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Zum Start des Einheitspatents und
des Einheitlichen Patentgerichts -
Uberlegungen aus der Praxis

- Der Beitrag schnell gelesen - = = = = = = = - o o - -

Am 1. 6. 2023 wird das Einheitliche Patengericht (EPG, Uni-
fied Patent Court — UPC) seine Titigkeit aufnehmen, nachdem
es insb aufgrund zweier Verfassungsklagen in Deutschland zu
jahrelangen Verzogerungen gekommen ist. Ab diesem Tag
werden vom Européischen Patentamt (EPA) auch Européische
Patente mit einheitlicher Wirkung (EPeW, auch verkiirzt: Ein-
heitspatente) erteilt werden. Seit 1. 3. 2023 lduft bereits die sog
Sunrise-Periode, in welcher bestehende EP-Biindelpatente
(EP) aus der Zustindigkeit des EPG herausgenommen werden
konnen (Opt-out).

Diese Méglichkeit des Opt-outs besteht fiir eine Ubergangs-
phase von zumindest sieben Jahren. Dariiber hinaus kénnen
Patentanmelder bzw -inhaber zukiinftig zwischen drei (teilwei-
se) alternativen Schutzvarianten entscheiden: nationale Patent-
anmeldungen, européische Patentanmeldungen mit bzw ohne
einheitliche Wirkung. In vielen EPU-Vertragsstaaten besteht
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A. In aller Kiirze - die Grundlagen

Davon ausgehend, dass die Grundprinzipien des EPeW und des
EPG zwischenzeitlich weitldufig bekannt sind,! wird im Folgen-
den nur einer knapper, einfithrender Abriss der Grundlagen ge-

geben.
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zudem die Moglichkeit, Gebrauchsmusterschutz als Alternati-
ve zum Patentschutz zu erhalten. Patentanmeldern steht somit
eine Vielzahl an Optionen offen.

Im Folgenden werden einige Uberlegungen aus der Praxis
zu Vor- und Nachteilen der verfiigbaren Alternativen erldutert.
Diese sind als Unterstiitzung bei der Entscheidungsfindung
hinsichtlich eines Antrags auf einheitliche Wirkung bzw eines
Opt-outs sowie bei der Entwicklung einer Verteidigungs- und
Durchsetzungsstrategie gedacht.

Patentrecht

Art 83 Abs 5, Art 33 Abs 4, Art 69 Abs 1 EPGU; Regel 5
Abs 6 EPG-VO

OGH 4 Ob 11/96, Schutzschrift; EuGH C-531/20, NovaText
OBl 2023/29

1. Das Einheitspatent

Das EPeW ist ein vom EPA erteiltes Européisches Patent (EP),
das derzeit in zumindest 17 EU-Staaten? eine einheitliche Wir-
kung entfaltet. Ein Antrag auf einheitliche Wirkung ist innerhalb
eines Monats nach Erteilung eines EP durch das EPA zu stellen.?
Im Gegensatz zu ,klassischen EP-Biindelpatenten ist eine ein-
zelstaatliche Validierung in jenen EPU-MS, die sich an dem im
Rahmen einer verstirkten Zusammenarbeit beschlossenen Sys-
tem einheitlicher Wirkung beteiligen, nicht erforderlich. Zusam-
men mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung ist es - wihrend
eines Ubergangszeitraums von sechs Jahren* - erforderlich, eine
vollstandige Ubersetzung der Patentschrift ins Englische vorzu-
legen, sofern das EP in deutscher oder franzésischer Sprache er-
teilt wurde. Sofern das EP in englischer Sprache erteilt wurde, ist
eine Ubersetzung in eine andere Amtssprache der Union vorzu-
legen; dh, es kann zB auch eine spanische Ubersetzung vorgelegt

1 Vgl zB Woller/Pabst, Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht,
ecolex 2023/82, 142.

2 Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich,
Italien, Litauen, Lettland, Luxemburg, Malta, Niederlande, Osterreich, Por-
tugal, Schweden und Slowenien.

3 Art 9 Abs 1 lit g EPVO; VO (EU) 1257/2021 Uber die Umsetzung der Verstarkten
Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen Patentschut-
zes, ABI L 2012/361, 1.

4 Art 6 Abs 1 UbersetzungsVO; VO (EU) 1260/2012 iiber die Umsetzung der
verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes im Hinblick auf die anzuwendenden Ubersetzungsregelun-
gen, ABL L 2012/361, 89; dieses Erfordernis wird erstmals nach sechs Jahren
nach dem Geltungsbeginn der UbersetzungsVO und danach ggf alle zwei
Jahre durch einen unabhéangigen Sachverstandigenausschuss tberpriift und
soll entfallen, sofern vom EPA entwickelte, qualitativ hochwertige maschi-
nelle Ubersetzungen von Patentanmeldungen und Patentschriften in alle
Amtssprachen der Union zur Verfligung stehen.
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werden, obwohl sich Spanien nicht an der verstirkten Zusam-
menarbeit beteiligt.

Aufgrund der einheitlichen Wirkung kann mit einem EPeW
in einem einzigen Verfahren ein Unterlassungstitel fiir das ge-
samte Gebiet des einheitlichen Patentschutzes erlangt werden;
im Gegenzug konnen EPeW allerdings auch in einem einzigen
Verfahren fiir das gesamte Gebiet fiir nichtig erkldrt werden.

Zu beachten ist, dass die Anzahl der teilnehmenden Staaten mit
grofSer Wahrscheinlichkeit anwachsen wird. Insb die EU- und
EPU-MS Irland, die Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn,
Ruminien und Griechenland sind Vertragsstaaten des Uberein-
kommens iiber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU); fiir eine
Teilnahme an der verstirkten Zusammenarbeit ist nur noch die
Ratifizierung des EPGU erforderlich. Andere EU- und EPU-MS
wie Spanien, Polen und Kroatien haben das EPGU bisher nicht
unterzeichnet. EPU-Mitgliedsstaaten, welche nicht auch zugleich
EU-Mitgliedsstaaten sind, dh, zB das Vereinigte Konigreich,
Schweiz, Tiirkei, konnen hingegen nach vorherrschender Inter-
pretation eines EuGH-Gutachtens® nicht am EPGU teilnehmen.

Anders als bei der Unionsmarke oder dem Gemeinschaftsge-
schmacksmuster, die jeweils einheitlich in der gesamten Union
wirksam sind und deren territorialer Schutzumfang sich nur
beim Beitritt/Austritt eines EU-MS dndert, bedeutet dies aber,
dass ein EPeW abhingig vom Zeitpunkt der Zuerkennung der
einheitlichen Wirkung einen unterschiedlichen territorialen
Schutzumfang aufweisen kann. Bei Analysen fir die Austibungs-
freiheit wird zukiinftig somit grofle Aufmerksamkeit darauf zu
legen sein, dass dem jeweiligen EPeW der korrekte territoriale
Schutzumfang zugeordnet wird.

2. Das Einheitliche Patentgericht (EPG)
Mit dem EPG wird in der EU erstmals ein supranationales Ge-
richt geschaffen, das fiir zivilrechtliche Auseinandersetzungen
zustindig ist. Nach Auslaufen der siebenjihrigen Ubergangspha-
se® wird dem EPG nicht nur fir EPeW, sondern auch fiir EPs
(Biindelpatente) ausschliefliche Zustandigkeit zukommen;” wih-
rend der Ubergangsphase ist grundsitzlich ebenfalls bereits das
EPG fiir EPs zustdndig, allerdings kann der PatInh die Zustin-
digkeit des EPG ausschlief3en® (sog Opt-out) oder Klagen wegen
Verletzung bzw auf Nichtigerklarung eines EP bei einem natio-
nalen Gericht oder einer anderen zustindigen Behorde erheben.’

