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Das EPG ist eine bahnbrechende Entwicklung. In weniger als zwei Jahren ist es zum
Grundpfeiler fur Patentstreitigkeiten in der EU und somit zum wesentlichen
Bestandteil jeder globalen Patentverfahrensstrategie geworden. Ausschlaggebend fir
diese bahnbrechende Entwicklung sind in erster Linie die Richter des EPG, die in ihrer
Kategorie hervorragend sind und sich voll und ganz dem Erfolg des EPG verschrieben
haben. Dartber hinaus gibt es weltweit kein anderes Patentgericht, das so schnell
qualitativ hochwertige Entscheidungen sowohl zu Verletzungs- als auch zu

Rechtsbestandsfragen liefert.

Keep going, EPG!
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1. Hauptstadt des EPG

Nach fast zwei Jahren des EPG kann man mit Fug und Recht behaupten, dass sich
Minchen als Hauptstadt des ,,EPG-Landes“ etabliert hat (vgl. 2. unten).

Um diese These zu belegen, geniigt ein Blick auf die EPG-Eingangsstatistik, die
monatlich auf der Website des EPG veréffentlicht wird:

ey | St (Mot | Vortmnge | R, |t | drrenne | goinetdl | gt | s | e,
erklarung erklérung widerklage | p1ognahmen sicherung Inspektion ;:::::;:;I ersatz verletzung | setzung

Paris ZK l 4 42 2 1 20
Paris LK 18 17 3 1 =
Munchen ZK 1 8
Manchen LK | 101 17 23 2 1 i
Mailand ZK 1 7 1 1 1 2
Mailand LK 14 7 5 4 1 2
Dusseldorf | 58 47 M i 1 14
Mannheim | 41 | 44 [ [ 1 1
Hamburg 21 24 10 T
Nordisches 7 13 1 i 1
Baltikum
Den Haag 18 9 & 2 2
Brussel |2 [1 ' ' 1 1 1
Helsinki 1 4
Kopenhagen | 3 1 1 1
Lissabon 1 [ [ . 2 1 1
Ljubljana
Wien 2 1
Total 289 285 57 3 60 16 2 1 1 4 80

*) Schriftliche in Papierform, nicht im CMS

Quelle: Fallzahlen des Gerichts seit Aufnahme der Tatigkeit im Juni 2023 — Stand 1.
April 2025 | Einheitliches Patentgericht

Bis zum 1. April 2025 wurden 101 von 289 EPG-Verletzungsklagen und 117 von 288
Nichtigkeitswiderklagen bei der Lokalkammer in Miinchen eingereicht. Auflerdem
wurden dort 23 von 60 einstweiligen Verfugungsverfahren beim EPG eingeleitet.
Zusammenfassend lasst sich sagen, dass die Minchner Lokalkammer seit dem
ersten Tag des EPG einen Vorsprung hatte und ihre Spitzenposition seither verteidigt
hat. Bis heute ist sie die einzige Lokalkammer des EPG mit zwei Spruchkérpern (und
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damit die Lokalkammer des EPG mit der gréten ,,Richtermacht®). Rechnet man die
bei der Zentralkammer in Minchen anhéngigen zentralen Nichtigkeitsklagen hinzu, so
wird in Minchen ein Anteil von ca. 35 % des gesamten EPG-Fallaufkommens

bearbeitet.

Hinsichtlich der Verletzungsklagen gibt es eine einfache Erklarung fur diese Situation,
die sich mit ,Forum Shopping* in einem ,,dezentralisierten System* beschreiben lasst.
Das , dezentralisierte System*“ ist auf die Gerichtsstruktur zuriickzufihren. Das EPG
besteht aus einem Gericht erster Instanz und einem Berufungsgericht, wobei das
Gericht erster Instanz auf 13 Lokal-, eine Regional- und eine Zentralkammer (mit
Abteilungen in Paris, Mailand und Miinchen) verteilt ist. Insofern ist es
erwahnenswert, dass jeder Spruchkdérper der Lokalkammern in Disseldorf, Hamburg,
Mannheim, Minchen, Paris, Mailand und Den Haag in einer multinationalen
Zusammensetzung von drei rechtlich qualifizierten Richtern gemaf Artikel 8 (3) EPGU
tagt. Dies bedeutet, dass zwei rechtlich qualifizierte Richter Staatsangehdrige des
Vertragsmitgliedstaates sind, in dem die betreffende Lokalkammer ihren Sitz hat, und
ein rechtlich qualifizierter Richter eine andere Staatsangehdérigkeit hat. Andere
Lokalkammern mit einer geringeren Fallzahl (Briissel, Kopenhagen, Helsinki,
Lissabon, Ljubljana und Wien) haben ebenfalls drei rechtlich qualifizierte Richter, von
denen aber nur einer die Staatsangehdrigkeit des Vertragsmitgliedstaats hat, in dem
die betreffende Lokalkammer ihren Sitz hat, und zwei den anderen
Vertragsmitgliedstaaten angehéren, siehe Artikel 8 (2) EPGU. Die Struktur des
Gerichts sieht folgendermafien aus:

EuGH:
Vorabentscheidungsersuchen
zu Fragen des Unionsrechts

-~ Berufungsgericht -~
Mediations- T T T
und
Schieds- Gericht erster Instanz
zentrum
fir
Patent- - Lokal- Zentral- Regional-
sachen kammern kammern kammern




Quelle: Prasentation des Gerichts | Einheitliches Patentgericht

Im Wesentlichen (und insofern vereinfachend) sind die Lokal- und Regionalkammern
des Gerichts erster Instanz fiur Verletzungsverfahren und die Zentralkammer fir
Nichtigkeitsklagen zustandig.

Bei der Erhebung einer Verletzungsklage erméglicht das EPGU ein ,,Forum Shopping®,
da der Klager die Verletzungsklage entweder vor der Lokalkammer des
Vertragsmitgliedstaats erheben kann, in dem die Verletzung erfolgt ist (Art. 33 Abs. 1
lit. a) EPGU), oder vor der Lokalkammer des Vertragsmitgliedstaats, in dem der
Beklagte oder — bei mehreren Beklagten — einer der Beklagten seinen Wohnsitz hat
(Art. 33 Abs. 1 lit. b) EPGU). Somit errichtet Art. 33 Abs. 1 EPGU ein System der
sparallelen Zustandigkeit“ der Lokalkammern (Lokalkammer Briissel, Anordnung vom
21. Marz 2025, UPC_CFI_582/2024) und ebnet damit den Weg fiir das ,,Forum
Shopping“. Um die Zustandigkeit zu begriinden, genlgt die plausible Behauptung,
dass eine Verletzung in diesem Vertragsmitgliedstaat stattgefunden hat (eine
schlissige Argumentation zur Verletzung ist in diesem Stadium nicht erforderlich; vgl.
Berufungsgericht, Anordnung vom 3. September 2024, UPC_CoA_ 188/2024).

GemaB Art. 33 (1) lit b) EPGU ist es méglich, die Verletzungsklage vor derselben
Lokalkammer gegen mehrere Beklagte zu erheben, sofern zwischen den Beklagten
eine Geschéaftsbeziehung besteht und die Klage denselben Verletzungsvorwurf
betrifft. Die Voraussetzungen nach Art. 33 (1) lit. b) EPGU sind nicht so streng wie
nach Art. 8 (1) der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, gedndert durch die Verordnung (EU)
542/2014 (,,Brussel la-VO“; vgl. LK Briissel, Anordnung vom 21. Marz 2025,
UPC_CFI_582/2024; vgl. LK Dusseldorf, Anordnung vom 6. September 2024,
UPC_CFI_165/2024). Es besteht daher die Moglichkeit, eine gesamte
Unternehmensgruppe vor der Lokalkammer des Vertragsmitgliedstaates zu verklagen,

in dem der ,Ankerbeklagte” der Unternehmensgruppe seinen Sitz hat.

Um auf die Frage zuriickzukommen, warum sich Miinchen als Hauptstadt des
EPG-Landes etabliert hat, gibt es drei Antworten: (1) die Richter der Miinchener
Lokalkammer waren vom ersten Tag an transparent in der Behandlung von Fragen des
Fallmanagements (2) und zogen durch diese Haltung den Lowenanteil der im ersten

Jahr eingereichten Falle an, (3) was ihnen die Moéglichkeit gab, die Rechtsprechung


https://www.unifiedpatentcourt.org/en/court/presentation

des EPG fruhzeitig zu gestalten und damit Vorhersehbarkeit fur die Nutzer des EPG zu
schaffen.

