Mut machen konnen Unternehmen insoweit zumindest die vorste-
hend erlduterten Schlussantrige des Generalanwalts, wobei in Anbe-
tracht der Unverbindlichkeit und der seit geraumer Zeit regelmiflig
»datenschutzfreundlichen Rechtsprechung des EuGH allerdings
noch offen ist, ob das oberste Gericht in der Européischen Union tat-
sichlich entsprechend entscheiden wird.

IV. Gesamtfazit und Ausblick

Es ist beeindruckend, mit welcher Dynamik sich der Bereich der pri-
vaten Rechtsdurchsetzung des Datenschutzrechts seit dem Inkrafttre-
ten der DS-GVO im Jahr 2018 entwickelt. Nach wie vor sind wesent-
liche Fragen ungeklirt, wobei zu erwarten ist, dass einige dieser Fra-
gen bald beantwortet werden. Insbesondere fiir das Ausmafl der zu-
kiinftigen Abmahnpraxis sowohl durch Betroffene als auch Mitbewer-
ber werden die anstehenden Gerichtsentscheidungen voraussichtlich
wesentliche Weichen stellen. Ein besonders relevantes Thema im Be-
reich des kollektiven Rechtsschutzes ist die Verbandsklage. Auch wenn
noch abzuwarten bleibt, wie sie in Deutschland letztlich umgesetzt
werden wird, ist davon auszugehen, dass ihre Umsetzung in den Mit-
gliedstaaten der Europiischen Union die Attraktivitit der gerichtli-
chen Geltendmachung von datenschutzrechtlichen Schadenersatzan-
spriichen iiber die deutschen Grenzen hinweg deutlich erhoht. Dies
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liegt insbesondere daran, dass bisher fiir den einzelnen Betroffenen
und Rechtsanwalt eine (individuelle) gerichtliche Rechtsdurchsetzung
selten 6konomisch attraktiv ist. Dariiber hinaus kommt es im Daten-
schutzrecht — wie etwa bei der Entwendung grofler Datenmengen —
hiufig dazu, dass eine Vielzahl von Personen vergleichbar betroffen
ist, wofiir die Verbandsklage pradestiniert erscheint.”

—
Dr. Daniel Ashkar ist Senior Associate der IP/IT- und Daten- P
schutzpraxisgruppe der internationalen Wirtschaftssozietat
Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in Miinchen.

Dr. Christian Schroder ist Partner und Leiter der IP/IT- und
Datenschutzpraxisgruppe der internationalen Wirtschafts-
sozietat Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP in Diisseldorf.

93 Vgl. Ashkar/Lantwin/Schroder, BB 2022, 771, 777.

Dr. Marco Stief, LL.M. (University of Chicago), RA

Die Einfiihrung eines neuen Patentsystems

in Europa

Folgen und Handlungsempfehlungen fiir Patentinhaber, Lizenznehmer und

Technologie-Unternehmen”

Es ist offiziell: Am 17.2.2023 hat nun auch Deutschland das Uberein-
kommen iiber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) ratifiziert und damit
steht der Start des neuen Einheitlichen Patentgerichts (EPG) fiir den
1.6.2023 fest (vgl. PM BMJ vom 17.2.2023). Hiermit verbunden ist die
Einfilhrung eines europdischen Einheitspatents. Der Beginn eines seit
Jahrzehnten sehr kontrovers diskutierten und verhandelten einheitlichen
Patent- und Patentgerichtssystems steht somit unmittelbar bevor. Fiir alle
Unternehmen, die mit Patenten arbeiten, sei es als Patentinhaber, Lizenz-
nehmer oder forschendes Technologieunternehmen, besteht bereits jetzt
Handlungsbedarf: Zum einen gilt es die Vor- und Nachteile der moglichen
Beantragung eines Einheitspatents fiir anhangige und zukiinftige Patent-
anmeldungen zu beriicksichtigen. Zum anderen ist die mogliche Abwahl
der automatischen Zustandigkeit des EPG insbesondere fiir bereits er-
teilte Europdische Patente zu beriicksichtigen und die strategisch sinn-
vollste Entscheidung zu treffen. Dabei muss eine Vielzahl von Aspekten
einbezogen werden wie Kosten, Durchsetzung, Rechtsverteidigung, um
nur einige zu nennen. Dariiber hinaus miissen bestehende patentbezoge-
ne Vertrage und Standardformulare rund um die Lizenzierung uiberpriift
werden und es muss sichergestellt werden, dass diese die Moglichkeiten
und Folgen des neuen Einheitlichen Patentsystems beriicksichtigen.
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I.  Fortschritt durch Vereinheitlichung? Von der
bisherigen Rechtslage zum neuen System

1. Bisherige Lage

Bislang konnte ein nationales Patent bzw. der nationale Teil eines
Europiischen Patents nur mit Giiltigkeit fiir ein Land beantragt und
nur in diesem rechtskriftig gegeniiber Dritten durchgesetzt werden.
Das sogenannte Europiische Patent war bzw. ist letztlich nur ein
sog. »Biindelpatent das zwar beim Europdischen Patentamt (EPA)
fiir samtliche teilnehmenden Linder gleichzeitig beantragt werden
kann, nach Priifung und Erteilung des Patents ,zerfillt dieses Biin-
del aber in einzelne nationale Patente und entfaltet von diesem Zeit-
punkt an die Wirkung, die durch ein nationales Patent verlichen
wird.! Auch eine Rechtsdurchsetzung ist anschlieRend grundsitzlich
nur in der jeweiligen Jurisdiktion vor den jeweils nationalen Gerich-
ten moglich. In Verletzungs- und Nichtigkeitsfragen kam es daher

* Der Autor dankt Frau wiss. Mit. Sandra Spensberger fir die Unterstiitzung bei der Erstel-
lung dieses Betrages.