Der EPG ist in erster Instanz dezentral aufgebaut und setzt
sich neben dem in Luxemburg ansdssigen Register aus einer zen-
tralen Kammer mit Sitz in Paris und einer Abteilung in Miinchen
und voraussichtlich Mailand'® zusammen. Dartiber hinaus sind
in den EPGU-MS, die dies wiinschen, lokale oder regionale Kam-
mern vorgesehen. Die meisten EPGU-MS haben sich fiir die Er-
richtung einer Lokalkammer entschieden, einschlieflich Oster-
reich, das eine Lokalkammer in Wien einrichten wird. Deutsch-
land ist das einzige Land mit mehreren Lokalkammern und wird
gleich vier Lokalkammern in Miinchen, Diisseldorf, Mannheim
und Hamburg errichten. Schweden wird gemeinsam mit den bal-
tischen Staaten die einzige Regionalkammer in Stockholm ein-
richten. Das Berufungsgericht hat seinen Sitz in Luxemburg.

Die Zentralkammer ist insb fiir isolierte Nichtigkeitsklagen
und Feststellungsklagen zustindig;!! die Lokal-/Regionalkam-
mern sind hingegen fiir alle iibrigen Verfahrensarten, dh insb
Verletzungsklagen, Klagen auf Erlass einstweiliger Mafinahmen,
Schadenersatzklagen, Klagen auf Zahlung von Lizenzgebiihren,
zustiandig."?

Ortlich ist jeweils die Lokal-/Regionalkammer des MS zustin-
dig, in dessen Gebiet die Verletzung erfolgt ist;' alternativ sind
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auch die Lokal-/Regionalkammer zusténdig, in dessen Gebiet der
Beklagte zumindest einen Geschiftssitz hat.!*

Die Spruchkorper in erster Instanz sind multinational besetzt
und setzen sich grds aus drei Richtern zusammen.!* Die Spruch-
korper der Lokal- und Regionalkammern bestehen jeweils aus
drei rechtlich qualifizierten Richtern, wobei auf Antrag einer Par-
tei oder ex officio der Président des Gerichts erster Instanz einen
auf dem technischen Gebiet des Streitgegenstands qualifizierten
technischen Richter dem Spruchkérper zuweist;'® bei Stimmen-
gleichheit ist die Stimme des vorsitzenden Richters ausschlagge-
bend.!” Die Spruchkoérper der Zentralkammer setzen sich hinge-
gen aus zwei rechtlich und einem technisch qualifizierten Richter
zusammen.'® Die Spruchkoérper des Berufungsgerichts haben
ebenfalls eine multinationale Zusammensetzung und setzen sich
jeweils aus finf (drei rechtlich und zwei technisch qualifizierten)
Richtern zusammen.

B. Opt-out

Ein erstaunlich unausgewogenes Bild ergibt der Meinungsstand
hinsichtlich der Vorteilhaftigkeit eines Opt-outs; einerseits gibt es
Stimmen, welche — zumindest zu Beginn - jedenfalls ein Hinaus-
optieren aus der Zustandigkeit des EPG fiir sinnvoll erachten,
andererseits gibt es vehemente Befiirworter fiir den Verbleib in
der Zustidndigkeit des EPG.

Als Argumente fiir ein Opt-out koénnen ua angefithrt werden:

keine zentrale Nichtigkeitsklage;

mehrere Parallelverfahren méglich;

Kenntnis der nationalen Rechtsprechung;

hohes Kostenrisiko in EPG-Verfahren.
Ua folgende Argumente konnen gegen einen Opt-out-Antrag an-
gefithrt werden:

Konzentration in einem Verfahren;

Wahlmoglichkeit der Kammer (,,Forum-Shopping®);

erfahrene und technisch vorgebildete Richter beim EPG;

zu erwartende patentinhaberfreundliche Rsp;

hoher Kostenersatz.
Die vorstehende Gegentiberstellung zeigt, dass die genannten
Vor- bzw Nachteile zumeist eine Frage der Betrachtungsweise

5 EuGH 8. 3. 2011, G-1/09, ECLI:EU:C:2011:123.

6 Gem Art 83 Abs 5 EPGU wird fiinf Jahre nach dem Inkrafttreten des Uber-
einkommens der Verwaltungsausschuss eine eingehende Konsultation der
Nutzer des Patentsystems durchfiihren; die Ubergangsphase kann sodann
um bis zu sieben weitere Jahre verldngert werden.

" Daher auch die unterschiedliche Bezeichnung in der englischen Sprache:
,European Patent with unitary effect”, womit auf die einheitliche Wirkung
im gesamten Territorium Bezug genommen wird, und ,,Unified Patent
Court“, womit zum Ausdruck gebracht werden soll, dass die Zustandigkeit fir
EPeW und EP bei einem einzigen Gericht vereinigt wird.

8 Art 83 Abs 3 EPGU.

° Art 83 Abs 1 EPGU.

0 |n Art 7 Abs 2 EPGU ist als weitere Abteilung der Zentralkammer London
genannt; nachdem UK erklért hat, sich am UPC nicht beteiligen zu wollen,
wird Art 7 Abs 2 EPGU dahingehend ausgelegt, dass die Abteilung in London
weggefallen ist. Hochstwahrscheinlich wird in Mailand eine weitere Abtei-
lung der Zentralkammer angesiedelt; die Fallverteilung erfolgt auf Basis der
Patentklasse des Streitpatents gem einem Anhang zum EPGU und ist derzeit
- nach der voraussichtlichen Verlagerung nach Mailand - Gegenstand neu-
erlicher Verhandlungen.

1 Art 33 Abs 4 EPGU.

2 Art 33 Abs 1 EPGU.

13 Art 33 Abs 1 lit a EPGU.

1 Art 33 Abs 1 lit b EPGU.

5 Art 8 Abs 1 EPGU.

6 Art 8 Abs 6 EPGU.

7 Art 78 Abs 1 EPGU.

18 Art 8 Abs 6 EPGU.
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sind. Sofern man die Méglichkeit einer ,,zentralen® Nichtigkeits-
klage als Nachteil der EPG-Zustidndigkeit, ausgehend von der
Rechtsbestandsseite, sieht, steht diesem Nachteil — bei Betrach-
tung von der Seite der Rechtsdurchsetzung — der Vorteil der Ver-
fahrenskonzentration in einem einzigen Verletzungsverfahren
gegeniiber.

Objektiv betrachtet hoch ist das Kostenrisiko, insb bei hohe-
ren Streitwerten. Die Gerichtsgebithren sind - zumindest im
Vergleich zu den dsterr Gebiihren - exorbitant hoch: Vergleicht
man zB die - streitwertunabhéngigen — Gebiihren fiir eine Nich-
tigkeitsklage, stehen der Amtsgebiihr des OPA iHv € 550,~ eine
Gebiihr iHv € 20.000,-" fiir eine Nichtigkeitsklage beim EPG ge-
gentiber. Dieser Kostennachteil hinsichtlich der Gebiihren relati-
viert sich allerdings schnell, stellt man den EPG-Gebiihren zB die
Gerichtsgebiihren fiir ein dt Nichtigkeitsverfahren - bei einem
angenommenen Streitwert von 2 Mio Euro - gegeniiber; gem
§ 34 dt GKG fillt in diesem Fall eine Gebiihr von ca € 30.000,
- an.

