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Vorwort zur Zweitauflage

Als Ende 2016 die Erstauflage dieses Buches erschien, hitten wohl wenige gedacht,
dass es noch mehr als sechs Jahre dauern wiirde, bis das Einheitspatentsystem endlich
Realitit wird und das der Grund hierfiir nicht Grof$britannien, sondern Deutschland
ist.

In der Zwischenzeit haben sich einige Vorginge ereignet, an erster Stelle natiirlich der
Austritt Grofibritanniens aus dem Einheitspatentsystem, aber auch einige rechtliche
Entwicklungen, die es notwendig machten, das Buch zu iiberarbeiten. Gleichzeitig
wurden vier Kapitel erginzt, in dem zwei Kolleginnen und vier Kollegen aus den
nichteuropiischen »IP-5«-Lindern, d.h. USA, China, Japan und Korea, kurz ihre je-
weiligen Systeme vorstellen und mit dem Einheitspatentsystem vergleichen.

Aufgrund zahlreicher Anfragen wurde entschieden, die wichtigsten Rechtstexte mit
aufzunehmen, was den erhohten Umfang dieses Buches erklirt.

Ich darf mich bei allen bedanken, die mir bei der Uberarbeitung der Erstauflage ge-
holfen haben, zusitzlich zu den bereits im Vorwort zur Erstauflage Erwihnten ins-
besondere Sarah Grunwald, Dr. Stefan Luginbiihl und Wasilis Koukounis LL.M. Der
abschlieflende Dank aber gilt meiner Familie.

Diisseldorf, im Februar 2023

Aloys Hiittermann
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Vorwort zur Erstauflage

Mit der Schaffung des Einheitspatents und des Einheitlichen Patentgerichts beginnt
in Europa im Patentrecht eine neue Epoche. Was tun? Wie sich auf das Neue einstel-
len? An diesen Fragen dndert selbst der »Brexit« nichts, der das Einheitspatentsystem
etwas verzogern mag, an dessen Notwendigkeit aber nichts dndert. Entscheidungen,
etwa iiber ein opt-out, haben einen gewissen Vorlauf. Deshalb ist es schon jetzt emp-
fehlenswert, sich auf das neue System einzustellen.

Den Anstof§ zu diesem Buch gab ein Vortrag, den ich auf dem Annual Meeting der
Intellectual Property Owners Association (IPO) 2012 in San Antonio, USA halten
durfte. Seit 2013 habe ich die Ehre, Vice Chair des European Practice Committees
dieser Organisation zu sein. Die Diskussionen und der Informationsaustausch inner-

halb des Committees haben mir sehr geholfen.

Dieses Buch wendet sich an den Praktiker, also an Mitglieder und Leiter von Patent-
abteilungen, Patentanwilte und Rechtsanwilte.

Strategische Uberlegungen bilden einen Schwerpunkt des Werkes. Fiir jede Hand-
lungsmoglichkeit gibt es konkrete Vorschlige, die streng an der Praxistauglichkeit
orientiert sind. Der erste Teil gibt einen sehr kurzen historischen Uberblick iiber die
Entstehung des Einheitspatentsystems. Der zweite Teil behandelt das Einheitspatent,
der dritte, lingste, das Einheitliche Patentgericht.

An dieser Stelle darf ich mich bei denjenigen bedanken, die zum Gelingen dieses
Buches beigetragen haben: Tilmann Biittner und Stephan Deblon, die eine Vorver-
sion durchgesehen und deren Hinweise dieses Buch entscheidend verbessert haben;
den geschitzen Kolleginnen und Kollegen Thomas Adocker, Michaél Beck, Henrik
Benriksen, Cesare Corradini, Jim Denness, Frank Eijsvogels, Kim Finnild, Anders
Hansson, Alan Johnson, Suvi Julin, Judith Krens, Pedro Alves Moreira, Isabelle Romet
und Pierre Veron, die den Vergleich mit den nationalen Verletzungsgerichtsbarkeiten
moglich gemacht haben; meinen Mitpartnern und Kollegen von Michalski Hiitter-
mann & Partner, die mich stets unterstiitzt haben. Der abschlieffende Dank aber gilt
meiner Familie.

Ausdriicklich erwihnt sei, dass die Empfehlungen und strategischen Uberlegungen
meine personlichen Ansichten sind und nicht notwendigerweise von allen geteilt wer-
den, die zum Gelingen dieses Buches beigetragen haben.