1 Mit ein paar wenigen in der EPU geregelten Abweichungen, z.B. bzgl. Schutzdauer
(Art. 63 EPU) und Nichtigkeitsgriinde (Art. 138 EPU).
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bislang auch bei einem iiber das EPA beantragten Patent stets auf
die Entscheidung der jeweils aufgerufenen nationalen Gerichte und
damit auf nationales Recht an. Bislang lag dem deutschen wie euro-
péischen Patentwesen somit ein starkes Territorialititsprinzip zu
Grunde. Der bereits seit Jahrzehnten zunehmende grenziiberschrei-
tende Wettbewerb sowie die hidufig sehr uneinheitlichen Entschei-
dungen der nationalen Gerichte (bzgl. desselben Patents) haben be-
reits vor mehr als 30 Jahren Befiirworter fiir ein einheitliches euro-
péisches Patentsystem auf den Plan gerufen. So wurde im Dezember
1989 die Vereinbarung iiber Gemeinschaftspatente (ViiGP) von den
damaligen zwolf Mitgliedstaaten der Europidischen Gemeinschaften
unterzeichnet. Diese Vereinbarung trat jedoch nie in Kraft. Mit dem
Einheitlichen Patentsystem wurde ein nunmehr erfolgreicher Ver-
such fiir eine einheitliche Ausgestaltung des europiischen Patentwe-
sens unternommen. Auch der Brexit dndert nichts am Inkrafttreten
des Einheitspatentsystems, jedoch fillt mit Groflbritannien ein be-
deutendes Mitglied und auch einer der urspriinglich geplanten
Standorte fiir die Errichtung einer Zentralkammer weg. Europi-
ischer Patentschutz in Grofbritannien ist tiber das klassische Biin-
delpatent des europiischen Patents weiterhin méoglich, entsprechend
erteilte Patente sind dann aber wie bisher fiir Grolbritannien vor
britischen Gerichten durchzusetzen.

2. Neues System
Das neue System bringt zwei wesentliche Anderungen:

a)  Einfiihrung eines Einheitlichen Patentgerichts

Mit der Einfithrung eines Einheitlichen Patentgerichts (EPG) ab In-
krafttreten der EPGU wird ein neues Gerichtssystem etabliert, das
sowohl fiir die gerichtliche Verfolgung einer Verletzung als auch fiir
die Priifung der Validitit nicht nur des neuen Einheitspatents, son-
dern zukiinftig aller Europiischen Patente und darauf basierender
ergidnzender Schutzzertifikate (supplementary protection certificates
— SPCs) ausschlieflich zustindig ist. Das EPGU wird es also ermog-
lichen, ein Europiisches Patent gleichzeitig in einem Verfahren mit
Wirkung fiir mehrere Mitgliedstaaten (d.h. in den aktuell 17 teil-
nehmenden EU-Mitgliedstaaten) in einem Rechtsstreit durchzuset-
zen.

b)  Einflihrung eines Einheitspatents

Die EU-Verordnungen Nr. 1257/2012 (Européische Patentverord-
nung) und Nr. 1260/2012 (Sprachenverordnung) zur Schaffung des
einheitlichen Patentsystems sind zwar bereits am 20.1.2013 in Kraft
getreten, finden jedoch erst ab dem Tag Anwendung, an dem das
EPGU in Kraft tritt. Wie erwihnt, steht dieser Zeitpunkt nun un-
mittelbar bevor. Unter dem neuen System kann ein Europdisches
Patent (EP) nach Erteilung durch das EPA auf Antrag des Patent-
inhabers fiir die (zum jeweiligen Zeitpunkt) teilnehmenden Ver-
tragsmitgliedstaaten® zum Patent mit einheitlicher Wirkung, sog.
Einheitspatent, erkldrt werden. Hierdurch wird mit nur einem Pa-
tent das gesamte Territorium der teilnehmenden européischen
Staaten erfasst, ohne dass es noch nationaler Validierungen be-
diirfte. Auch sind nur noch fiir dieses eine Patent Jahresgebithren
zu zahlen und es werden sowohl die Verletzung als auch die Nich-
tigkeit dieses Patents mit einheitlicher Wirkung fiir alle Vertrags-
mitgliedstaaten durch das ausschliefSlich zustindige neue EPG be-
urteilt.
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Il. Konsequenzen & To-Dos fiir bestehende
Europdische Patente

Auch fiir bereits bestehende Europiischen Patente und darauf basie-
rende SPCs wird zukiinftig, d.h. mit Inkrafttreten des EPGU, das
EPG automatisch und nach Ablauf einer Ubergangsphase auch aus-
schliefSlich zustidndig sein und in Verletzungs- und Nichtigkeitssachen
entscheiden, soweit kein Opt-out erklirt wurde (hierzu sogleich).
Dies birgt sowohl fiir vermeintliche Patentverletzer, die gegen ein Pa-
tent vorgehen wollen als auch fiir Patentinhaber, die ihr Patent ge-
richtlich verteidigen missen, neue Moglichkeiten, aber auch Risiken.

1. Auswirkung auf Klageverfahren

Im Rahmen einer Ubergangsphase’ von sieben (maximal vierzehn)
Jahren nach Inkrafttreten des EPGU werden parallel neben dem EPG
weiterhin die nationalen Gerichte bzw. Behorden fiir Verletzungs-
und Nichtigkeitsverfahren auf Basis eines EPs oder SPCs zustindig
bleiben. D.h. wihrend dieser Phase hat der Klidger die Wahl, bei wel-
chem Gericht — national oder EPG - er seine Klage einreicht. Diese
parallele Zustindigkeit besteht jedoch nur, solange noch keine Klage
vor einem der Gerichte anhingig ist, d.h. wurde etwa bereits eine
Nichtigkeitsklage vor dem EPG erhoben, kann der Patentinhaber
nicht mehr vor den nationalen Gerichten klagen. Nach Ablauf der
Ubergangsphase soll das EPG dann die nationalen Gerichte in allen
o.g. Streitigkeiten vollends ablgsen.

