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Das Einheitliche Patentsystem bietet neue Moglichkeiten des Patentschutzes fir
Unternehmen in Europa und wird strategische Uberlegungen stark beeinflussen

Nach jahrelangen Verhandlungen werden das Europaische Patent mit einheitlicher Wirkung
("Einheitspatent“) sowie das Einheitliche Patentgericht Wirklichkeit. Damit wird die Européische
Patentlandschaft bestehend aus nationalen und europédischen Patenten um eine neue Patentmdglichkeit
erweitert. Der Start des neuen einheitlichen Patentsystem ist fir den 1. April 2023 vorgesehen.

In diesem Artikel lernen Sie:

e  Uber die Auswirkungen des neuen Einheitlichen Patentsystems;

e Uber die Mdglichkeiten, ein Einheitspatent vor dem Start des Einheitlichen Patentsystems zu beantragen;
und

e wie Sie vermeiden kdnnen, dass Ihr Patent in die Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts féllt.

Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht

Das Einheitspatent und das Einheitliche Patentgericht sollen mit ihrer einheitlichen Wirkung das in Europa als
zersplittert empfundene nationale Patentsystem vereinfachen. Doch was hei3t das genau? Bisher hatten
Patentanmelder die Mdglichkeit, die Anmeldung eines Patents entweder parallel in mehreren Landern oder zentral
Uber das Europdische Patentamt in Minchen als europédisches Patent vorzunehmen. Die europaische
Patentanmeldung ermdglicht, durch eine einzige Anmeldung Patentschutz in mehreren Landern Europas zu
erhalten. Doch muss der erteilte Schutz individuell pro Land aufrechterhalten werden und
Patentverletzungsverfahren sind bei den jeweiligen nationalen Gerichten auszutragen. Dies bedeutete fir die
Beteiligten einen enormen Kostenaufwand und fuhrte in der Vergangenheit mitunter zu unterschiedlichen
Verfahrensergebnissen.

Das Einheitspatent (EP) schafft nun erstmalig einen einheitlichen Schutz in Europa und gleiche Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der derzeit siebzehn teilnehmenden Mitgliedsstaaten®. Rechtliche Schritte, die fiir ein Einheitspatent
gesetzt werden, gelten automatisch in allen Mitgliedsstaaten, die zum Zeitpunkt der Erteilung am einheitlichen
Patentsystem teilnehmen.

Die siebzehn Staaten, welche das EPGU ratifiziert haben, sind: Osterreich, Belgien, Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland,
Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxembourg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien und Schweden.

Der Beitritt weiterer sieben Lander ist wahrscheinlich: Griechenland, Irland, Ruméanien, Slowakei, Tschechien, Ungarn und
Zypern.
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Das neu eingerichtete Einheitliche Patentgericht (EPG) ist ein internationales Gericht. Verletzungsklagen,
Nichtigkeitsklagen, negative Feststellungsklagen sowie Klagen auf Erlass von einstweiligen Verfigungen oder
SicherheitsmafBhahmen konnen beim EPG eingereicht werden. Fur Anmelde-, Prifungs-, Einspruchs- und
Einspruchsbeschwerdeverfahren bleibt weiterhin das Européische Patentamt zusténdig. Anmeldekosten sind fur
EP und européische Patente gleich. Klassische européische Patente kdnnen nicht rickwirkend als EP eingetragen
werden.

Das EPG wird ab Inkrafttreten des Ubereinkommens iber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU) am 1. April 2023
in den oben genannten Streitigkeiten fir Einheitspatente, europdische Patentanmeldungen und erganzende
Schutzzertifikate zustandig sein. Dies in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten, sofern kein Opt-Out erklart wurde
(siehe dazu unten). Nationale Patente fallen nicht in die Zusténdigkeit des EPG. Die Rechtsprechung des EPG wird
die nationale Rechtsprechung somit ergédnzen und nicht ersetzen.

Das EPG wird ein Gericht 1. Instanz haben, welches dezentral organisiert ist und sich in derzeit zwei
Zentralkammern in Paris (Hauptsitz) und Miinchen mit unterschiedlichen technischen Schwerpunkten,? Lokal® -
und Regionalkammern* unterteilt. Daneben gibt es noch das Gericht 2. Instanz in Luxemburg. Bei der Auslegung
des Unionsrechts kann der Gerichtshof der Européischen Union angerufen werden. Der Verwaltungsrat des EPG
hat erst unléangst die 85 Richter des EPG ernannt.

Verletzungsklagen sind wahlweise bei der fir den Verletzungsort oder bei der fur den Sitz des Beklagten
zustandigen Lokal- oder Regionalkammer einzubringen. Gibt es dort keine Lokal- oder Regionalkammer, ist die
Zentralkammer zusténdig.