Aus den Gerichtsgebiihren ergibt sich somit — zumindest bei
einem Vergleich mit Deutschland - kein erhohtes Risiko bei
EPG-Verfahren. Ein erhohtes Kostenrisiko ergibt sich allerdings
aus dem Anwaltskostenersatz. Grundsitzlich ist vorgesehen, dass
die Kosten des Rechtsstreits und sonstigen Kosten der obsiegen-
den Partei, soweit sie zumutbar und angemessen sind, bis zu ei-
ner festgelegten Obergrenze von der unterlegenen Partei getragen
werden, sofern Billigkeitsgriinde dem nicht entgegenstehen.?
Gem einem - vom Verwaltungsausschuss noch nicht verabschie-
deten — Entwurf iiber erstattungsfihige Kosten werden (auszugs-
weise) folgende streitwertabhdngige Obergrenzen festgelegt:

Streitwert Obergrenze erstattungsfahige
Kosten
€ 500.000,- € 56.000,-
€ 1.000.000,- € 112.000,-
€ 2.000.000,- €200.000,—-
> € 50.000.000,- € 2.000.000,-

Tabelle

Sofern die Obergrenze der erstattungsfihigen Kosten ausge-
schopft bzw zugesprochen wird, ergibt sich bei Streitwerten
von iiber € 500.000,— - auch im Vergleich zu Deutschland -
ein deutlich hoheres Kostenrisiko.?! Voéllig offen ist allerdings,
wie das EPG sein Ermessen bei der Beurteilung, welche Kosten
zumutbar und angemessen sind, ausiiben wird (s dazu auch
Pkt F.).

Diesem Vergleich kann natiirlich wiederum entgegengehalten
werden, dass hier ,,Apfel mit Birnen® verglichen werden, da ein
einziges EPG-Verfahren das Territorium von derzeit 17 EPGU-
MS abdeckt, wohingegen fiir das gleiche Ergebnis — theoretisch -
17 Parallelverfahren gefithrt werden miissten, deren Kostenrisiko
in Summe wiederum deutlich héher wire als das Kostenrisiko
eines einzigen EPG-Verfahren; dieser Vergleich hinkt aber wie-
derum, da in der Praxis nicht 17 Parallelverfahren gefiihrt wer-
den.

Ein gewichtiges Argument, welches fiir einen Opt-out-Antrag
spricht, ist aber gar nicht in den Vorteilen des Opt-outs als sol-
ches begriindet, sondern liegt darin begriindet, dass der PatInh
von dem Opt-out wieder zuriicktreten kann;?? ein solcher Riick-
tritt ist allerdings nur wirksam, sofern vor Eintragung des Riick-
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trittsantrags im EPG-Register noch keine Klage vor einem Ge-
richt eines EPGU-MS erhoben wurde.”® Fiir die Frage, auf wel-
chen Zeitpunkt jeweils abzustellen ist, ist der EPG-VO eindeutig
zu entnehmen, dass die Eintragung im Register und nicht der
Zeitpunkt der Einbringung des Antrags entscheidend ist.>* Hin-
sichtlich des relevanten Zeitpunkts betreffend eine nationale Kla-
ge wird hingegen weniger klar auf die ,,Erhebung“ der Klage ab-
gestellt; demnach diirfte nach dem 6sterr zivilprozessualen Ver-
stindnis auf die Gerichtsanhangigkeit und nicht die Streitanhén-
gigkeit abzustellen sein.

Sofern der PatInh das Risiko, dass ein Dritter vor einem
nationalen Gericht eine Nichtigkeitsklage (im Vorlauf zu einer
Verletzungsklage) einbringt, fiir iiberschaubar erachtet, behalt
sich der PatInh somit — selbst im Falle eines Opt-outs - alle
Moglichkeit offen, da in diesem (fiir wahrscheinlich erachteten)
Fall ein Ricktritt vom Opt-out wirksam vorgenommen werden
und eine Verletzungsklage vor dem EPG eingebracht werden
kann.

Um diese Wahlmoglichkeit zwischen nationaler und suprana-
tionaler Gerichtsbarkeit zu haben, ist es fiir den PatInh aber gar
nicht erforderlich, einen Opt-out-Antrag zu stellen, da wihrend
der Ubergangszeit — auch ohne Opt-out-Antrag - Klagen wegen
Verletzung bzw auf Nichtigerkldrung eines europdischen Patents
weiterhin bei den nationalen Gerichten oder anderen zustandi-
gen nationalen Behorden erhoben werden kénnen.?® Der Opt-
out-Antrag erh6ht somit nicht die Wahlméglichkeit fiir den
PatInh, sondern bringt ihm primir Sicherheit, keiner EPG-Nich-
tigkeitsklage (und dem damit verbundenen Kostenrisiko) ausge-
setzt zu sein.

Auf Basis dieser Uberlegungen spricht vieles dafiir, ,,starke*
EPs, zu welchem dem PatInh kein den Rechtsbestand gefdhrden-
der Stand der Technik bekannt ist bzw welche bereits erfolgreich
ein Rechtbestandsverfahren iiberstanden haben, in der Zustan-
digkeit des EPG zu belassen, weist das EPGU bei der Rechts-
durchsetzung doch zahlreiche fiir den PatInh vorteilhafte Aspek-
te auf.

C. Verletzungsklagen - Forum Shopping

Einer der wesentlichen Vorteile fiir den PatInh bei der Durch-
setzung ist, dass er idR wird frei wihlen konnen, bei welcher Lo-
kal-/Regionalkammer er Klage erhebt. Anders als nach der
UMV? oder der GGV? ist ndmlich im Falle der Klage am Ver-
letzungsort die Zustandigkeit der jeweiligen Lokal-/Regional-
kammer nicht auf die im jeweiligen MS getitigten Handlungen
eingeschrinkt. Somit unterliegt die Reichweite der Zustandigkeit
der angerufenen Lokal-/Regionalkammer, unabhingig davon, ob
sich die ortliche Zustiandigkeit der Kammer aus dem Beklagten-
sitz oder einer verletzenden Handlung ergibt, keinerlei Ein-
schrinkungen.

19 UPC-Gerichtsgebiihrentabelle, Beschluss des Verwaltungsausschusses vom
8.7.2022.

2 Art 69 Abs 1 EPGU; R 152ff EPG-VO.

21 Bei einem Streitwert von zB 1 Mio Euro sind nach dt GVG Anwaltskosten iHv
ca € 25.000,- erstattungsfahig.

22 Regel 5 Abs 6 EPG-VO.

2 Regel 5 Abs 8 EPG-VO.

24 Regel 5 Abs 5 EPG-VO.

% Art 83 Abs 1 EPGU.

2 Art 125 Abs 5 iVm Art 126 Abs 2 UMV.

27 Art 82 Abs 5 iVm Art 83 Abs 2 GGV.
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Da Verletzungshandlungen idR im gesamten Gebiet der EU
oder zumindest in einer Vielzahl von MS erfolgen, ergibt sich
daraus fiir den PatInh die Moglichkeit, bei Einbringung einer
Verletzungsklage oder einer Klage auf einstweilige Mafinahmen
zwischen allen Lokal-/Regionalkammern zu wahlen. Der Kl kann
somit ein betrachtliches ,Forum-Shopping® betreiben, dh er
kann die jeweilige Lokal-/Regionalkammer wihlen, die fiir den
speziellen Fall seiner Einschitzung nach die besten Vorausset-
zungen bietet. Bei der Auswahl der Lokal-/Regionalkammer wird
der Kl daher insb die jeweilige Rsp-Linie der jeweiligen Kammer
hinsichtlich Schutzbereichsauslegung, Patentfihigkeit, Zuléssig-
keit einer eingeschrinkten Verteidigung (sowohl in sachlicher
als auch in zeitlicher Hinsicht), Geschwindigkeit etc beriicksich-
tigen. Demzufolge ist davon auszugehen, dass sich ein erhebli-
cher Wettbewerb zwischen den Lokal-/Regionalkammern ausbil-
den wird, wodurch in weiterer Folge wiederum davon auszuge-
hen ist, dass sich - zumindest bei einigen Kammern - eine pa-
tentinhaberfreundliche Rsp etablieren wird.

