


Einheitspatent und Einheitliches
Patentgericht (EPG)

Unitary Patent and Unitary
Patent Court (UPC)

Nach langerer Vorbereitungsphase sind das Einheitspatent und das einheitliche
Patentgericht jetzt kurz vor dem Inkrafttreten. Voraussichtlich im Friihjahr 2023 ist
mit dem Wirksamwerden der neuen Regelungen zu rechnen.

Wir mochten Sie mit dieser Broschure Uber die geplanten Neuerungen und Veran-
derungen informieren und Ihnen eine Ubersicht geben, wie Sie Ihre Patentstrategie
zum einheitlichen Patentschutz gestalten konnen.

Die Idee des einheitlichen Patentsystems

Zweiim Dezember 2012 erlassene EU-Verordnungen (Verordnung (EU) Nr. 1257/2012
und Verordnung (EU) Nr. 1260/2012) und das Ubereinkommen Uber das internatio-
nale Patentgericht (EPGU) bilden die wichtigsten rechtlichen Saulen fur die Schaf-
fung eines einheitlichen Patentschutzes in Europa. Dieser soll in Zukunft eine
Vereinfachung der Validierung européischer Patente in den teilnehmenden Mitglied-
staaten ermaoglichen.

Praktisch heilt das, dass die sog. Einheitspatente in mindestens 17 (Stand: Oktober
2022) und spater wahrscheinlich 25 Staaten einheitlich wirksam und glltig sein
werden. Das hat zur Folge, dass Nichtigerklarungen und Beschrankungen von Paten-
ten sowie andere Rechtsfolgen in allen teilnehmenden Staaten zugleich rechtskraftig
werden. Fur eine europaische Anmeldung mit einheitlicher Wirkung sind daher in
Zukunft neue angepasste Strategien erforderlich.

Mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde zum Ubereinkommen der Bundes-
republik Deutschland wird die dreimonatige ,sunrise-period” starten, wahrend der
bereits erste Schritte betreffend bestehende européische Patente und anhangige
Patentanmeldungen durchgefihrt werden konnen.

Wir mochten Ihnen vorab einen Uberblick verschaffen tiber die Vorteile und Heraus-
forderungen, der einheitlichen Regelung und tber die relevanten Ubergangsmalinah-
men. Gerne berat Sie unser Team auch ausfuhrlich fur jede individuelle Situation.



Bisheriges Erteilungsverfahren
als Grundlage des Einheitspatents

Das bisherige Erteilungsverfahren tber das EPA bildet weiterhin die Grundlage fur Einspruchsverfahren und Beschwerdeverfahren bleiben daher ebenfalls unverandert
den europaischen Schutz. Das bedeutet, dass fur Schritte wie die Eingangsprtifung, und verbleiben weiterhin beim EPA. Uber Verletzungsklagen und den Rechtsbestand
Recherchenberichte zur Patentierbarkeit und die Sachprifung, sowie die Erteilung des Einheitspatents wird das Einheitliche Patentgericht einheitlich fir den gesamten
des europaischen Patents weiterhin das EPA zustandig ist. Geltungsbereich entscheiden.

Beschwerdeverfahren:

Beschwerdekammern des EPA

Einspruchs-, Beschrankungs-
oder Nichtigkeitsverfahren

Recherchenbericht
mit vorlaufiger
Stellungnahme zur
Patentierbarkeit

Erteilung des
europaischen
Patents

Eingangs- und

Formalpriifung Sachprifung

Gleiches Erteilungsverfahren wie fiir das
klassische européische Patent

Antrag des
Patentinhabers

Einheitspatent

Zentralisiertes Post-Grant-Verfahren fiir die
Eintragung der einheitlichen Wirkung