Fur Nichtigkeitsklagen und negative Feststellungsklagen ist die Zentralkammer je nach Fachgebiet zusténdig.
Es sei denn, eine Klage wegen Verletzung desselben Patents zwischen denselben Parteien wurde bereits bei einer
Lokal- oder Regionalkammer eingereicht. In diesem Fall kdnnen diese Klagen nur vor derselben Kammer erhoben
werden.

Entscheidungen des EPG gelten in den Hoheitsgebieten aller Mitgliedsstaaten, die das EPGU ratifiziert und
hinterlegt haben. Gleiches gilt, wenn eine einheitliche Entscheidung ein Patent widerruft oder Rechtsschutz
gewahrt, einschliel3lich einstweiliger und endglltiger Verfigungen.

Die Einteilung der technischen Fachbereiche in acht Sektionen basiert auf den Internationalen Patentklassifikationen der
Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO). Die genaue Aufteilung der Fachbereiche auf die Zentralkammern ist im
Anhang Il des EPGU zu finden. Urspriinglich war eine weitere Zentralkammer in London vorgesehen, diese fallt aber aufgrund
des Austritts des Vereinigten Konigreichs aus der EU und dem EPGU weg. Ein Ersatzstandort fir London ist noch nicht
bestimmt worden, doch ist man gerade im Gesprach mit Italien tber Mailand als Standort der dritten Zentralkammer.
. Paris: (B) Arbeitsverfahren, Transportieren; (D) Textilien, Papier; (E) Bauwesen, Erdbohren, Bergbau; (G) Physik; (H)
Elektrotechnik

. Munchen: (F) Maschinenbau, Beleuchtung, Heizung, Waffen, Sprengen
. Noch nicht zugeteilte Fachbereiche: (A) Taglicher Lebensbedarf; (C) Chemie, Hittenwesen
3 Lokalkammern: Wien (Osterreich), Briissel (Belgien), Kopenhagen (Danemark), Helsinki (Finnland), Paris (Frankreich),

Disseldorf, Hamburg, Mannheim, Miinchen (alle in Deutschland), Mailand (ltalien), Lissabon (Portugal), Laibach (Slowenien),
Den Haag (Niederlange).

Regionalkammer: derzeit gibt es nur eine, ndmlich die nordisch-baltische Regionalkammer. Sie ist hauptséachlich in Stockholm
ansassig und zustandig fur Estland, Lettland, Litauen und Schweden.
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UbergangsmaBRnahmen

Das EPGU soll am 1. April 2023 in Kraft treten. Um die Nutzer bei der Einfilhrung des EPG zu unterstiitzen, hat
das Europaische Patentamt beschlossen, zwei Ubergangsmafnahmen firr europaische Patentanmeldungen, die
bereits in der Schlussphase des Erteilungsverfahrens sind, einzufihren.

Die erste UbergangsmalRnahme wird es den Anmeldern ermoglichen, ab dem 1. Janner 2023 bereits fiir
Europaische Patente, die nach dem 1. April 2023 erteilt werden, Antrage auf einheitliche Wirkung zu stellen. Sind
die Erfordernisse bei der europdischen Patentanmeldung firr ein EP gegeben, tragt das Européische Patentamt
den einheitlichen Patentschutz mit Beginn des Systems ins Register ein.

Durch die zweite UbergangsmaRnahme kann ein Anmelder eine Verschiebung der Verbffentlichung der
Entscheidung Uber die Erteilung des klassischen européischen Patents beantragen. Die Verschiebung kann nach
Mitteilung der Erteilungsabsicht beantragt werden, jedoch nur sofern der Anmelder dem Erteilungstext noch nicht
zugestimmt hat. Dies ermdglicht fiir europaische Patente, die ansonsten vor Beginn des neuen Systems erteilt
worden waren, Zugang zum einheitlichen Patentschutz.

Opt-Out

Prinzipiell gilt w&hrend einer siebenjahrigen Ubergangszeit eine doppelte Zustandigkeit fiir das klassische
europaische Patent. Der Patentinhaber kann wahlen, ob er bei einem nationalen Gericht oder dem EPG klagen
will. M&chte der Patentinhaber nicht beim EPG geklagt werden, hat er die befristete Méglichkeit des Opt-Outs. Das
hei3t, dass das européische Patent fiir seine gesamte Lebensdauer der einheitlichen Zustandigkeit des EPG
entzogen wird. Ein Opt-Out gilt fur alle Inhaber des Patents und kann jederzeit widerrufen werden. Fir das
Einheitspatent gibt es keine Mdglichkeit des Opt-Outs. Nach Ablauf der Ubergangsphase fallen sowohl das
Einheitspatent als auch das klassische européische Patent in die ausschlieRliche Zusténdigkeit des EPG.