Jeder Systemwechsel birgt Chancen. Es ist zu hoffen, dass diejenigen, die das neue Sys-
tem pragen werden, diese Chance ergreifen, denn »/t is an exciting opportunity to develop
a system which is better than anything that has gone before« (Kitchin zum 17 Symposium
Europiischer Patentrichter, Amtsblatt EPA Sonderbeilage 5/2015, S. 46).

Diisseldorf, im Oktober 2016

Aloys Hiittermann
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Abschnitt 3: Verletzungsverfahren 1. Instanz

Kapitel 9: Gang eines Verletzungsverfahrens 1. Instanz
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Im Folgenden wird der Gang eines Patentverletzungsverfahrens vor dem erstinstanz-
lichen Gericht beschrieben.

Das Verfahren zeichnet sich durch einen streng vorgegebenen Ablauf mit klaren
Fristen aus. Es ist wie nahezu jedes Verfahren vor dem Einheitlichen Patengericht
grundsitzlich dreistufig aufgebaut und umfasst ein schriftliches Verfahren, ein
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Zwischenverfahren und ein miindliches Verfahren mit miindlicher Verhandlung,

nach der dann das Urteil erfolgt.

An das eigentliche Klageverfahren schlieffen sich dann gegebenenfalls noch zwei wei-

tere Verfahren an, nimlich das Hoheverfahren, in dem die Hohe des Schadensersatzes

festgelegt wird und das Kostenverfahren, in dem festgelegt wird, wer die Kosten des

Verfahrens zu tragen hat. Nimmt man diese beiden Schritte hinzu, so ergibt sich ein

funfstufiger Aufbau, wie auch in Regel 10 aufgefiihrt:

1) Schriftliches Verfahren (Regeln 12 bis 36)

2) Zwischenverfahren (Regeln 37 bis 41 und 101 bis 110)

3) Miindliches Verfahren mit miindlicher Verhandlung und Verkiindung des Urteils
(Regeln 111 bis 119)

4) Hoheverfahren (Regeln 125 bis 144)

5) Kostenverfahren (Regeln 150 bis 159)

Bis zum miindlichen Verfahren wird dabei das Verfahren von einem berichterstatten-

den Richter (s. Rdn. 878) gefiihrt.

Il. Schriftliches Verfahren

1. Klageeinreichung

Das Klageverfahren — und somit das schriftliche Verfahren — beginnt mit Einrei-
chung der Klage. Diese wie auch die weiteren Schriftsitze sollen dabei wie erwihnt (s.
Rdn. 716 ff.) grundsitzlich nur noch elektronisch (bevorzugt tiber das CMS-System
des Gerichts) und tiber das Internet eingereicht werden. Nur wenn eine der Seiten
tiber keine E-Mail-Adresse oder Internetverbindung verfiigt, kann per eingeschriebe-
nem Brief zugestellt werden.

Die Klage muss enthalten (Regel 13.1):

— Die Namen und Adressen sowohl des Kligers wie auch der Beklagten, wobei, so
vorhanden, jeweils auch E-Mail-Adressen angegeben werden sollen

— Angaben tiber das betreffende Patent bzw. die betreffenden Patente mit Informa-
tionen {iber etwaige vorige Verfahren vor dem Einheitlichen Patentgericht (z. B.
Nichtigkeitsklagen)

— Eine Angabe, welche Kammer mit der Klage befasst werden soll, mit Griinden,
warum diese Kammer auch befugt ist

— Die materiellrechtlichen Anspriiche, die vom Gericht entschieden werden sollen
(s. hierzu auch Rdn. 845 und Rdn. 1124 ff.)

— Angaben, welche Antrige voraussichtlich im Zwischenverfahren gestellt werden; sowie

— Angaben zum Streitwert (s. hierzu Rdn. 428 ff.)

Es sei darauf hingewiesen, dass beantragt werden kann, dass der Anspruch auf Scha-
denersatz zunichst nur im Grundsatz festgestellt wird und die Hohe dann im separa-

ten Hoheverfahren festgestellt werden soll (Rdn. 976 ff.)

Lesepro be Hiittermann 177

866

867

868

869



870

871

872

873

874

875

876

877

Abschnitt 3: Verletzungsverfahren 1. Instanz

Die Klage muss auflerdem enthalten

— Angaben tiber die Verletzung sowie Beweise hierzu, bzw. Beweisangebote (z. B. Zeu-
genaussagen)

— eine Argumentation, warum die vorgebrachten Handlungen eine Patentverletzung
darstellen; sowie

— eine Dokumentenliste, gegebenenfalls mit Angaben, welche Dokumente nicht
tibersetzt werden miissen. Dokumente sollen dabei zweifach eingereicht werden

(Regel 13.2).

