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Nach gegenwartigem Stand der — noch nicht abgeschlossenen — Vorbereitungen wird
allgemein erwartet, dass das neue europaische Patentsystem, welches ,Europdaische
Patente mit einheitlicher Wirkung*“ (Einheitspatente) und ein einheitliches Patentgericht
(EPG) einfuhren soll, schon bald — voraussichtlich ab 2017 — in Kraft gesetzt werden

kdnnte.

In Anbetracht des noch unsicheren Beginns und der fehlenden gefestigten Auslegung
der Normen verhalten sich viele Nutzer des bisherigen europaischen Patentsystems fur
klassische ,EP-Patente” bislang eher abwartend oder gar uninteressiert. Gleichwohl

ist es sinnvoll, sich bereits jetzt mit den Details des neuen Systems vertraut zu machen,
denn eine proaktive Strategie kann signifikante Vorteile liefern bzw. Nachteile vermei-
den. Bereits die Entscheidung tber Art und Umfang der Patentanmeldungen sowie

der weitere Umgang mit bereits anhangigen Anmeldungen oder Erteilungen vor dem

Inkrafttreten des Einheitspatentsystems konnen dafir entscheidend sein.

Vorbereitende Strategien

Grundsatzlich wird das EPG nicht nur fur alle Einheitspatente, sondern auch fir alle bei
Inkrafttreten des Einheitspatentsystems lebenden sowie spétere klassischen EP-
Patente, EP-Anmeldungen und abgelaufenen EP-Patente zustandig sein. Es besteht

aber wahrend einer Ubergangsphase von wenigstens sieben Jahren fiir den Inhaber die
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Moglichkeit des sog. Opt-out, d.h. der Entscheidung, dass flir bestimmte EP-Patente
oder Anmeldungen weiterhin das nationale System anwendbar sein soll. Ein Opt-out ist
jedoch nur méglich, wenn in Bezug auf das betroffene EP-Schutzrecht vor dem EPG
noch kein Streitverfahren eingeleitet wurde, was insbesondere auch durch Dritte erfol-
gen konnte, z.B. ein Nichtigkeitsverfahren oder eine negative Feststellungsklage.
Spiegelbildlich dazu ist ein spaterer Widerruf des Opt-out (Opt-in) nur moglich, wenn in
Bezug auf das betroffene EP-Patent noch kein nationales Streitverfahren

anhangig gemacht wurde.

Daher kann es — gerade fur besonders wichtige EP-Patente oder Anmeldungen — ent-
scheidend sein, dass man das Wahlrecht zwischen beiden Systemen frei ausiiben
kann, ohne durch eine zeitlich frihere Klageerhebung Dritter gebunden zu sein. Fur
dann bereits existierende EP-Patente und veroffentlichte EP-Anmeldungen kann der
Inhaber diesen ,Wettlauf‘ aufgrund einer Sonderregelung (Sunrise Period) fir sich ent-
scheiden, denn ein bis zu einem noch festzulegenden Stichtag beantragtes

Opt-out wird mit Inkrafttreten des neuen Systems registriert und damit sofort wirksam,
ohne dass Dritte diesem zuvor kommen kdnnen. Danach steht diese Sonderregelung
jedoch nicht mehr zur Verfigung, mit der Konsequenz, dass ein Opt-out nicht bereits
mit dem Antrag, sondern erst dann wirksam wird, wenn es vom Amt ins Register einge-

tragen wurde.

Erscheint ein Opt-Out sinnvoll, so sollten Schutzrechtsinhaber schon frihzeitig die daftr
in Frage kommenden EP-Patentschutzrechte identifizieren, was eine Portfolioanalyse
auch in dieser Hinsicht erfordert. Dabei ist zu beachten, dass Kosten (nach derzeitiger
Planung i.H.v. 80 Euro pro Patent) fir ein Opt-out anfallen. Da ein Opt-out nur durch
den Patentinhaber méglich ist, sollten zudem insbesondere im Falle von Mitinhaber-
schaften, Entwicklungskooperationen und Lizenzen friihzeitig vertragliche Regelungen
dazu angestrebt bzw. angepasst werden. Auch Gerichtsstandvereinbarungen kénnen

hier hilfreich sein.