2. EPG-Land

Das EPG-Land umfasst inzwischen 18 Lander, d. h. Gber 340 Millionen Menschen und
ein BIP von Gber 13 Billionen USD. Fir alle diese EPG-Mitgliedstaaten kann das EPG
eine einstweilige Verfugung auf Grundlage eines Einheitspatents oder eines in den
EPG-Mitgliedstaaten validierten européischen (Blindel-)Patents erlassen.
Gleichzeitig kann das EPG ein europaisches Patent fur das gesamte EPG-Land fur

nichtig erklaren.
2.1 EPGU

Am 1. Juni 2023 trat das Ubereinkommen liber ein Einheitliches Patentgericht (EPGU)
in Kraft, und das Einheitliche Patentgericht (EPG) 6ffnete seine Pforten fiir 17
EU-Mitgliedstaaten, die das EPGU zu diesem Zeitpunkt unterzeichnet und ratifiziert
hatten (EPG-Mitgliedstaaten). Diese EU-Mitglieder waren Osterreich, Belgien,
Bulgarien, Danemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien und Schweden. Am 1.
September 2024 trat Ruméanien dem EPG-System bei und wurde der 18.
Vertragsmitgliedstaat.

2.2 Einheitspatent

Im Rahmen des EPG-Systems kénnen Patentinhaber européische Patente mit
einheitlicher Wirkung (Einheitspatent) fir alle EPG-Mitgliedstaaten erlangen. Das
Einheitspatent kann dann in allen EPG-Mitgliedstaaten vor dem EPG in einer
Verletzungsklage durchgesetzt und vom EPG fur alle EPG-Mitgliedstaaten in einer
Nichtigkeitsklage fir nichtig erklart werden.

Das Einheitspatent wird vom Européischen Patentamt (EPA) erteilt. Dabei ist das
Erteilungsverfahren dasselbe wie fiir ein européisches (Biindel-)Patent, da das
Einheitspatent auf dem europdischen (Blindel-)Patent beruht. Der Patentinhaber
kann innerhalb eines Monats nach Veréffentlichung des Hinweises auf die Erteilung

des européischen Patents im Europaischen Patentblatt die einheitliche Wirkung



beantragen.’

Im Vergleich zum européischen (Blindel-)Patent sind fiir das Einheitspatent keine
Validierungsverfahren in verschiedenen Landern erforderlich. Zudem wird auch die
Zahlung der Jahresgebuhren erheblich vereinfacht, da nur eine einzige Jahresgebuhr
an das EPA zu entrichten ist. Die Berechnung der Jahresgebuhren fir das
Einheitspatent basiert jedoch auf dem ,,True Top 4“-Modell, d. h. die Jahresgeblhren
fir das Einheitspatent sollen der Gesamtsumme der Jahresgebiihren entsprechen,
die fir die vier am haufigsten validierten Lander (DE, FR, NL, UK) gezahlt werden,
unabhangig davon, dass das Vereinigte Kénigreich nicht zu einem EPG-Mitgliedstaat
geworden ist. Dabei ist zu berlcksichtigen, dass die Jahresgebuhren fir das
Einheitspatent zuzuglich des britischen Teils des européischen Patents 40 % hdher
sind als die Jahresgebuhren fir den deutschen, franzésischen und britischen Teil des
europdischen Bundelpatents. Bei der Entscheidung, ob die einheitliche Wirkung
beantragt werden soll, missen daher die Umstéande des Einzelfalls berlcksichtigt
werden, z. B. die Lander, fir die der Patentinhaber Schutz benétigt,

Kostenbewertung, Prozessrisiken usw.
2.3 Zustandigkeit des EPG

Das EPG hat die ausschliefiliche Zustandigkeit fur Verletzungs- und
Nichtigkeitsklagen im Zusammenhang mit europdischen Patenten (Einheitspatent

und européisches Bilindelpatent).

In Bezug auf das européische Biindelpatent besteht wahrend der Ubergangszeit von
sieben Jahren (die um weitere sieben Jahre verlangert werden kann) eine
konkurrierende Zustandigkeit der nationalen Gerichte. Dies bedeutet, dass
Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen auf der Grundlage des européischen
Blndelpatents derzeit vor dem EPG und/oder den nationalen Gerichten erhoben
werden kdnnen. EPG-Verfahren und nationale Verfahren, die auf demselben
européischen Bindelpatent beruhen, kénnen parallel anhéngig sein, es sei denn, das
EPG- und das nationale Verfahren betreffen denselben Streitgegenstand und

dieselben Parteien.



Ubergangszeitraum Ausschlief3liche

Nationale Gerichte e ae
+EPG Zustandigkeit des EPG

7 oder 14 Jahre |

\ J

Darliber hinaus kann der Anmelder oder Patentinhaber die ausschliefiliche
Zustandigkeit des EPG fur das europaische Biundelpatent bis zu einem Monat vor
Ablauf der Ubergangszeit ausschlief3en (sog. ,,Opt-out®). Dabei ist zu beachten, dass
ein Opt-out nur dann zuléssig ist, wenn nicht bereits eine Klage vor dem EPG
basierend auf dem jeweiligen européischen Patent erhoben wurde, Art. 83 (3) EPGU.

Patentstreitigkeiten in Deutschland unter Geltung des EPGU

Riicktritt von Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung
(Art. 83 (4) EPGU)

Gericht:  Nationale Gerichte
Landgericht, Ausnahmeregelung,
Oberlandesgericht, Art. 83 (3) EPGU Keine Ausnahmeregelung E PG
Bundesgerichtshof, (7 Jahre Ubergangsfrist)
Bundespatentgericht
Patent: DE: EP-DE: UP:
Deutsches Patent In Deutschland validiertes Europaisches Patent mit

europdisches Patent einheitlicher Wirkung



Der Patentinhaber kann sein Opt-out jederzeit zuriicknehmen, es sei denn, es wurde
bereits wahrend der Ubergangszeit eine Klage beziiglich des jeweiligen europaischen
Biindelpatents vor den nationalen Gerichten erhoben, Art. 83 (4) EPGU. Das Opt-out
schitzt ein Patent zwar vor einer zentralen Nichtigkeitsklage vor dem EPG, birgt aber
auch das Risiko, dass potenzielle Verletzer eine nationale Nichtigkeitsklage
einreichen und damit die Ricknahme des Opt-out und damit eine

EPG-Verletzungsklage fur das gesamte ,,EPG-Land“ verhindern.

Daruber hinaus ist die Zustandigkeit des EPG nicht auf europaische Blindelpatente
beschrénkt, die nach Inkrafttreten des EPGU erteilt wurden. Vielmehr umfasst sie
auch européische Patente, die vor dem Inkrafttreten des EPGU erteilt wurden und in
den Mitgliedstaaten des EPGU in Kraft sind. Das materielle Recht des EPGU ist dann
anwendbar auf Verletzungshandlungen, die (i) nach dem Inkrafttreten des EPGU
begangen wurden und (ii) die vor dem Inkrafttreten des EPGU begonnen haben und
danach noch andauern. Verletzungshandlungen, die vor Inkrafttreten des EPGU
abgeschlossen wurden, sind nach dem nationalen Recht des jeweiligen Schutzlandes
zu beurteilen (LK Mannheim, Entscheidung vom 11. Marz 2025, UPC_CFI_162/2024).
Fir Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen in Bezug auf Einheitspatente ist allein das
EPG zustandig.

Patentinhaber, die sich (anstelle des europaischen Biindelpatents) fiir das
Einheitspatent mit der obligatorischen ausschliefllichen Zustandigkeit des EPG
entscheiden und den Zugang zu den nationalen Gerichten nicht verlieren wollen,
kénnen die Anmeldung zusatzlicher nationaler Patente oder Gebrauchsmuster in
Betracht ziehen. Insbesondere das deutsche Gebrauchsmuster ist eine attraktive
Option, da es einen kosteneffizienten Schutz bietet, der schnell erlangt werden kann
(derzeit innerhalb weniger Wochen nach der Anmeldung). Allerdings sind
Gebrauchsmuster nur fir Erzeugnis- und Verwendungsanspriiche verfigbar, nicht
aber fir Verfahrensanspriche. Die kiirzere Laufzeit von Gebrauchsmustern (10 Jahre)
ist je nach Produktlebenszyklus in verschiedenen technischen Bereichen von

unterschiedlicher Bedeutung.



