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UBEREINKOMMEN ZUM
EINHEITLICHEN PATENTGERICHT
UNTERZEICHNET

von Jochen Sties

Nach mehreren Jahrzehnten des politischen Ringens um einen einheitli-
chen Patentschutz in Europa scheint nun tatsachlich eine endgultige
Einigung auf ein einheitliches, EU-weites Patent (EU-Patent) gelungen.
Die ersten EU-Patente sollen 2014 erteilt werden.

1. Was bedeutet das EU-Patent?

Voraussichtlich noch 2014 gibt es die Méglichkeit, sich auf eine beim Europdaischen
Patentamt eingereichte Patentanmeldung ein EU-Patent erteilen zu lassen. Dieses
hat einheitliche Wirkung fur alle Staaten der EU (mit Ausnahme von Spanien und
Italien).

Es wird ein neues Gerichtssystem geschaffen, das nicht nur fur die EU-Patente
zustandig ist, sondern auch fir die bekannten Europaischen Patente (EP-Patente)
unabhéngig davon, ob diese bereits erteilt wurden oder sich noch im
Anmeldeverfahren befinden.

2. Wie erhalten Sie derzeit Patentschutz in der EU?

Wenn Sie derzeit eine Erfindung in Europa patentieren mdchten, besteht der tbliche
Weg darin, eine Anmeldung beim Europdischen Patentamt einzureichen. Nach
erfolgreichem Abschluss des Prufungsverfahrens wird ein europdaisches Patent erteilt,
das anschlieRend in nationale Teile zerféllt, die voneinander unabhéangig sind.
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Sie entscheiden am Ende des Prifungsverfahrens, in welchen Landern Sie die
nationalen Teile aufrechterhalten mdéchten. In diesen Landern sind Jahresgebihren
an die jeweiligen nationalen Patentamter zu zahlen, und in einigen Landern
(beispielsweise Italien und Spanien) muss eine Ubersetzung der Patentschrift in die
Landessprache eingereicht werden, damit das EP-Patent dort wirksam wird.

Patentschutz kann in allen Landern des Europaischen Patentibereinkommens
erhalten werden, also Uber die EU hinaus auch in Ld&ndern wie der Schweiz oder der
Turkei.

3. Wie kdnnen Sie ein EU-Patent anmelden?

Die Entscheidung, ob Sie ein EU-Patent oder ein EP-Patent erhalten mdchten, muss
beim Einreichen der Anmeldung noch nicht getroffen werden.

Grundlage eines EU-Patents ist eine Patentanmeldung, die beim Européischen
Patentamt eingereicht wird. Diese Anmeldung unterscheidet sich nicht von der
Anmeldung, die bisher fur ein EP-Patent eingereicht werden muss.

Erst nach Abschluss des Priufungsverfahrens missen Sie als Anmelder entscheiden,
ob Sie wie bisher ein EP-Patent erteilt bekommen wollen oder ein EU-Patent,
eventuell erganzt um ein EP-Patent fir die Lander, die nicht zur EU gehéren (also
beispielsweise Schweiz oder Turkei).

Ein EP-Patent ergédnzend zu einem EU-Patent ist auch dann noétig, wenn Sie
Patentschutz in Italien oder Spanien winschen, da diese beiden Lander aus
politischen Grinden nicht am EU-Patent teilnehmen.

Ein EU-Patent kann auch auf alle Anmeldungen erteilt werden, die bereits eingereicht
wurden oder in diesem Jahr noch eingereicht werden, sofern das Patent nach
Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlagen fiir das EU-Patent (voraussichtlich ab
1.1.2014) erteilt wird.

4. Welche Ubersetzungen missen eingereicht werden?

Fur eine Ubergangszeit von sechs Jahren muss ein EU-Patent nach der Erteilung
Ubersetzt werden, so dass es immer komplett in englischer Sprache und einer
weiteren Amtssprache der EU vorliegt. Wenn Sie die Anmeldung in deutscher
Sprache eingereicht haben, muss also eine englische Ubersetzung eingereicht
werden.

Die gute Nachricht ist, dass nach Ablauf der Ubergangszeit die Ubersetzungen
maschinell erstellt werden sollen, so dass Sie dann (abgesehen von der Ubersetzung
der Anspriiche in die beiden anderen Amtssprachen) keine Ubersetzung mehr
anfertigen lassen mussen. Die schlechte Nachricht ist, dass die Ubergangszeit um bis
zu sechs Jahre verlangert werden kann.

5. Was bedeutet die ,,einheitliche Wirkung* fur Sie?

Kernmerkmal des EU-Patents ist eine einheitliche Wirkung in allen EU-Staaten (mit
Ausnahme von Spanien und Italien).

Das EU-Patent kann nur als Ganzes Uubertragen, aufrechterhalten oder auch
vernichtet werden.
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6. Wie sind die Jahresgebihren zu zahlen?