Die Klage kann auflerdem enthalten
— ecinen Antrag, die Klage vor einem Einzelrichter zu verhandeln, sofern dies ge-
wiinscht ist

— Angaben zur Anhebung der Obergrenze der erstattbaren Kosten (s. Rdn. 454)

Weiterhin muss die Gerichtsgebiihr, ausgehend von den obigen Angaben zum Streitwert,
entrichtet werden (Regel 15).

Ob gemif$ Regel 8.3. die Klage gleichzeitig mit Einreichung beim Gericht auch der in-
tendierten Gegenpartei {ibersandt werden muss, ist offen (s. Rdn. 877 sowie Rdn. 721),
Regel 17 spricht allerdings dagegen.

a) Sprachenregelung

Der Klidger bestimmt die Sprache des Verfahrens, so vor der jeweiligen Kam-
mer mehrere Sprachen moglich sind. Dies wurde bereits zuvor diskutiert (s.

Rdn. 406 ff.)

b) Klagebefugnis

Zur Klagebefugnis, insbesondere von Lizenznehmern wird auf Rdn. 467 fI. verwiesen.

2. Formalprifung und Zuweisung an einen Senat

Ist die Klageschrift mingelbehaftet oder die Gebiihr nicht oder nicht vollstin-
dig entrichtet, so ergeht seitens der Kanzlei des Gerichts ein Mingelbescheid mit
Fristsetzung von 14 Tagen zur Korrektur. Bei fehlender oder mangelhafter Kor-
rektur kann dann eine Versiumnisentscheidung ergehen (s. Rdn. 761 ff.), zuvor
kann aber nach Belieben des Gerichts der Kliger noch einmal angehort werden

(Regel 16).

Andernfalls notiert die Kanzlei den Tag des Eingangs und vergibt eine Verfah-
rensnummer, erdffnet eine Akte und informiert den Kldger hieriiber. Die Klage
wird dem Beklagten zugestellt (Regel 17), was dafiir spricht, dass bei Klageein-
reichung (noch) keine Informationspflicht seitens des Kligers gemifd Regel 8.3.
besteht (s. Rdn. 721). Spitestens ab diesem Zeitpunkt greift aber Regel 8.3., d.h.
alle Parteien haben bei Einreichung von Eingaben die Gegenseite zu informieren

(s. Rdn. 721 fF.).
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Weiterhin wird die Klage eines Senats der jeweiligen Kammer zugewiesen,' worauf der
Vorsitzende Richter dieser Kammer einen berichterstattenden Richter bestimmt. Dies
kann auch der Vorsitzende Richter selbst sein.

Die Kanzlei informiert darauthin sobald als méglich die Parteien tiber den berichter-
stattenden Richter (Regel 18).

3. Erwiderung des Beklagten
Der Beklagte hat nun zwei Moglichkeiten:

a) Einreichung eines Einspruchs

Innerhalb von einem Monat ab Zustellung kann er einen Einspruch? (Regel 19) ein-

reichen, in der er

— die generelle Befugnis des Gerichts, insbesondere aufgrund Vorliegen eines opt-
outs (s. Rdn. 301 f.), aufgrund z.B. einer Abrede zwischen den Parteien (s.
Rdn. 661) oder — was noch zu entscheiden wire — aufgrund einer zuvor z.B. in
Deutschland eingereichten nationalen Verletzungsklage (s. Rdn. 34)

— die Befugnis der angerufenen Kammer oder

— die Verfahrenssprache

anfechtet. Innerhalb dieser Frist muss auch der Antrag ergehen, die Klage an die Zen-

tralkammer abzugeben, wenn die sog. »Unilever-Bedingungen« (s. Rdn. 395) vorlie-

gen, d.h. dass die Klage vor einer Regionalkammer eingereicht wurde, die Verletzung

aber im Gebiet von mindestens drei Regionalkammern erfolgt (Regel 19.4).

Regel 19.3 besagt, dass der Einspruch in einer Sprache des Gerichts gemif$ Regel 14
abgefasst sein soll. Ob dies bedeutet, dass auch eine andere Sprache als die der Klage-
schrift verwendet werden kann, ist dabei offen.’