3. ,Long-arm jurisdiction* des EPG

Vor dem EPG kann im Rahmen eines zentralisierten Verletzungsverfahrens gegen
einen Beklagten mit Sitz im EPG-Land eine Unterlassungsanordnung fir bis zu 39
EPU-Lander erwirkt werden. Eine Unterlassungsanordnung fiir Drittstaaten wie die
USA kann das EPG jedoch nicht erlassen, da es nur fir europaische Patente zustandig

ist.

3.1 Unterlassungsanordnung fiir bis zu 39 EPU-Lénder (wenn der Beklagte seinen
Sitz in einem EPG-Land hat)

Das EPG ist nicht nur fur Patentverletzungsklagen auf der Grundlage des
Einheitspatents oder des europaischen Biindelpatents fir die EPG-Mitgliedstaaten
zustandig, sondern auch fur andere Lander des Europaischen Patentibereinkommens
(EPU), in denen das europdische Patent in Kraft ist, selbst wenn eine
Nichtigkeitseinrede erhoben wird. Die internationale Zustandigkeit des EPG fur
Patentverletzungsklagen fiir andere EPU-Lénder (Nicht-EPG-Mitgliedstaaten) ist
jedoch nur gegeben, wenn der Beklagte seinen Sitz im EPG-Land, d. h. in einem der 18
EPG-Mitgliedstaaten hat (Art. 4 (1), Art. 71b Nr. 1 Briussel la-VO). Eine
Verletzungsklage einschlief3lich der Unterlassungs- und Schadensersatzantrage fir
das EPG-Land und andere EPU-L&nder, in denen das européische Patent validiert ist,
muss bei der Lokalkammer des EPG-Mitgliedstaats erhoben werden, in dem der
Beklagte seinen Wohnsitz hat, Art. 33 (1) lit. b) EPGU. Fiir die in Deutschland
anséassigen Beklagten sind alle deutschen Lokalkammern zustandig.

Das Urteil des Gerichtshofs der Européischen Union (EuGH) vom 25. Februar 2025 -
C-339/22 (BSH./.Electrolux) bestatigt die weitreichende Zustandigkeit des EPG, das
gemaf Art. 71a (1) Brissel la-VO als ein Gericht eines EU-Mitgliedstaats gilt, fur
Patentverletzungsklagen in Bezug auf andere EPU-Lander. Das Urteil des EuGH bringt
die lang erwartete Klarheit in Bezug auf die ,,long arm jurisdiction® und starkt die

Moglichkeiten fur grenziiberschreitende Patentstreitigkeiten.

Was die Frage des Rechtsbestandes betrifft, so ist zu unterscheiden zwischen (i)
EU-Mitgliedstaaten, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind, und (i) EPU-Landern, die
keine EU-Mitgliedstaaten sind.



(i) EU-Mitgliedstaaten, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind

Auch wenn das EPG fur Verletzungsklagen betreffend Verletzungshandlungen in den
EU-Mitgliedstaaten, die keine EPG-Mitgliedstaaten sind, zustandig ist, sind die
nationalen Gerichte dieser Staaten, in denen das Patent validiert ist, fur die Frage des
Rechtsbestandes dieser Teile des europaischen Patents ausschlief3lich zustandig
(Art. 24 Nr. 4 Brissel la-V0). Laut dem EuGH kann das Verletzungsverfahren im
Hinblick auf eine Nichtigkeitseinrede ausgesetzt werden, um eine Entscheidung tber
die Gultigkeit der nationalen Gerichte anderer EU-Mitgliedstaaten zu bertcksichtigen,
die keine EPG-Mitgliedstaaten sind.

(ii) EPU-Lander, die keine EU-Mitgliedstaaten sind

Nach dem Urteil des EuGH ist ein Gericht des EU-Mitgliedstaates, in dem der
Beklagte seinen Wohnsitz hat, auch fur eine Verletzungsklage zustandig, die
Verletzungshandlungen in EPU-Léndern betrifft, die keine EU-Mitgliedstaaten sind.
Dieses Gericht kann sogar tber die Nichtigkeitseinrede in Bezug auf die Teile des
européaischen Patents, die in den anderen EPU-L&ndern, die keine EU-Mitgliedstaaten
sind, validiert sind, mit inter partes-Wirkung entscheiden, d. h. in einem auf die
Verfahrensbeteiligten beschrankten Umfang. Der Grund fir die unterschiedliche
Beurteilung des Rechtsbestandes im Vergleich zu den EU-Mitgliedstaaten ist, dass
Art. 24 Nr. 4 Brussel la-VO nicht fur Nicht-EU-Mitgliedstaaten giltz.

However, in order to argue that the patent-in-suit is invalid before the UPC, the
defendant must file a counterclaim for revocation (Art. 65 (1) UPCA). Without filing a
counterclaim, the invalidity defense does not need to be addressed by the UPC
(Vienna Local Division, decision dated January 15, 2025, UPC_CFI_33/2024). A
decision on the counterclaim for revocation (in principle, see below) has erga omnes

effect and is not limited to the parties to the proceedings.

Um jedoch vor dem EPG geltend zu machen, dass das Klagepatent nichtig ist, muss
der Beklagte eine Nichtigkeitswiderklage erheben (Art. 65 (1) EPGU). Ohne
Einreichung einer Widerklage muss die Nichtigkeitseinrede vom EPG nicht behandelt
werden (LK Wien, Entscheidung vom 15. Januar 2025, UPC_CFI_33/2024). Eine
Entscheidung tber die Nichtigkeitswiderklage hat (grundsatzlich, siehe unten) erga
omnes-Wirkung und ist somit nicht auf die Verfahrensbeteiligten beschrankt.




Es bleibt abzuwarten, ob das EPG — in Bezug auf Nicht-EU-Mitgliedstaaten — eine
Ausnahme von der Regel zulésst, dass (formell) eine Widerklage ,,auf
Nichtigerklarung“ eingereicht werden muss, und eine blof3e Nichtigkeitseinrede (mit
inter partes-Wirkung) beriicksichtigen wird® ooder ob das EPG entscheiden wird,
dass die Widerklage im Hinblick auf die Nicht-EU-Mitgliedstaaten keine erga omnes
-Wirkung hat*. Da eine Entscheidung des EPG iiber den Rechtsbestand mit erga
omnes-Wirkung fir die Teile des européaischen Patents, die in
Nicht-EU-Mitgliedstaaten (und allgemeiner: Nicht-EPG-Mitgliedstaaten) validiert
sind, in keinem Fall méglich ist, kann der Beklagte eine Nichtigkeitsklage vor den
nationalen Gerichten der Nicht-EPG-Mitgliedstaaten erheben oder ein
Einspruchsverfahren beim EPA anstrengen (wenn das 9-monatige Zeitfenster fir die
Einspruchseinlegung noch offen ist), um letztlich Rechtssicherheit z. B. fir
Konzerngesellschaften oder Lieferanten und Kunden zu erreichen. Eine Aussetzung
des EPG-Verletzungsverfahrens betreffend die Nicht-EU-Mitgliedstaaten dirfte in
diesem Szenario jedoch unwahrscheinlich sein, da das EPG selbst mit inter partes

-Wirkung tber den Rechtsbestand entscheiden kann.

Grenzuberschreitende Konstellationen sind in der Rechtsprechung des EPG bereits
bekannt. Die Lokalkammer Dusseldorf hat ihre Zustéandigkeit unter anderem fir eine
Verletzungsklage in Bezug auf den britischen Teil des européischen Patents schon vor
dem Urteil des EuGH anerkannt (Entscheidung vom 28. Januar 2025,
UPC_CFI_355/2023). Spater wandte die Lokalkammer Mailand die vom EuGH
klargestellten Grundséatze der internationalen Zustandigkeit an und entschied, dass
sie auch fur die Entscheidung lber eine Verletzungsklage gegen den in ltalien
ansassigen Beklagten zustandig ist, die sich auf die Teile des europaischen Patents
bezieht, die in Nicht-EPG-Mitgliedstaaten validiert sind, z. B. in Spanien (Anordnung
vom 8. April 2025, UPC_CFI_792/2024, App. 61708/2024). Dariiber hinaus bestatigte
die Lokalkammer Paris ihre Zustandigkeit fir Verletzungsklagen auf der Grundlage
des europaischen Patents, das unter anderem in Spanien, der Schweiz und dem
Vereinigten Kdnigreich validiert ist (Anordnung vom 21. Méarz 2025,
UPC_CFI_702/2024).