Wenn dagegen fur eine bereits vor dem EPA laufende Anmeldung ein Einheitspatent
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gewinscht ist, sollte das Erteilungsverfahren zeitlich so gestaltet werden, dass die
Patenterteilung erst nach Inkrafttreten des neuen Systems erfolgt, da bei zu friher Er-
teilung der Weg zum Einheitspatent versperrt ist. Auch kann ein spéterer Erteilungszeit-
punkt im Hinblick auf Schutzerlangung in erst nach Inkrafttreten des Systems ratifizie-

renden Landern vorteilhaft sein.

Strategische Aspekte im Hinblick auf das EPG-Verfah  ren

Das Streitverfahren vor dem EPG weist zahlreiche Ahnlichkeiten mit dem deutschen
Prozessrecht auf. Es ist aber nicht zu erwarten, dass die Rechtsanwendung beim
EPG von jeder einzelnen seiner Kammern identisch erfolgen wird. Zahlreiche Vorschrif-
ten raumen den Richtern ein Ermessen ein und es kann damit gerechnet werden,
dass diese Ermessensentscheidungen an die jeweilige Tradition des Rechtssystems
angelehnt sind, aus dem die jeweiligen Richter stammen. Diese Rechtssysteme haben
das Werteempfinden der Richter gepragt und werden aller Wahrscheinlichkeit

nach auch in Zukunft Einfluss auf die Rechtsanwendung haben. Dies durfte vor

allem bei den Kammern in Erscheinung treten, die mehrheitlich mit Richtern derselben
Nationalitat besetzt sind, also bei Lokalkammern mit durchschnittlich mehr als 50

Féallen pro Jahr.

Beispielhaft fir die Erwartung unterschiedlicher Rechtsprechung kann das

einstweilige Verfugungsverfahren genannt werden, in welchem eine Entscheidung
nach dem Ermessen des Gerichts mit oder ohne Anhoérung des Gegners erlassen wer-
den kann. Die bisherigen Rechtstraditionen gehen in diesem Punkt auseinander, da in
manchen europaischen Landern solche Entscheidungen ohne Anhérung des Gegners
bislang nicht erlassen werden. Auch die Rechtsfigur der franzésischen Saisie Cont-
refacon, welche eine Beweissicherung bereits bei einer reduzierten Verletzungswabhr-
scheinlichkeit zuldsst, ist im Prozessrecht fur das EPG grundséatzlich angelegt, konnte
aber von Richtern ohne diese franzdsische Rechtstradition abweichend gehandhabt

werden.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist der Unterlassungsanspruch und seine
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Vollstreckung. Ob bei festgestellter Patentverletzung die Ausurteilung eines Unterlas-
sungsanspruchs aufgrund Unverhaltnismanigkeit verweigert werden darf, wird von

den Gerichten Kontinentaleuropas und dem Vereinigten Konigreich nicht einheitlich be-
urteilt. Nur im englischen Common Law System ist nach bisherigem Recht die Unterlas-
sungsanordnung eine Equitable Remedy: die Gewéhrung und der Umfang stehen
dabei im Ermessen des Gerichts — nicht so in der kontinentaleuropaischen Rechtspre-
chung. Im EPG-System kann ein Gericht die Unterlassung verfiigen. Der Wortlaut

lasst die Unterlassungsverfiigung demnach als Ermessensentscheidung erscheinen, so

dass auch hier Raum fir unterschiedliche Einflisse in der Rechtsprechung bleibt.

Auch beim Schadensersatzanspruch erscheinen unterschiedliche Handhabungen

der einzelnen Kammern mdglich. Neben zahlreichen Aspekten der Schadensberech-
nung sieht das neue System auch den — im deutschen Recht nicht zu bertcksichtigen-
den — immateriellen Schaden als einen zu bertcksichtigenden Faktor an. Danach
erscheint es zumindest moglich, dass EPG-Kammern zu héheren Schadensersatzan-

spruchen gelangen, als bei einer Anwendung der bisherigen nationalen Praxis.