Fiir einen vermeintlichen Patentverletzer, der ein Europiisches Patent
zu Fall bringen will, kann die Einreichung der Nichtigkeitsklage beim
EPG insbesondere den strategischen Vorteil bringen, mit einem einzi-
gen Verfahren den Rechtsbestand simtlicher nationaler Teile eines Eu-
ropdischen Biindelpatents in allen Vertragsmitgliedstaaten auf einmal
zu vernichten. Bislang hat dieses Ergebnis zahlreiche einzelne Nichtig-
keitsklagen in allen betroffenen Validierungslindern erfordert.

Wer sich hingegen als Patentinhaber mehreren patentverletzenden
Wettbewerbern aus verschiedenen Vertragsmitgliedstaaten ausgesetzt
sieht, wird ebenfalls davon profitieren konnen, eine Verletzungsklage
iiber das Biindelpatent beim Einheitlichen Patentgericht einzureichen
und damit eine Entscheidung herbeizufiihren, die unmittelbar in al-
len Landern gilt, in denen das Patent validiert ist.

Fiir beide Konstellationen gilt zudem: Die Herbeifithrung einer ein-
heitlichen Entscheidung durch das EPG tber ein Biindelpatent ist
nicht nur effizienter, als in jedem Land gesondert Klage erheben zu
miissen, es kann vor allem auch deutlich kostengiinstiger sein.*

Die vorgenannten Vorteile konnen sich allerdings auch schnell in ele-
mentare Nachteile umkehren: Wird der Rechtsbestand des Patents be-
stitigt, so verliert der Patentverletzer die Moglichkeit, zumindest in
einzelnen Lindern ihm giinstige Rechtsbestandsentscheidungen her-
beizufiihren. Ahnliches gilt fiir den Patentinhaber: Verliert er den Ver-
letzungsprozess vor dem EPG, so hat er eine ihm nachteilige Ent-

2 Belgien, Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Lettland, Litauen, Lu-
xemburg, Niederlande, Malta, Osterreich, Portugal, Slowenien, Schweden (die Ratifizie-
rung durch das Vereinigte Konigreich wurde nach dem Brexit zurlickgezogen); aktueller
Stand unter https://www.consilium.europa.eu/de/documents-publications/treaties-agree
ments/agreement/?id=2013001 (Abruf: 15.2.2023).

3 Nicht zu verwechseln mit der Sunrise Period, der Vorbereitungsphase vor Inkrafttreten

des EPGU.

Wann es sich kostenseitig lohnt vor dem EPG vorzugehen, héngt von der Anzahl der

Lénder ab, in denen das Europdische Patent validiert ist und den jeweiligen nationalen

Verfahrenskosten. Vgl. auch Tabelle zu den Verfahrenskosten des EPG, unter https://

www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_tab

le_of_court_fees_en_final_for_publication_clean.pdf (Abruf: 15.2.2023).
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scheidung herbeigefiihrt, die gleich mehrere Linder umfasst. Die Ent-
scheidung fir oder gegen die Zustindigkeit des EPG sollte deshalb in
jedem Fall wohl iiberlegt werden.

2.  Auswirkung speziell fiir Patentinhaber und
Lizenznehmer
a)  Maogliche Abwahl der automatischen Zustandigkeit —
sog. ,Opt-out”
Die parallele Zustindigkeit des EPG und der nationalen Gerichte
wirft aktuell noch viele Fragen auf.® Es wird voraussichtlich noch Jah-
re dauern, bis diese Fragen durch entsprechende Urteile geklart sind
und Prognosen tiber den moglichen Ausgang eines Verfahrens getrof-
fen werden kénnen. Hieraus resultierende Unsicherheiten kann der
Schutzrechtsinhaber bzw. -anmelder nur vermeiden, wenn er die in
Art. 83 Abs. 3 EPGU vorgesehene Moglichkeit nutzt, die automati-
sche Zustindigkeit des EPG fiir Europiische Patente, Anmeldungen
oder Schutzzertifikate seiner Wahl dauerhaft auszuschlieflen (soge-
nanntes ,Opf-out”). Ein Opt-out kann nur vollstindig fiir alle Staa-
ten, in denen das Europdische Patent erteilt wurde, erklart werden;®
eine Landerauswahl ist nicht zuldssig. Voraussetzung fiir eine wirksa-
me Opt-out-Erklirung ist, dass beztiglich des betreffenden Schutz-
rechts noch keine Klage vor dem EPG erhoben wurde. Das Opt-out
selbst ist formal kostenlos und kann jederzeit zuriickgenommen wer-
den (,,Opt-in®), aber auch nur solange keine Klage vor einem natio-
nalen Gericht anhéngig ist.
Zur Sicherung seiner Interessen kann der Patentinhaber die Opt-out-
Erklidrung auch schon wihrend der sog. Sunrise Period,” der dreimo-
natigen Vorbereitungsphase vor Inkrafttreten der EPGU, abgeben.
Dies bringt den Vorteil, dass das Opt-out quasi vorgemerkt und so
behandelt wird, als sei es am Tag des Starts des Gerichtssystems in das
Register eingetragen worden.® So kann ein Patentinhaber sicherstel-
len, dass sein Schutzrecht nicht wihrend der Bearbeitungszeit einer
erst nach Inkrafttreten des neuen Systems abgegebenen Opt-out-Er-
klirung, d.h. noch vor deren Eintragung im Register, durch Klageer-
hebung Dritter vor dem EPG in die — von ihm nicht gewtiinschte —
Zustindigkeit des neuen Gerichts gezwungen wird. Patentinhaber
sollten sich den Beginn der Sunrise Period am 1.3.2023 somit unbe-
dingt vormerken.

