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SPEZIALISIERTE IP-GERICHTE

Ausschliel3liche Zustandigkeit

22 Land- bzw. Oberlandesgerichte mit spezialisierten Zivilkammern
— nur 11 zustandig, wenn eine Partei im Ausland sitzt

Eilverfahren in erster Instanz und Verfahrensftihrung in der
Hauptsache
— durch einen Richter

Eilverfahren in zweiter Instanz und Entscheidung in der Hauptsache
— durch Richterkollegium (3 Richter)

Hinzuziehung von gerichtlich bestellten Sachverstandigen

— Einschatzung der Rechtsbestandigkeit und Verletzung des Patents (Eilverfahren
und Hauptsache)

— Schadensberechnung (Hauptsache)
Telematische Prozessfiihrung
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SPEZIALISIERTE IP-GERICHTE

In Rot zustandige Gerichte bei auslandischen Parteien
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NICHTIGKEITSKLAGEN

Kein Trennungsprinzip
Keine technischen Richter, aber Sachverstandigen

Geltendmachung der Nichtigkeit
— eigenstandig durch Nichtigkeitsklage (Hauptsache)
— innerhalb einer negativen Feststellungsklage (Eilverfahren bzw. Hauptsache)

— als Einwand bzw. Gegenklage im Verletzungsprozess (Eilverfahren bzw.
Hauptsache)

Verhaltnis von Verletzungs- und Nichtigkeitsklagen
— im selben Verfahren
» Nichtigkeitsgegenklage 20 Tage vor erster Verhandlung, wenn spater nur Nichtigkeitseinwand

— in getrennten Verfahren
» Prozessverbindung

* Prozessaussetzung

Einspruch vor EPA

— ist kein Grund flr Prozessaussetzung
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EILVERFAHREN: VORAUSSETZUNGEN

Glaubhaftmachung des Rechts und dessen Verletzung (fumus boni iuris)

Patentanmeldung geprift vor Erteilung (EPA)

Patent Uberpruft durch bestandenes Einspruchsverfahren (EPA) bzw.
zuriickgewiesene Nichtigkeitsklage (Gericht)
Beweise zur Patentverletzung

I.d.R. Gutachten eines Patentanwalts
Rechtsbestandigkeit
Verletzung

Gefahr der Rechtsvereitelung / Dringlichkeit (periculum in mora)

ist ab Kenntnis der IP-Verletzung ein nennenswerter Zeitraum verstrichen, kann i.d.R. von keiner
Dringlichkeit mehr ausgegangen werden

Einstweiliger Rechtsschutz auch vor Patenterteilung, insofern

Anmeldung der Offentlichkeit zuganglich
IT: 18 M0./90 T. nach Patentanmeldung
EP: it. Ubersetzung der Patentanspriiche beim it. Patentamt

oder dem Verletzer zugestellt
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EILVERFAHREN: VERLAUF 1/3

* Hinterlegung der Antragsschrift

 Anberaumung einer mundlichen Verhandlung
— schriftliche Erwiderung durch den Antragsgegner

— ev. informelle Untersuchung wahrend der Verhandlung (z.B. Anh6érung der Parteien
bzw. Dritten)

» Gerichtliches Sachverstandigengutachten (C.T.U.)
— gerichtliche Ernennung eines Patentanwalts als Gerichtssachverstandiger
— Austausch von technischen Schriftsatzen mit Teilnahme von Patentanwalten
— technisches Gutachten des Gerichtssachverstandigen

 Anberaumung einer zweiten miundlichen Verhandlung
— Erorterung des Sachverstandigengutachtens

 Entscheidung des Gerichts
— Madglichkeit der Anordnung einer Sicherheitsleistung ggi dem Antragssteller
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EILVERFAHREN: VERLAUF 2/3

Verfugung ohne mindliche Verhandlung (inaudita altera parte)

— sofern die Einberufung der Gegenseite, die Vollziehung der Mal3nahmen
beeintrachtigen kann (z.B. durch Zeit od. Kenntnis)

— bei besonderer Dringlichkeit (z.B. bei nicht wiedergutzumachendem Schaden)
Typische Anwendungsfalle

— gerichtliche Beschreibung zum Sammeln von Verletzungsbeweisen (descrizione)

— einstweiliger Rechtsschutz bei Messen (Beschreibung, Unterlassung)
Anberaumung einer mundlichen Verhandlung binnen 15 Tagen

Entscheidung des Gerichts
— Bestatigung, Anderung oder Aufhebung des Beschlusses

Zur Vermeidung
— keine Schutzschrift

— negative Feststellungsklage (Eilverfahren)
» Aktivlegitimation: objektive Unsicherheit (z.B. Mahnschreiben, andere hangige Verfahren)

