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Mit dem Europaischen Patent mit einheitlicher Wirkung (kurz: Einheitspatent oder UP)
steht in zahlreichen teilnehmenden Mitgliedstaaten der EU nun in Erganzung zum Europa-
ischen Blndelpatent (EP-Patent) seit dem 1. Juni 2023 eine weitere Option zum Schutz
technischer Erfindungen zur Verfligung.

Zentrale Anlaufstelle fur das Einheitspatent wird das Europaische Patentamt (EPA) sein,
vor dem das zum Einheitspatent fihrende Prifungsverfahren nach der fir das EP-Patent
gewohnten Praxis ablaufen wird. Anderungen ergeben sich allerdings ab der Erteilung, ins-
besondere hinsichtlich Validierung, Aufrechterhaltung und Gerichtsbarkeit.

Dieses White Paper stellt die wichtigsten Neuerungen im europaischen Patentsystem
durch die Einfihrung des Einheitspatents vor und zeigt Inhabern Européaischer Patentan-
meldungen und Patente Handlungsoptionen im Vorfeld des Starts dieses Systems sowie
zuklnftige Gestaltungsmaoglichkeiten betreffend der EP-/UP-Patentportfolio-Strategie auf.
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TEIL 1
HINTERGRUND

EUROPAISCHES BUNDELPATENT (EP-PATENT) UND EINHEITSPATENT (UP)

Das Europaische Patentibereinkommen (EPU) von 1973 ermdglichte mit Errichtung der unabhangi-
gen Behdrde des Europaischen Patentamts (EPA) erstmals, mit einer einzigen Anmeldung Patent-
schutz in mehreren Landern Europas durch ein so genanntes Europaisches Blindelpatent (EP-Patent)
zu erlangen. Seinerzeit beteiligten sich 16 Mitgliedstaaten an diesem System. Das EPU bietet inzwi-
schen mit 38 Mitgliedstaaten einen enormen Geltungsbereich (im Vergleich zu 27 EU-Mitgliedstaa-
ten).

Das EP-Patent unterliegt aber auch heute noch einer Fragmentierung, indem es mit Erteilung in seine
nationalen Teile zerfallt. EP-Patente missen daher in jedem Land, in dem sie Wirkung entfalten sollen,
individuell validiert und aufrechterhalten werden. Auch Streitfélle missen vor jeweiligen nationalen
Gerichten ausgefochten werden. Dies wird desto aufwandiger und kostspieliger, je mehr territorialer
Umfang angestrebt wird.

Nun wird nach jahrzehntelangen Verhandlungen in vielen Mitgliedstaaten der EU mit dem Einheitspa-
tent schlielRlich ein Patentschutz mit einheitlicher Wirkung geschaffen. Auch fir das neue Einheitspa-
tent ist die rechtliche Grundlage das EPU. Anmelde-, Einspruchs-, Beschrankungs- und Beschwerde-
verfahren werden demnach unverdndert nach dem vertrauten EPU-Regelungswerk erfolgen. Das
neue Einheitspatent (UP) wird jedoch nach Erteilung eine tatsachlich einheitliche Wirkung in allen teil-
nehmenden Mitgliedstaaten entfalten. Auch die Aufrechterhaltung des Einheitspatents erfolgt mit ei-
ner einzigen Jahresgebthr fur alle Lander, was im Vergleich mit dem EP-Patent neben Aufwand auch
Kosten deutlich reduzieren kann.

RECHTLICHER RAHMEN

Die wichtigsten Regelungen zum einheitlichen Patentschutz umfassen das internationale Uberein-
kommen Uber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU), die Verfahrensordnung des Einheitlichen Pa-
tentgerichts sowie einschlagige EU-Verordnungen. Nach Hinterlegung der Ratifikationsurkunde
Deutschlands im Februar 2023 ist das EPUG nun am 1. Juni 2023 in Kraft getreten. Ab diesem Tag
konnen Patente mit Einheitlicher Wirkung fUr alle teilnehmenden Mitgliedstaaten beantragt werden
und das Einheitliche Patentgericht wird auch flr die europaischen Blndelpatente zustandig.
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DER (DYNAMISCHE) TERRITORIALE UMFANG EINES EINHEITSPATENTS