Es ist unklar, ob andere prozedurale Tatsachen wie z.B. die ausreichende Aktivlegimit-
ation oder Vertretung des Klidgers mit einem Einspruch gemif§ Regel 19 angreifbar
sind* oder ob dies in der Erwiderung geltend gemacht oder gegebenenfalls sogar ein
Versiumnisurteil nach Regel 355 angestrebt werden muss. Letzteres wire dann aber
seitens der Beklagten erst nach der Replik méglich, da Regel 355 eine versiumte Frist
voraussetzt (s. Rdn. 901).

1 Anm.: Zur Zuweisung innerhalb der Zentralkammer s. Rdn. 401 ff.

2 Anm.: Leider wurde in der offiziellen Ubersetung der Verfahrensregeln dieser Begriff gewihlt
statt des treffenderen Begriffs »Riige«; Verwechslungen mit Einspruchsverfahren gemifs
Art 99 EPU und § 59 Patentgesetz scheinen unausweichlich.

3 Bejahend Kircher in Bopp/Kircher, § 12, Rdn. 72, eher verneinend Plassmann/Steiniger in Til-
mann/Plassmann, Rdn. 13 zu Regel 19.

4 Verneinend wohl Kircher in Bopp/Kircher, § 12, Rdn. 66, ebenso Tilmann/Plassmann, Rdn. 1
zu Regel 19.
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Geht ein Einspruch ein, so soll der Klager mit Fristsetzung von 14 Tagen um Stel-
lungnahme gebeten werden, anschlieflend entscheidet der berichterstattende Richter,
ob er dem Einspruch stattgibt. In diesem Fall soll seine Entscheidung entsprechende
Anweisungen an die Parteien sowie an die Kanzlei beziiglich der nichsten Schritte im
Verfahren enthalten. Der berichterstattende Richter kann auch entscheiden, dass iiber
den Inhalt des Einspruchs erst mit dem Urteil entschieden wird. In diesem Fall wird
er die Parteien entsprechend unterrichten.

Gibt der berichterstattende Richter dem Einspruch statt, ist dagegen eine Berufung
vor dem Berufungsgericht méglich (s. Rdn. 1172 f.). Weist er den Einspruch ab, so
ist eine Berufung gemif$ des zulassungspflichtigen Berufungsverfahrens méglich (s.
Rdn. 1176 ff.), d. h. die Berufung muss seitens des Gericht zugelassen werden.

Geht innerhalb eines Monats kein Einspruch ein, so wird dies als Einverstindnis so-
wohl mit dem Gericht als solches als auch mit der angerufenen Kammer gewertet
(Regel 19.7). Ob dies auch fiir die Sprache gilt, ist offen, da Regel 19.7 sich hierzu

nicht duflert.’

b) Einreichung einer Erwiderung

Unabhingig vom Einspruch (s. Rdn. 881) hat der Beklagte drei Monate ab Zustel-

lung fir seine Erwiderung (Regel 23 u. 24). Diese soll enthalten:
Namen der Beklagten und Angaben zum Vertreter

— Angaben, ob ein Einspruch eingereicht wurde

— eine Argumentation beziiglich der (Nicht)-Verletzung

— Dokumente und Beweise bzw. Angaben zu Beweisangeboten (z. B. Zeugenaus-
sagen) hierzu

— Angaben, welche Antrige voraussichtlich im Zwischenverfahren gestellt wer-
den; sowie

— Angaben zum Streitwert, sofern dieser den Mindeststreitwert tiberschreitet

Nur der Vollstindigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Einlegung eines Ein-
spruchs gemif$ Regel 19 die Frist fir die Erwiderung nicht verlidngert.

Es sei darauf hingewiesen, dass bei mangelnder Vertretung des Beklagten auch bei
rechtzeitiger Erwiderung eine Versiumnisentscheidung (Regel 355, s. Rdn. 761)
moglich sein sollte, da alle Parteien vor dem Einheitlichen Patentgericht vertreten sein
miissen (s. Rdn. 416). Ebenso ist es denkbar, dass — allerdings bei sehr harter Aus-
legung der Regeln — eine Versiumnisentscheidung ergehen kann, wenn die Beklagte
nicht der Informationspflicht gemif$ Regel 8.3. nachgekommen ist (s. Rdn. 721 ff.).
Dies gilt fiir beide Parteien fiir alle Schriftsitze, so dass hierauf nicht mehr gesondert
hingewiesen wird.