Wichtig ist, dass sich die ,,long-arm jurisdiction* des EPG nur auf die EPU-Lander
erstreckt, da die sachliche Zustandigkeit des EPG auf Einheitspatente und/oder
europaische Patente beschrénkt ist (Art. 2 lit. g), Art. 32 (1) EPGU). Das EPG ist daher

nicht zusténdig fiir Verletzungsklagen in Bezug auf Drittlander, die keine EPU-L&nder



sind, z. B. die USA.

3.2 Schaden, die auf3erhalb der EU entstanden sind (wenn der Beklagte seinen Sitz
auBBerhalb der EU und des Luganer Ubereinkommens hat)

In Verfahren wegen einer Verletzung des Einheitspatents und/oder des européischen
Bindelpatents gegen einen Beklagten, der weder in einem EU-Mitgliedstaat noch in
einem Mitgliedstaat des Luganer Ubereinkommens (z.B. Schweiz)sanséssig ist, kann
das EPG dennoch international zustandig sein, wenn es um Schaden geht, die
auf3erhalb der EU, z. B. im Vereinigten Konigreich, entstanden sind (Art. 71b Nr. 2, Nr.
3 Briissel la V0).® Um eine weitreichende Zustandigkeit des EPG fur auf3erhalb der EU
erlittene Schaden zu begriinden, miussen weitere Voraussetzungen erfillt sein: Es
muss sich Vermdgen des Beklagten in einem EPG-Mitgliedstaat befinden und der
Rechtsstreit muss einen hinreichenden Bezug zu einem solchen EPG-Mitgliedstaat

aufweisen.

Die Zustandigkeit des EPG fur Unterlassungsklagen ist in solchen Fallen jedoch auf
das EPG-Land beschrankt, basierend auf dem Einheitspatent und/oder Teilen des in
den EPG-Mitgliedstaaten validierten europaischen Bundelpatents.

4. EPG ,,Rocket Docket*“

Das EPG liefert hochwertige und schnelle Entscheidungen in einstweiligen
Verfiugungsverfahren und in Hauptsacheverfahren. Eine erstinstanzliche
Entscheidung in einem Hauptsacheverfahren dauert 406 Tage (Durchschnitt nach
Jahr 1), und 96 Tage fir einstweilige Verfliigungen (Durchschnitt nach Jahr 1). Der

Zeitplan fur ein Berufungsverfahren ist ahnlich.
4.1 Zeitlicher Ablauf im Hauptsacheverfahren

In der Praambel der Verfahrensordnung (VerfO) wird betont, dass die letzte miindliche
Verhandlung tuber die Fragen der Verletzung und des Rechtsbestandes im ersten
Rechtszug in der Regel innerhalb eines Jahres stattfinden soll. Je nach Komplexitat
der Klage kann sie mehr oder weniger Zeit in Anspruch nehmen. Eine Entscheidung

kann dann innerhalb von 6 Wochen nach der miindlichen Verhandlung ergehen.



Aus dem Jahresbericht 2024 des EPG geht hervor, dass eine Entscheidung Gber eine
Verletzungsklage im erstinstanzlichen Verfahren im Durchschnitt in 406 Tagen und
uber eine Nichtigkeitsklage in 384 Tagen ergeht. Die in der Verfahrensordnung
angestrebten Fristen werden also in den meisten Fallen eingehalten.

Das Verfahren vor dem Gericht erster Instanz des EPG umfasst im Allgemeinen die

folgenden Phasen:

- ein schriftliches Verfahren,
- ein Zwischenverfahren und

« ein mindliches Verfahren.

Beispiel: Verletzungsklage, 1. Instanz

Schriftliches
Verfahren
R. 12 ff. VerfO

Zwischenverfahren
R.101ff. VerfO

Miindliche
Verhandlung
R. 111 ff. VerfO

Entscheidung
R. 118 (6) VerfO

Berichterstatter Berichterstatter Vorsitzende[ Richter Spruchkérper
(Spruchkdérper)
6—9 Monate 3 Monate ~1Tag ~ 6 Wochen

»
>

11-14 Monate

Die VerfO enthalt spezifische Bestimmungen fir das schriftliche Verfahren in

verschiedenen Verfahrensarten. Fiir eine Verletzungsklage (in der Hauptsache) und
eine Nichtigkeitswiderklage gelten die folgenden Fristen, um zu erreichen, dass eine
mundliche Verhandlung innerhalb eines Jahres stattfindet:



Antrag auf Erwiderung

Anderung ——> aufdenAntrag —> :eP!'Lk Auficisl glup;ikallukf
des Patents auf Anderung Eacesine AL
Widerklage Erwiderung auf Replik auf die Duplik auf
auf Nichtig- ———» WKaufNichtig- —— Erwiderung = — d.“PR' ’lf‘k
erklarung erklarung auf die WK teRepl
Replik )
Klageschrift — Einspruch — Klage- ——» aufdie D.uPllk a!'lf*
erwiderung Erwiderung die Replik
1Monat 3 Monate 5 Monate 7 Monate 8 Monate 9 Monate

*falls keine Widerklage auf Nichtigerkla-
rung erhoben wird, ist die Duplik auf die
Replik einen Monat nach der Replik auf die
Erwiderung fallig, d. h. nach 6 Monaten

4.2 Antrage auf Fristverlangerung

Theoretisch ist es méglich, eine Fristverlangerung fir die in der VerfO festgelegten
Fristen zu beantragen. Allerdings ist das EPG aufgrund der strengen Fristenregelung
in der VerfO eher zurlickhaltend bei der Gewahrung von Fristverldngerungen. Dies

geschieht in der Regel nur unter auf3ergewdhnlichen Umstéanden.

Die Einreichung von Geheimhaltungsantréagen, die eine Beschrankung des Zugangs
auf bestimmte Personen der anderen Partei gemaf3 R. 262A VerfO beinhalten, fihrt in
der Regel zu Diskussionen zwischen den Parteien tiber den ,,confidentiality club“ (d. h.
Personen, die Zugang zu vertraulichen Informationen der anderen Partei haben
dirfen). Dies bietet die Moglichkeit einer Verzégerung und kann zu

Fristverldngerungen und einer spateren mindlichen Verhandlung fuhren.
4.3 Zusatzliche Schriftsatze

Das System des EPG ist nicht nur in Bezug auf die Fristen streng, sondern auch in
Bezug auf die Méglichkeit, zusatzliche Eingaben zu machen. Das schriftliche
Verfahren ist auf die in der VerfO ausdriicklich genannten Schriftsitze beschrénkt.
Vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens kann der Berichterstatter einen weiteren
Austausch von Schriftsatzen nur auf begrindeten Antrag einer Partei zulassen. Nach
Abschluss des schriftlichen Verfahrens ist in der VerfO kein weiterer Austausch von



Schriftsatzen vorgesehen. Das EPG kann jedoch in jedem Stadium des Verfahrens
eine verfahrensrechtliche Anordnung gemaf3 R. 9 VerfO oder R. 332 VerfO erlassen, um
eine Partei anzuweisen, eine bestimmte Ma3nahme zu ergreifen, eine Frage zu
beantworten oder Klarstellungen oder Beweise vorzulegen. Dies kann auf

begrindeten Antrag einer Partei oder von Amts wegen geschehen.
4.4 eV-Verfahren

Eine Entscheidung im erstinstanzlichen Verfahren tber einstweilige Maflnahmen
(eV-Verfahren) kann innerhalb von 3—-4 Monaten erwartet werden, d. h. mehr als 9

Monate friher als im Hauptsacheverfahren.

Im eV-Verfahren muss der Antragsteller nachweisen, dass

- er berechtigt ist, das Verfahren zu fihren,

- das Patent rechtsbestandig ist,

- das Patent verletzt wird,

- das Erfordernis der Dringlichkeit erfullt ist und

- die Interessenabwagung zu seinen Gunsten ausfallt.

Fir die ersten drei Voraussetzungen (Berechtigung, Rechtsbestand und Verletzung)
ist eine prima facie-Prifung erforderlich, aber auch ausreichend. Der Antragsteller
muss diese Erfordernisse mit ,,ausreichender Sicherheit”“ nachweisen, d. h.
»-zumindest Gberwiegend wahrscheinlich“ (>50 %). In inter partes-eV-Verfahren tragt

jedoch der Beklagte die Beweislast dafiir, dass das Patent nicht gultig ist.