— Nichtigkeitsklage (Hauptsache)
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EILVERFAHREN: VERLAUF 3/3

Beschwerde vor Richterkollegium

— Frist: 15 Tage

— Anberaumung einer mundlichen Verhandlung

— i.d.R. ohne technische Phase

— Bestatigung, Anderung oder Aufhebung der Verfligung

Einleitung des Hauptsacheverfahrens
— zur Vermeidung des Verfalls der Mal3hahme
— Frist: 20 Arbeitstage bzw. 31 Kalendertage (langere qilt)

Ausnahme bei Unterlassung/Ruckruf
— Vorwegnahme der Entscheidung in der Hauptsache
— Hauptsache muss nicht eingeleitet werden

— jede Partei kann aber die Hauptsache einleiten
typischerweise Nichtigkeits- bzw. Schadensersatzklage

— Wirkung von Unterlassung/Rickruf
Bis zur ev. Nichtigkeitserklarung des Patents
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WICHTIGSTE MASSNAHMEN IM EILVERFAHREN 1/2

Gerichtliche Beschreibung (descrizione)

— Beweissicherung bei Messen bzw. bei den Betriebsanlagen der Gegenseite o. Dritter
* Prozesse
» Software
* Produktionsmittel und -anlagen
* Waren, falls nicht leicht zuganglich auf dem Markt
* Beweismittel
— technische Zeichnungen und Anlagen
— Kopien von Rechnungen, Lieferscheinen, Buchungsunterlagen

— erleichterte Voraussetzungen

— typischerweise ohne vorige Anhérung, aber mit darauffolgender Verhandlung

— vollzogen innerhalb von 30 Tagen durch
» Gerichtsvollzieher
» Gerichtssachverstandigen
* Rechts- u. Patentanwalt bzw. andere Experten des Antragstellers
* Polizei wenn nétig

— MalRnahmen zum Schutz vertraulicher Informationen

— Protokoll gilt als Beweis
» zum Erlass weiterer Verfligungen
e zur Verwendung in der Hauptsache
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WICHTIGSTE MASSNAHMEN IM EILVERFAHREN 2/2

Beschlagnahme

— vorlaufige Mal3Bhahme zum Zwecke der Hauptsache

* Waren
Produktionsmitteln
Beweismitteln

— 1.d.R. mit voriger Verhandlung
— unzulassig bei Messen (aul3er Strafverfahren)
— Vollziehung wie bei Beschreibung

Unterlassung u. Ruckruf vom Markt
— keine Einleitung der Hauptsache notwendig
— Strafbewehrt

Auskunftsanspruch

— Anhdrung durch den Richter, aber Fragen vom Antragssteller auszuformulieren

Herkunft und Vertriebswege
Namen, Adressen, Mengen, Preise

— Auskunftsverweigerung bzw. Falschaussage strafrechtswidrig

Negative Feststellungsklage
— Patent nicht verletzt bzw. nicht rechtsbestandig
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HAUPTSACHEVERFAHREN

Sachverhalt, Antrage und Beweise in der ersten Phase

Verlauf
— Klageschrift

» Sachverhalt und Antrage
* Ladung zur ersten Verhandlung durch den Klager - Zustellung

— Klageerwiderung
» Ausschlussfrist fur Nichtigkeitsgegenklage

— Austausch von Schriftsatzen nach der ersten Verhandlung
o 3 flrjede Partei
» Ausschlussfristen fir Beweise

— ev. Beweisaufnahme
— Technische Phase (C.T.U.)

» Patentrechtsbestandigkeit und —Verletzung
* Schadensberechnung

— Schlussschriftsatze
o 2 firjede Partei

— ev. mundliche Verhandlung vor Richterkollegium
* nur auf Ersuchen

— Entscheidung durch Richterkollegium
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SCHADENSBERECHNUNG

 Entgangener Gewinn
— muss bewiesen werden

* Lizenzanalogie
— Bestimmung der unter Marktbedingungen ublichen Lizenzgebuhr
— Anwendung auf Verletzerumsatz
— Erh6hung nach Billigkeit

z.B. fiktiver Lizenzsatz +50%

 Herausgabe des Verletzergewinns

— als Alternative bzw. insoweit Verletzergewinn hoher als entgangener Gewinn /
Lizenzanalogie

— muss gesondert beantragt werden

e Gerichtlich bestellter Sachverstandiger (C.T.U.)
— Buchprufer: vollig kontradiktorisches Verfahren
— Bestimmung von Verletzerumsatz bzw. —Gewinn durch Vorlage/Einsichtnahme
— Bestimmung der Lizenzgebuhr
e Verjahrung
— 5 Jahre (Rechtsprechung: 10 Jahre bei Herausgabe des Verletzergewinns)
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GERICHTLICH BESTELLTE SACHVERSTANDIGEN (C.T.U.) 1/3

e Hinzuziehung im richterlichen Ermessen
« Kein Beweismittel
« Sowohl im Eil- als auch im Hauptsacheverfahren