Das Einheitspatent kann anders als das EP-Patent nur in EU-Mitgliedstaaten Wirkung entfalten, die an
der Verstarkten Zusammenarbeit innerhalb der EU auf dem Gebiet des Patentschutzes teilnehmen
und parlamentarisch ratifiziert haben. Von den derzeit (post-Brexit) 27 EU-Mitgliedstaaten sind danach
18 teilnehmende Mitgliedstaaten am einheitlichen Patentschutz beteiligt (Osterreich, Belgien, Bul-
garien, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg,
Malta, die Niederlande, Portugal, Rumanien, Slowenien, Schweden). Nur flr diese Staaten kann un-
mittelbar mit Beginn des Systems ein Einheitspatent erlangt werden. Spanien und Kroatien nehmen
nicht an der Verstarkten Zusammenarbeit teil. Ratifizieren weitere EU-Mitgliedstaaten (Beispiel: fur
Irland wird dies bald erwartet) oder unterstlitzen weitere gegenwartige oder zukinftige EU-Mitglied-
staaten die Verstarkte Zusammenarbeit, wachst der territoriale Schutzumfang des Einheitspatents
entsprechend an. Dies gilt aber nicht riickwirkend flr bereits angemeldete/erteilte Einheitspatente.

Der territoriale Schutzumfang des Einheitspatents bestimmt sich nach den zum Zeitpunkt
der Antragstellung flr ein Einheitspatent am System teilnehmenden EU-Mitgliedstaaten
und ist somit dynamisch veranderlich.
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TEIL 2
ENTSCHEIDUNGEN - AUCH SCHON VOR DEM START DES SYSTEMS

Zu beachten ist, dass flr Einheitspatente ausschlieRlich das ebenfalls neu ins Leben gerufene Ein-
heitliche Patentgericht zustandig sein wird. Dieses neu eingerichtete internationale Gericht wird je-
doch zentral nicht nur in Fragen der Verletzung und der Rechtsgultigkeit von Einheitspatenten, son-
dern auch von klassischen Européaischen Blindelpatenten befinden. Diese erweiterte Zustandigkeit
des neuen Gerichts auch fir EP-Patente kann mit einem ,Opt-Out” abbedungen werden.

DER OPT-OUT

Der ,,Opt-Out” bezeichnet ein Antragsverfahren, mit dem eine klassische EP-Anmeldung oder ein
EP-Patent der Gerichtsbarkeit des zukUnftigen Einheitlichen Patentgerichts entzogen wird, so dass
das Schutzrecht — wie im Moment — der nationalen Gerichtsbarkeit in den Mitgliedstaaten des EPU
unterstellt bleibt. FUr ein Einheitspatent gibt es keinen Opt-Out.

Ein Opt-Out kann wahrend der kompletten Laufzeit des EP-Schutzrechts erklart werden. Die Moglich-
keit zum Opt-Out wird wahrend einer verlangerbaren Ubergangsphase von zunéchst 7 Jahren moglich
sein. Nach Ablauf dieser Ubergangsphase wird das Einheitliche Patentgericht sowohl fir das EP-Pa-
tent als auch fir das Einheitspatent ausschlieRlich zustandig sein.

Ein Opt-Out kann zunachst 7 Jahre nach dem Start des neuen Systems fir klassische EP-
Anmeldungen und EP-Patente erwirkt werden. Fir ein Einheitspatent gibt es keine Opt-
Out-Maglichkeit.

Der Opt-Out-Antrag ist beim Einheitlichen Patentgericht zu stellen, und zwar Uber das sog. Case Ma-
nagement System (CMS) des Einheitlichen Patentgerichts. Dieses ist nicht zu verwechseln mit dem
gleichnamigen System des EPA.

Fir erteilte EP-Patente ist zu beachten, dass der Opt-Out-Antrag einheitlich fiir alle validierten Teile
gestellt werden muss. Es gilt somit das ,,Ganz-Oder-Gar-Nicht-Prinzip”. Fir den Opt-Out wird keine
Gebiihr der Behorde erhoben werden. Der Opt-Out wird erst mit der Eintragung in das Register wirk-
sam.

Der Opt-Out wird fiir alle Anmelder/Inhaber gemeinsam wirksam. Fir gemeinschaftlich gehaltene
Schutzrechte muss daher vorab eine Abstimmung erfolgen. Insbesondere fir lizenzierte EP-Schutz-
rechte ist es angebracht, die Opt-Out-Strategie zwischen Inhaber und Lizenznehmer(n) abzustimmen.