Ein nicht unwesentlicher Standortnachteil konnte sich hierbei
fiir Lokalkammern in EPGU-MS ergeben, welche eine vergleichs-
weise geringe Fallzahl an Patentstreitverfahren aufweisen. Jeder
Spruchkérper einer Lokalkammer in einem EPGU-MS, in dem
vor oder nach dem Inkrafttreten dieses Ubereinkommens in drei
aufeinanderfolgenden Jahren durchschnittlich weniger als 50 Pa-
tentverfahren je Kalenderjahr eingeleitet worden sind, besteht
ndmlich aus nur einem Richter, der Staatsangehoriger des EP-
GU-MS der entsprechenden Lokalkammer ist; die beiden weite-
ren Richter diirfen nicht Staatsangehérige des EPGU-MS der ent-
sprechenden Lokalkammer sein und werden fallweise aus einem
Richterpool beigezogen.?® Sofern hingegen die Schwelle von 50
Fillen Giberschritten wurde, wird die Lokalkammer in dem ent-
sprechenden EPGU-MS hingegen (dauerhaft) mit zwei Staatsan-
gehorigen dieses EPGU-MS besetzt; der dritte Richter anderer
Nationalitit wird hingegen in der Lokalkammer nur langfristig
tatig, wo dies fiir eine effiziente Arbeit von Kammern mit hoher
Arbeitsbelastung notwendig ist.?

Demnach werden die Spruchkorper der Lokalkammern in den
EPGU-MS mit hohen Fallzahlen iiber eine konstante Besetzung
hinsichtlich der Stimmenmehrheit verfiigen, sodass diese Kam-
mern hinsichtlich Konsistenz ihrer Spruchpraxis und somit Vor-
hersehbarkeit einen gewissen Vorteil gegeniiber Kammern ent-
wickeln konnten, welchen (wie zB bei der Lokalkammer in Wien)
nur ein einziger Richter dauerhaft zugeordnet ist.

D. Schutzschriften

Einstweilige Unterlassungsverfiigungen oder auch Mafinahmen
zur Beweissicherung konnen auf Antrag ohne Anhérung des An-
tragsgegners (AG) erlassen werden.*® Anders als die ZPO und die
osterr Rsp, gem welcher eine Schutzschrift mangels gesetzlicher
Grundlage als unzuldssig zuriickzuweisen ist,*' sieht die EPG-VO
ausdriicklich die Moglichkeit vor, eine Schutzschrift einzurei-
chen, wenn eine klagslegitimierte Person es fiir wahrscheinlich
erachtet, dass in naher Zukunft ein Antrag auf einstweilige Maf3-
nahmen gegen sie als AG bei Gericht gestellt werden konnte.*?
Eine Schutzschrift muss den Namen und die Adresse des AG,
dh, desjenigen, der die Schutzschrift einreicht, und dessen Ver-
treter sowie den Namen und die Adresse des mutmafllichen An-
tragstellers auf einstweilige Mafinahmen beinhalten.** Eine wei-
tere zwingende Angabe, jedoch nur sofern verfiigbar, ist die
Nummer des betreffenden Patents. Da demnach die Angabe ei-
nes in der Zustindigkeit des EPGU fallenden Patents nicht abso-
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lut zwingend ist, sollte es auch moglich sein, eine Schutzschrift zu
einem aus der Zustandigkeit des EPG hinausoptierten EP zu hin-
terlegen; dh, zu einem Patent, welches zum Zeitpunkt der Hinter-
legung der Schutzschrift gar nicht von der Zustidndigkeit des EPG
erfasst wird.

Ein potentieller AG eines EV-Antrags steht aber zukiinftig je-
denfalls vor dem Problem, dass fiir ihn nicht vorhersehbar ist, ob
der PatInh eines EP den EV-Antrag beim EPG oder einem na-
tionalen Gericht stellen wird. Vor dieser Problematik steht der
AG unabhingig davon, ob das EP aus der Zustidndigkeit hinaus-
optiert wurde oder nicht: Ist zum Zeitpunkt der Hinterlegung der
Schutzschrift das EP aus der Zustindigkeit des EPG hinausop-
tiert, so kann der PatInh das Opt-out - solange kein Verfahren
vor einem nationalen Gericht (gerichts-)anhéngig ist — zurtick-
ziehen und am gleichen Tag, an dem die Zuriickziehung wirksam
wird, sogleich einen EV-Antrag beim EPG einbringen. Sofern
kein Opt-out-Antrag vorliegt, kann der PatInh sogar jederzeit
einen EV-Antrag vor einem nationalen Gericht einbringen. In
beiden Fillen sollte der potentielle AG daher zweckmafligerweise
Schutzschriften sowohl beim EPG als auch - soweit zuldssig — bei
relevanten nationalen Gerichten hinterlegen.

Ein potentieller AG wird zudem gut beraten sein, nicht nur
Schutzschriften auf nationaler Ebene und beim EPG zu hinter-
legen, sondern das EPG-Register hinsichtlich eines Opt-out-An-
trags bzw dessen Zuriickziehung zu iiberwachen. Des Weiteren
wird ein potentieller AG eines hinausoptierten EP jedenfalls in
der Erarbeitung seiner Verteidigungsstrategie Uberlegungen an-
zustrengen haben, ob nicht zusitzlich zu der Hinterlegung einer
Schutzschrift auch ein nationales Nichtigkeitsverfahren bzw - so
die Voraussetzungen vorliegen - ein negatives Feststellungsver-
fahren eingeleitet wird, um das potentielle KIP der Zustdndigkeit
des EPG zu entziehen.

E. Feststellungsklagen

Ein potentieller Bkl eines nicht hinausoptierten EP konnte hin-
gegen — wenn gewiinscht — mittels Einbringung einer Nichtig-
keitsklage oder einer negativen Feststellungsklage beim EPG
die finale Zustindigkeit des EPG determinieren.

Gem der Verfahrensordnung ist Voraussetzung fiir die Zulas-
sigkeit einer negativen Feststellungsklage, dass der PatInh oder
Lizenznehmer zuvor eine Verletzung geltend gemacht hat oder
- wenn dies nicht der Fall sein sollte — der FeststellungsKl zuvor -
unter Darlegung aller Einzelheiten der relevanten Handlung -
um eine schriftliche Bestitigung ersucht hat, dass keine Verlet-
zung vorliegt und diese Bestdtigung innerhalb eines Monats nicht
erteilt oder verweigert wurde.>

Die Verfahrensordnung verweist demnach ausdriicklich auf
zwei alternative Voraussetzungen fiir eine negative Feststellungs-
Kl (Verwarnung oder mangelnde Freistellung). Das EPGU sieht
hingegen allgemein vor, dass jede natiirliche oder juristische Per-
son, die von einem Patent betroffen ist, Klage erheben kann,* dh
jeder, der ein berechtigtes Interesse hat. Es erscheinen daher zu-
satzlich zu den zwei in der EPG-VO genannten Alternativen wei-

28 Art 8 Abs 2 EPGU.

2 Art 8 Abs 3 EPGU.

30 Regel 209 Abs 2 lit ¢ EPG-VO; Art 60 Abs 6 EPGU.
31 OGH 12. 3. 1996, 4 Ob 11/96.

32 Regel 207 Z 1 EPG-VO.

33 Regel 207 Z 2 EPG-VO.

3 Regel 61 Abs 1 lit a EPG-VO.

35 Art 47 Abs 6 EPGU.
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tere Fallkonstellationen moglich, bei welchen ein hinreichendes
rechtliches Interesse fiir eine negative Feststellungsklage geltend
gemacht werden kann.