In Bezug auf das Dringlichkeitserfordernis und die Interessenabwagung ist die
Beweislast des Antragstellers héher und beschrankt sich nicht auf eine prima facie
-Analyse. In Bezug auf die Dringlichkeit muss der Antragsteller nachweisen, dass er
eine fruhzeitige und rasche Entscheidung bendétigt, um einen weiteren Schaden zu
vermeiden, der durch eine Entscheidung erst in der Hauptsache entstehen wiirde. Das
EPG pruft, ob der Antragsteller fahrlassig gehandelt oder gezégert hat, eine eV zu
beantragen, nachdem er aus objektiver Sicht alle erforderlichen Informationen zur
Vorbereitung seines Antrags eingeholt hatte, d. h. wie lange der Antragsteller fur die
Stellung des eV-Antrags brauchte. Diesbezlglich gibt es abweichende

Rechtsprechung der verschiedenen Lokalkammern.



/ Bei der Beurteilung des Dringlichkeitserfordernisses miissen auch die tatsachlichen

Umsténde berlcksichtigt werden.

Wird eine eV antragsgemaf} gewahrt, muss der Antragsteller innerhalb einer Frist von
héchstens 31 Kalendertagen oder 20 Arbeitstagen, je nachdem, welcher Zeitraum
langer ist, ab dem vom EPG in seiner Anordnung angegebenen Datum eine
Hauptsacheklage einreichen. Reicht der Antragsteller keine Hauptsacheklage ein,
widerruft das EPG die eV auf Antrag des Antragsgegners.

5. EPG-Verletzungsmafistab

Das EPG wendet eine Verletzungsprifung an, die dem in Deutschland seit
Jahrzehnten praktizierten Ansatz sehr dhnlich ist. Zusammengefasst erfolgt fur
Anspruchsmerkmale eine weitestmdglich sinnvolle Auslegung, wobei der
Schwerpunkt auf ihrer technischen Funktion im Zusammenhang mit dem durch die

Erfindung gelésten technischen Problem liegt.

Was den Verletzungsmafistab des EPG betrifft, ist es wichtig zu wissen, dass fir
europaische Bundelpatente und Einheitspatente derselbe Mafistab angewandt wird.
Somit legt das EPG Art. 25 EPGU (unmittelbare Verletzung) und Art. 26 EPGU

(mittelbare Verletzung) autonom aus:



Mittelbare » Wortsinngemas
Verletzung » Aquivalent

Unmittelbare . Wortsinngemas
Verletzung » Aquivalent

Die Grundséatze des EPG zur Anspruchsauslegung bei wortsinngeméafler Verletzung
stehen bereits seit Langem auf festem Boden (Berufungsgericht, Anordnung vom 26.
Februar 2024, UPC_C0A_335/2023; Anordnung vom 25. September 2024, UPC_CoA
182/2024; Zentralkammer Minchen, Entscheidung vom 16. Juli 2024,
UPC_CFI_1/2023), wahrend die dquivalente Patentverletzung erst von der
Lokalkammer Den Haag in ihrer Entscheidung vom 22. November 2024,
UPC-CFI_239/2023, eingehend behandelt wurde.

Kurz gesagt, wendet das EPG einen breiten Ansatz zur Anspruchsauslegung (d. h.,
weitestmdgliche sinnvolle Auslegung) nach deutschem Vorbild an, der sich wie folgt
zusammenfassen lasst (vgl. LK Disseldorf, Entscheidung vom 31. Oktober 2024,
UPC_CFI_373/2024):

« Der Anspruch ist nicht nur der Ausgangspunkt, sondern auch die entscheidende
Grundlage fur die Bestimmung des Schutzumfangs des européischen Patents. Er
darf nicht allein nach dem Wortsinn ausgelegt werden, sondern die Beschreibung
und die Zeichnungen mussen stets als Auslegungshilfe herangezogen werden und



nicht nur, um etwaige Unklarheiten im Patentanspruch zu beseitigen.

- Der Anspruch darf nicht auf den Umfang der bevorzugten Ausfiihrungsformen
beschrankt werden. Der Umfang eines Anspruchs erstreckt sich vielmehr auf den
Gegenstand, den der Fachmann nach Auslegung anhand der Beschreibung und
der Zeichnungen als Anspruch des Patentinhabers versteht. Eine
Anspruchsauslegung, die durch die Beschreibung und die Zeichnungen als
Ganzes gestitzt wird, wird im Allgemeinen nicht durch eine Zeichnung

eingeschréankt, die nur eine bestimmte Form eines Bauteils zeigt.

« Ein Merkmal in einem Patentanspruch muss immer im Lichte des gesamten

Anspruchs ausgelegt werden.

- Aus der Funktion der einzelnen Merkmale im Rahmen des gesamten
Patentanspruchs muss abgeleitet werden, welche technische Funktion diese
Merkmale einzeln und in ihrer Gesamtheit tatsachlich haben.

« Aus der Beschreibung und den Zeichnungen kann hervorgehen, dass die
Patentschrift Begriffe eigensténdig definiert und in dieser Hinsicht das Patent
sein eigenes Lexikon darstellen kann. Selbst wenn die im Patent verwendeten
Begriffe vom allgemeinen Sprachgebrauch abweichen, kann es daher sein, dass
letztlich die Bedeutung der Begriffe, wie sie sich aus der Patentschrift ergibt,

mafigebend ist.

- Der Patentanspruch muss aus der Sicht des Fachmanns ausgelegt werden.

6. Masnahmen des EPG

Bislang lasst sich das EPG als System beschreiben, in dem in der Regel eine
Unterlassungsanordnung ergeht, sobald das Klagepatent fir rechtsbestandig und
verletzt befunden wurde. Das EPG bietet auch eine zentrale Anlaufstelle fir die
Festsetzung von Schadensersatz. Der erste Prazedenzfall fiir die Berechnung von
Schadensersatz steht zwar noch aus, wird aber sicherlich in den ndchsten ein bis

zwei Jahren erfolgen.



Stellt das EPG fest, dass das Klagepatent rechtsbestandig ist und verletzt wird,
spricht es auf Antrag des Klagers die folgenden Maf3inahmen aus:
- Endgiiltige Unterlassungsverfiigungen (Art. 63 EPGU)

- AbhilfemaBnahmen wie Riickruf und Vernichtung (Art. 64 EPGU)
- Erteilung von Auskiinften (Art. 67 EPGU)

. Schadensersatz (Art. 68 EPGU)

Nach der derzeitigen erstinstanzlichen Rechtsprechung des EPG (noch in
Ermangelung einer Entscheidung des Berufungsgerichts) legt das EPG Art. 63 EPGU
eng aus und etabliert damit ein System von automatischen endgiltigen
Unterlassungsverfiigungen. GeméaB Art. 63 EPGU liegt es im Ermessen des Gerichts,
eine endgiiltige Unterlassungsverfiigung zu erlassen (Art. 63 (1) EPGU: ,kann“). Dabei
sind zunachst die Umsténde des Einzelfalls zu berlcksichtigen, um zu beurteilen, ob
eine Unterlassungsverfiigung im konkreten Fall unverhaltnismafig wéare (Art. 42
EPGU). Die Darlegungs- und Beweislast liegt bei dem Verletzer, der sich auf die
UnverhéltnismaBigkeit beruft (Art. 54 EPGU).

Nach der aktuellen Rechtsprechung des EPG stellt der Einwand der
Unverhaltnisméafigkeit eine hohe Hiirde fiir den Beklagten dar (vgl. LK Mannheim,
Entscheidung vom 2. April 2025, UPC_CFI_365/2023), die bisher in keinem
EPG-Hauptsacheverfahren erfillt wurde. Anders verhélt es sich im einstweiligen
Verfligungsverfahren des EPG (vgl. LK Disseldorf, Anordnung vom 31. Oktober 2024,
UPC_CFI_368/2024).

Ausgangspunkt der aktuellen Rechtsprechung ist, dass jede Einschréankung des
Unterlassungsanspruchs das ausschliefiliche Recht des Patentinhabers nach Art. 25
EPGU beriihrt, das ohnehin nur fiir einen begrenzten Zeitraum gewéhrt wird. Eine
Einschrankung aus Griinden der UnverhaltnismaBigkeit ist daher zumindest derzeit
und mangels Klarung durch das Berufungsgericht auf Ausnahmefélle beschréankt, in
denen das Interesse des Verletzers das Interesse des Patentinhabers eindeutig

uberwiegt.