Der Opt-Out ist Uber das CMS des Einheitlichen Patentgerichts zu beantragen. Er gilt fir
alle validierten Teile gleichermalRen und ebenfalls fur alle Anmelder/Inhaber des jeweili-
gen EP-Schutzrechtes.
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Wirksam erkléart und eingetragen entzieht der Opt-Out alle validierten Teile eines EP-Blindelpatents
der Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts und somit auch einem zentralen Nichtigkeitsan-
griff. Gleichzeitig verliert man durch den Opt-Out (sofern man ihn nicht widerruft) dann aber auch die
Maglichkeit, im Falle einer Verletzung Titel zentral fir alle teiinehmenden Mitgliedstaaten zu erwirken.
Die Entscheidung fur oder gegen ein Opt-Out ist insofern von den Umstdnden des Einzelfalls abhan-
gig. In unserem White Paper zum Einheitlichen Patentgericht erldutern wir Griinde, die in der Regel
fUr oder gegen ein Opt-Out sprechen kdnnen.

Ist der Opt-Out-Antrag fur ein EP-Schutzrecht vorgesehen, dann sollte dieser sofort erklart werden.
Sobald namlich eine Klage vor dem Einheitlichen Patentgericht betreffend ein EP-Schutzrecht anhéan-
gig gemacht wurde, steht der Opt-Out nicht mehr zur Verfigung. Es tritt ein ,, Lock-In” ein, und die
Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts kann nicht mehr abbedungen werden. Daher ist es
ratsam, zeitnah eine geeignete Strategie zu entwickeln und Opt-Out Entscheidungen zu treffen.

Ob ein Opt-Out sinnvoll oder geboten ist, hangt von den Umstanden des Einzelfalls ab. Es
ist ratsam, sich jederzeit bis zum Ablauf der Ubergangsphase Gedanken zur individuel-
len Opt-Out-Strategie im Kontext des aktuellen EP-Patentportfolios (umfassend auch Er-
ganzende Schutzzertifikate) zu machen. Wir beraten Sie hierzu jederzeit gerne, denn Opt-
Out-Strategien sind so individuell wie |hr Patentportfolio und dessen Zweck.

EINHEITSPATENT, EP-BUNDELPATENT ODER BEIDES?

Das Anmelde- und Prifungsverfahren fir ein Einheitspatent vor dem EPA ist identisch mit dem ver-
trauten Verfahren einer EP-Anmeldung.

Zur Erlangung eines Einheitspatents muss innerhalb eines Monats ab dem Tag der Bekanntmachung
des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents im Européaischen Patentblatt ein ,, Antrag auf einheit-
liche Wirkung” beim EPA gestellt werden, woflr ein eigenes Formblatt (7000) zur Verfligung stehen
wird.

Wahrend eines Ubergangszeitraums von mindestens sechs Jahren bis maximal zwdélf Jahren (abhan-
gig von der Qualitat der dann verfligbaren MaschinenUbersetzungen) wird innerhalb der genannten
1-Monatsfrist eine Volltextiibersetzung erforderlich sein. Sofern die Verfahrenssprache Franzdsisch
oder Deutsch ist, ist dies eine vollstandige Ubersetzung der Patentschrift ins Englische. Sofern die
Verfahrenssprache Englisch ist, ist eine vollstandige Ubersetzung der Patentschrift in eine (beliebige)
andere Amtssprache der EU (also nicht notwendigerweise eine Amtssprache des EPA) erforderlich.
Nach Ablauf des Ubergangszeitraums wird allein auf vom EPA zur Verfligung gestellte, qualitativ hoch-
wertige Maschineniibersetzungen gesetzt, was dann die Ubersetzungskosten weiter senken wird.

Sind alle mit dem Antrag auf einheitliche Wirkung verbundenen Erfordernisse erflillt, so tragt das EPA
das Einheitspatent ein. Genauer gesagt, es tragt die einheitliche Wirkung in das Register fir den ein-
heitlichen Patentschutz ein. Das EPA bleibt flr das Einheitspatent als zentrale Stelle zur Entgegen-
nahme der Jahresgebihren zustandig.
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Das Einheitspatent kann — selbst ohne die Teilnahme des Vereinigten Konigreichs — finanziell attraktiv
sein. Uber die volle Laufzeit gerechnet ist ein Einheitspatent fir die teiinehmenden Staaten, in denen
bisher am haufigsten validiert wurde, also in DE, FR, IT und NL, glnstiger als die Aufrechterhaltung
der nationalen Teile eines EP-Patents. Je mehr UP-Staaten von Interesse sind, desto kostenginstiger
wird das neue System im Vergleich. Die vereinfachte Daumenregel lautet ,, Mehr-als-Drei”.

y Nutzen Sie unseren Gebuhrenrechner zum Einheitspatent, um fir Ihre individuellen Va-
lidierungsstrategien Jahresgebthren zu berechnen und zu vergleichen.