Das EU-Patent wird nach der Erteilung vom Européischen Patentamt verwaltet, so
dass Jahresgebihren direkt an das Europaische Patentamt zu zahlen sind.

7. Wie lauft das Einspruchsverfahren?

Eventuelle Einspriiche gegen ein erteiltes EU-Patent werden in gleicher Weise wie
Einspriche gegen ein EP-Patent in erster Instanz von der zustandigen
Einspruchsabteilung des Europaischen Patentamts und in zweiter Instanz von einer
Beschwerdekammer entschieden.

8. Wie sieht das Gemeinschaftspatentgericht aus?

Mit Inkrafttreten der gesetzlichen Grundlagen fur das EU-Patent wird auch ein neues
Gerichtssystem geschaffen, das fur Streitigkeiten im Zusammenhang mit EU-
Patenten zustandig sein wird. Dieses Gerichtssystem wird aber auch zusténdig sein
far Streitigkeiten im Zusammenhang mit EP-Patenten, egal ob bereits jetzt oder erst
in Zukunft erteilt.

Das Gemeinschaftspatentgericht besteht aus einer Eingangsinstanz und einer
Berufungsinstanz. Die Eingangsinstanz besteht aus einer Zentralkammer mit
Hauptsitz in Paris und Nebensitzen in Munchen und London, sowie einigen
nationalen/regionalen Kammern.

Diese Kammern sind entsprechend der Anzahl der bisherigen Patentstreitigkeiten auf
die EU-Mitgliedsstaaten verteilt. Es wird erwartet, dass in Deutschland mindestens
drei nationale Kammern entstehen.

Die Berufungsinstanz besteht aus einer einzigen Kammer mit Sitz in Luxemburg.

9. Wie ist die Zustandigkeit geregelt?

Das Gemeinschaftspatentgericht wird insbesondere zustandig sein fur Klagen wegen
Verletzung eines EU-oder EP-Patents sowie fur Nichtigkeitsklagen gegen EU-und EP-
Patente.

Wenn wahrend eines Verletzungsverfahrens, das bei einem Gemeinschaftspatent-
gericht anhangig ist, eine Klage auf Erklarung der Nichtigkeit des Klagepatents
eingereicht wird, ist grundsatzlich diejenige Kammer fiur die Nichtigkeitsklage
zustandig, bei der auch die Verletzungsklage anhangig ist.

Allerdings kann das Gericht die Nichtigkeitsklage auf Antrag einer der Parteien oder
auch nach eigenem Ermessen an die Zentralkammer abgeben.

Die Zentralkammer ist auch zustandig fir isolierte Nichtigkeitsklagen gegen EU-
Patente sowie EP-Patente.

10. In welcher Sprache wird vor dem Gericht verhandelt?

Die Verfahrenssprache vor den Gemeinschaftspatentgerichten wird entweder die
Erteilungssprache des Patents oder Englisch sein.
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11. Wer ist zustandig fur alte EP-Patente?

Die Gemeinschaftspatentgerichte sind grundsatzlich auch zustandig fur bereits vor
2014 erteilte EP-Patente. Fur eine Ubergangszeit von sieben Jahren sind die
Gemeinschaftspatentgerichte parallel mit den nationalen Gerichten zustéandig.

Fur jedes EP-Patent, das vor Ablauf dieser Ubergangszeit erteilt wurde, konnen Sie
als Inhaber aber gegenuber dem Europdischen Patentamt erklaren, dass die
bisherige Zustandigkeit weiter gelten soll (,,opt-out®).

Dann kdnnen Nichtigkeitsklagen gegen ein solches ,altes* EP-Patent wie bisher nur
gegen die einzelnen nationalen Teile vor den nationalen Gerichten erhoben werden,
also gegen einen deutschen Teil vor dem Bundespatentgericht.

Die opt-out-Erklarung kann jederzeit widerrufen werden.

WIE BEWERTET PRINZ & PARTNER DIE ANDERUNGEN?

Jahresgebuhren

Eine durchaus merkliche Anderung, die das EU-Patent mit sich bringt, betrifft die
Gesamtkosten fur Jahresgebihren.

Die endgultige Hohe der Jahresgebuhren steht noch nicht fest. Aufgrund der
bisherigen Diskussionen zwischen EU-Parlament und EU-Kommission ist allerdings zu
erwarten, dass die Jahresgebihren dem entsprechen, was fur ein EP-Patent gezahlt
werden muss, das in funf bis sechs Landern aufrechterhalten wird.

Wenn Sie lhre EP-Patente bisher in vielen Landern validiert und auch langfristig
aufrechterhalten haben, ergeben sich (zusatzlich zum Entfall des Aufwandes fir die
Validierung) Vorteile bei den Kosten fir die Aufrechterhaltung.