Wie vorstehend bereits dargelegt, ist die Feststellungsklage bei
der Zentralkammer einzubringen. Sofern allerdings innerhalb
von drei Monaten nach Klageerhebung vor der Zentralkammer
bei einer Lokal- oder Regionalkammer eine Verletzungsklage
eingebracht wird und Parteiidentitdt besteht bzw die Verlet-
zungsklage vom ausschliefllichen Lizenznehmer gegen den Fest-
stellungsKl eingebracht wurde, ist das Feststellungsverfahren aus-
zusetzen.*® Wird eine Verletzungsklage nach Ablauf der dreimo-
natigen Frist eingereicht, ist keine verpflichtende Aussetzung des
Feststellungsverfahrens vorgesehen. In Fall einer derartigen ,,ver-
spateten® Verletzungsklage ist vorgesehen, dass die vorsitzenden
Richter der beiden Kammern den weiteren Verfahrensverlauf be-
sprechen, wobei die Aussetzung einer der beiden Verfahren zu
erwigen ist.¥

Durch Einreichung einer negativen Feststellungsklage beim
EPG kann ein potentieller Bkl somit zwar verhindern, dass der
PatInh vor einem nationalen Gericht ein Verletzungsverfahren
einleitet, allerdings hindert ein vor dem EPG anhidngiges Feststel-
lungsverfahren keinesfalls die Einbringung einer Verletzungskla-
ge beim EPG - ganz im Gegenteil: Da eine Aussetzung des Fest-
stellungsverfahrens nur verpflichtend ist, sofern der PatInh die
Verletzungsklage innerhalb von drei Monaten ab Einbringung
der negativen Feststellungsklage einreicht, wird durch die Einlei-
tung des Feststellungsverfahrens sogar ein Anreiz fiir eine zeit-
nahe Einbringung einer Verletzungsklage beim EPG gesetzt, so
dass die Einbringung einer negativen Feststellungsklage wohl nur
in Ausnahmefille ein addquates strategisches Mittel sein wird.

F. Vertretung und Kostenerstattung

Vor dem EPG besteht grundsitzlich Vertretungszwang.’® Die
Parteien kénnen sich - in simtlichen Verfahrensarten - alterna-
tiv durch einen in einem EPGU-Vertragsstaat zugelassen Rechts-
anwalt oder von einem tiiber eine Zusatzqualifikation verfiigen-
den European Patent Attorney vertreten lassen.

In Anbetracht ihrer richterlichen Tétigkeit in nationalen Ver-
letzungsverfahren steht insb sterr Patentanwilten, die auch zu-
gleich als European Patent Attorney qualifiziert sind, innerhalb
einer Ubergangsfrist von einem Jahr die Méglichkeit offen, die
Eintragung in die Liste der EPG-Vertreter tiber den Nachweis zu
erlangen, dass sie bei mindestens drei Patentverletzungsklagen
innerhalb der finf Jahre vor Antragsstellung auf Eintragung als
Vertreter als Richter titig waren.* Uber die Ubergangsphase hi-
naus werden European Patent Attorneys zur Vertretung zugelas-
sen, die iiber ein European Patent Litigation Certificate oder ei-
nen juristischen Studienabschluss verfiigen.*!

Wie iZm Opt-out-Uberlegungen bereits dargelegt, hat der EPG
einen erheblichen Ermessenspielraum beim Zuspruch der ange-
messenen und zumutbaren Kosten des Verfahrens.”? Zu beachten
ist hierbei, dass sich zum Kostenersatz eine wortgleiche Formulie-
rung in der DurchsetzungsRL* findet, so dass — zumindest in der
Theorie - kein wesentlicher Unterschied zum Kostenersatz in na-
tionalen Streitverfahren gegeben sein sollte. Der EuGH hat in jiin-
gerer Vergangenheit auch bereits stRsp nationaler Gerichte zu
Kostenersatzregelungen in Anwendung der DurchsetzungsRL ge-
kippt. ZB hat der EuGH eine nationale Bestimmung des dt
Rechts,* wonach die Kosten eines in einer Kennzeichenstreitsache
mitwirkenden Patentanwalts, welche gem stRsp ohne Priifung der
Notwendigkeit fiir die zweckentsprechende Rechtsverfolgung zu-
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zusprechen waren, als nicht vereinbar mit der DurchsetzungsRL
erkannt.* Vielmehr miisse es dem mit dem Kennzeichenstreit be-
fassten Gericht erlaubt sein, bei der Beurteilung, ob die der obsie-
genden Partei entstandenen Prozesskosten zumutbar und ange-
messen sind, in jedem ihm vorgelegten Fall dessen spezifische
Merkmale gebiihrend zu berticksichtigen.* Interessant ist idZ
insb, dass das vorlegende Gericht diese Vorgaben in weiterer Folge
dahingehend ausgelegt hat, dass eine richtlinienkonforme Ausle-
gung dieser — mit Art 69 Abs 1 EPGU identischen - Vorschrift
vermeintlich verlange, dass nur die Kosten einer notwendigen pa-
tentanwaltlichen Mitwirkung erstattungsfihig sind.*” Das Erfor-
dernis der Notwendigkeit, das die DurchsetzungsRL - entgegen
den allgemeinen dt und auch 6sterr Kostenerstattungsregelungen
nicht kennt - leitet das vorlegende Gericht daraus ab, dass der
EuGH erkannt hat, dass iibermaflige Kosten, die darauf zuriick-
zufithren sind, dass die obsiegende Partei und ihr Anwalt unge-
wohnlich hohe Honorare vereinbart haben oder der Anwalt
Dienstleistungen erbracht hat, die fiir die Durchsetzung des be-
treffenden Rechts nicht als erforderlich angesehen werden, nicht
zumutbar sind.** MaW meint das vorlegende Gericht aus der
EuGH-Rsp ableiten zu konnten, dass nur das Notwendige zumut-
bar sei - eine sehr engherzige Interpretation, welche wohl mehr
von der nationalen Rechtstradition als von den Ausfithrungen des
EuGH getragen wird.

Wie dieser Exkurs zeigt, hat das EPG auf Basis der identischen
Bestimmung zu Art 14 DurchsetzungsRL einen erheblichen Er-
messenspielraum beim Zuspruch erstattungsfihiger Kosten. So-
fern das EPG eine derart einschrinkende Auslegung der wort-
gleichen Bestimmungen bzw der EuGH-Rsp vornimmt wie der
BGH, konnte fiir ein EPG-Streitverfahren tiberhaupt nur die Ver-
tretung durch einen einzigen Anwalt als notwendig bzw zumut-
bar erachtet werden, so dass die geplanten Obergrenzen fiir den
Anwaltskostenersatz womdglich gar nicht ausgeschopft wiirden.
Der Intention des Gesetzgebers, der danach getrachtet hat, iiber
die DurchsetzungsRL sicherzustellen, dass der obsiegenden Par-
tei ein erheblicher und angemessener Teil der tatsichlich entstan-
denen Kosten ersetzt wird, wiirde eine derartig einschrinkende
Auslegung allerdings nicht gerecht werden.*

G. Nichtigkeitsklagen vs EPA-Einspriiche

Als einer der wesentlichen Griinde fiir ein Opt-out aus der Zu-
standigkeit des EPG wird hédufig die ,,zentrale“ Angriffsmaoglich-
keit auf nicht hinausoptierte EP genannt. In Anbetracht dieser
»zentralen Angriffsmoglichkeit stellt sich auch die Frage, ob

% Art 33 Abs 6 EPGU.