Ob das EPG ein attraktiver Ort fir Schadensersatzklagen sein wird, bleibt
abzuwarten. Die wichtigste Bestimmung fir die Berechnung des Schadensersatzes
ist Art. 68 EPGU, der dem Gericht zwei Méglichkeiten einrdumt:



- (a) Das Gericht berlicksichtigt alle in Frage kommenden Aspekte, wie die
negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, einschlieBlich der Gewinneinbuf3en fur
die geschadigte Partei und der zu Unrecht erzielten Gewinne des Verletzers sowie
in geeigneten Fallen auch andere als wirtschaftliche Faktoren, wie den
immateriellen Schaden fir die geschadigte Partei, oder

- (b) Das Gericht kann stattdessen in geeigneten Fallen den Schadensersatz als
Pauschalbetrag festsetzen, und zwar auf der Grundlage von Faktoren wie
mindestens dem Betrag der Verglitung oder Gebuhr, die der Verletzer hatte
entrichten missen, wenn er die Erlaubnis zur Nutzung des betreffenden Patents
eingeholt hatte.

Bei beiden Optionen geht es eher um Ermessensfragen als um Prézision, und der
EPG-Community fehlt immer noch ein Prazedenzfall des Gerichts erster Instanz des
EPG in Bezug auf Art. 68 EPGU. Daher ist es derzeit sehr spekulativ, wie diese
Bestimmung angewendet werden wird (dies gilt auch fiir die Frage, ob strafende
Aspekte Teil der Schadensberechnung sein werden, ohne dass der Schadensersatz an
sich Strafcharakter bekame, Art. 68 (2) EPGU).

Ungeachtet der konkreten Anwendung von Art. 68 EPGU bietet das EPG dem
Patentinhaber eine ,,One-Stop-Shop“-Option fir die Geltendmachung von
Schadensersatzanspruchen, was einen grof3en Vorteil gegenlber der friheren
Situation vor Inkrafttreten des EPGU darstellt, in der die Schadensersatzanspriiche
»Land fur Land” geltend gemacht wurden. Eine Schadensersatzklage kann vor dem
EPG nicht mehr als fiinf Jahre nach dem Zeitpunkt erhoben werden, zu dem der
Klager von der letzten Tatsache, die die Klage rechtfertigt, Kenntnis erlangt hat oder

verniinftigerweise hatte erlangen missen (vgl. Art. 72 EPGU).

In dem typischen Fall, dass der Patentinhaber den Umfang der Verletzung nicht kennt,
wird die Héhe des Schadensersatzes in einem separaten Verfahren ermittelt. Um ihre
Schadensersatzanspruche geltend zu machen, muss die obsiegende Partei
spéatestens ein Jahr nach Zustellung der rechtskraftigen Entscheidung in der
Hauptsache (sowohl Giber die Verletzung als auch Giber die Glltigkeit) einen

entsprechenden Antrag stellen.



7. Vollstreckung

EPG-Entscheidungen kdnnen an eine Sicherheitsleistung (durch Hinterlegung,
Bankgarantie oder auf andere Weise) gebunden sein. Die Sicherheit soll die
unterlegene Partei fir den Schaden entschadigen, der ihr entsteht oder entstehen

kénnte, wenn die Entscheidung des EPG vollstreckt und spater aufgehoben wird.

Eine Unterlassungsverfiigung ohne Anordnung einer Sicherheitsleistung fir die
Vollstreckung ist beim EPG keine Seltenheit. Eine Vollstreckungssicherheit wurde in
nur 17 % der (Hauptsache-)Verletzungsklagen und in 57 % der einstweiligen
Verfugungsverfahren angeordnet (Stand: 30. April 2025).

Das EPG kann nach R. 352, R. 118.8, R. 211.58 VerfO eine Vollstreckungssicherheit
anordnen, wenn die Vermdgenslage des Antragstellers (,good for the money*) oder
das Vollstreckungsrecht des Landes, in dem der Antragsteller seinen Sitz hat,
Schwierigkeiten bei der Vollstreckung eines etwaigen Schadensersatzes befiirchten
lasst (LK Miinchen, Anordnung vom 19. September 2023, UPC_CFI_2/2023; Anordnung
vom 27. August 2024, UPC_CFI_74/2024). Der Antrag auf Anordnung einer
Vollstreckungssicherheit ist vom Beklagten zu begriinden. Die LK Dusseldorf verfolgt
einen anderen Ansatz und entschied, dass im eV-Verfahren aufgrund der vorlaufigen
Beurteilung in der Regel eine Vollstreckungssicherheit anzuordnen ist, sofern der
konkrete Fall nicht ausnahmsweise etwas anderes erfordert (Anordnung vom 31.
Oktober 2024, UPC_CFI_368/2024).

Die H6he der Vollstreckungssicherheit sollte die Kosten des Verfahrens, andere durch
die Vollstreckung entstehende Kosten und einen etwaigen Ersatz des durch die
Vollstreckung entstandenen oder zu erwartenden Schadens abdecken. Da es fiir das
Gericht schwierig ist, den zu erwartenden Schaden zu berechnen, basiert die
Vollstreckungssicherheit auf dem Streitwert, es sei denn, der Beklagte legt
detaillierte Informationen lber den potenziellen Schaden wahrend des

Vollstreckungszeitraums vor.



8. EPG-Nichtigkeitsrisiken: zentrale Nichtigkeitsangriffe (,,all
eggs in one basket*) parallel zu EPA-Einspruchsverfahren
und/oder nationalen Nichtigkeitsklagen

Das EPG-System bietet Beklagten die Méglichkeit, das Klagepatent unter
verschiedenen Aspekten anzugreifen. Diese Angriffe sind ,,zentral“ in dem Sinne, dass
sie alle Lander betreffen, in denen das Klagepatent Gultigkeit besitzt. Die

Nichtigerklarung gilt nicht nur inter partes, sondern erga omnes.
8.1 Zentrale Nichtigkeitsklage und Nichtigkeitswiderklage

Fir den Patentinhaber hat der Weg zum EPG den Vorteil, dass er das Einheitspatent
und das européaische Blindelpatent in einem einzigen Verfahren mit Wirkung fur alle
EPG-Mitgliedstaaten durchsetzen kann. Dies erh6ht zwar die wirtschaftliche Wirkung
des Patents, birgt aber gleichzeitig das unabdingbare Risiko, dass das Patent in
einem einzigen Verfahren fir das gesamte EPG-Land fir nichtig erklart werden kann,
sei es in einer isolierten zentralen Nichtigkeitsklage, sei es in einem
Verletzungsverfahren, in dem eine Widerklage auf Nichtigerklarung erhoben wurde (,

all eggs in one basket").

Mehr noch, das Einheitspatent und/oder das européaische Blindelpatent kdnnen mit
einer Widerklage auf Nichtigerklarung als Reaktion auf eine Verletzungsklage und
einer zentralen Nichtigkeitsklage parallel angegriffen werden.

Die Situation des Dualismus einer zentralen Nichtigkeitsklage und einer
Nichtigkeitswiderklage kann in folgenden Szenarien auftreten:

- Einreichung einer zentralen Nichtigkeitsklage bei der Zentralkammer des EPG
durch eine juristische Person vor Einleitung eines Verletzungsverfahrens und
anschlief3ende Einreichung einer Nichtigkeitswiderklage durch eine andere
juristische Person (z. B. aus derselben Unternehmensgruppe), nachdem das
Verletzungsverfahren gegen die letztgenannte juristische Person bei einer Lokal-
oder Regionalkammer eingeleitet wurde, oder

- Einreichung einer zentralen Nichtigkeitsklage (durch einen Dritten, der nicht der
Widerklager ist) bei einer Zentralkammer und einer Nichtigkeitswiderklage,
nachdem eine Verletzungsklage vor der Lokal- oder Regionalkammer eingereicht

wurde.



Was die Nichtigkeitswiderklage betrifft, so kann die Lokal- oder Regionalkammer
sowohl die Verletzungsklage als auch die Nichtigkeitswiderklage weiterbehandeln,
die Nichtigkeitswiderklage an die Zentralkammer verweisen oder den gesamten Fall
(d. h. die Verletzungsklage und Nichtigkeitswiderklage) mit Zustimmung der Parteien
an die Zentralkammer verweisen. Bei der Ausliibung ihres Ermessens berucksichtigt
die Lokal- oder Regionalkammer, wie weit die zentrale Nichtigkeitsklage bereits
gediehen ist.

Verweist die Lokal- oder Regionalkammer die Nichtigkeitswiderklage an die
Zentralkammer, kann die Zentralkammer anordnen, dass die zentrale
Nichtigkeitsklage und die Nichtigkeitswiderklage gemeinsam verhandelt werden. Dies
fuhrt jedoch nicht zu einer echten Verschmelzung der Klagen (insbesondere wegen
der verschiedenen Verfahrensbeteiligten).

