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BARDEHLE PAGENBERG IP News & Discussions: “Patent Bestandsverfahren
vor dem EPA und dem Bundespatentgericht — Eine faire Balance zwischen den
Interessen der Allgemeinheit und des Patentinhabers?“

Zusammenfassung des IP Events vom 17. Dezember 2015 in Miinchen

Bericht von Dipl.-Phys. Peter K. Hess

Im Lauf der letzten Jahrzehnte ge-
wannen Patentpraktiker aus ihren
tiglichen Erfahrengen den Eindruck,
die Moglichkeiten zur erfolgreichen
Durchsetzung eines Patents seien
erheblich gesunken, da die Aussichten
fiir die Aufrechterhaltung des Patents
in Bestandsverfahren zunehmend
geringer geworden seien.

BARDEHLE PAGENBERG hat versucht,
diese Wahrnehmung auf eine verlassliche
Basis zu stellen und die Statistiken des
Bundespatentgerichts (BPatG) und des
Bundesgerichtshofs (BGH) in Nichtig-
keitsverfahren ausgewertet. In dem in den
Mitteilungen der Deutschen Patentanwilte
veroffentlichten Beitrag “Sind Patente nur
Papiertiger?™, wurde gezeigt, dass das
BPatG das Patent in den von 2010 bis 2013
ergangenen Entscheidungen in nahezu 80 %
der Fille ganz oder teilweise vernichtet hat.
Die Vernichtungsquote beim BGH lag etwas
darunter.

Eine zweite Studie wurde in Zusammenar-
beit mit der Technischen Universitét
Miinchen, School of Management, erstellt.2
Sie befasst sich mit dem Einspruchsbe-
schwerdeverfahren vor den Beschwerdekam-
mern des EPA und hat eine etwas andere

1 Peter Hess, Tilman Miiller-Stoy, Martin Wintermeier, Sind Pat-

ente nur Papiertiger?, Mitteilungen der Deutschen Patentanwilte
2014, 439.

2 Georg Anetsberger, Hans Wegner, Christoph Ann, Karim

El Barbari, Tobias Hormann, Increasing Formalism in Appeal
Proceedings — The EPO Boards of Appeal Headed to a Mere
Reviewing Instance, epi Information 2/2015, 63.

Zielrichtung: Sie befasst sich mit der
Anwendung der im Jahre 2003 gednderten
Verfahrensordnung durch die Kammern und
sollte ihren Einfluss auf das Ergebnis des
Beschwerdeverfahrens untersuchen.

Beide Veroffentlichungen sollten Anlass

zu einer Offentlichen Diskussion dariiber
geben, ob die Praxis in Bestandsverfahren
vor dem EPA und den deutschen Gerichten
noch einen fairen Ausgleich zwischen den
Interessen der Allgemeinheit und denen des
Patentinhabers gewédhrleistet. Als ein Beitrag
zu dieser Diskussion, diente die Veranstal-
tung eines besonderen IP Events in den Rau-
men der Kanzlei BARDEHLE PAGENBERG
am 17. Dezember 2015, in der die Studien
vorgestellt, sowie ihre Ergebnisse und mogli-
che Folgerungen in einer Podiumsdiskussion
erortert wurden.

Zunichst begriiBte Rechtsanwalt Johannes
Heselberger, BARDEHLE PAGENBERG,
die Teilnehmer, hauptsédchlich aus Anwalt-
schaft und Industrie. AnschlieBend fiihrte
Prof. Dr. Christoph Ann, Lehrstuhl fiir
Geistiges Eigentum, Technische Universitit
Miinchen, School of Management, in das Sys-
tem der Bestandsverfahren als Einspruchs-
verfahren vor den Amtern und Nichtigkeits-
verfahren vor den Gerichten ein. Er hob
hervor, dass das Finden eines angemessenen
Ausgleichs zwischen der Forderung der In-
novation und der Erhaltung des Wettbewerbs
in Deutschland auch eine verfassungsrechtli-
che Bedeutung hat, da gewerbliche Schutzre-
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chte der Eigentumsgarantie des Artikels 14
des Grundgesetzes unterlagen. Gleichwohl
blieben sie stets der Gefahr der Vernichtung
ausgesetzt. Dafiir habe der deutsche Gesetz-
geber die beiden Wege des Einspruchs und
des Nichtigkeitsverfahrens ertffnet. Beide
Angriffsmoglichkeiten richteten sich nicht
gegen die Entscheidung des Patentamts,
sondern gegen das Patent als solches. Daher
setze die Vernichtung einen Widerrufsgrund
voraus. Sei ein solcher nicht dargetan, miisse
das Patent aufrechterhalten werden. Dagegen
seien bloBe Fehler des Erteilungsverfahrens
keine Rechtfertigung fiir den Widerruf des
Patents.