ABER: Fur Einheitspatente gibt es kein selektives Fallenlassen einzelner Mitgliedstaaten. Man
kann das Landerportfolio daher nicht Uber die Jahre ausdinnen, was momentan oft Teil einer adapti-
ven Portfoliostrategie fir EP-Patente ist.

Die Daumenregel: ,Mehr-als-Drei”. Uber die volle Laufzeit gerechnet ist ein Einheits-
patent glinstiger, wenn eine Gultigkeit in mehr als drei der teilnehmenden Lander ange-
strebt wird.

ANMELDESTRATEGIE DER ZUKUNFT

Innerhalb einer Patentfamilie wird es moglich sein, sowohl ein klassisches EP-Patent als auch ein
Einheitspatent zu erlangen. In der untenstehenden Abbildung wird dargestellt, wie eine Diversifizie-
rung des Portfolios erzielt werden kann — und welchen Einfluss das auf die Gerichtsbarkeit hat.

Generell wird voraussichtlich das klug abgestimmte Einreichen von EP-Teilanmeldungen wichtiger
werden.

Auch hinsichtlich (paralleler oder prioritdtsbegriindender) nationaler Anmeldungen ergeben sich mit
der EinfGhrung des Einheitspatents Neuerungen, die Einfluss auf zukinftige Strategien haben kénnen.
So wird Deutschland fiir nationale Patente im Verhéltnis zum Einheitspatent kein Doppelschutzver-
bot mehr vorsehen. DE-Patent und Einheitspatent kénnen daher koexistieren, wobei die Schutzrechte
einer unterschiedlichen Gerichtsbarkeit (nationales bzw. Einheitliches Patentgericht) unterliegen wer-
den. Erst im Streitfall muss entschieden werden, in welcher Gerichtsbarkeit der Streit anhangig ge-
macht werden soll.

Fir die Anmeldestrategie bedeutet dies, dass ggf. DE-Schutzrechte verstarkt parallel aufrechterhalten
und eingereicht werden kdénnen.

Es ist auRerdem zu erwarten, dass neben ltalien auch weitere Staaten wieder die , nationale PCT-

Route” 6ffnen werden. Aus strategischer Sicht bietet es sich fir PCT-Anmelder dann u. U. an, aus
der PCT-Anmeldung parallel zur EP-Anmeldung gleich entsprechende nationale Phasen einzuleiten.
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Gleichzeitig sollte bereits bei der Anmeldung bedacht werden, mit welcher Anmeldestrategie am
effektivsten Schutz fir Nicht-UP-Staaten von Interesse erlangt werden kann, also wann und wie ef-
fektiv und glnstig Schutz fir Nicht-EU (GB, CH/LI, etc.) und fir nicht teilnehmende Staaten (ES, PL)
erlangt werden kann. Mogliche Strategien stellen wir in Teil 3 vor.
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Neben der Wahl zwischen EP-Patent und Einheitspatent fiir die teilnehmenden Staaten,
oder der Entscheidung fiir eine Kombination davon innerhalb einer Patentfamilie, sind flr
die zuklnftigen Anmeldestrategien auch der Umgang mit den nicht-teilnehmenden Staaten
sowie die Maoglichkeiten paralleler nationaler Schutzrechte, die nach wie vor den nationalen
Gerichtsbarkeiten unterliegen, zu bedenken.
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TEIL 3
FRAGEN & ANTWORTEN ZUM EINHEITSPATENT

F Seit wann ist das System in Kraft?

A Das EPGU trat am 1. Juni 2023 in Kraft, damit startete das System und das Einheitliche
Patentgericht nahm seine Arbeit auf.

F Auf den Punkt: Wann lohnt sich ein Einheitspatent aus Kostensicht?