8.2 Parallele Einspruchsverfahren beim EPA

Das Risiko des Widerrufs des Einheitspatents und/oder des européischen
Bindelpatents steigt, da parallele Rechtsbestandsverfahren vor dem EPG und dem
EPA méglich sind. Anders als im deutschen Recht blockiert das Einspruchsverfahren
beim EPA nicht die Méglichkeit, eine Nichtigkeitsklage beim EPG einzureichen.

Generell kann das EPG sein Verfahren im Hinblick auf ein anhangiges EPA-Verfahren
unter bestimmten Umstanden aussetzen, wird dies aber wahrscheinlich nicht tun, da
parallele Nichtigkeitsverfahren vor dem EPG und dem EPA vom Gesetzgeber gewollt
sind (Berufungsgericht, Anordnung vom 28. Mai 2024, UPC_CoA_22/2024)°.

Was passiert, wenn das EPG und das EPA den Rechtsbestand unterschiedlich
beurteilen?
- Eine Nichtigkeitsentscheidung des EPA wiirde eine den Rechtsbestand
bestatigende Entscheidung des EPG auf3er Kraft setzen und umgekehrt
(Berufungsgericht, Anordnung vom 28. Mai 2024, UPC_CoA_22/2024).

- Wenn das EPG das Einheitspatent und/oder das européische Biindelpatent fiir die
EPG-Mitgliedstaaten in gewissem Umfang mit bestimmten Einschrankungen (z.

B. A und B) aufrechterhéalt und das EPA mit anderen Einschrankungen (z. B. C),



dann muisste man bei einer Verletzungsklage vor dem EPG, die sich auf das
Einheitspatent oder die Teile des européischen Patents fir das EPG-Land stutzt,
alle Einschrdnkungen sowohl nach dem EPG als auch nach dem EPA
berlcksichtigen, d. h. A, Bund C.

8.3 Parallele nationale Nichtigkeitsverfahren

In Bezug auf das europdische Bundelpatent'?, besteht wahrend der Ubergangszeit
von sieben Jahren (die um weitere sieben Jahre verlangert werden kann) eine
konkurrierende Zustandigkeit des EPG und der nationalen Gerichte, was bedeutet,
dass Nichtigkeitsklagen vor dem EPG und/oder den nationalen Gerichten der
EPG-Mitgliedstaaten erhoben werden kénnen. Daher sind parallele nationale und
EPG-Nichtigkeitsverfahren, die dasselbe europaische Patent betreffen, grundsatzlich

méglich.

Allerdings sind die Bestimmungen der Brussel la-VO zu bertcksichtigen, die darauf
abzielen, Parallelverfahren vor den Gerichten verschiedener EU-Mitgliedstaaten zu
minimieren, um potenzielle Konflikte zwischen Entscheidungen verschiedener
Gerichte zu vermeiden, d. h. Art. 29 bis 32 Brissel la-VO (siehe insofern R. 295 lit. l)
VerfO).

- Betrifft das EPG-Verfahren denselben Streitgegenstand und dieselben Parteien
(d. h. dieselben juristischen Personen) wie eine bereits vor einem nationalen
Gericht des EPG-Mitgliedstaats erhobene Klage, setzt das EPG sein Verfahren
aus. Dies gilt auch dann, wenn das Verfahren vor einem nationalen Gericht des
EPG-Mitgliedstaats vor der Ubergangsfrist eingeleitet wurde (Berufungsgericht,
Beschluss vom 17. September 2024, UPC_CoA_227/2024).

- Ist vor einem nationalen Gericht bereits ein im Zusammenhang stehendes
Verfahren anhangig, kann das EPG das Verfahren aussetzen. Die Entscheidung
uber die Aussetzung des Verfahrens liegt im Ermessen des Gerichts, wobei die
folgenden Erwdgungen zu berucksichtigen sind. Obwohl parallele
EPA-Einspruchsverfahren und EPG-Verfahren vom Gesetzgeber gewollt sind und
das EPG sein Verfahren wahrscheinlich nicht wegen der anhangigen
EPA-Verfahren aussetzen wird, missen Parallelverfahren zwischen
verschiedenen Gerichten minimiert werden (Berufungsgericht, Anordnung vom
17. September 2024, UPC_CoA_227/2024). Weitere relevante Aspekte fir eine
Entscheidung Uber die Aussetzung des EPG-Verfahrens sind der Grad der



ldentitat des Klagegrundes (z. B. welche Teile des europaischen Patents in beiden
Verfahren angegriffen werden), eng miteinander verbundene Parteien im
nationalen und im EPG-Verfahren (z. B. dieselbe Unternehmensgruppe) und ein

fortgeschritteneres Stadium des nationalen Nichtigkeitsverfahrens.

9. EPG-Kosten

EPG-Verletzungsklagen bieten ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhaltnis. Diese
Aussage gilt aus allen Blickwinkeln, namlich (i) im Vergleich zwischen dem EPG und
nationalen EU-Patentverfahren, (ii) im Vergleich zwischen dem EPG und britischen
Patentverfahren und (iii) im Vergleich zwischen dem EPG und US-Patentverfahren:

- Die mit einem EPG-Verfahren verbundenen Kosten sind im Vergleich zu einem
einzelnen kontinentalen EU-Patentstreit erheblich héher. Dieser Vergleich ist
jedoch von Natur aus fehlerhaft, da eine EPG-Entscheidung bis zu 18
EPG-Mitgliedstaaten abdecken kann, wahrend eine nationale
Gerichtsentscheidung grundséatzlich nur das Gebiet des angerufenen nationalen
Gerichts umfasst. Wirde man mehrere (z. B. 5 oder mehr), geschweige denn 18
nationale Patentverletzungsklagen mit einer einzigen EPG-Klage vergleichen, so
waére die einzige EPG-Klage viel wirtschaftlicher als die getrennte nationale

Durchsetzung.

- Im Vergleich zu nationalen Patentstreitigkeiten im Vereinigten Kénigreich ist das
EPG-Verfahren auch sehr kosteneffizient. Dafiir gibt es drei Griinde: (1) in
EPG-Verfahren sind nur EPG-Vertreter tatig, wahrend keine speziellen
Prozessanwalte (im Vereinigten Kénigreich: Barristers) hinzugezogen werden
mussen, (2) die Rolle von Sachverstandigen ist begrenzter und das Prozessformat
des EPG ist auf einen eintégigen Prozess, im Vergleich zu einem mehrtéagigen
Prozess im Vereinigten Konigreich, verkiirzt, und (3) die territoriale Reichweite
einer EPG-Entscheidung ist im Vergleich zu einer nationalen

Verletzungsfeststellung im Vereinigten Kénigreich viel gréfier.

- Im Vergleich zu Patentstreitigkeiten vor einem US-Bezirksgericht ist das EPG
auch aus finanzieller Sicht eine attraktive Option. Dies ist darauf zurtickzufihren,
dass die aus US-Patentstreitigkeiten bekannten Kostentreiber, némlich

umfangreiche Discovery und langwierige Verfahren, nicht vorhanden sind.



Die Hauptkosten flr das EPG-Verfahren sind mit den Anwaltsgebiihren verbunden, da
die Gerichtsgeblihren sehr moderat sind und in einer Standardsache weniger als
50.000,00 EUR betragen. Wenn es jedoch um das Kostenrisiko geht, das ein
EPG-Verfahren mit sich bringt, muss die Kostenerstattung in Betracht gezogen
werden. Das EPG beruht auf dem Verliererprinzip, d. h. der Verlierer muss nicht die
tatsachlich angefallenen Gebihren erstatten, sondern nur ,angemessene Geblhren
bis zu einer bestimmten Obergrenze“ (vgl. R. 152 (1) und (2) Verf0). Diese Obergrenze
richtet sich nach dem Streitwert, der vom Gericht auf Vorschlag des Klagers
festgesetzt wird und der das objektive Interesse widerspiegeln soll, das die klagende
Partei zum Zeitpunkt der Klageerhebung verfolgt (vgl. R. 370.6 VerfO). Die
Hochstbetrage sind nicht unerheblich, wobei zu beachten ist, dass der Streitwert
sowohl den Wert fiur die Verletzungsklage als auch fir die Widerklage auf

Nichtigerklarung umfasst:

Verhaltnis erstattungsfahiger Kosten

Verfahrenswert Obergrenze fiir erstattungs-
fahige Kosten
Bis einschliefilich 250.000 € Bis zu 38.000 €
Bis einschliefilich 500.000 € Bis zu 56.000 €
Bis einschliefilich 1.000.000 € Bis zu 112.000 €
Bis einschliefilich 2.000.000 € Bis zu 200.000 €
Bis einschliefdlich 4.000.000 € Bis zu 400.000 €
Bis einschliefilich 8.000.000 € Bis zu 600.000 €
Bis einschlief3lich 16.000.000 € Bis zu 800.000 €
Bis einschlief3lich 30.000.000 € Bis zu 1.200.000 €
Bis einschlief3lich 50.000.000 € Bis zu 1.500.000 €
Uber 50.000.000 € Bis zu 2.000.000 €




Die Hochstbetrage gelten au3erdem nur fir die Kosten der Vertretung, wobei
angemessene Ausgaben fiir Recherchen zum Stand der Technik, Ubersetzungen,

Reisen und externe Sachverstandige hinzukommen.