Vorteile

Die Einflihrung des Einheitspatents wird es Ihnen ermdglichen, durch einen einzigen
Antrag ein Patent zu erhalten, das in mehreren Staaten Wirkung entfaltet. Alle
Rechtsbestandigkeits- und Verletzungsverfahren zu diesem Einheitspatent werden
vor dem neu geschaffenen EPG abgehalten. Hierdurch werden sich nicht nur die
Verfahrenskosten verringern, die bisher flur jedes etwaige nationale Verfahren einzeln
angefallen sind. Auch die JahresgebUihr zur Erhaltung des Einheitspatents ist gering-
er als die Jahresgebuhren zur Aufrechterhaltung eines herkommlichen europaischen
Patents, das in vier oder mehr Mitgliedstaaten validiert wurde. Européischer Patent-
schutz wird damit also glnstiger, zumindest wenn man Schutz in mehreren teilneh-
menden Staaten begehrt.

Das einheitliche System bietet zudem den Vorteil, dass parallele Rechtsstreitigkeiten
in unterschiedlichen Landern vermieden werden. Die Validierung als Einheitspatent
erfolgt durch einen einheitlichen Antrag.

Herausforderungen

Die Einflihrung des Einheitspatents fuhrt auf der anderen Seite dazu, dass Einheitspa-
tente nach Nichtigkeitsklagen nicht nur national Ihre Schutzwirkung verlieren, sondern
gleichzeitig in allen teilnehmenden Staaten fur nichtig erklart werden konnen.

Des Weiteren ist zu bedenken, dass zum Start des Einheitlichen Patentgerichts noch
keine etablierte Rechtsprechung existiert und daher eine gewisse Rechtsunsicher-
heit besteht. Relevant konnen diese Aspekte insbesondere in solchen Fallen werden,
wenn es sich um ,schwache” Einheitspatente handelt, die entweder vergleichsweise
leicht angreifbar sind oder einen unklaren Schutzumfang aufweisen. Aus diesem
Grund empfehlen wir wichtige oder auslizenzierte Patente zunachst bei der Zustan-
digkeit der nationalen Gerichte zu belassen, um keine unndtigen Risiken einzugehen.

Starttermin und Beginn der ,sunrise-period”

Das Ubereinkommen ber den einheitlichen Patentschutz tritt in Kraft, sobald 13
Staaten ihre Ratifizierungsurkunde hinterlegt haben, darunter Deutschland, Frank-
reich und Italien als die Lander mit den meisten guiltigen europaischen Patenten im
Jahr 2012 (erstes Inkrafttreten der Verordnungen Uber die Verstarkte Zusammen-
arbeit im Bereich des einheitlichen Patentschutzes). Der offizielle Starttermin fir den
einheitlichen Patentschutz ist inzwischen nur noch abhéngig von der Hinterlegung
der Ratifizierungsurkunde der Bundesrepublik Deutschland. Diese wird der Ausloser
fir den Start der ,sunrise-period”, also der dreimonatigen Ubergangsphase bis zum
Inkrafttreten des EPGU sein.

Zu rechnen ist derzeit mit dem Start der ,sunrise-period” zum 1. Januar 2023
und dem Inkrafttreten des EPGU zum 1. April 2023.

Hinterlegung Ratifizierungsurkunde

Start Einheitspatent und EPG
durch Deutschland P

,sunrise-period”
(3 Monate)
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Wer sind die teilnehmenden Mitgliedstaaten?

25 EU-Mitgliedstaaten (ausgenommen Spanien und Kroatien) haben lhre Teilnahme
an der Verstarkten Zusammenarbeit im Bereich der Schaffung eines einheitlichen
Patentschutzes zugesagt. Das Vereinigte Konigreich ist seit dem Austritt aus der EU
nicht mehr teilnehmender Mitgliedstaat. Die endgtltige Ratifizierung ist bereits von
17 Mitgliedstaaten erfolgt.

Die weiteren EU-Mitgliedstaaten werden voraussichtlich erst nach dem Start des Ein-
heitspatents lhre Ratifizierungen hinterlegen. Es ist zu beachten, dass eine nachtrag-
liche Ratifizierung nicht automatisch zu einer Erstreckung eines vor der Ratifizierung
bestehenden Einheitspatents auf das ratifizierende Land flihrt.