Schliellich ist die Kostenerstattung in den Verfahren vor dem EPG an den tatsachlichen
Kosten der Parteien orientiert. Aus deutscher Sicht ist damit fir die obsiegende

Partei eine Besserstellung zu erwarten. Andererseits erhéht sich das Kostenrisiko jeder
Partei, da der Streitwert schon im Hinblick auf die rAumliche Urteilswirkung héher anzu-
setzen sein wird als bei einer nationalen Klage. Daher dirfte auch die vorgesehene
Begrenzung auf Maximalbetrage, die in Abhangigkeit vom Streitwert erfolgt, diesem Ri-

siko nur teilweise entgegenstehen kénnen.

Die Rechtsanwendung wird sich mit steigender Anzahl an Berufungsentscheidungen
harmonisieren, jedoch durften gewisse Unterschiede erhalten bleiben. In

Anbetracht der Tatsache, dass bereits die deutschen Patentstreitkammern bestimmte
Rechts- und Prozessfragen unterschiedlich handhaben (z.B. Aquivalenzfragen oder die
Anforderungen an den Rechtsbestand in einstweiligen Verfigungsverfahren), ware

eine solche unterschiedliche Entscheidungspraxis beim EPG nicht ungewoéhnlich und
Seite: 4



WALLINGER RICKER SCHLOTTER TOSTMANN
e

PATENT- UND RECHTSANWALTE

prozessual zulassig. Damit wird das ,Forum-Shopping“ sowohl fiir Klager als auch
fur Beklagte (z.B. Wahl des Gerichts fur Nichtigkeitsklagen oder negativen Feststel-
lungsklagen) weiterhin Bedeutung haben.

Aus strategischer Sicht wird es wichtig sein, nicht nur die EPG-Rechtsprechung
insgesamt, sondern auch deren Zuordnung zu den einzelnen Kammern zu verfolgen. In
diesem Zusammenhang durfte es hilfreich sein, dass bestimmte Lokalkammern eine
konstante Besetzung aufweisen und nicht aufgrund einer einzelfallbezogenen Auswahl
aus dem Richterpool bestiickt werden. Ist einem Klager die Besetzung der Kammer
bekannt, kbnnen daraus konkretere Schlisse auf die Rechtsanwendung gezogen

werden.

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass das EPG grundsatzlich
klagerfreundlich ausgerichtet sein wird, da die Gerichtsstandorte untereinander im
Wettbewerb um Klageverfahren stehen. Sollte beispielsweise die Fallzahl einer
Lokalkammer unter 50 pro Jahr fallen, kénnte zur Diskussion stehen, ob diese Kammer
weiterhin ben6tigt wird. Obwohl bisher nicht bekannt ist, ob die Gerichte von der Option
Gebrauch machen, per Widerklage erhobene Nichtigkeitsangriffe isoliert an die Zentral-
kammer zu verweisen, konnte gerade dieser Wettbewerb Einfluss auf solche Verwei-
sungsentscheidungen haben, da damit die — fur Klager regelmal3ig wichtige — Verfah-

renslaufzeit voraussichtlich verkirzt werden kann.

Kernaussagen

* Wenngleich noch etwas Zeit vergehen wird bis das neue europaische
Einheitspatentsystem in Kraft tritt, sollten bereits jetzt Strategie und
Entwicklung von Patent- und Vertragsportfolios vor diesem Hintergrund

optimiert werden.

» Die fur das deutsche Rechtsverstandnis neuen rechtlichen Konzepte
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des EPG-Systems (z.B. der vollstreckbare Unterlassungsanspruch
unter Ermessensvorbehalt) erfordern insbesondere auch eine inhaltliche,
an den jeweiligen Schutzrechtszielen orientierte Abwagung zwischen den

Systemen.

» Bisherige nationale Besonderheiten werden bei der individuellen Rechtsanwen-
dung der einzelnen Kammern im EPG-System erhalten bleiben, so dass ein Ver-
folgen der Entscheidungspraxis jedes einzelnen Gerichtsstandorts des EPG rat-

sam ist.
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