Angesichts dieses ,,Loser pays“-Systems, das zu erheblichen sechs- oder
siebenstelligen Erstattungsanspriichen fihren kann, sehen die Regeln des EPG ein
System vor, bei dem das Gericht (nach eigenem Ermessen) jederzeit wahrend des
Verfahrens auf begriindeten Antrag einer Partei anordnen kann, dass die andere
Partei innerhalb einer bestimmten Frist eine angemessene Sicherheit fur die
Gerichtskosten und sonstigen Kosten, die der antragstellenden Partei entstanden
sind und/oder entstehen werden und die die andere Partei méglicherweise zu tragen
hat, zu leisten hat (vgl. R. 158 VerfO). Gibt das Gericht einem solchen Antrag statt, so
ist diese Kostensicherheit in einem vergleichsweise frihen Stadium des Verfahrens
durch Hinterlegung oder Bankbiirgschaft (je nach Anordnung des Gerichts) zu leisten.
Bei der Ausiibung seines Ermessens nach R. 158 VerfO hat das Gericht unter
Beriucksichtigung des Vorbringens der Parteien zu prifen, ob die finanzielle Lage der
Partei Anlass zu der berechtigten und tatsachlichen Besorgnis gibt, dass eine etwaige
Kostenentscheidung nicht beigetrieben werden kann, und/oder ob die
Wahrscheinlichkeit besteht, dass eine etwaige Kostenentscheidung des Gerichts
nicht oder nur mit unzumutbarem Aufwand vollstreckt werden kann (vgl.
Berufungsgericht, Anordnung vom 22. Mai 2024, UPC_CoA_221/2024). Nach dem
Berufungsgericht ist die relative finanzielle Situation des Klagers im Vergleich zu der
des Beklagten als solche kein Kriterium geméaf3 R. 158 VerfO, insbesondere wenn die
(begrenzte) Hohe der Mittel, die einer Zweckgesellschaft zur Durchsetzung von

Patenten zur Verfigung gestellt werden, eine bewusste Geschéaftsentscheidung ist.

10. Erfolgsquoten beim EPG (Gericht erster Instanz)

Die Zahl der Falle beim EPG steigt seit seiner Grindung kontinuierlich an, was
sicherlich auf die Erfolgsquoten der Klager zuriickzufihren ist. Natirlich ist die
aktuelle Momentaufnahme der Erfolgsquoten aus vielen Griinden unvollstéandig und
es mlssen mindestens drei Einschrankungen gemacht werden: (1) die empirische
Basis jeglicher EPG-Erfolgsratenstatistiken ist sehr begrenzt; (2) viele Klagen sind



noch beim Berufungsgericht anhangig, das das Urteil des Gerichts erster Instanz
aufheben kdénnte, und nicht zuletzt (3) sind fiir verschiedene Klagen parallele
Einspruchsverfahren beim Europaischen Patentamt anhangig, die letztlich zum
vollstandigen oder teilweisen Widerruf der angefochtenen Patente fihren und damit

den Ausgang der anhangigen EPG-Klagen verandern kénnten.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich das folgende Bild:

- Bis April 2025 endeten 56 % aller vom Gericht der ersten Instanz entschiedenen
Verletzungshauptsacheklagen zugunsten des Klagers. In 64 % der Félle, in denen
der Beklagte erfolgreich war, beruhte dieser Erfolg darauf, dass das Klagepatent
in seiner Gesamtheit fur nichtig erklart wurde. Wie bereits erwahnt, wurde nurin
17 % der erfolgreichen Falle eine Vollstreckungssicherheit geméaf3 R. 352 VerfO
angeordnet. Dies bedeutet, dass die Uberwiegende Mehrheit der vom Gericht
erlassenen Anordnungen de facto sofort vollstreckbar waren, nachdem der Klager
dem Gericht mitgeteilt hatte, welchen Teil der Anordnungen er zu vollstrecken
beabsichtigte (R. 118.8 Verf0).

- Interessanterweise ist die Erfolgsquote bei einstweiligen Verfligungsverfahren
fast gleich und liegt bei 50 %. Dieses Ergebnis ist Gberraschend, wenn man es mit
nationalen einstweiligen Verfliigungsverfahren vergleicht, in denen niedrigere
Erfolgsquoten Ublich sind. Anders als bei den Hauptsacheverfahren wurde in 57
% der erfolgreichen Félle eine Vollstreckungssicherheit gemaf3 R. 352 VerfO
angeordnet. Die angeordneten Betréage lagen jedoch am unteren Ende und
beliefen sich im Durchschnitt auf 1,1 Mio. EUR.



Fuf3noten

1. Alternativ kann der Patentinhaber die einheitliche Wirkung auch schon nach
Erlass der Entscheidung tber die Erteilung des europaischen Patents beantragen.
In letzterem Fall kann der Patentinhaber seinen Antrag auf einheitliche Wirkung
zuruckziehen, bis das EPA Uber die einheitliche Wirkung entscheidet, was nicht
vor der Ver6ffentlichung des Hinweises auf die Erteilung des européischen

Patents passiert.

2. Im Einzelfall ist zu prufen, ob nach Art. 73 EuGVVO andere Bestimmungen gelten,
die eine Entscheidung tber die Nichtigkeitseinrede verbieten, wie z. B. das
Luganer-Ubereinkommen (fiir die Schweiz), das eine &hnliche Bestimmung wie
Art. 24 Nr. 4 der Brussel la-VO enthalt.

3. Indiese Richtung geht die Entscheidung der LK Dusseldorf vom 28. Januar 2025,
UPC_CFI_355/2023.

4. Wenn das EPG keine Ausnahme von dem Erfordernis einer Widerklage auf
Nichtigerklarung zulésst, vgl. LK Wien, Entscheidung vom 15. Januar 2025,
UPC_CFI_33/2024; LK Dusseldorf, Entscheidung vom 31. Oktober 2024,
UPC_CFI_373/2023..

5. Nach Art. 73 Abs. 1 Brussel la-VO bleibt die Anwendung des Luganer
Ubereinkommens unberiihrt, das eine solche Zusténdigkeit in seiner derzeitigen

Form nicht zulasst.

6. Das EPG hat noch nicht entschieden, ob sich die weitreichende Zustandigkeit des
EPG fir Schadenersatz (nur) auf Schaden erstreckt, die auBBerhalb der EU
entstanden sind, aber durch eine Verletzungshandlung innerhalb eines
EPG-Mitgliedstaats verursacht wurden, oder ob sie sich (auch) auf Schaden
erstreckt, die durch eine Verletzung des Nicht-EU-Teils des Patents auf3erhalb

der EU verursacht wurden.

7. 1 Monat nach der LK Disseldorf (keine feste Frist); 2 Monate nach der LK
Minchen; der LK Brissel waren 2,5 Monate zu lang.

8. FureV-Verfahren

9. Das EPG kann sein Verfahren aussetzen, wenn eine rasche Entscheidung des EPA
zu erwarten ist, Art. 33 (10) EPGU, R. 295.1(a) VerfO, R. 298 VerfO. Das EPG setzt

das Verletzungsverfahren aus, wenn seiner Ansicht nach eine hohe



10.

Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Patent durch die endglltige Entscheidung
des EPA fur nichtig erklart wird und eine solche Entscheidung rasch zu erwarten
ist, R. 118.2 VerfO.

Was das Einheitspatent betrifft, so kdnnen Nichtigkeitsklagen nur vor dem EPG

erhoben werden.
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