Wenngleich die Erfordernisse der Patentier-
barkeit in Erteilungs- und Bestandsver-
fahren identisch seien, lege doch die hohe
Vernichtungsrate beim BPatG nahe, dass
Unterschiede in der Rechtsanwendung
bestiinden. Um einem denkbaren Miss-
brauch durch wiederholte Nichtigkeits-
klagen verschiedener Kliger, aber mit
unverandertem Material vorzubeugen, sei
daran zu denken, weitere Klagen auf Fille
zu beschranken, in denen neues Material
vorgebracht oder offensichtliche Fehler in
der Rechtsanwendung geriigt wiirden.

Peter Hess, Patentanwalt und Manag-
ing Partner von BARDEHLE PAGENBRG
stellte die Studie tiber die Widerrufspraxis
der deutschen Gerichte vor und merkte

an, dass die erfolgreiche Verteidigung des
Patents anscheinend die Ausnahme sei. Die
Tendenz zum Widerruf sei, ausgehend von
einem hohen Niveau, weiter ansteigend.
Schon die eingehende Studie von Liedels
iiber die Jahre 1963 bis 1971 habe den hohen
Prozentsatz von teilweisen oder vollstandi-

3 Liedel, Das deutsche Patentnichtigkeitsverfahren, K6ln 1979.

gen Nichtigkeitserklarungen von iiber 70 %
ergeben, der damals mit der der als Folge
des zweiten Weltkriegs unterbrochenen
oder eingeschréinkten Sachpriifung erklart
worden war.

Gleichwohl habe die Auswertung der 392
Entscheidungen des BPatG und des BGH
aus den Jahren 2010 bis 2013 noch héhere
Vernichtungsraten ergeben, namlich fiir das
BPatG:

Widerruf: 43.62 %
Teilweiser Widderruf: 35.46 %
Klageabweisung: 20.92 %

In dem technischen Gebiet Software /
Telekom war die Vernichtung noch haufiger:

Widerruf: 58.04 %
Teilweiser Widerruf: 30.07 %
Klageabweisung: 11.89 %

Vor dem BGH waren die Aussichten fiir den
Patentinhaber etwas besser. So konnte etwa
in den Verfahren, die zum Widerruf vor dem
BPatG gefiihrt hatten, der Patentinhaber

in der Berufung das Ergebnis in 24,75 %

der Fille dadurch verbessern, dass er die
Abweisung der Klage erreichte, in weiteren
19,8 % der Fille wurde das Patent teilweise
aufrechterhalten.

Es war kein bedeutsamer Unterschied in

den Ergebnissen fiir vom EPA und vom
DPMA erteilte Patente zu verzeichnen. Die
Hauptwiderrufsgriinde waren fehlende
Neubheit oder erfinderische Tatigkeit (rund
75 %), gefolgt von unzuléssiger Erweiterung
(knapp 11 %). Unzureichende Offenbarung
war Widerrufsgrund in 2 % der Fille. Andere
Griinde, unter ihnen fehlende Verteidigung
des Patents, machten insgesamt 12 % aus.
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Stefan Steinbrener, vormals Vorsitzender
einer Beschwerdekammer (Elektrizitat)

des EPA, Senior Consultant, BARDEHLE
PAGENBERG, gab einen Uberblick iiber die
Ergebnisse der Studie {iber Einspruchsbe-
schwerdeverfahren beim EPA. Die Ergeb-
nisse in den Verfahren erster Instanz sind
nicht allzu weit von einer Drittelverteilung
flir Zuriickweisung des Einspruchs, be-
schrankte Aufrechterhaltung und Widerruf
entfernt, allerdings mit einer Tendenz zu
vermehrter Aufrechterhaltung in beschrank-
ter Fassung, in 2013 gestiegen auf 38 %.
Dagegen hat sich das Bild im Beschwerde-
verfahren grundlegend geéndert. In dem un-
tersuchten Zeitraum hat sich der Anteil des
vollen Widerrufs bei den Endentscheidungen
fast verdoppelt, er iibersteigt mittlerweile

60 %. Die Studie sollte herausfinden, wie
sich die Anwendung der Verspatungsregeln
in der im Jahr 2002 geénderten Verfahrens-
ordnung auf Effizienz und Ergebnisse der
Verfahren ausgewirkt hat.