37 Regel 76 Abs 3 EPG-VO.

38 Art 48 EPGU.

3 Art 48 Abs 2 EPGU.

4 Regel 12 Z 1 lit b Regeln zum Zertifikat zur Fiihrung europdischer Patent-
streitverfahren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen, Beschluss des
Verwaltungsausschusses v 22. 2. 2022.

“1 Art 48 Abs 2 EPGU; R 11 Regeln zum Zertifikat zur Fiihrung européischer
Patentstreitverfahren und den sonstigen geeigneten Qualifikationen, Be-
schluss des Verwaltungsausschusses v 22. 2. 2022.

%2 Art 69 Abs 1 EPGU.

4 Art 14 DurchsetzungsRL; RL 2004/48/EG des EP und des Rats v 29. 4. 2004
zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums, ABL L 2004/157, 45.

4§ 140 dt MSchG.

45 EUGH 28. 4. 2022, C-531/20, NovaText, Rn 55.

% EuGH 28. 4. 2022, C-531/20, NovaText, Rn 54.

47 BGH 13. 10. 2022, | ZB 59/19, Kosten des Patentanwalts VII, Rn 15.

48 EuGH 28. 4. 2022, C-531/20, NovaText, Rn 46 uVa; EuGH 28. 7. 2016, C-57/15,
United Video Properties, Rn 25.

4 EuGH 28. 7. 2016, C-57/15, United Video Properties, Rn 29.

929



die Beeinspruchung eines EP innerhalb der neunmonatigen Ein-
spruchsfrist zukiinftig tiberhaupt noch erforderlich ist, wenn das
EP ohnedies - erforderlichenfalls, dh insb im Falle einer Verlet-
zungsklage — ,,zentral“ im Wege einer Widerklage oder einer ge-
sonderten Nichtigkeitsklage angefochten werden kann.

1. Territorialer Umfang

Ein Vergleich der 39 EPU-MS mit den 17 EPGU-MS zeigt aber
sehr schnell, dass der ,zentrale” Angriff auf ein nicht hinausop-
tiertes EP beim EPG von seiner Schlagkraft mit einem Einspruch
nicht vergleichbar ist — im schlechtesten Fall bleibt das EP auch
im Falle einer erfolgreichen Nichtigkeitsklage weiterhin in 22
EPU-MS (formal) aufrecht. Um umfassende Rechtssicherheit
zu erlangen, wird es daher weiterhin zweckmifig sein, potentiell
storende EPs - so innerhalb der Einspruchsfrist bekannt - beim
EPA anzugreifen.

2. Anfechtungsgriinde

Die zur Verfiigung stehenden Einspruchs- und Nichtigkeitsgriin-
de sind aufgrund des Verweises in Art 65 Abs 2 EPGU auf
Art 138 Abs 1 EPU weitgehend gleichlaufend. Demnach stehen
insb mangelnde Patentierbarkeit nach Art 52 bis 57 EPU (insb
mangelnde Neuheit, mangelnde erfinderische Tiétigkeit) sowie
mangelnde Ausfithrbarkeit und eine unzulissige Uberschreitung
der urspriinglichen Offenbarung als Anfechtungsgriinde in bei-
den Verfahren zur Verfiigung. Hinsichtlich der Offenbarungs-
iberschreitung wird insb die Spruchpraxis des EPG abzuwarten
bleiben, gibt es diesbeziiglich doch nach wie vor erhebliche Un-
terschiede in den EPU-MS und insb zwischen der sehr strengen
Spruchpraxis des EPA und der deutlich liberaleren, patentinha-
berfreundlichen Praxis der deutschen Gerichte.

Zusitzlich zu den Einspruchsgriinden kann sich der Kl in
EPG-Nichtigkeitsverfahren auf ein élteres nationales Recht, eine
unzulissige Schutzbereichserweiterung nach Erteilung und die
mangelnde Berechtigung des PatInh berufen.

Die mangelnde Berechtigung des PatInh wird im EPGU iiber
den Verweis auf Art 138 EPU aber ausschlieflich als Nichtig-
keitsgrund angefiihrt. Sofern der wahre Berechtigte daher nicht
die Nichtigkeit des StP, sondern dessen Ubertragung begehrt, ist
er weiterhin auf Aberkennungsverfahren vor den nationalen Ge-
richten bzw Behorden angewiesen.

Unklar ist die Rechtsfolge, welche ein fiir ein EPeW neuheits-
schadliches dlteres Recht auslost. Weder die EPVO noch das EP-
GU sehen die Moglichkeit einer Umwandlung eines EPeW in
nationale Teile eines EP in jenen Lindern vor, in denen keine
dlteren Rechte bestehen, wie dies zB in der UMV geregelt ist.*
Da der einheitliche Charakter des EPeW zudem eines der Kern-
elemente der EPVO ist, erscheint tiberaus fraglich, ob eine teil-
weise Nichtigerklirung - beschriinkt auf jene EPGU-MS, in de-
nen ein élteres Recht vorliegt, mit der EPVO in Einklang zu brin-
gen ist. Grundsitzlich moglich wire, dass die EPGU-MS einzel-
staatliche Regelungen vorsehen, wonach im Falle einer
Nichtigerklarung des EPeW aufgrund eines élteren Rechts, das
nicht in dem betreffenden MS besteht, eine spétere Validierung
eines EP erméglichen. Der osterr GesetzG hat hiervon aber kei-
nen Gebrauch gemacht. Mit der PatR-Nov 2023 wurde zwar ein
Sicherheitsnetz eingezogen, allerdings nur fiir den Fall, dass der
Antrag auf einheitliche Wirkung zuriickgewiesen wird;*' fiir den
Fall einer Nichtigerklarung auf Basis eines lteren Rechts ist keine
vergleichbare Regelung vorgesehen. Ein denkbarer Losungsan-
satz konnte darin liegen, dass ein EPeW aufgrund eines dlteren
nationalen Rechts gar nicht widerrufen wird, sondern dass das
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EPG erkennt, dass das EPeW im Gebiet des alteren nationalen
Rechts nicht durchsetzbar ist.*? Ein vergleichbarer Ansatz wurde
bereits als mit dem einheitlichen Charakter von Unionsmarken
vereinbar angesehen.*

3. Klage-/Einspruchsberechtigung

Ein weiterer Unterschied zwischen EPA-Einspruchs- und EPG-
Nichtigkeitsverfahren wird voraussichtlich iZm der Verpflichtung
der Offenlegung der Identitit des Einsprechenden bzw Nichtig-
keitskldger liegen. Ein Einspruch beim EPA kann namlich von je-
dermann eingelegt werden; der Nachweis eines rechtlichen Inter-
esses ist nicht erforderlich. Gem der Rsp ist lediglich der PatInh
selbst nicht einspruchsberechtigt,> die Einspruchserhebung durch
einen ,,Strohmann® im Auftrag eines Dritten, um die Identitit des
tatsdchlich ein rechtliches Interesse am Widerruf des angefochte-
nen Patents Verfolgenden nicht offenlegen zu miissen, ist zuldssig,
sofern kein Rechtsmissbrauch vorliegt (dh insb die Verschleierung
eines Einspruchs durch den PatInh selbst).”> Beim EPG sind hin-
gegen nur Personen und Vereinigungen aktiv klagslegitimiert, die
nach dem fiir sie geltenden nationalen Recht berechtigt sind, Klage
zu fithren, und die von dem streitgegenstindlichen Patent ,,betrof-
fen® sind.** Auch wenn diese Formulierung leider die gebotene
Klarheit vermissen ldsst, ist davon auszugehen, dass der Nichtig-
keitsklager darlegen wird miissen, inwiefern er von dem angefoch-
tenen Patent betroffen ist; demzufolge erscheint wahrscheinlich,
dass der Nachweis eines rechtlichen oder wirtschaftlichen Inter-
esses erforderlich sein wird, so dass einem ,,Strohmann® ein sol-
cher Nachweis vermutlich idR nicht gelingen wird. Demnach ist
davon auszugehen, dass die Identitit des Nichtigkeitsklager beim
EPG offengelegt werden muss.