5 Verneinend Kircher in Bopp/Kircher, § 12, Rdn. 87, bejahend 7ilmann/Plassmann, Rdn. 15
zu Regel 19.

180 Le se p ro b e Hiittermann

Carl Heymanns Verlag



Carl Heymanns Verlag

Kapitel 9: Gang eines Verletzungsverfahrens 1. Instanz

4. Widerklage auf Nichtigkeit

Zusammen mit der Erwiderung kann der Beklagte gleichzeitig Widerklage auf Nich-
tigkeit (Regel 25) des Streitpatents oder der Streitpatente einreichen. Tut er dies nicht,
wird analog zum deutschen Verfahren von der Rechtsbestindigkeit des Patents ausge-
gangen, d. h. der Beklagte kann sich nur auf Nichtverletzung berufen. Allerdings kann
der Beklagte ein eigenstindiges Nichtigkeitsverfahren einreichen (s. Rdn. 1251 f1.)¢

Diese Widerklage auf Nichtigkeit eroffnet ihrerseits ein neues Verfahren, in dem die
Rollen vertauscht sind, d. h. der Beklagte des Verletzungsverfahrens wird Kliger des
Nichtigkeitswiderklageverfahrens. Es sei darauf hingewiesen, dass in der Kommentie-
rung’ eine bedingte Widerklage auf Nichtigkeit nur fiir den Fall, dass die Verletzung
seitens des Gerichts festgestellt wird, fiir moglich gehalten wird.

Allerdings gibt es im Falle des Beklagten des Nichtigkeitswiderklageverfahrens meh-
rere Moglichkeiten:

Wenn der Kldger nicht Patentinhaber, sondern Lizenznehmer ist oder es noch weitere
Patentinhaber gibt, die an der Klage bisher nicht teilgenommen haben, so werden
diese durch die Widerklage Partei (Regel 25.2).® Das Gericht wird ihm bzw. ihnen
dann die Widerklage zustellen.

Das gesamte Verfahren hitte nun formell mindestens drei Parteien. Der Einfachheit
halber — und weil in der Praxis davon auszugehen ist, dass der Lizenznehmer = Kliger
des Klageverfahrens und der Patentinhaber = Beklagter des Nichtigkeitswiderklage-
verfahrens gemeinsam und koordiniert handeln — wird aber im Folgenden weiterhin
nur vom Kliger gesprochen werden.

Legt der Beklagte” Widerklage ein, so soll seine Erwiderung, d. h. die Replik auf die

Klage enthalten (Regel 25):

— Angaben, inwieweit Nichtigerklirung der betreffenden Patente beantragt wird

— Angaben zu den vorgebrachten Nichtigkeitsgriinden laut Artikel 138 des Europii-
schen Patentiibereinkommens (s. Rdn. 707 ff.)

6 Andere Ansicht Plassmann/Steiniger in Tilmann/Plassmann, Rdn. 4 zu Regel 25 (zweifelhaft
angesichts Art 33(3) des Ubereinkommens, s. Rdn. 1236 fF.).

7 So Plassmann/Steiniger in Tilmann/Plassmann, Rdn. 9—12 zu Regel 25, eher ablehnend wohl
Kircher in Bopp/Kircher, § 12, Rdn. 111.

8 Andere Ansicht allerdings Nieder, Mitt. 2017, 145, demgemifd bei klagendem Lizenznehmer
eine Nichtigkeitswiderklage gar nicht moglich, sondern stattdessen eine Nichtigkeitsklage vor
der Zentralkammer zwingend ist. Bejahend aber Plassmann/Steiniger in Tilmann/Plassmann,
Rdn. 12 zu Regel 25.

9 Anm.: Wie erwihnt wird mit Einreichen der Widerklage der Beklagte nun natiirlich selbst
Klager — nimlich des Widerklageverfahrens. Im Folgenden soll jedoch die Rollenverteilung
des Patentverletzungsverfahrens zur Bezeichnung der Parteien verwendet werden d. h. der
Klager ist immer der Kldger im Patentverletzungsverfahren, der Beklagte immer der (angeb-
liche) Patentverletzer.
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— Dokumente und Beweise bzw. Angaben zu Beweisangeboten (z. B. Zeugenaussagen)

— Angaben, welche Antrige voraussichtlich im Zwischenverfahren gestellt werden

— Angaben zum Streitwert; dieser soll — wenn nicht anderweitige Informationen
vorliegen — gemif$ den Richtlinien (s. Rdn. 430 ff.) dem der Verletzungsklage plus
einem Zuschlag von maximal 50 % betragen

— eine Dokumentenliste, gegebenenfalls mit Angaben, welche Dokumente nicht
ibersetzt werden miissen; sowie

— seine Position hinsichtlich der moglichen Trennung des Verfahrens bzw. der Ab-
gabe des Falles an die Zentralkammer.