« Hauptanwendungsfalle

— Einschatzung des Rechtsbestands des Patents und dessen Verletzung durch einen
Patentanwalt

— Einschatzung des Schadens mittels Einsichtnahme in die Buchfiihrung durch einen
Buchprufer

 Wird vom Richter ernannt
— einzelner Sachverstandige (Regelfall) bzw. Kollegium (selten)

Sachverstandigenliste beim Gericht
Parteien kbnnen sich Uber eine Auswabhlliste einigen
— Verhandlung anberaumt
* Vereidigung
Fragestellung

¢ Termine
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GERICHTLICH BESTELLTE SACHVERSTANDIGEN (C.T.U.) 2/3

o Kontradiktorisches technisches Verfahren innerhalb des Prozesses
— Teilnahme der Parteien durch eigene Sachverstandigen (C.T.P.)

— Zusammentreffen von C.T.U. und C.T.P.
* Termine werden festgesetzt

— Austausch von technischen Schriftsatzen
* in der Regel 2 bzw. 3 fir jede Partei

— Einreichung neuer Dokumente moglich
* auch wenn ihre Einreichung vor Gericht verspatet ware
* insoweit Erwiderungsrecht gewéhrleistet

— ev. Laborversuche
— bei Schadensberechnung: Vorlage der Buchungsunterlagen

— Ubermittlung eines Gutachtensentwurfs an die C.T.P.
* Vorwegnahme der Stellungnahme des Sachverstandigen

— Anmerkungen der C.T.P.

* |etzter Schriftsatzaustausch

— Vorlage des Gutachtens vor Gericht
* Einbeziehung der Anmerkungen der C.T.P. und Stellungnahme des Sachverstandigen hierzu

 Gutachten wird von Rechtsanwalten vor Gericht erortert
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GERICHTLICH BESTELLTE SACHVERSTANDIGEN (C.T.U.) 3/3

Gutachten wird vom Gericht fUr die Entscheidung verwendet
— keine Bindungswirkung flir das Gericht
— eVv. Abweichungen missen begrindet werden (selten)

Mangel am Gutachten
— kleine Mangel
* Gericht kann sie selber tberwinden

— technische Mangel
» Gericht kann dem Sachverstandigen zusétzliche Fragen stellen

— schwerwiegende Mangel
» auf Ersuchen: mindliche Verhandlung vor Richterkollegium
* Gericht kann neues Gutachten und neuen Sachverstandigen beauftragen (selten)

Besondere Entwicklungen der technischen Phase
— Gutachten kann Anlass zur Patentbeschrankung geben
— Antrag auf Patentbeschrankung vor Gericht bzw. vor Patentamt
— Uberprufung der Patentbeschrankung durch Sachverstandigen

Fragen bei der it. Ubersetzung
— Nichtigkeitsklagen
» Rechtsbestand: Anspruchsfassung in der Verfahrenssprache maf3gebend

— Verletzungsklagen
« Schutzumfang: it. Ubersetzung maRgebend wenn enger als Verfahrenssprache

— Korrektur vor Patentamt jederzeit moglich, aber mit Wirkung ex nunc
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PATENTBESCHRANKUNG IM NICHTIGKEITSVERFAHREN

« Antrag vor Gericht

— jederzeit im Nichtigkeitsverfahren
* 1. bzw. 2. Instanz

— neue Formulierung der Patentanspriiche
* innerhalb des Offenbarungsgehalts der urspringlichen Patentanmeldung
* Kkeine Erweiterung des Schutzbereichs

— keine Hilfsantrage
» aber mehrere aufeinanderfolgende Antrage zulassig
* Verfahrensmissbrauch als Grenze

— Uberprufung durch Sachverstandigen
* zuséatzliches Gutachten im kontradiktorischen Verfahren

— Gerichtsentscheidung
» erklart Patent fur teilweise nichtig
» bestatigt beschrankte Anspriiche

— Wirkung ex tunc
e laut Rechtsprechung kann aber u.U. ex nunc wirken, insb.
* wegen Vertrauensschutzes: Zusammensetzung von Merkmalen aus den Zeichnungen bzw. der Beschreibung

 Antrag vor Patentamt

— auch wahrend Nichtigkeitsverfahren
» alternativ oder zuséatzlich zum Antrag vor Gericht

— neue Anspriiche mit Erlauterungen der Anderungen
— Formalprifung, aber keine Neuheitsprifung durch Patentamt
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TEILNICHTIGKEIT UND PATENTUMWANDLUNG