4. Verfahrensdauer

In zeitlicher Hinsicht wird ein EPG-Nichtigkeitsverfahren aller
Voraussicht nach deutlich schneller sein als ein EPA-Einspruchs-
verfahren, obgleich das EPA in den vergangenen Jahre erhebliche
Anstrengungen unternommen hat, insb das erstinstanzliche Ein-
spruchsverfahren zu beschleunigen; gem amtsinternen Vorgaben
soll eine Einspruchsentscheidung in 1. Instanz nach ca 15 Mona-
ten ergehen; in den letzten Jahren konnte auch bereits tatsichlich
eine erhebliche Verfahrensbeschleunigung erzielt werden.”” Fiir
Beschwerdeverfahren betragt die Verfahrensdauer in den letzten
Jahren hingegen ca 60 Monate,* so dass sich in Summe eine Ver-
fahrensdauer von etwas {iber sechs Jahren(!) ergibt.

Gem dem (relativ) starren Fristkorsett gem EPG-VO ergibt
sich hingegen eine Anberaumung der miindlichen Verhandlung
nach ca zwolf Monaten in 1. Instanz; diese Verfahrensdauer ist
auch in der Praambel der Verfahrensordnung festgeschrieben.
Fiir das Berufungsverfahren, fiir welches ein weitgehendes Neue-

50 Vgl Art 139 UMV.

51 Vgl § 14b PatV-EG.

52 Vgl Ackermany/Vissel, Nationale altere Rechte und europdische Patente mit
einheitlicher Wirkung, GRUR 2016, 641.

53 EuGH 16. 12. 2010, C-239/09, Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe; EuGH
12. 4. 2011, C-235/09, DHL ExpressFrance, Rn 45.

54 EPA-GBK 6. 7. 1994, G 9/93; seit der Einflihrung eines zentralen Beschran-
kungsverfahrens mit dem EPU 2000 besteht fiir den Einspruch durch den
Patinh selbst aber ohnedies kein praktischer Anwendungsfall mehr.

55 EPA-GBK 21. 1. 1999, G 3/97.

5 Art 47 Abs 6 EPGU; ,concerned” in der englischen Sprachfassung.

57 Gem EPA-Jahresbericht 2020 betrug die durchschnittliche Verfahrensdauer
von Einspruchsverfahren im Jahr 2020 15,5 Monate (gerechnet vom Ende
der Einspruchsfrist).

58 Jahresbericht der EPA-Beschwerdekammer 2021: Verfahrensdauer 2021:
59 Monate; 2020: 60 Monate; 2019: 65 Monate.
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rungsverbot normiert ist,” wird mit keiner lingeren Verfahrens-
dauer als in 1. Instanz gerechnet; demnach ist davon auszugehen,
dass eine Berufungsentscheidung spatestens nach ca zwei Jahren
vorliegen wird.®

Diesem (gravierenden) zeitlichen Vorteil des EPG-Nichtig-
keitsverfahrens steht — wie bereits vorstehend iZm Opt-out-An-
tragen dargelegt — ein erheblich hoheres Kostenrisiko entgegen.

5. Sprache

In beiden Verfahren ist grundsitzlich die Sprache des angefoch-
tenen Patents Verfahrenssprache,®! wobei sich im schriftlichen
Verfahren vor dem EPA jeder Beteiligte jeder Amtssprache des
EPA, dh Deutsch, Englisch, Franzosisch, bedienen kann;* beim
EPG sind in Ermangelung einer vergleichbaren Spezialregelung
hingegen auch die Schriftsitze in der Verfahrenssprache einzu-
reichen; die obsiegende Partei kann allerdings die Erstattung et-
waiger Ubersetzungskosten als sonstige Kosten im Rahmen der
Kostenerstattung nach Art 69 Abs 1 EPGU einfordern. Das EPA
trigt auf seine Kosten jedenfalls fiir die Ubersetzung in eine an-
dere Amtssprache Sorge.®> Im EGPU ist hingegen vorgesehen,
dass auf Verlangen einer Partei fiir eine Verdolmetschung ge-
sorgt wird, allerdings nur, soweit dies angemessen erscheint.*

6. Zusammensetzung der Spruchkorper

Die Spruchkdorper unterscheiden sich dahingehend, dass beim
EPA drei technisch vorgebildete Mitglieder die Einspruchsabtei-
lung bilden, wobei die Abteilung ggf (zB im Falle einer geltend
gemachten offenkundigen Vorbenutzung) um ein rechtskundi-
ges Mitglied erweitert wird.®® Die BK setzen sich aus zwei tech-
nisch vorgebildeten Mitgliedern und einem rechtskundigen Mit-
glied oder jedoch aus drei technisch vorgebildeten Mitgliedern
und zwei rechtskundigen Mitgliedern zusammen;* dh in jedem
Fall bilden die technisch vorgebildeten Mitglieder die Mehrheit.

Wie eingehend bereits dargelegt, setzen sich beim EPG die
Spruchkoérper hingegen in Nichtigkeitsverfahren in erster Instanz
aus zwei rechtlich qualifizierten Richtern und einem technisch
qualifizierten Richter zusammen. Das Berufungsgericht setzt sich
aus drei rechtlich qualifizierten Richtern und zwei technisch qua-
lifizierten Richtern zusammen.

Wesentlicher Unterschied zwischen den beiden Anfechtungs-
verfahren ist somit, dass beim EPG in beiden Instanzen rechts-
kundige Mitglieder tiber eine Stimmenmehrheit verfiigen, beim
EPA hingegen jeweils technisch qualifizierte Mitglieder.

7. Vertretung
Wie bereits vorstehend dargelegt, konnen sich Parteien vor dem
EPG durch einen in einem EGPU-MS zugelassenen Rechtsanwalt
oder einen entsprechend qualifizierten European Patent Attor-
ney vertreten lassen. Gleiches trifft iW auf Einspruchsverfahren
vor dem EPA zu, beim EPA besteht allerdings grundsitzlich kei-
ne Vertretungspflicht;” nur natiirliche oder juristische Personen,
die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat haben,
miissen in jedem durch das EPU geschaffenen Verfahren durch
einen zugelassenen Vertreter oder alternativ einen in einem
EPU-MS zugelassenen Rechtsanwalt vertreten sein.®

Vor dem EPG hingegen besteht gem Art 48 EPGU grundsitz-
lich Vertretungszwang, wobei Art 48 EPGU der Vertretungsrege-
lung Art 19 EuGH-Satzung nachgebildet wurde.®® Nicht aus-
driicklich in Art 48 EPGU geregelt ist, ob bzw inwieweit der Ver-
treter unabhingig von der Verfahrenspartei sein muss, dh, insb
ob die Vertretung durch einen bei der Verfahrenspartei angestell-
ten European Patent Attorney erfolgen kann.
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In Anbetracht des analogen Wortlauts ist davon auszugehen,
dass sich die Auslegung von Art 48 EPGU an der - sehr restrikti-
ven — Rsp des EuGH zu Art 19 EuGH-Satzung orientieren wird.
Gem der einschldgigen EuGH-Rsp geht aus dem in Art 19 EuGH-
Satzung normierten Vertretungszwang hervor, dass eine Verfah-
renspartei nicht selbst vor einem Unionsgericht auftreten darf,
sondern sich eines von der Verfahrenspartei unabhangigen Drit-
ten bedienen muss. Ein Dritter wird als nicht hinreichend unab-
héngig angesehen, wenn er administrative und finanzielle Befug-
nisse innerhalb dieser juristischen Person oder eine hochrangige
Leitungsfunktion innerhalb der von ihm vertretenen juristischen
Person ausiibt.”” Demnach ist davon auszugehen, dass in (Nich-
tigkeits-)Verfahren vor dem EPG ein bei einer Verfahrenspartei
angestellter Vertreter, auch wenn er iiber die nétigen Zulassungs-
voraussetzungen verfiigt, nicht vertretungsberechtigt ist.”!