Mit der Einreichung der Widerklage ist ebenfalls eine streitwertabhingige
Gebiihr fillig (Regel 26, s. Rdn. 437 ff.), die anhand des Streitwerts (s. Rdn. 895
sowie Rdn. 430 ff.) berechnet wird, allerdings mit einer Obergrenze von
20.000¢€.

Die Widerklage wird nun seitens der Kanzlei formal gepriift. Stellt sie formale Mingel
fest bzw. wurde die Gebiihr nicht gezahlt, so erlisst sie einen Mingelbescheid mit
einer Fristsetzung von 14 Tagen, um die Mingel zu beheben oder die Gebiihr zu

zahlen (Regel 27.3)

Wenn dies nicht erfolgt, ergeht Versaumnisurteil nach Regel 355 durch den berichter-
stattenden Richter, der den Beklagten zuvor noch anhéren kann (Regel 27.4).

5. Weiterer Gang des schriftlichen Verfahrens

Sobald die Erwiderung des Beklagten eingegangen ist, soll der berichterstattende
Richter nach Konsultation der Parteien einen Termin fiir die Zwischenkonfe-
renz im Zwischenverfahren (so diese notwendig ist) sowie fir die miindliche
Verhandlung festlegen (Regel 28). Der berichterstattende Richter kann auch
jeweils einen Alternativtermin festsetzen. Somit wird bereits in diesem relativ
frithen Stadium der Verhandlung der zeitliche Rahmen des weiteren Verfahrens
abgesteckt.

a) Replik/Duplik im Falle fehlender Widerklage

Fiir den Fall, dass der Beklagte keine Widerklage auf Nichtigkeit einlegt, hat der Kli-
ger zwei Monate ab Zustellung fiir seine Replik (Regel 29 b).

Bei Versiumen der Frist ergeht wiederum Versiumnisentscheidung, es sei denn, die
Frist wird seitens des berichterstattenden Richters verlingert, was auch im Nachhinein
moglich ist. Dies gilt im Folgenden fiir alle Schriftsitze, so dass zwecks Ubersicht-
lichkeit dies nicht mehr einzeln erwihnt wird. Wenn der Kliger nicht ausreichend
aktivlegitimiert oder vertreten war, diirfte dies allerdings der erste Zeitpunkt sein, zu
dem — bei Ausbleiben eines Einspruchs (s. Rdn. 881) — ein Antrag auf Versiumnis-
entscheidung (Regel 355, s. Rdn. 761) seitens des Beklagten moglich ist, da dies eine
versaumte Frist voraussetzt und die Klageeinreichung kein fristbehaftetes Ereignis ist.
Angemerke sei aber, dass die ausreichende Vertretung zuvor seitens der Kanzlei des

Gerichts gepriift wird.
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Der Beklagte hat nun wiederum einen Monat ab Zustellung fiir seine Duplik, wobei
diese auf Sachverhalte und Argumente begrenzt sein soll, die der Kldger in seiner Re-

plik vorgebracht hat (Regel 29 c).

Im Ergebnis hat bis hierhin das gesamte Verfahren sechs Monate gedauert. Wenn das
anschlieSende Zwischenverfahren, wie angedacht, sofort beginnt und drei Monate
dauert, blieben noch drei Monate Vorbereitungszeit fiir eine miindliche Verhandlung.
Somit kénnten in diesem Fall die intendierten zw6lf Monate Verhandlungsdauer zu-
mindest bis zur miindlichen Verhandlung tatsichlich gehalten werden, wie in der

folgenden Grafik gezeigt:

mundliches
Verfahren

Zwischen-
verfahren

schriftliches Verfahren
- keine Widerklage

o ' Schluss des andli
Einreichung Replik Zwischen- {\fn:rrr:il:::lr!fng
Klage verfahrens

0 5 9 12
| | | |
>
[ |

Monate

1 3 6
Einspruch Erwiderung Duplik

Diese beiden Schriftsitze pro Seite sind laut den Regeln zwingend vom Gericht zu
erlauben. Ist die Duplik bei Gericht eingegangen, wird der berichterstattende Richter
den Parteien mitteilen, wann er gedenkt, das schriftliche Verfahren abzuschlieflen und
ins Zwischenverfahren tiberzugehen (Regel 35 a)