Das Einheitspatent erstreckt sich jeweils nur auf die Lander, die zum Zeitpunkt der
Eintragung des Einheitspatents bereits eine Ratifizierung hinterlegt hatten. Die 17
teilnehmenden Staaten zum Start des UPC im Frihjahr 2023:

Osterreich (AT), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Deutschland (DE), Dénemark (DK),
Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR), Italien (IT), Litauen (LT),

Luxemburg (LU), Lettland (LV), Malta (MT), Niederlande (NL), Portugal (PT),
Schweden (SE), Slowenien (SI)

Ratifizierung von allen au3er DE hinterlegt; weitere EU-Mitgliedstaaten
werden folgen.




,Opt-Out”
Moglichkeiten wahrend der ,sunrise-period”

1.
Was passiert mit meinen bestehenden
europaischen Patenten?

Mit dem Inkrafttreten des EPGU werden alle européischen Patente (also auch be-
reits bestehende Biindelpatente) in die einheitliche gerichtliche Zustandigkeit des
neuen EPG Ubergehen. Fir lhre bestehenden europaischen Patente gibt es innerhalb
der ersten 7 Jahre (mit der Mdglichkeit einer Verlangerung auf 14 Jahre) nach dem
Inkrafttreten des Ubereinkommens die Méglichkeit, durch einen so genannten ,opt-
out”-Antrag diese bestehenden europaischen Bundelpatente der Zustandigkeit des
Einheitlichen Patentgerichts zu entziehen.

Dieser ,Opt-out”-Antrag kann bereits innerhalb der dreimonatigen ,sunrise-period” vor
Inkrafttreten des Ubereinkommens wirksam gestellt werden. Der ,Opt-out” kann ein-
malig rlickgangig gemacht werden, solange noch kein Verfahren von einem nationa-
len Gericht anhangig ist oder war.

Bedingung:

Um den ,Opt-out“-Antrag beim EPA fiir ein bestehendes europai-
sches Patent stellen zu konnen, ist es erforderlich, dass noch
kein Verfahren vor dem EPG fiir dieses Patent anhangig ist!

Das ist der Grund, warum die ,,opt-out“-Antrage bereits wahrend
der ,sunrise-period” gestellt werden sollen, um sicherzugehen,
dass der Antrag auch in jedem Fall Erfolg hat und nicht deshalb
abgelehnt wird, weil ein Dritter zwischenzeitlich bereits eine
Klage gegen lhr Patent am EPG eingereicht hat.

,Opt-out” — Option:

Fur die Entscheidung diese Option wahrzunehmen und ein bestehendes europai-
sches Patent zunachst in der Zustandigkeit der nationalen Gerichte zu behalten, sind
die folgenden Faktoren entscheidend:

Wert des Patents

Bei Patenten mit hohem Wert, indiziert beispielsweise durch einen breiten Schutz-
bereich oder mehrere Lizenznehmer, ist es empfehlenswerter die genannten anfang-
lichen Risiken zu minimieren, indem man sich fir den ,Opt-out‘-Antrag entscheidet.

LStarke” des Patents

Handelt es sich um ein aus rechtlicher Sicht besonders valides Patent, bei dem das
Risiko der Nichtigerklarung gering ist, weil in dessen Gebiet beispielsweise kaum
einschlagiger Stand der Technik existiert, kann Uberlegt werden, den ,opt-out”Antrag
einzusparen, um direkt in die Zustandigkeit des EPG zu fallen, und somit im Streitfall
keine Vielzahl von nationalen Einzelverfahren zu riskieren.
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2.

Was, wenn ich kurzlich ein europaisches Pa-
tent beantragt habe, das voraussichtlich vor
dem Start des einheitlichen Schutzes erteilt
werden wird?

Sollte sich eine Ihrer europaischen Patentanmeldungen bereits im Erteilungsver-
fahren befinden, so gibt es zwei Ubergangsmaflnahmen, durch die Sie bereits ab
Inkrafttreten den einheitlichen Patentschutz in Anspruch nehmen konnen.