A Daumenregel: Aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht kann ein Einheitspatent bereits ab
einem UP-Validierungsumfang von mehr als drei teilnehmenden Mitgliedstaaten renta-
bel sein (beispielsweise DE, FR, IT, NL).

Soweit es zu lhrer bisherigen Praxis gehort, im Laufe der Jahre das Portfolio strategisch
auszudUnnen, sollten die Kosten genauer verglichen werden, da es flr Einheitspatente
kein , selektives Fallenlassen” einzelner Validierungen in ausgewahlten Staaten und da-
mit keine Kostenreduktion im Laufe der Jahre gibt.

Fir die Ubergangsphase muss auch bedacht werden, dass bei der Beantragung eines
Einheitspatents beim EPA im Moment noch eine Volltextiibersetzung eingereicht wer-
den muss. Sobald dieses Ubersetzungserfordernis durch vom EPA bereitgestellte Ma-
schineniibersetzungen wegfallt, wird das Einheitspatentsystem aus Kostensicht noch
attraktiver. In vielen Fallen existieren durch parallele US-Anmeldungen oder beispiels-
weise parallele deutsche nationale Anmeldungen bei der Beantragung des Einheitspa-
tents bereits Volltexte, die nur noch kostenglnstig angepasst werden mussen.

y Nutzen Sie unseren Geblihrenrechner zum Einheitspatent, um die Rentabilitat des Ein-
heitspatents in Sachen JahresgebUhren zu vergleichen!

F Was ist in Sachen Rechtsbestand zu beachten?

A Einheitspatente unterliegen der ausschlieRlichen Gerichtsbarkeit des Einheitlichen Pa-
tentgerichts. Damit ist die Durchsetzung des Patents zentral moglich, gleichzeitig ist
ein moglicherweise nicht-rechtsbestandiges Patent auch dem Risiko eines zentralen
Nichtigkeitsangriffs ausgesetzt.

Wichtige Positionen an den Gerichten des Einheitlichen Patentgerichts sind von erfahre-
nen Richtern aus Frankreich und Deutschland besetzt worden. Man darf daher eine hohe
Qualitat der Rechtsprechung erwarten.

Allerdings gibt es der Natur der Sache nach fiir das vollstandig neue System keine Recht-
sprechungshistorie.
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Wir raten fur die Anfangsphase daher, dass insbesondere bei wertvollen Patentfamilien
der UP-Schutz durch flankierenden Schutz (Teilanmeldungen; nationale Anmeldungen)
erganzt wird. Die damit einhergehenden héheren Kosten bei der Erlangung von Patent-
schutz erlauben im Gegenzug mehr Flexibilitat bei der Durchsetzung und Vertragsgestal-
tung.

Attraktiv ist in dieser Hinsicht, dass Deutschland das Doppelschutzverbot im Verhéltnis
eines nationalen DE-Patents und eines Einheitspatents aufheben wird. Ein paralleles
Aufrechterhalten eines DE-Patents (das unveréndert ausschlieRlich der deutschen Ge-
richtsbarkeit unterliegen wird) und eines Einheitspatents wird daher maglich sein.

F Opt-Out JA: Was muss beriicksichtigt werden?

A Bedenken Sie (s. Teil 2 oben), dass ab dem effektiven Start eine Klage vor dem Einheitli-
chen Patentgericht bewirkt, dass kein Opt-Out mehr mdglich ist. Ein Opt-Out sollte daher
sobald wie maglich erklart werden, um einen Lock-In durch ein Klageverfahren zu verhin-
dern.

Ein flr eine EP-Anmeldung erklarter Opt-Out wird auch fir das spéatere EP-Patent wirk-
sam bleiben. Der Opt-Out bleibt flr die vollstdnde Laufzeit eines EP-Schutzrechts wirk-
sam. Eine einmalige Zurlicknahme des Opt-Outs wird moglich sein, aber kein beliebiges
Opt-Out-Opt-In.

Da der Beginn des Systems nun bereits erfolgt ist, sollten nun, wenn nicht bereits ge-
schehen, zeitnah die folgenden Uberlegungen angestellt und Diskussionen in die Wege
geleitet werden, um einen Pool an Opt-Out-Schutzrechten zu definieren:

Fiir welche EP-Anmeldungen und/oder EP-Patente soll ein Opt-Out erklart werden?