Die Moglichkeit ein Opt-Out zu erklaren ist zunéchst in der Sunrise Periode mdglich. Diese beginnt am 1. Janner
2023 und lauft fiir drei Monate bis zum Inkrafttreten des EPGU. Ab 1. April 2023 besteht die Mdglichkeit des Opt-
Outs wahrend der siebenjahrigen Ubergangsphase (die um weitere sieben Jahre verlangert werden kann), sofern
noch kein Verfahren vor dem EPG anhéngig ist. Der Antrag auf Opt-Out erfolgt online im Case Management System
des EPG. Wirksam ist das Opt-Out mit der Eintragung in das Register.

Opt-Out: Ja oder nein?

Ob ein Opt-Out sinnvoll ist, hAngt vom Einzelfall ab. Fir Patentinhaber ist es ratsam, jetzt fir das européischen
Patentportfolio (inkl. Ergdnzende Schutzzertifikate) hinsichtlich des Opt-Outs Uberlegungen anzustellen. Es wird
dabei vor allem zu beachten sein, dass ein Antrag auf Opt-Out nur so lange méglich ist, als keine Klage gegen das
Patent vor dem EPG eingereicht wurde. Klagen sind ab Ablauf der dreimonatigen Sunrise Periode méglich, also ab
Inkrafttreten des einheitlichen Patentsystems am 1. April 2023.

Vorteile des einheitlichen Patentsystems sind umfassend:

= Einmalige Geltendmachung von Patentverletzungen vor dem EPG und nicht vor den nationalen Gerichten.

=  Einheitliche Wirkung der Entscheidung des EPG in allen teilnehmenden Mitgliedsstaaten.

= Eine einzige Jahresgebiihr fir die Aufrechterhaltung des Einheitspatents, keine Zahlung einer Vielzahl
nationaler Jahresgebiihren nétig.

=  Verringerter Verwaltungsaufwand.

= Keine Validierung nationaler Patente nétig.



*  Kosten fiir Ubersetzungen in die Landessprachen fallen weg.

= Hohe Kosteneinsparungen, insbesondere bei gewiunschter Gultigkeit eines Patents fur mehrere Lander.

= Doppelter Patentschutz: in manchen Léndern haben die Anmelder die Mdglichkeit zundchst das Patent
als nationales Patent anzumelden, um so die grundséatzliche Patentierbarkeit priifen zu lassen, und dann
erst ein Einheitspatent zu beantragen.

Weiters ist folgendes zu beachten:

=  Kein Opt-Out fiir Einheitspatente méglich.

=  Rechtsprechung muss sich erst entwickeln, da das System neu ist.

=  Weitreichende Wirkung von Entscheidungen des EPG. So gelten etwa Nichtigkeitserklarungen in allen
teilnehmenden Mitgliedsstaaten und nicht nur in jenem Staat, wo das Verfahren anhangig war.

Nachste Schritte

Das einheitliche Patentsystem wird fiir Unternehmen branchenunabhéngig neue Mdéglichkeiten in Europa bieten
und die Strategieliberlegungen stark beeinflussen. Unternehmen sei daher geraten, rechtzeitig mit der Abwégung
der Bedeutung des neuen Systems auf ihr Patentportfolio zu beginnen und die eigene Strategie fir Anmeldung und
Durchsetzung entsprechend anzupassen. Wolf Theiss verfugt Uber ein spezialisiertes IP- und TMT-Team mit Uber
50 Anwalten, die Ihr Unternehmen in dieser Angelegenheit gerne unterstiitzen.

Uber Wolf Theiss

Wolf Theiss ist eine der filhrenden européischen Anwaltssozietaten in Mittel-, Ost- und Studosteuropa mit
Schwerpunkt internationales Wirtschaftsrecht. Mit 340 Anwélten in 13 Landern umfasst die Tatigkeit der Sozietat
zu Uber 80% die grenziliberschreitende Vertretung internationaler Mandanten. Wolf Theiss verbindet juristische
und wirtschaftliche Kompetenz und entwickelt innovative Lésungen, die juristisches, finanzielles und
wirtschaftliches Know-how integrieren.
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This memorandum has been prepared solely for the purpose of general information and is not a substitute for legal
advice. Therefore, Wolf Theiss accepts no responsibility if — in reliance on the information contained in this
memorandum — you act, or fail to act, in any particular way. If you would like to know more about the topics covered
in this memorandum or our services in general, please get in touch with your usual Wolf Theiss contact or with:
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