Wenn Sie dagegen ublicherweise weniger Lander benannt haben, ergeben sich bei
einem EU-Patent hdhere Aufrechterhaltungskosten. Hinzu kommt, dass mit dem EU-
Patent die Moglichkeit entfallt, nach einer gewissen Laufzeit einen Teil der Lander
aufzugeben und die Jahresgebihren nur noch fir einige wenige Kernlander zu
zahlen. Bei einem EU-Patent muss dagegen, selbst wenn Sie Schutz eigentlich nur
fur ein Land winschen, der gesamte Betrag gezahlt werden.

Vorteilhaft ist aber sicherlich, dass Sie durch die Wahl eines EU-Patents anstelle des
bisherigen EP-Patents einen territorial gesehen grofReren Schutz erhalten kdnnen,
ohne dass dadurch die Kosten fur Validierung und Jahresgebihren Uberproportional
ansteigen. Daher dirfte das EU-Patent eine Alternative fur Sie sein, wenn Sie sich
bisher aus Kostengriinden bei der Validierung auf wenige Lander beschrankt haben,
aber eigentlich einen territorial umfangreicheren Schutz gewiinscht hatten.

Wenn wir lhr Patentportfolio und lhre Anmeldestrategie dahingehend
Uberprufen sollen, ob kunftig EU-, EP-Patente oder nationale Patente die
bessere Wahl sind, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an j.sties@prinz.eu
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Gemeinschaftspatentgericht

Das geplante Gemeinschaftspatentgericht wird nach unserer Auffassung zumindest
fur eine Ubergangzeit nachteilig fur denjenigen sein, der sein Patent gegen einen
Verletzer durchsetzen moéchte: Es wird an der Vorhersehbarkeit der Entscheidungen
fehlen, und es wird vermutlich zumindest in der Anfangszeit ein gewisses
Qualitatsproblem geben.

Entscheidungen uber Nichtigkeitsklagen

Bisher war vorhersehbar, welches Gericht die Rechtsbestdndigkeit lhres Patents
Uberpruft, wenn Sie es gegen einen Wettbewerber durchsetzen und dieser sich mit
einer Nichtigkeitsklage wehrt. Diese Vorhersehbarkeit entfallt mit dem
Gemeinschaftspatentgericht.

Zwar muss eine Nichtigkeitsklage, die als ,Antwort® auf eine Verletzungsklage
erhoben wird, zunéchst bei derselben Kammer des Gemeinschaftspatentgerichts
eingereicht werden, bei der Sie die Verletzungsklage eingereicht haben. Diese
Kammer kann aber nach freiem Ermessen und damit gegen Ilhren Willen
entscheiden, die Nichtigkeitsklage an die Zentralkammer abzugeben, also z.B. nach
Paris.

Dem Gericht fehlen Prazedenzfalle

Das Gemeinschaftspatentgericht startet mit eigener, neuer Verfahrensordnung.
Daher fehlt schlichtweg jegliche Vorhersehbarkeit, wie bestimmte Konstellationen,
die in Deutschland vom BGH in Grundsatzentscheidungen geklart wurden (z.B. zur
Erschépfung oder zur mittelbaren Patentverletzung), vom Gemeinschaftspatent-
gericht entschieden werden.

Qualifikation der Richter

Es ist der politische Wille, dass die Gemeinschaftspatentgerichte international besetzt
sind. Dies fuhrt dazu, dass die Entscheidungen selbst der deutschen
Gemeinschaftspatentgerichte unter Mitwirkung von Richtern zustande kommen
werden, die sehr viel weniger Erfahrungen mit Patentstreitsachen haben als die
Richter, die derzeit an den deutschen Patentstreitkammern tétig sind.

Wenn man bericksichtigt, dass es nur sechs EU-Lander gibt, in denen regelmalig
Patentverletzungsklagen entschieden werden, ist offensichtlich, dass viele EU-
Staaten Richter entsenden missen, die bisher gar keine Berlhrungspunkte mit
Patentverletzungsklagen hatten.

Es wird zwar ein intensives Schulungsprogramm seitens der EU geben, um die neuen
Richter mit der Materie vertraut zu machen. Inwieweit dies erfolgreich sein wird,
lasst sich aber noch nicht absehen.

Wunschen Sie Unterstutzung bei der Erarbeitung der richtigen
Reaktionen auf die anstehenden Anderungen?
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Wenn wir lThnen einen Platz fur unser kostenloses Seminar im Oktober 2013 zum EU-
Patent und den sich daraus ergebenden Auswirkungen auf die Praxis reservieren
sollen, schicken sie bitte eine E-Mail an seminar@prinz.eu.

Sollten Sie Fragen zu diesem Thema haben, kdénnen Sie gerne jederzeit lhren
persodnlichen Ansprechpartner oder Jochen Sties (j.sties@prinz.eu) kontaktieren.

Prinz & Partner Telefon: +49 (0) 89 / 59 98 87-0
Rundfunkplatz 2 Telefax: +49 (0) 89 / 59 98 87-211

80335 Munchen E-Mail: j.sties@prinz.eu
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