b)  Zustandigkeit EPG Pro & Contra

Bereits jetzt sollte die Entscheidung fiir oder gegen ein Opt-out (ggf.
unter Einbeziehung von Mitinhabern und Lizenznehmern) bespro-
chen und gepriift werden. Hierbei ist eine Vielzahl von Aspekten zu
beriicksichtigen. Eine pauschale Entscheidung fiir oder gegen die Zu-
stindigkeit des EPG verbietet sich daher in aller Regel. Vielmehr ist
unter Beriicksichtigung der spezifischen Situation und Patentstrategie
zu entscheiden, ob die jeweiligen Vor- oder Nachteile, die sich aus der
Zustindigkeit des EPG im Verhdltnis zur Zustindigkeit nationaler
Gerichte ergeben, iiberwiegen. Die praktisch zumindest in der Regel
wichtigsten Erwdgungsgriinde werden nachstehend zusammengefasst:

aa) Rechtsbestand des Patents

Mit Zustindigkeit des EPG besteht nun die Méglichkeit, in nur einem
Verfahren das Patent mit Wirkung fiir alle Vertragsmitgliedstaaten zu
vernichten (vgl. oben unter II. 1.). Je unsicherer somit der Rechtsbe-
stand eines Schutzrechts erscheint, desto sinnvoller diirfte es sein, ei-
nen Opt-out zu erkldren, um eine Vernichtung zumindest faktisch/
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wirtschaftlich zu erschweren. Generell wird man wohl auch bei wirt-
schaftlich besonders wichtigen Patenten eher zu einem Opt-out nei-
gen, um nicht zu riskieren, in einem einzigen, voraussichtlich tiber-
dies gegeniiber nationalen Verfahren schnelleren Nichtigkeitsverfah-
ren vor dem EPG den gesamten Schutz zu verlieren. Der Vorteil der
einheitlichen und ggf. auch kostengiinstigeren Rechtsdurchsetzung
vor dem EPG ist somit gegeniiber dem Nachteil abzuwigen, dass es
damit auch fiir die Beklagten bzw. Antragsgegner leichter (und i.d.R.
kostengiinstiger) ist, im Gegenzug den Rechtsbestand des geltend ge-
machten Europdischen Patents oder SPC zentral anzugreifen.

bb) Verfahrensdauer

Die EPGU sieht ein straffes Fristenregime fiir die Verfahren vor dem
EPG vor, was aus Patentinhabersicht zunichst dafiir sprechen diirfte,
Verletzungsprozesse vor dem EPG anhingig zu machen (d.h. gegen
ein Opt-out). Laut Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentge-
richts sollen Verfahren vor dem EPG so gestaltet werden, dass sie in-
nerhalb eines Jahres abgeschlossen werden kénnen.” Ob dieser ehrgei-
zige Zeitplan eingehalten werden kann, wird sich aber erst noch zei-
gen miissen. Verzogerungen sind vor allem im Hinblick auf Fille mit
Nichtigkeitswiderklagen oder aufgrund von Fristverlingerungen, lin-
geren Ladungsfristen, Beweiserhebungen oder verzogerter Urteilsfin-
dung denkbar. Wegen dieser Unabwigbarkeiten wird es jedenfalls bei
moglicher Anfrufung deutscher Gerichte wegen der bekanntlich sehr
kurzen Verfahrensdauer naheliegen, ein Opt-out zu erkliren. Dies gilt
insbesondere auch in Bezug auf einstweilige Verfiigungsverfahren in
Deutschland, welche im Falle einer ex parte-Entscheidung innerhalb
weniger Tage zu einem vorldufig vollstreckbaren Beschluss fithren
kénnen.

cc) Verfahrenskosten

Die Zustindigkeit des EPG kann sich erheblich auf die anfallenden
Verfahrenskosten auswirken: Kommt es in drei oder mehr Vertrags-
mitgliedstaaten zu einer gerichtlichen Streitigkeit, ist davon auszuge-
hen, dass zumindest die Gerichtskosten des EPG gegentiber den bei
separater, gerichtlicher Durchsetzung eines EPs in den jeweiligen Ju-
risdiktionen insgesamt anfallenden Gerichtskosten geringer sind.'°
Wie es sich mit den fiir das Verfahren anfallenden Rechts- und Pa-
tentanwaltsgebiihren verhilt, erscheint zum jetzigen Zeitpunkt schwer
vorhersehbar. Letztlich wird man aber auch insoweit insgesamt mit
einer Kostenersparnis rechnen diirfen.

dd) Rechtsliicken

Ebenfalls einzubeziehen ist die Tatsache, dass es fiir die Ubergangs-
phase Regelungsliicken im neuen System gibt, die zu nicht unerhebli-
chen Unsicherheiten fithren kénnen. Offen bleibt etwa, wie die An-
wendbarkeit des materiellen Patentrechts bei bereits bestehenden EPs
wihrend der (mindestens) siebenjihrigen Ubergangsphase durch die

%]

Derartige Konflikte zwischen EPG und nationalen Gerichten sind dann in Anwendung
der Art. 71a bis 71d sowie 29ff. der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 v. 12.12.2012, ABI.
EU L 351/01, S. 1 (Briissel-la-Verordnung bzw. EuGVVO) zu Iésen.

Vgl. Regel 5.1(b) VerfO.

Die Sunrise-Periode beginnt, nachdem Deutschland seine Ratifizierungsurkunde fiir das
Ubereinkommen iber ein einheitliches Patentgericht (EPGU) hinterlegt hat und ermég-
licht insbesondere eine friihzeitige Opt-out Erklarung.

Vgl. Regel 5.12 VerfO.

Vgl. Praambel der Verfahrensordnung des Einheitlichen Patentgerichts.

Vgl. auch Tabelle zu den Verfahrenskosten des EPG, unter https://www.unified-patent-
court.org/sites/default/files/upc_documents/ac_05_08072022_table_of court_fees_en_
final_for_publication_clean.pdf (Abruf: 15.2.2023).
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nationalen Gerichte gehandhabt werden wird. Auch fehlen der EPGU
Regelungen zur Hemmung oder Unterbrechung von Verjiahrungsfris-
ten. Solange vorhandene Liicken nicht durch die Rechtsprechung aus-
gefiillt und Rechtssicherheit geschaffen wird, bleibt man mit einem
Opt-out jedenfalls insofern auf der sicheren Seite, als dass in diesen
Punkten Rechtsklarheit besteht.