Diese MalRnahmen werden ab dem Start der ,sunrise-period” flir alle europaischen
Patentanmeldungen verfligbar sein, die sich in der Schlussphase des Erteilungs-
verfahrens befinden.

Schlussphase des Erteilungsverfahrens:

Sobald die Prifungsabteilung des EPA einen Antrag eingehend geprtift hat, erlasst
sie die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU. Mit dieser teilt die Priifungsabteilung
dem Anmelder die Fassung mit, in der sie beabsichtigt das europaische Patent zu
erteilen. Gleichzeitig wird der Anmelder mit der Mitteilung aufgefordert, innerhalb
von 4 Monaten die Erteilungs- und Veroffentlichungsgebihr zu entrichten sowie eine
Ubersetzung der Patentanspriiche in den beiden Amtssprachen des Européischen
Patentamts einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind (Regel 71 (3) EPU).
Die Einreichung der Ubersetzungen i.V.m. der Entrichtung der Gebiihren gilt als Ein-
verstandnis mit der mitgeteilten Fassung. Etwaige begriindete Anderungen oder
Korrekturen an der mitgeteilten Fassung sind mithin vor Zahlung der Gebuhren und
Einreichung der Ubersetzungen zu beantragen.

Die Schlussphase des Erteilungsverfahrens beginnt also mit Erlass der Mitteilung
nach Regel 71 (3) EPU und endet mit der Erteilung des Patents.

Ubergangsmalnahme 1:

Friiher ,Antrag auf einheitliche Wirkung“

Der frithe ,Antrag auf einheitliche Wirkung” ist gem. den Ubergangsmalnahmen
einreichbar, sobald die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU eingegangen ist und alle
Erfordernisse zur Erteilung erfillt wurden. Das heil3t, wenn die GebUhren entrichtet
wurden und die Ubersetzungen eingereicht worden sind. Solange die Frist zur Erfil-
lung der Erfordernisse noch nicht abgelaufen ist, konnen Sie den Antrag auf einheit-
liche Wirkung in der Verfahrenssprache stellen. Dadurch erhalten sie automatisch
ab Inkrafttreten des Ubereinkommens das Einheitspatent.

Ubergangsmalnahme 2:

Antrag auf Verschiebung der Entscheidung iiber die Erteilung des

europaischen Patents

Befindet sich lhre europaische Anmeldung in der Schlussphase des Erteilungs-
verfahrens und sie haben entweder noch keine Gebuhr entrichtet oder die nétigen
Ubersetzungen noch nicht eingereicht, befinden sich aber noch in der dafr vorge-
sehenen Frist, so besteht flr sie die Moglichkeit einen Antrag auf Verschiebung der
Entscheidung Uber die Erteilung des europaischen Patents zu stellen.

Das europaische Patentamt verschiebt dann die Bekanntmachung des Erteilungs-
hinweises auf den Tag an dem das einheitliche Patentsystem startet. Anschlieliend
kann dann innerhalb eines Monats nach der Bekanntmachung einen Antrag auf ein-
heitliche Wirkung stellen und so ein Einheitspatent erlangt werden.
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Gerne berat Sie unser Team bei der Entscheidung ob eine der

beiden Ubergangsmalinahmen, oder der ,opt-out™Antrag fir Ihre
personliche Schutzrechtsstrategie passend ist!



Der Weg zum Einheitspatent nach dem
offiziellen Inkrafttreten

Nach offiziellem Inkrafttreten des EPGU ist es maglich, fir europaische Patente den
Antrag auf einheitliche Wirkung zu stellen und ein Patent mit einheitlicher Wirkung
in allen teilnehmenden Staaten (bisher 17) zu erlangen. In den Staaten, fUr die das
EPGU am Tag der Eintragung der einheitlichen Wirkung nicht in Kraft war, entfaltet
sich die einheitliche Wirkung nicht. Dies geschieht auch nicht bei nachtraglicher
Ratifizierung durch einen Staat. In diesen Landern bleibt es bei dem bisherigen
Blndelpatent, welches auf nationaler Ebene wirkt.

