strategie zur Verflgung, die die Anfor-

derungen aller Patentinhaber erfillt.

Wenden Sie sich gerne an uns, um
gemeinsam mit lhnen eine individuelle, auf
Ihre konkreten Ziele und Anforderungen
zugeschnittene Strategie entwickeln zu
konnen, insbesondere im Hinblick auf
kiinftige  Einreichungen  europaischer
Patentanmeldungen, nationaler Schutz-
rechte und/oder  dem Ausschluss
bestehender europdischer Patente von der

Zustandigkeit des EPG.

Bitte zogern Sie nicht, uns zu kontaktieren,
wenn Sie weitere Fragen haben oder ndhere

Informationen bendtigen.

Muller-Boré & Partner
Patentanwalte PartG mbB