3. To-Dos fiir Patentinhaber bestehender EPs

a)  Opt-out — Wann und wie?

Ist die Entscheidung fiir ein Opt-out gefallen, erfolgt dieses durch

eine entsprechende Mitteilung des Schutzrechtsinhabers oder eines

ermichtigten Vertreters gegeniiber der Kanzlei des EPG (nicht dem

EPA), sofern vor dem EPG noch keine Klage erhoben worden ist.

Hierfiir wird auf der Website des EPG zeitnah ein Tool zur Verfiigung

gestellt, das spétestens mit Beginn der Sunrise Period zur Anwendung

kommen wird."" Besonders sorgfiltig sollte hinsichtlich der Nachwei-
se der Inhaberschaft gearbeitet werden, da Eintragungen in Register
veraltet sein kénnen und Verweise hierauf nicht ausreichen diirften.

Schutzrechtsinhabern ist deshalb bereits jetzt zu empfehlen, den Regi-

sterstand zu aktualisieren und maogliche Liicken in der Rechtsnachfol-

ge zu beseitigen.

Das Opt-out muss dabei folgende Bedingungen erfiillen:"?

— Das Opt-out kann nur in Bezug auf alle Staaten erfolgen, fiir die
das Europdische Patent erteilt wurde oder die in der Anmeldung
benannt worden sind,

— ein Opt-out ist nur moglich, solange noch keine Klage vor dem
EPG in Bezug auf diese Anmeldung, dieses Patent oder dieses SPC
erhoben wurde, und

— der Antrag auf Opt-out kann nur iiber das Case Management Sys-
tem des Gerichts (CMS) gestellt werden, das alle verfahrensrechtli-
chen Anforderungen umsetzt.

Bestehen an dem jeweiligen Schutzrecht anteilige Eigentumsrechte

Dritter, so miissen von diesen Mitinhabern Einverstindniserkldrun-

gen zum Opt-out eingeholt werden.

b)  Uberarbeitung von patentbezogenen Vertrigen
Waurden an den Schutzrechten Lizenzen erteilt, miissen die dazugeho-
rigen Vertrige ggf. im Hinblick auf die geinderte Rechtslage und die
neuen Moglichkeiten {iberarbeitet werden. Besonderes Augenmerk
sollte hierbei insbesondere auf Regelungen zur Verantwortungs- und
Kostenzuweisung bzgl. der Schutzrechtsanmeldung und Verwaltung
(sog. »Prosecution and Maintenance Clauses“), aber auch auf Rege-
lungen zur Rechtsdurchsetzung (sog. ,Enforcement Clause®), auf die
Rechtsverteidigung gegeniiber Angriffen sowie die Rechtswahlklausel
gelegt werden.

Namentlich bedarf es im Verhiltnis zum Lizenznehmer klarer vertrag-
licher Regelungen, ob dieser hinsichtlich Patentverletzungsklagen
iiberhaupt einen Prozess einleiten darf und wenn ja bei welchem Ge-
richt. Insbesondere bei ausschliefflichen Lizenzvereinbarungen kon-
nen sonst Konflikte entstehen, da jedenfalls nach deutscher Recht-
sprechung der ausschliefliche Lizenznehmer das Recht hat, Verlet-
zungsklagen einzureichen und damit, im Falle der Einreichung einer
Klage beim EPG, ein Opt-out ausgeschlossen wird. Auch in dem Fall,
in dem bereits ein Opt-out wirksam erklirt wurde, aber noch keine
Klage anhingig ist, kann der Lizenznehmer dem Patentinhaber durch
Erhebung einer nationalen Verletzungsklage die Moglichkeit zum Wi-
derruf des Opt-out (,Opt-in“) nehmen.
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Die Entscheidung iiber das Opt-out an sich fillt zwar gemaf Art. 83
Abs. 3 EPGU allein dem ,Inhaber oder Anmelder eines europdischen
Patents ...“ zu und somit nicht auch dem exklusiven Lizenznehmer.
Jedenfalls bei mehreren Schutzrechtsinhabern oder -anmeldern miis-
sen aber alle gemeinschaftlich tiber das ,,Ob* eines Opt-outs entschei-
den, wobei sich auch hier vorbeugend vertragliche Regelungen zum
Entscheidungsprozess empfehlen, um zum einen Konflikten vorzu-
beugen, zum anderen aber auch um sich nicht noch kurz vor der Re-
gistrierung der wie vereinbart einzureichenden Opt-out-Erkldrung ei-
ner Klage vor dem EPG ausgesetzt zu sehen, womit das Opt-out dau-
erhaft verhindert werden wiirde.

lll. Konsequenzen & To-Dos fiir neue
Patentanmeldungen

1. Mogliche Beantragung eines Einheitspatents

Jedes Europdische Patent, das am oder nach dem Tag des Inkrafttretens
des EPGU erteilt wird, kann auf Antrag des im Register eingetragenen
Patentinhabers fiir den Geltungsbereich der Vertragsmitgliedstaaten als
Einheitspatent eingetragen werden. Der Antrag ist binnen eines Monats
nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung im Europi-
ischen Amtsblatt in der Sprache des Erteilungsverfahrens zu stellen. Vo-
raussetzung ist, dass das Europdische Patent mit den gleichen Ansprii-
chen fiir alle an der verstirkten Zusammenarbeit teilnehmenden
25 EU-Mitgliedstaaten erteilt wurde, d.h. fiir keines dieser Linder die
Benennung — aus welchem Grund auch immer — zurtickgenommen
wird."® Fehlt eines, ist der einheitliche Patentschutz ausgeschlossen,
auch wenn das EPGU in diesem Land am Tag der Eintragung noch gar
nicht in Kraft ist. Ferner ist fiir eine Ubergangsphase von mindestens
sechs (bis maximal zwélf) Jahren dem Antrag eine vollstindige Uber-
setzung der europiischen Patentschrift beizuftigen.'*