Um dies zu entscheiden, sollte flr jedes Schutzrecht separat bericksichtigt und diskutiert
werden:

1. Gibt es Mitanmelder? Dann muss die Opt-Out-Strategie rechtzeitig gemeinsam
besprochen werden, da ein Opt-Out nur fir alle gemeinsam maoglich ist.

2. Gilt es, Lizenzvertrage betreffend das auszuoptierende EP-Schutzrecht zu bertck-
sichtigen? Die berechtigten Interessen von Lizenznehmern sollten vom Inhaber
ebenso berlcksichtigt werden wie bereits bestehende Vereinbarungen im Hinblick
auf die kommenden Opt-Out-Moglichkeiten.

3. Sind fur EP-Patente Rechtsbestandsangriffe wahrscheinlich oder bereits anhén-
gig? Nach der Entscheidung zum Opt-Out gilt es zu berlcksichtigen, dass die er-
forderlichen Schritte rechtzeitig und rechtswirksam getatigt werden, um Fallstricke
im neuen System zu vermeiden.

4. Selbstvornahme oder Opt-Out durch Vertreter? Bei Selbstvornahme muss sich
mit dem neuen CMS-System des Einheitlichen Patentgerichts auseinandergesetzt
werden und dieses sicher beherrscht werden (siehe hier: https://cms.unified-pa-
tent-court.org/login). Bei Opt-Out durch Vertreter ist eine rechtzeitige Abstimmung
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und Ubermittlung von Listen an EP-Schutzrechten, fiir die ein Opt-Out erfolgen
soll, von zentraler Bedeutung.

5. SchlieRlich stellt sich die Frage, wie die jeweilige Entscheidung und rechtswirk-
same Vornahme des Opt-Out intern zu dokumentieren ist, um spéatere Unsicher-
heiten bei der Zustandigkeitsfrage zu vermeiden.

F Opt-Out JA: Wie geht das, ab wann, wie lange, ab wann ist es wirksam?

A Vorgehen
¢ Einloggen im CMS-System des Einheitlichen Patentgerichts (nicht EPAI)

e Account und 2-Faktor-Authentifizierung erforderlich; eigener Zugang (Smart-
Card-System des EPA kann nicht verwendet werden); grundsatzlich kein Vertre-
terzwang fur den Opt-Out

e https://cms.unified-patent-court.org/login
Verwendung individueller Opt-Out Application Programming Interface (APIs)
moglich:  https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/opt-out_api_in-
structions v.1.0.pdf

e Achtung, im Moment ist kein automatisierter Opt-Out (Listen-Upload) vorge-
sehen, dies kann aber individuell Gber API Schnittstellen programmiert werden!

Wann

e Jederzeit und grundsatzlich tber die vollstandige Laufzeit des EP-Schutzrechts,
solange kein Lock-In durch Erhebung einer Klage erfolgt ist

e Das Einheitliche Patentgericht wird eine 6ffentliche Liste der EP-Schutzrechte
flhren, fUr die ein Opt-Out erklart wurde.

| Wirksam wird der Opt-Out erst mit der Eintragung, nicht bereits mit der Beantragung!

< Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf, wenn Sie Unterstltzung fir groRere Opt-Out-
Serien bendtigen.

F Konsequenzen eines fehlerhaften Opt-Outs?

A Eine fehlerhafte Opt-Out-Erklarung oder die Nichtberechtigung der Opt-Out-Erklarung,
kann dazu flhren, dass der Opt-Out flir unwirksam erachtet wird. Damit bleibt es im
Ergebnis fur das EP-Schutzrecht bei der ausschlie3lichen Zustandigkeit des Einheitlichen
Patentgerichts.

Grundsatzlich kann eine fehlerhafte Opt-Out-Erklarung berichtigt werden. Dies geht aber
erst ab dem Zeitpunkt der Eintragung.
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Die Wirksamkeit eines Opt-Outs kann vor dem Einheitlichen Patentgericht angefochten

werden.
F Opt-Out NEIN, Einheitspatent NEIN: Was ist zu tun?
A Sollten Sie vom Einheitspatent flr |hre zur Erteilung anstehenden Anmeldungen keinen

Gebrauch machen wollen und wiinschen gleichzeitig fir die entstehenden oder bereits
bestehenden EP-Patente eine Zustandigkeit des Einheitlichen Patentgerichts, so sind
keine zusatzlichen Schritte abweichend von der bisherigen Erteilungspraxis erforderlich.