Vor dieser Frist konnen beide Seiten noch weitere Schriftsitze beantragen. Sofern der
berichterstattende Richter dies — mit entsprechender Fristsetzung — genehmigt, ver-
lingert sich gegebenenfalls das schriftliche Verfahren.

b) Replik und Duplik im Falle vorhandener Widerklage

Ist eine Widerklage mit der Erwiderung eingereicht worden, so muss nun das Gericht

entscheiden, ob es

a) einen technischen Richter hinzuzieht und beide Klagen zusammen entscheidet

b) die Widerklage an die Zentralkammer abgibt und gegebenenfalls das Klagever-
fahren aussetzt oder

¢) mit Zustimmung beider Seiten das gesamte Verfahren an die Zentralkammer ab-

gibt.
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Dies geschieht allerdings grundsitzlich erst nach Abschluss des schriftlichen Verfah-
rens (Regel 37, s. Rdn. 927), es sei denn, der Senat trifft — nachdem beiden Seiten das
rechtliche Gehér gewihrt wurde — eine frithere Entscheidung,.

Auf die Erwiderung mit Widerklage hat nun der Kliger eine Frist von zwei Monaten
ab Zustellung Gelegenheit sich zu duf8ern, nimlich einerseits seine Replik hinsichtlich
der Erwiderung des Beklagten, andererseits seine Erwiderung hinsichtlich der Wider-
klage. Weiterhin soll der Kliger in dieser Erwiderung seine Position beziiglich einer
moglichen Trennung der Verfahren darlegen. Erwihnenswert ist, dass in der Replik
angegeben werden soll, welche abhingigen Anspriiche des Streitpatents eigenstindig
patentfihig seien und warum. (vgl. Rdn. 1136 fF.).

In dieser Erwiderung hat der Kliger eine einzige Gelegenheit, die Anspriiche der an-
gegriffenen Patente zu dndern, dabei darf er auch Hilfsantrige einreichen. Diese sollen
jedoch, gemessen an den Umstinden des Falles, auf eine angemessene Anzahl be-

schrinkt werden (Regel 30.1c). Weitere Anderungen der angegriffenen Patente be-
diirfen der Erlaubnis des Gerichts (Regel 30.2).

Reichtder Patentinhaber dabei gednderte Anspriiche ein, so hat er dabei gemif Regel 30
anzugeben:
—  warum die Anderungen den Artikeln 84,"° 123(2) und 123(3) des Europiischen Patent-
tibereinkommens gentigen
— warum die gednderten Anspriiche patentfihig sind; und
— wenn anwendbar, warum sie verletzt sind.

Es sei darauf hingewiesen, dass zumindest verbatim keine Vorschrift analog Regel 80
des Europiischen Patentiibereinkommens vor dem Einheitlichen Patentgericht exis-
tiert, d. h. die Anderungen miissen nicht zwingend durch die angegebenen Nichtig-
keitsgriinde verursacht sein.!' In der Praxis wird dies natiirlich in den allermeisten
Fillen gegeben sein.

Zusitzlich sei an dieser Stelle angemerkt, dass wenn ein paralleles Einspruchsverfahren
vor dem Europiischen Patentamt anhingig ist, fiir den Patentinhaber keine Notwen-
digkeit besteht, hier die Antrige in Ubereinstimmung zu bringen.'?

Das weitere schriftliche Verfahren hingt nun davon ab, ob der Kliger in seiner Er-
widerung sein Patent gedndert hat.

10 S. hierzu Hiittermann, GRUR Int 2022, 633.

11 Vgl. aber hierzu die Entscheidung des Bundespatentgerichts 9 W (Pat) 56/08 vom
17.11.2014 »Verdichters, in dem trotz des Fehlens einer analogen Vorschrift im deutschen
Recht eine Anderung der Anspriiche in einem Nichtigkeitsverfahren abgelehnt wurde, da
diese nicht durch die vorgebrachten Nichtigkeitsgriinde oder Dokumente des Nichtigkeits-
klagers verursacht war.

12 Vgl. dagegen die entsprechende Forderung von Kiihnen (Abschnitt E, 111, 15), ausgehend
von der »Maschinensatz«-Entscheidung BGH Maschinensatz, GRUR 2010, 904.
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Kapitel 9: Gang eines Verletzungsverfahrens 1. Instanz

aa) Gang des Verfahrens bei Widerklage ohne Anderung des Patents

Andert der Kliger sein Patent nicht, hat der Beklagte nun — analog zum Verfahren
ohne Widerklage — zwei Monate fiir seine Duplik (im Klageverfahren) bzw. seine
Replik (im Nichtigkeitswiderklageverfahren). Das schriftliche Klageverfahren im Ver-
letzungsverfahren ist nunmehr beendet.

