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10. November 2021

Einheitliches Patentgericht, Ubergangsregelung nach Art. 83 EPGU (,,opt-out*)

Antrag ,,opt-out” alternativ zum CMS auch beim EPA stellen

Der VPP ist eine freiwillige Vereinigung von Personen mit einer Tatigkeit im Rahmen des
Schutzes des industriellen und geistigen Eigentums. Er widmet sich unter anderem der
Aufgabe der Vertretung der beruflichen Interessen seiner Mitglieder, insbesondere
hinsichtlich der Beratungs- und Vertretungsbefugnisse der Mitglieder in standigen
Dienstverhaltnissen in der Industrie.

Im néchsten Jahr 2022 ist zu erwarten, dass das Ubereinkommen (ber ein Einheitliches
Patentgericht in Kraft tritt. Zur Errichtung des Einheitlichen Patentgerichts wird in einer
Phase der vorlaufigen Anwendbarkeit des Ubereinkommens seine Arbeitsfahigkeit
hergestellt. In dieser Phase verfligt das Einheitliche Patentgericht Gber ein Budget, kann
die notwendigen Rekrutieren des Personals wie Richter, Kanzler oder Verwaltung
vornehmen und die IT-Systeme weiter- und ausentwickeln.

Zum Ende der Phase der vorlaufigen Anwendbarkeit des Ubereinkommens wird den
Anmeldern und Inhabern von Europaischen Patentanmeldungen und Patenten die
Méglichkeit eingerdumt, fir eine Ubergangszeit von zunéchst sieben Jahren weiterhin
nationale Gerichte anrufen zu kénnen (Inanspruchnahme der Ausnahmereglung, ,opt-
out). Die Inanspruchnahme der Ausnahmereglung (,opt-out‘) muss -falls gewlnscht- vor
dem In-Kraft-Treten und somit vor dem Start des Einheitlichen Patents beantragt und ins
Register eingetragen werden. Ansonsten kénnten Dritte mit einer Klage vor dem
Einheitlichen Patentgericht den Gerichtsstand bestimmen, da nach solch einer Klage ein
,opt-out* fir den Anmelder oder Inhaber nicht mehr moglich ist (Art. 83(3) EPGU).
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Ein fir die Nutzer verpflichtendes elektronisches Verwaltungssystem (CMS, ,case
management system") soll dabei die verschiedenen Verfahren vor dem Einheitlichen
Patentgericht abbilden. Der Antrag auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung (,opt-
out') muss ebenfalls per elektronischem Verwaltungssystem bei der Kanzlei des
Einheitlichen Patentgerichts gestellt werden.

Bisherige Test des elektronischen Verwaltungssystems bezuglich der Inanspruchnahme
der Ausnahmeregelung zeigen, dass dieses auf Nutzer mit einer geringen Anzahl an
Schutzrechten ausgelegt ist. Beispielsweise missen die Patenthummern handisch
eingegeben werden, im Hintergrund werden vom Register des Europaischen Patentamts
(EPA) Informationen wie beispielsweise der Titel des Schutzrechts abgerufen. Eine Batch-
Verarbeitung mittels einer API-Schnittstelle ist zwar vorgesehen, aber scheint das
Grundproblem fiir massenhafte Antrdge auf Inanspruchnahme der Ausnahmeregelung
nicht zu l6sen.

Da der Prozess des ,opt-out” als rechtlich und zeitlich sehr kritisch zu betrachten ist, wird
angeregt, alternativ zum elektronischen Verwaltungssystem den Nutzern des Einheitlichen
Patentgerichts die Moglichkeit einzurdumen, die Antrdge auf Inanspruchnahme der
Ausnahmeregelung auch beim Europaischen Patentamt zu stellen. Viele Nutzer haben
schon Schnittstellen zur Software des Europaischen Patentamts und Erfahrung mit den
Online-Diensten des EPAs. Es kdonnte damit sichergestellt werden, dass auch Nutzer, die
temporar eine groRe Anzahl an Schutzrechten der Rechtsprechung des Einheitlichen
Patentgerichts durch einen ,opt-out’ entziehen wollen, dies zuverlassig und zeitgerecht
umsetzen kdnnen.

Mit freundlichen Gruf3en

Beat Weibel
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