Um das neue Schutzrecht so frith wie méglich zuginglich und damit at-
traktiv zu machen, hat das EPA zwei Ubergangsmafinahmen ins Leben
gerufen, von denen bereits seit Januar 2023 Gebrauch gemacht werden
kann: Dies sind der frithe Antrag auf einheitliche Wirkung'® und der An-
trag auf Verschiebung der Entscheidung iiber die Erteilung des europi-
ischen Patents.'® Beide Mafnahmen sind fiir europiische Patentanmel-
dungen vorgesehen, die die Schlussphase des Erteilungsverfahrens er-
reicht haben und fiir die eine Mitteilung tiber die beabsichtigte Erteilung
nach Regel 71 Abs. 3 EPU erlassen wurde. Insbesondere die letztge-
nannte Mafinahme erméglicht es dem Anmelder, durch eine zeitliche
Verzogerung des Erteilungsverfahrens noch ein Einheitspatent beantra-
gen zu konnen, obwohl sein Europiisches Patent eigentlich noch vor In-
krafttreten des EPGU erteilt worden und damit der neuen Schutzrechts-
gattung (Einheitspatent) ggf. nicht mehr zuginglich gewesen wire.

a)  Bedeutung der Rechtswahl
Unter dem neuen Einheitspatent kommt bei mehreren Patentinha-
bern der Erstnennung eines Patentanmelders in den Anmeldeunterla-

Aktueller Stand unter https://www.unified-patent-court.org/en/registry/opt-out (Abruf:

15.2.2023).

12 Vgl. Regel 5 und 5A der Verfahrensordnung des EPG.

13 Vgl. EPA-Leitfaden zum Einheitspatent, Rn. 44.

14 Vgl. Art. 6 EuPatUVO: Wenn die Sprache des Patents Englisch ist, wird eine vollstandige
Ubersetzung der Beschreibung in irgendeine andere offizielle Sprache der EU benétigt.
Wenn die Sprache des Patents Deutsch oder Franzésisch ist, ist eine vollstindige Uber-
setzung der Beschreibung ins Englische einzureichen.

15 Vgl. zu den Einzelheiten ABI. EPA 2022, A6.

16 Vgl. zu den Einzelheiten ABI. EPA 2022, A4 und AS5.
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gen und somit im Patentregister eine bislang vollig unbekannte Be-
deutung zu, denn das anzuwendende materielle Recht wird nach dem
Recht des Landes bestimmt, in dem der Erstgenannte seinen Sitz zum
Zeitpunkt der Anmeldung hat.'”

Eine abweichende Rechtswahl im Rahmen eines patentbezogenen
Vertrags bleibt zwar weiterhin maéglich, sie kann sich aber nur auf Re-
gelungen erstrecken, die nicht unmittelbar das Einheitspatent betref-
fen. Die Rechtsgiiltigkeit einer Lizenz sowie viele rechtliche Folgen ei-
nes patentbezogenen Vertrags werden somit nur noch durch das auf
das lizenzierte Einheitspatent anwendbare Recht vorgegeben und da-
mit durch das Recht des Vertragsstaates, in dem der Patentanmelder
zu dem Zeitpunkt, an dem die Anmeldung fiir das Europdische Pa-
tent erfolgt, seinen Sitz oder seine Hauptniederlassung hat.'® Ebenso
verhilt es sich mit der Frage, ob eine Lizenz bei Ubertragung des Pa-
tents erhalten bleibt sowie hinsichtlich des — unter anderem fiir die
Bestimmung der lizenzzahlungspflichtigen Handlungen (Verkiufe)
bedeutsamen — Schutzumfangs des Patents.'” Hat keiner der Anmel-
der einen Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsmitgliedstaat, ist deut-
sches Recht anwendbar.”’

Das auf das jeweilige Einheitspatent anwendbare Recht ist zugleich
endgiiltig und wird durch eine spitere Ubertragung des jeweiligen
Schutzrechtes nicht beriihrt (es kommt also immer auf den Anmelde-
tag an). Die Reihenfolge, in der die Anmelder genannt werden, ist da-
her von entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb sorgfiltig zu priifen
und ggf. bereits im Vertrag zu regeln, welche Partei in einer europi-
ischen Patentanmeldung zuerst aufgefithrt werden soll. Denn das an-
wendbare Recht kann zu nicht unerheblichen Unterschieden bei der
Schutzfihigkeit und rechtlichen Durchsetzung eines Patents fiihren.
Ein Beispiel hierfur sind die unterschiedlichen nationalen Regelungen zur Mitinha-
berschaft: nach deutschem Recht wird eine Inhabermehrheit im Regelfall analog
den Regelungen der Bruchteilsgemeinschaft gem. §§ 741ff. BGB behandelt. Da-
nach ist es, jedenfalls nach der wohl herrschenden Meinung, dem jeweiligen Mit-
inhaber méglich, sein anteiliges Recht am Patent an einen Dritten abzutreten.”'
Gleiches gilt in Frankreich, vorbehaltlich einer gegenteiligen Vereinbarung, wobei
den anderen Miteigentiimern ein Vorkaufsrecht fiir einen Zeitraum von drei Mo-
naten ab Mitteilung der Ubertragung zusteht. In Italien hingegen ist fiir eine wirk-
same Abtretung die Zustimmung jedes Mitinhabers erforderlich.? Weiter be-
stehen Unterschiede, ob und unter welchen Voraussetzungen Mitinhaber ggf. Un-
terlizenzen an dem jeweiligen Patentrecht vergeben diirfen.

b)  Einheitspatent Pro & Contra

Neben den sich aus der Zustindigkeit des EPG ergebenden Vor- und
Nachteilen, die zum Grof3teil bereits oben erdrtert wurden, werden
hinsichtlich der Entscheidung fiir das Einheitspatent vor allem Kos-
tenvorteile angefiihrt.