Im Folgenden informieren wir kurz Uber die wichtigsten Punkte zum Antrag auf
einheitliche Wirkung nach dem offiziellen Inkrafttreten des EPGU.

Form und Frist:

Der Antrag auf einheitliche Wirkung ist spatestens einen Monat nach Bekannt-
machung des Erteilungshinweises im Européischen Patentblatt (Regel 6 (1) DOEPS)
zu stellen. Der Antrag ist insbesondere in Schriftform in der Verfahrenssprache beim
EPA (Regel 6 (2) DOEPS) zu stellen.

Neben den wichtigsten Angaben im Antrag auf einheitliche Wirkung zur Person des
antragstellenden Inhabers des europaischen Patents, dem gesetzlichen Vertreter,
etc,, sind die Ubersetzungen des europaischen Patents entsprechend der Regelun-
gen aus den neu geltenden EU-Verordnungen. Demnach ist eine Ubersetzung ins
Englische einzureichen, sofern die Verfahrenssprache Franzosisch oder Deutsch
ist oder eine Ubersetzung in eine andere der Amtssprachen der EU, sofern die Ver-
fahrenssprache Englisch ist. Diese Regelung gilt bislang nur flir eine verldngerbare
Ubergangsfrist von 6 Jahren.

Eine Wiedereinsetzung in die Einmonatsfrist ist zudem innerhalb von zwei Monaten
nach Ablauf der Einmonatsfrist moglich. Innerhalb dieser Frist ist die Stellung des
Antrags auf einheitliche Wirkung nachzuholen sowie die vorgeschriebene Gebuhr
zu entrichten.

Ein Widerruf des Antrags auf einheitliche Wirkung ist moglich, solange keine
Entscheidung Uber den Antrag durch das EPA ergangen ist.

Das Einheitspatent wird wirksam am Tag der Veroffentlichung des Hinweises auf
die Erteilung des europaischen Patents im Europaischen Patentblatt. Nach Erteilung
erhalten Sie eine Urkunde Uber die einheitliche Wirkung.

Rechtsbehelfe:

Eine Klage gegen eine eventuelle Zurlickweisung des Antrags auf einheitliche
Wirkung ist innerhalb von drei Wochen nach Zustellung der Zurlickweisung bei
der Kanzlei des EPG einzureichen.



Gebuhren fur Einheitspatente

Die Gebuhren, sowie die Zahlungsart und der malRgebliche Zahlungstag sind in der
Geblhrenordnung zum einheitlichen Patentschutz (GebOEPS) festgelegt.

Die jahrlichen Jahresgebihren fir das Einheitspatent sind nicht nur deutlich geringer
zu den Kosten fur die bisherigen europaischen Biindelpatente, sie sind zudem auch
einheitlich in Euro zu entrichten.

Die Gebuhr ergibt sich jeweils aus der Summe der Jahresgebihren in den Top 4 —
Landern unter den teilnehmenden Mitgliedstaaten, in denen zum Zeitpunkt der Fest-
legung der Geblhrenhdhe die meisten klassischen europaischen Patente validiert
wurden.

Der nebenstehenden Tabelle ist zu entnehmen, dass sich die Gesamtgebuhren fur
die ersten zehn Jahre der Laufzeit des Patents auf weniger als 5.000 € summiert.
Zusatzlich steht Patentinhabern, die beim EPA eine Erklarung Uber die Lizenzbereit-
schaft abgeben, eine Ermalligung der Jahresgeblihren um 15 % zu.

Kleinen und Mittelstandigen Unternehmen (KMU), natiirlichen
Personen, Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht,
Hochschulen und 6ffentlichen Forschungseinrichtungen, die

ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Mitgliedstaat der EU haben,
steht eine Kompensation der Ubersetzungskosten zu, sofern
die europdische Patentanmeldung in einer anderen Sprache als
Deutsch, Englisch oder Franzosisch eingereicht wurde.
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2.455 €
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