Patent kann auch nur teilweise flr nichtig erklart werden

Anspruche beseitigt
neu formulierte, eingeschrankte Anspriiche

Nichtiges Patent kann Wirkung eines Gebrauchsmusters (und
umgekehrt) haben, wenn Gliltigkeitsvoraussetzungen erfillt sind

typ. Umwandlung von Patent in Gebrauchsmuster
nicht fur Verfahren im engeren Sinne

Schutzbereich darf nicht erweitert werden
Antrag vor Gericht

jederzeit im Nichtigkeitsverfahren

1. bzw. 2. Instanz
Annahme des guten Glaubens des Anmelders

er hatte das andere Schutzrecht gewollt, hatte er die Nichtigkeit gekannt
Wirkung ex tunc

Antrag zur Registrierung der Umwandlung vor it. Patentamt
binnen 6 Monaten nach Rechtskraft der Entscheidung



JACOBACCI
PARTNERS

TORPEDO

Negative Feststellungklage gegen den auslandischen Teil eines EPs

— Versuch, eine darauffolgende Verletzungsklage im Ausland zu blockieren

e Art. 29, EU Ver. 1215/2012: Werden bei Gerichten verschiedener Mitgliedstaaten Klagen wegen desselben
Anspruchs zwischen denselben Parteien anhéngig gemacht, so setzt das spater angerufene Gericht
unbeschadet des Artikels 31 Absatz 2 das Verfahren von Amts wegen aus, bis die Zustandigkeit des zuerst
angerufenen Gerichts feststeht.

Zustandigkeit italienischer Gerichte?
— verneint von Cass. 19550/2003
— bejaht von Cass. 14508/2013: hat EuGH C-133/11 (Haftung aus unerlaubter Handlung
im Unlauterkeitsrecht) akritisch auf Patentrecht angewendet

— stark kritisiert
* EP kein einheitliches Recht
» der ausléandische Teil eines EPs hat keine Wirkung in Italien und kann in Italien nicht verletzt werden
» das it. Gericht ist zustandig nur fur die Verletzung des it. Teils eines EPs
— it. Rechtsprechung verneint heute einstimmig die it. Zustandigkeit flr Torpedoklagen
» allgemeine Zustandigkeitsregel: Wohnsitz des Beklagten (Art. 4.1. EU Ver. 1215/2012)

« kein Raum flr die besondere Zustandigkeit bei unerlaubten Handlungen: Ort, an dem das schadigende
Ereignis eingetreten ist oder einzutreten droht (Art. 7.2, EU Ver. 1215/2012)

Nach heutiger Rechtsprechung it. Torpedo keine richtige Option
— negative Feststellungklage gegen den nationalen Teil des EPs
— Nichtigkeitsklage gegen den nationalen Teil des EPs
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VERFAHRENSDAUER - STATISTIKEN

Eilverfahren
— 3 bis 6 Monate

— Erlass der Mal3nahme u.U. in wenigen Tagen bzw. am selben Tag

z.B. bei Messen

Hauptsacheverfahren
— 2 bis 3 Jahre in 1. Instanz
— 1 bis 2 Jahre in 2. Instanz

C.T.U.

— Zeitraum wird vom Richter mit Sachverstandigen bestimmt
— von einigen Wochen (Eilverfahren) bis zu einigen Monaten (Hauptsacheverfahren)

Kann sich verzdgern bei komplexen Fallen

Falle (Marken u. Patente)

Statistiken*
Jahr neu erledigt
2017 327 377
2018 286 334
2019 261 314

*Quelle: Justizministerium

hangig
747
740
702

Tage (alle Zivilverf. 1. Inst.)

Hauptsache Eilverfahren
885 69
862 71
861 68
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TIPPS

Uberprifung vor Mahnschreiben bzw. Klageeinreichung

— Schutzumfang
ev. Beschrankung

— it. Ubersetzung im Vergleich zur Verfahrenssprache
ev. Korrektur

— gegenseitige Akten beim Patentamt (3 Monate Frist, Volimacht)
bei Nichtigkeitsklagen

Enge Zusammenarbeit von Rechts- und Patentanwalten
— vor und nach Klageeinreichung

Klagevorbereitung
— ev. Zustellung von Patentanmeldung bzw. Ubersetzung der Anspriiche
— ev. Zustellung von neuformulierten bzw. korrigierten Ansprtichen
— Vorsicht bei nicht abgelaufener Frist fur EP Einspruchsverfahren
— Mahnschreiben (Vor- und Nachteile abwégen)
— technisches Gutachten

Technische Fragen im Verfahren
— ev. Beschrankung vor Gericht

— ev. Beschrankung vor Patentamt
— ev. Umwandlung
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Vielen Dank!
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