Jedoch hat nun wiederum der Klager, um auch im Nichtigkeitswiderklageverfahren
zwei Schriftsitze pro Seite zu erlauben, die Moglichkeit einer erneuten Duplik mit
Frist von einem Monat ab Zustellung. In dieser Duplik soll er sich jedoch nur zu
Sachverhalten und Argumenten duflern, die in der Replik des Beklagten vorgebracht
wurden. Bis zu diesem Zeitpunkt sind acht Monate vergangen, wie in der folgenden

Grafik gezeigt:

Zwischen-
verfahren

schriftliches Verfahren -
Widerklage ohne Anderung
des Patents

Einreichung Replik/ Duplik
Klage Erwiderung (Widerklage)

0 5 8
| | |
>
| |

Monate

1 3 7

Einspruch Erwiderung Duplik/
(incl. Widerklage Replik
auf Nichtigkeit)

Analog zum Verfahren ohne Widerklage wird nun der berichterstattende Richter den
Parteien mitteilen, wann er gedenkt, ins Zwischenverfahren tiberzugehen; die Parteien
konnen dann noch weitere Schriftsitze beantragen.

Wie an der obigen Grafik verdeutlicht, wiren theoretisch die zw6lf Monate als Ge-
samtdauer des Verfahrens noch erreichbar, allerdings nur auf Kosten einer verkiirzten
Vorbereitungszeit fiir die nachfolgenden Verfahrensschritte. Es ist wohl eher davon
auszugehen, dass sich dann das Verfahren entsprechend etwas verzdgert, allerdings ist
es dann immer noch vergleichsweise sehr schnell.

bb) Gang des Verfahrens bei Widerklage mit Anderung des Patents

Legt der Beklagte Widerklage ein und dndert — auch nur hilfsweise — der Kliger das
Patent, so ergibt sich Folgendes:
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Abschnitt 3: Verletzungsverfahren 1. Instanz

919 Der Beklagte hat nun zwei Monate fiir seine Duplik im Verletzungsverfahren sowie
seine Replik im Nichtigkeitswiderklageverfahren. Das schriftliche Klageverfahren im
Verletzungsverfahren ist dann beendet.

920 Im Nichtigkeitswiderklageverfahren haben jedoch beide Seiten wiederum einen Mo-
nat Frist fiir eine endgiiltige Eingabe, wobei diese auf Sachverhalte und Argumente
begrenzt sein soll, die die jeweilige Gegenseite in ihrer letzten Eingabe vorgebracht hat.

921 Am Ende hat jede Seite dann grundsitzlich drei Eingaben. Bis zur letzten Eingabe
wiren dann neun Monate vergangen, wie die folgende Grafik zeigt:

1
schriftliches Verfahren - ¢ Zwischen-
Widerklage mit Anderung . verfahren
des Patents '

]

Einreichung Replik/ Erwiderung
Klage Erwiderung (Widerklage)

mit Anderungen
0 9 8
I I I I Monate

1 3 7 9

Einspruch Erwiderung Duplik/ Duplik
(incl. Widerklage Replik (Widerklage)

auf Nichtigkeit)

922 Wie bei den vorigen Verfahren wird nun der berichterstattende Richter den Parteien
mitteilen, wann er gedenkt ins Zwischenverfahren tiberzugehen; die Parteien kénnen
dann noch weitere Schriftsitze beantragen — wovon angesichts der dann schon fort-
geschrittenen Verfahrensdauer nicht unbedingt immer auszugehen ist.

923 Die intendierten zwolf Monate Gesamtdauer des Verfahrens sind wohl realistischer-
weise dann seitens des Gerichts nicht mehr zu halten, soll nicht das Zwischenverfahren
nur rein kursorisch abgehalten werden. Unterstellt man jedoch jeweils drei Monate
fur Zwischenverfahren und Vorbereitung der miindlichen Verhandlung, kommt man
auf eine Gesamtdauer von 15 Monaten, was immer noch auferordentlich schnell ist.

6. Hinzuziehung eines technischen Richters

924 Auch ohne Einlegung einer Widerklage kann jede der Parteien beantragen, dass ein
technischer Richter hinzugezogen wird. Dieser Antrag soll so frith wie moglich im
Verfahren erfolgen, sofern er nach Schluss des schriftlichen Verfahrens gestellt wird,

bedarf dies einer Begriindung (Regel 33).
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