F Wie beantrage ich ein Einheitspatent?

A Anders als der Opt-Out erfolgt der ,,Antrag auf einheitliche Wirkung” zur Erlangung eines
Einheitspatents beim EPA.

Ab dem Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des EP-Patents im
Europaischen Patentblatt muss zur Erlangung eines Einheitspatents innerhalb eines Mo-
nats der vorgenannte , Antrag auf einheitliche Wirkung” beim EPA gestellt werden, wo-
fir das EPA ein eigenes Formblatt 7000 zur Verfugung stellen wird.

Zudem steht seitens des EPA die Mdglichkeit eines vorzeitigen Antrags auf einheitliche
Wirkung offen.

Der Antrag erfolgt in der Verfahrenssprache.

Wiahrend eines Ubergangszeitraums wird innerhalb der 1-Monatsfrist noch eine Voll-
textiibersetzung erforderlich sein — sofern die Verfahrenssprache Franzésisch oder
Deutsch ist, eine vollstandige Ubersetzung der Patentschrift ins Englische, oder, sofern
die Verfahrenssprache Englisch ist, eine vollstandige Ubersetzung der Patentschrift in
eine (beliebige) andere Amtssprache der EU (nicht des EPA).

Das Einheitspatent wird dann den eigenen Dokumenten-Code ,,C" erhalten.

Der Antrag wird erst mit dem Tag der Eintragung wirksam. Vor Eintragung wird das
Schutzrecht als klassisches EP-Patent behandelt. Bis zur Eintragung der einheitlichen Wir-
kung ist daher fur die Geltendmachung eines Entschadigungsanspruchs in Deutschland —
wie bisher — u. U. die Einreichung einer Ubersetzung erforderlich.

F Einheitspatent JA: Was ist mit einem DE-Schutzrecht? Doppelschutz?

A Deutschland wird das Doppelschutzverbot im Verhéltnis von DE-Patent und Einheitspa-
tent aufheben. Dies ermdglicht es, ein nationales Patent parallel zum Einheitspatent auf-
rechtzuerhalten. Dies sollte sowohl fur laufende Erteilungsverfahren als auch fur zukinf-
tige Anmeldestrategien bedacht werden.

ES White Paper | Einheitspatent — UP 11



Eisenfihr Speiser

Durch gezielte Anmeldestrategien kann also von beiden Systemen profitiert werden. Das
DE-Schutzrecht wird immer der ausschlieRlichen Jurisdiktion der deutschen nationalen
Gerichte unterliegen.

F Einheitspatent JA: Was ist mit nicht teiinehmenden Staaten? GB, CH, ES etc.?

A Sofern parallel zum Einheitspatent auch Schutz fir Nicht-EU-Staaten und nicht-teilneh-
mende EU-Staaten angestrebt wird, bestehen mehrere Mdglichkeiten. Dies kénnen Sie
der Ubersicht in Teil 2.3 oben entnehmen. Zunachst wird es fir die bereits anhangigen
Anmeldungen neben der Moglichkeit des Einheitspatents auch weiterhin die Option ei-
nes EP-Patents geben, das fir die nicht-teilnehmenden Staaten validiert werden kann.

Was die richtige Anmeldestrategie der Zukunft ist, wird stark von lhrer derzeitigen An-
meldepraxis abhangen, insbesondere dem Prioritats-Nachanmeldeschema.

Fur eine PCT-basierte Anmeldestrategie kann direkt aus der PCT-Phase nationalisiert
werden. Einige Lander, die die nationalen Routen geschlossen hatten/haben, werden dies
voraussichtlich riickgangig machen.

Generell werden EP-Teilanmeldungen zukiinftig fir optimalen Schutz und Durchsetzung
Ihres Portfolios in Europa eine noch wichtigere Rolle spielen, um die Vor- und Nachteile
sowohl des Einheitlichen Patentgerichts als auch nationaler Gerichtsbarkeiten optimal
nutzen zu kénnen.

5< Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie lhre zuklnftigen Anmeldestrategien individuell dis-
kutieren und anpassen mochten.

F Lizenzvertrage = AusschlieBliche Lizenzen? Was ist wichtig?

A Laufende Lizenzvertrage werden in den Uberwiegenden Fallen noch keine Regelungen
zum Einheitspatent und zum Einheitlichen Patentgericht umfassen. Auch hier haben die
neuen Moglichkeiten durch Einheitspatent und Einheitliches Patentgericht aber Einfluss.
Auch in Anbetracht der Diversifizierung der europaischen Patentlandschaft sollte daher
die Lizenzvertragsgestaltung angepasst werden.