Zunichst fallen bis zur Erteilung eines Europdischen Patents keine
mit Blick auf das spitere Einheitspatent zusitzlichen Kosten an. Eben-
so werden keine Amtsgebiihren fiir den Antrag auf einheitliche Wir-
kung selbst oder darauf vorbereitende Maffnahmen erhoben. Neben
den zumindest wihrend der o.g. Ubergangsphase entstehenden Uber-
setzungskosten fallen fiir das Einheitspatent auch keine weiteren Vali-
dierungskosten an und selbst diese Kosten diirften im Vergleich zur
Validierung eines klassischen europiischen Biindelpatents in den der-
zeit 17 Vertragsmitgliedstaaten wesentlich geringer sein.

Der wesentliche Kostenvorteil gegeniiber dem klassischen Europi-
ischen Patent macht sich jedoch bei den zentral an das EPA zu entrich-
tenden einheitlichen Jahresgebiihren bemerkbar: Die Jahresgebiihr fiir
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die Aufrechterhaltung eines Einheitspatents entsprechen ungefihr der
Summe der Jahresgebiihren fiir die vier Vertragsmitgliedstaaten mit
den héchsten Anmeldezahlen.® Beginnend mit 35 Euro im zweiten
Jahr belaufen sich die Jahresgebiihren fiir das Einheitspatent in den ers-
ten zehn Jahren, was der durchschnittlichen Lebensdauer eines Europi-
ischen Patents entspricht, auf insgesamt nur 4685 Euro.

2. To-Dos fiir Patentanmelder bei Entscheidung fiir
ein Einheitspatent
a)  Beantragung der einheitlichen Wirkung
Die Entscheidung dariiber, ob bei einer noch anhingigen Anmeldung
oder einer zukiinftigen Neuanmeldung eine einheitliche Wirkung be-
antragt werden soll, muss in jedem Fall friihzeitig erfolgen, denn der
Antrag hierzu ist spitestens einen Monat nach Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung des europiischen Patents im Europi-
ischen Patentblatt zu stellen; eine Fristverlingerung ist nicht mog-
lich.** Fiir die Beantragung stellt das EPA entsprechende Antragsfor-
mulare zur Verfiigung.”

b)  Vertragliche Gestaltung

Im Verhiltnis zwischen mehreren Patentinhabern sowie zwischen Pa-
tentinhabern und Lizenznehmern empfiehlt es sich wegen der knap-
pen Frist zur Beantragung der einheitlichen Wirkung, bereits friihzei-
tig vertragliche Regelungen aufzunehmen, ob oder unter welchen Be-
dingungen eine einheitliche Wirkung beantragt werden soll. Soll nicht
der Inhaber, sondern ein Lizenznehmer die Moglichkeit haben, tiber
das ,Ob“ eines Einheitspatents zu entscheiden, muss dies im Lizenz-
vertrag ausdriicklich geregelt werden.

Zudem muss bei Konstellationen mit mehreren Anmeldern mit
(Wohn-)Sitz in verschiedenen Landern eine Kldrung der Erstanmelder-
stellung erfolgen. Die Wahl des Erstanmelders ist in diesem Fall entschei-
dend fiir das kiinftig auf das Einheitspatent anwendbare Recht. Bei ge-
meinschaftlichen Anmeldungen von Anmeldern aus unterschiedlichen
Staaten, ist daher stets eine Erérterung der Erstanmelderstellung zu
empfehlen und schriftlich durch eine zusitzliche Klausel festzuhalten.

¢)  Absicherung durch Doppelschutz

Spricht mehr fiir die Beantragung eines Einheitspatents, sollte — so-
fern insbesondere zeitlich noch die Méglichkeit besteht — strategisch
erwogen werden, in den wichtigsten Mirkten fiir einen nationalen
Doppelschutz zu sorgen. Hierdurch kénnen die Folgen einer zentra-
len Vernichtung des Einheitspatents abgefedert werden. Denn mit In-
krafttreten des EPGU dndern einige Vertragsmitgliedstaaten, darunter
Deutschland, Frankreich und Portugal, ihr bisheriges Recht zur Dop-
pelpatentierung. Danach war es bislang nicht méglich, zusitzlich zu
einem national validierten EP ein in demselben Land wirksames na-

17 Art. 7 Abs. 2 EUPatVO.

18 Vgl. https://www.vo.eu/de/nachricht/einheitspatent-und-die-folgen-fur-lizenzvereinbarun
gen/ (Abruf: 15.2.2023); Art. 5 Abs. 3,7 EuPatVO.

19 Art. 5 Abs. 3, 7 EuPatVO.

20 Vgl. Art. 7 Abs. 3 EuPatVO: fiir Erstanmelder aus Drittstaaten (z.B. USA, China, Japan) gilt
das nationale Recht am Sitz des EPG in Miinchen.

21 Ann, Patentrecht, 8. Aufl. 2022, § 19, Rn. 83.

22 Vgl. https://www.iam-media.com/article/why-the-unitary-patent-not-uniform-and-how-

will-affect-patent-transactions#:~:text=Specifically%2C%20the%20laws%20that%20gov

ern,and%20securitisation%2C%20among%20other%20matters (Abruf: 15.2.2023).

Dies waren urspriinglich Deutschland, Frankreich, Niederlande und das Vereinigte Konig-

reich. Eine Neuberechnung nach dem Brexit wurde bislang noch nicht vorgenommen.

Ein beispielhafter Kostenvergleich lésst sich z.B. mit dem Maiwald Kostensimulator ver-

anschaulichen, https://www.maiwald.eu/de/upc-update/ (Abruf 15.2.2023).