8. Akteneinsicht

Ein weiterer nicht unerheblicher Unterschied besteht hinsichtlich
der offentlichen Zuginglichkeit von Schriftsitzen im Verfahren.
Gem dem EPU besteht hier, abgesehen von auf Antrag von der
Akteneinsicht ausgeschlossenen Eingaben,”” welche insb Schrift-
stiicke umfasst, hinsichtlich welcher die Akteneinsicht schutz-
wiirdige personliche oder wirtschaftliche Interessen beeintrachti-
gen wiirde, vollige Transparenz, und der Einspruchsakt ist fiir
jedermann Offentlich einsehbar.”? Bei Verfahren vor dem EPG
werden hingegen nur Entscheidungen und Anordnungen des
Gerichts verdffentlicht; Schriftsdtze und Beweismittel sind der
Offentlichkeit hingegen nur auf begriindeten Antrag zuginglich
zu machen.”

9. Resiimee

Schon aufgrund des deutlich eingeschrinkten territorialen Um-
fangs von EPG-Nichtigkeitsverfahren gegeniiber EPA-Ein-
spruchsverfahren ist nicht davon auszugehen, dass die Moglich-
keit eines ,zentralen Angriffs im Wege eines EPG-Nichtigkeits-
verfahrens die Anzahl der erhobenen Einspriiche reduzieren
wird. Zudem ist auch das deutlich geringere Kostenrisiko im
EP-Einspruchsverfahren ein gewichtiges Argument, ein solches

5 Art 73 Abs 4 EPGU iVm R 222 Abs 2 EPG-VO, demnach kénnen neue Antrége,
Tatsachen und Beweismittel vom Berufungsgericht aufRer Acht gelassen
werden; bei der Ermessenaustibung ist insb zu beriicksichtigen, ob das neue
Vorbringen noch nicht verniinftigerweise in 1. Instanz eingefiihrt werden
konnte, die Erheblichkeit des neuen Vorbringens und die Haltung der an-
deren Verfahrensparteien.

% Fiir einen ,,normalen® Fall ohne Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH.

61 Art 14 Abs 3 EP; Art 49 Abs 6 EPGU.

62 Regel 3 Abs 1 EPU-AQ.

%3 Regel 4 Abs 5 EPU-AO.

& Art 50 Abs 1 EPGU.

& Art 19 Abs 2 EPU.

& Art 21 Abs 3 EPU.

67 Art 133 Abs 1 EPU.

& Art 133 Abs 2 EPU.

% |W wurde die Privilegierung von MS- und Unionsorganen bei der Vertretung
gestrichen und die Alternativvertretung durch European Patent Attorneys
mit Zusatzqualifikation ergénzt.

Vgl zB EuGH 4. 2. 2020, C-515/17 P und C-561/17.

™ Zu diesem Ergebnis kommt auch mit ausfiihrlicher Begriindung Faber, Die
Vertretungsbefugnis von Syndikusanwalten vor dem Einheitlichen Patent-
gericht, Mitteilungen der deutschen Patentanwalte, 2023, 111.

2 Regel 114 lit d EPU iVm Beschluss der Prasidentin des EPA v 12. 7. 2007,
Sonderausgabe Nr 3, ABl EPA 2007, J 3; ein solcher Antrag auf Ausschluss
von der Akteneinsicht ist hinreichend zu begriinden und muss Angaben dazu
enthalten, wie die schutzwiirdigen personlichen oder wirtschaftlichen Inte-
ressen des Beteiligten konkret beeintrachtigt wiirden und mit welchen
Folgen.

3 Art 128 Abs 4 EPU.

™ Regel 262 EPG-VO.
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Verfahren innerhalb der Einspruchsfrist, dh sohin innerhalb von
neun Monaten nach Erteilung, zu starten.

Weder das EPU noch das EPGU enthalten eine Vorrangregel
firr Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren. Im Hinblick auf das
Verhiltnis zwischen den beiden Anfechtungsverfahren sieht das
EPGU lediglich vor, dass das EPG das Verfahren aussetzen kann,
wenn es mit einer Klage befasst ist, die sich auf ein Patent bezieht,
das auch Gegenstand eines Einspruchs- oder Beschriankungsver-
fahrens vor dem EPA ist und eine Entscheidung in diesem Ver-
fahren kurzfristig zu erwarten ist.”> Zudem kann das EPG von
Amts wegen oder auf Antrag einer Partei beantragen, dass ein
Einspruchs- oder Beschrankungsverfahren beschleunigt wird.”®

In Anbetracht der zu erwartenden Verfahrensdauern ist da-
von auszugehen, dass das EPG nur dann unterbrechen wird,
wenn eine finale Entscheidung des EPA zeitnah zu erwarten
ist; dies wird — ausgehend von den derzeitigen Verfahrensdauern
— voraussichtlich nur der Fall sein, wenn bereits vier oder fiinf
Jahre vor Einleitung des Nichtigkeitsverfahrens Einspruch einge-

legt wurde.
H. Fazit

Der Start des EPeW und des EPG markiert zweifellos die grofite
Verdnderung im Bereich des Patentrechts seit dem Inkrafttreten
des EPU. Mit dem EPeW und dem EPG wird dem Rechtsschutz
bzw dem Durchsetzungsrahmen im PatR eine weitere Ebene hin-
zugefligt; das er6ffnet neue Chancen und birgt neue Risiken. Ge-
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rade in der Ubergangsphase ergeben sich daraus fiir die Benutzer
des Systems eine Vielzahl von strategischen Optionen, die es
bestmoglich zu nutzen gilt.

Eine pauschale Herausnahme aller Patente aus der Zustandig-
keit des EPGU wird idR nicht dazu fithren, dass die Méglichkei-
ten, die das neue System PatInh bietet, vollstindig ausgeschopft
werden; eine einzelfallbezogene Analyse erscheint hingegen sinn-
voll. Bei der Rechtsdurchsetzung eréffnet das neue Gerichtssys-
tem dem PatInh umfangreiche Méglichkeiten zur Auswahl der
am besten geeigneten Lokal-/Regionalkammer fiir den jeweiligen
Fall. Diese weitrechende Auswahlmoglichkeit der zustindigen
Kammer und zudem die Option, wihrend der Ubergangsphase
aus einem EP alternativ vor einem nationalen Gericht zu klagen,
erschweren hingegen die Entwicklung einer Verteidigungsstrate-
gie erheblich. Im Falle eines zu erwartenden EV-Antrags wird es
zweckmaflig sein, Schutzschriften sowohl national als auch beim
EPG zu hinterlegen. Die Einreichung einer negativen Feststel-
lungsklage wird hingegen nur in Ausnahmefillen ein geeignetes
Verteidigungsinstrument darstellen. Nichtigkeitsklagen vor dem
EPG konnen EP-Einspruchsverfahren nicht ersetzen. Bei Kennt-
nisnahme iiber die Erteilung eines potentiell kritischen Patents
innerhalb der Einspruchsfrist sollte diese Frist daher nicht unge-
nutzt verstreichen.

™ Regel 295 lit a EPG-VO.
6 Regel 298 EPG-VO.
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