Ein Beispiel: AusschlieBliche Lizenznehmer koénnen nach dem Regelwerk des EPGU
ohne Zustimmung des Inhabers ein Patent durchsetzen, wenn der Lizenzvertrag keine
anderweitige Regelung vorsieht. Einfachen Lizenznehmern wird dieses Recht, sofern der
Lizenzvertrag nichts anderes vorsieht, nicht zustehen.

I FUr die zuklnftige Vertragsgestaltung sollten Sie als Lizenzgeber wie Lizenznehmer drin-
) gend entsprechende Regelungen vorsehen, wenn dies nicht bereits umgesetzt wird.
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Q Welches Recht ist auf das Einheitspatent als Vermogensgegenstand anzuwenden?

A Nach Artikel 7 der Einheitspatentverordnung EU 1257/2012 unterliegt ein Einheitspatent
als Vermogensgegenstand, also zum Beispiel bei Ubertragungen und Lizenzierungen,
dem Recht des Staates, in dem der Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Pa-
tentanmeldung seinen Sitz hat/hatte.

Bei mehreren Anmeldern ist der Sitz des ersten Anmelders mafRgeblich. Dies kann auch
fr zukinftige Anmeldestrategien von Interesse sein. Liegt der Sitz des ersten Anmelders
nicht in einem teilnehmenden Mitgliedstaat, so ist der Sitz des zweiten oder weiteren
Anmelders maRgeblich.

Hat keiner der Anmelder / Inhaber einen Sitz/Niederlassung innerhalb eines teilnehmen-
den Mitgliedstaates, so ist deutsches Recht anwendbar (Sitz der Européaischen Patent-
organisation, vgl. Art. 7 Abs. 3 Verordnung (EU) 1257/2012).

Mit Einreichung des Antrags auf einheitliche Wirkung kann sich daher fur Anmelder die
Eintragung einer ,Niederlassung am Anmeldetag” im Register flr den einheitlichen Pa-
tentschutz (das Bestandteil des Europaischen Patentregisters ist) als zweckmaliig erwei-
sen, wenn ein Anmelder bei der Einreichung einer europaischen Patentanmeldung oder
einer internationalen Anmeldung nach dem PCT mit dem EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt (Euro-PCT-Anmeldung) in keinem der teilnehmenden Mitgliedstaaten
einen Wohnsitz oder eine Hauptniederlassung im Sinne des Art. 7 Abs. 1 lit. a Verordnung
(EU) 1257/2012 a hatte, z. B. bei Wohnsitz oder Sitz des Anmelders in den Vereinigten
Staaten oder der Schweiz (s. Regel 16 (1) x) Durchfihrungsverordnung zum einheitlichen
Patentschutz des EPA). Diese Angabe ist jedoch freiwillig.

F Wo gibt es weitere offizielle Informationen zur Erlangung eines Einheitspatents?

A In Sachen Erlangung, Aufrechterhaltung (Jahresgebihren) und Verwaltung des Einheits-
patents wird unverandert das EPA zustandig sein.

Der , Leitfaden zum Einheitspatent” des EPA (2. Aufl., 2022) gibt wertvolle Hinweise zum
Verfahren zur Erlangung eines Einheitspatents beim EPA im Anschluss an die Erteilung
eines Europdischen Patents nach dem EPU sowie zu den weiteren Verfahren fiir Einheits-
patente, z. B. im Zusammenhang mit der Kompensation von Ubersetzungskosten oder
mit der Eintragung von Erklarungen der Lizenzbereitschaft, und gibt einen Uberblick Gber
die Vorschriften zur Entrichtung von Jahresgebuhren fur Einheitspatente:

https://www.epo.org/law-practice/unitary/unitary-patent/unitary-patent-quide_de.html

Der Leitfaden befindet sich nach Aussagen des EPA im Moment in Uberarbeitung, bietet
aber bereits in der derzeitigen Fassung einen sehr guten Uberblick.

lhre Ansprechpartner bei Eisenfiihr Speiser stehen lhnen fiir die weiterfiihrende
individuelle strategische Beratung jederzeit zur Verfiigung — sprechen Sie uns gerne an!
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