24 S.Art. 9 Abs. 1 g) Verordnung (EU) Nr. 1257/2012, Regel 6 (1) DOEPS, Art. 97 Abs. 3 EPU.

25 Vgl. https://www.epo.org/applying/forms_de.html (Abruf: 15.2.2023).
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tionales Patent innezuhaben. Dieses Verbot des nationalen Doppel-
schutzes besteht zukiinftig nur noch fiir européische Patente, fir die
ein Opt-out erklirt wurde.*® Gebrauchsmusterabzweigungen wiren
eine weitere Option, um die Vorteile beider Systeme, wenn natiirlich
auch mit zusitzlichen Kosten, zu kombinieren.

IV. Fazit

Spétestens jetzt ist es fiir Patentinhaber, Lizenznehmer und Unterneh-
men, die branchenbedingt regelmifig mit Patenten zu tun haben, an
der Zeit, sich mit den Risiken und Maglichkeiten des neuen Systems
zu befassen. Beziiglich laufender oder in absehbarer Zeit anstehender
Patentanmeldungen miissen die Vor- und Nachteile der moglichen
Beantragung eines Einheitspatents frithzeitig erwogen und die fiir das
jeweilige Patent sinnvollste Strategie eingeschlagen werden. Dies sollte
bei Lizenznehmern und/oder Mitinhabern zudem auch vertraglich
geregelt werden.

Inhaber europdischer Patente sollten die Moglichkeit des Opt-out er-
wigen und sich ggf. mit Mitinhabern und Lizenznehmern zeitnah ab-

stimmen. Es sollten alle bestehenden patentbezogenen Vertrige und
Standardformulare rund um die Lizenzierung fachminnisch iiber-
priift und sichergestellt werden, dass diese die sich mit Einfiihrung
des Einheitlichen Patentgerichts und des Einheitspatents ergebenden
Moglichkeiten sowie gegeniiber dem bisherigen Recht ergebenden
Anderungen beriicksichtigen.

—

Dr. Marco Stief, LL.M,, RA, verfiigt tiber 25 Jahre Erfahrung
in Patentverletzungsfallen. Daneben berét er Unternehmen
bei Vertragsangelegenheiten im Bereich Technologietrans-
fer. Er begann seine berufliche Karriere bei Clifford Chance
und Freshfields, bevor er nach etwa acht Jahren als Director
Legal in die Rechtsabteilung der Fresenius SE wechselte. Seit
2017 leitet er den Rechtsanwaltsbereich der Kanzlei Mai-
wald.

26 Vgl. fiir Deutschland Art. Il § 8 Abs. 1 IntPatUG n.F. und § 18 IntPatUG n.F.

BGH: Wegfall der Wiederholungsgefahr Il - Zur Ausraumung
der Wiederholungsgefahr bei erneuter Markenrechtsverletzung

BGH, Versaumnisurteil vom 1.12.2022 — | ZR 144/21
ECLI:DE:BGH:2022:011222U1ZR144.21.0
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unter www.betriebs-berater.de

AMTLICHE LEITSATZE

a) Eine neue Markenrechtsverletzung trotz strafbewehrter Unterlas-
sungserklarung begriindet regelmafig erneut die Wiederholungsge-
fahr, die grundsatzlich nur durch eine weitere Unterwerfungserklarung
mit einer gegeniiber der ersten erheblich hoéheren Strafbewehrung
ausgerdumt werden kann. Einem Vertragsstrafeversprechen nach
»+Hamburger Brauch” wohnt eine solche hohere Strafbewehrung be-
reits inne. Es entfaltet mit der Maglichkeit, eine Vertragsstrafe auch in
zuvor nicht absehbarer Hohe festzusetzen, im Wiederholungsfall dem
Schuldner gegeniiber die notwendige Abschreckungswirkung, zumal
der Umstand der wiederholten Zuwiderhandlung bei einer gerichtli-
chen Uberpriifung der Angemessenheit der Vertragsstrafe zu beriick-
sichtigen ist.

b) Fiir den Wegfall der Wiederholungsgefahr geniigt grundsétzlich der
Zugang einer strafbewehrten Unterlassungserkléarung des Schuldners,
die sich als Ausdruck eines ernsthaften Unterlassungswillens darstellt.
Dafiir ist erforderlich, dass die strafbewehrte Unterlassungserkldrung
bis zu ihrer Annahme oder Ablehnung durch den Glaubiger bindend
ist, damit dieser sie jederzeit annehmen und so die Vertragsstrafever-
pflichtung begriinden kann. Nur dann ist die erforderliche Abschre-
ckungswirkung gegeben, die den Wegfall der Wiederholungsgefahr
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schon mit Zugang der strafbewehrten Unterlassungserklarung recht-
fertigt.

c) Lehnt der Glaubiger die Annahme der strafbewehrten Unterlas-
sungserkldrung gegeniiber dem Schuldner ab, scheitert der Abschluss
des Unterlassungsvertrags und es fehlt ab diesem Zeitpunkt an der
fiir den Wegfall der Wiederholungsgefahr erforderlichen Abschre-
ckungswirkung durch eine (drohende) Vertragsstrafeverpflichtung
(Aufgabe von BGH, Urteil vom 31. Mai 1990 - | ZR 285/88, GRUR 1990,
1051 [juris Rn. 16] = WRP 1991, 27 [BB 1990, 2143] - Vertragsstrafe
ohne Obergrenze).

Verordnung (EU) 2017/1001 Art. 9, 17 Abs. 1, Art. 130 Abs. 1

BB-Kommentar

(Kein) Wegfall der Wiederholungsgefahr beim
~Hamburger Brauch”

PROBLEM

Wer das Schutzrecht eines anderen verletzt, kann von diesem auf Un-
terlassung in Anspruch genommen werden. Die aufgrund der Verlet-
zungshandlung stets vermutete Wiederholungsgefahr kann nach standi-
ger Rechtsprechung auBergerichtlich in der Regel nur durch die Abgabe
einer strafbewehrten Unterlassungserkldrung beseitigt werden. Statt ei-
ner festen Vertragsstrafe wird gern der Hamburger Brauch verwendet,
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