Fiir die Studie wurden drei Jahre ausge-
wahlt: 2013 war das erste Jahr, fiir das ein
kompletter Datenbestand in der Entschei-
dungsdatenbank des EPA vorhanden war.
2004, d. h. 9 Jahre zuvor, war das erste volle
Jahr, in dem die geinderte VerfO anwend-
bar war. Und 1995 lag wiederum denselben
zeitlichen Abstand von 9 Jahre zuriick. Nach
dem Zufallsprinzip wurden fiir jedes Kalen-
derjahr 150 Entscheidungen in Einspruchs-
verfahren ausgewahlt. Nicht ausgewahlt
wurden Entscheidungen in Franzosisch aus
Sprachgriinden und Entscheidungen ohne
Sachpriifung wegen mangelnder Relevanz
fiir den Gegenstand der Untersuchung.

Fiir jede Entscheidung wurden bibliogra-
phische und weitere Daten erfasst, unter
anderen:

Das Ergebnis des Verfahrens in erster
Instanz und im Beschwerdeverfahren, die
Seitenzahl fiir die Entscheidungsgriinde
(ohne Sachverhalt und Antrége), deren
Anteil, der sich mit formellen Aspekten
und Verfahrensfragen befasst, die Zahl der
Hilfsantrage, die formell oder in der Sache
gepriift wurden, neuer Vortrag (Beweismit-
tel oder Antrége) und seine Zulassung oder
Nicht-Zulassung, je nach Verfahrensstand.

Vollig unabhéngig vom Ausgang des Ver-
fahrens vor der Einspruchsabteilung haben
sich die Chancen fiir den Patentinhaber in
allen Konstellationen erheblich verschlech-
tert. So wurde der Widerruf durch die
Einspruchsabteilung 1995 nur in 34 % der
Fille bestétigt, 2013 dagegen in 62 % der
Fille. Umgekehrt wurde die Zuriickweisung
des Einspruchs 1995 noch in 61 % der Falle
bestitigt, 2013 nur mehr in 53 % der Falle.
Die Aufrechterhaltung in beschrankter
Fassung wurde 1995 ersetzt durch vollstan-
digen Widerruf in 27 % der Fille, 2013 in
47 % der Fille.

Die Bedeutung von formellen und Verfah-
rensfragen hat drastisch zugenommen.
Waihrend 1995 der Widerruf nur in 7 % der
Fille ausschlieBlich auf formelle Griinde
gestiitzt war, stieg dieser Anteil 2013 auf

25 %. Umgekehrt fiel der Anteil der Fille,

in denen nur materielle Widerrufsgriinde
erheblich waren, 1995 von 88 % auf 51 %

im Jahr 2013. Formelle Widerrufsgriinde
konnen unterschieden werden in unzulassige
Erweiterung — hier gab es einen Anstieg um
den Faktor 11 von 1995 bis 2013 — und andere
formelle Griinde, in erster Linie verspitetes
Vorbringen, was 1995 noch kaum eine Rolle
spielte; von 2004 bis 2013 stieg die Zahl der
Entscheidungen, in denen dies der Fall war,
um den Faktor 3,6.
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Die Liange der Entscheidungsgriinde (ohne
Sachverhalt und Antrage) stieg 1995 von

8,3 Seiten auf 9,6 Seiten im Jahr 2013.
Verspatetes Vorbringen wurde 1995 durch-
schnittlich auf 0,2 Seiten behandelt, 2013
dagegen auf 1,2 Seiten — eine Zunahme um
den Faktor 6. Gleichzeitig stieg der Anteil der
Entscheidungen, in denen Fragen der Ver-
spatung erortert wurden von 15 % auf 51 %.

Der Anteil der Fille, in denen Hilfsantriage
gestellt wurden, stieg 1995 nur leicht von
69 % auf 76 % im Jahr 2013, dagegen nahm
die Zahl der in den Griinden behandelten
Hilfsantrage um 150 % zu.

Die Aussichten fiir die Zulassung neuen Vor-
bringens sinken mit dem Fortschreiten des
Beschwerdeverfahrens. Dies gilt allerdings
in geringerem Umfang fiir Angriffsmittel

als fiir Verteidigungsmittel, mit anderen
Worten der Einsprechende wird bevorzugt
behandelt. 2013 gab es in einer nicht uner-
heblichen Zahl von Fillen eine neue Tendenz,
namlich dass neue Antréige nicht zugelassen
wurden, selbst wenn diese bereits mit der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden.
Im gleichen Jahr nutzten die Kammern ihr
Ermessen, neues Vorbringen nicht zuzu-
lassen, das bereits in erster Instanz hitte
vorgebracht werden kénnen oder dort zuriick
gewiesen worden ist (7 % bei Antrégen, 3,5 %
bei anderem Vorbringen); dies ist eine Er-
scheinung, die in den beiden fritheren Jahren
iiberhaupt nicht zu verzeichnen war.

Die Ergebnisse der Studie bestétigen den
unter den Benutzern des europdischen
Patentsystems weit verbreiteten Eindruck,
dass sich die Philosophie des Einspruchsbe-
schwerdeverfahrens gedndert hat. Wahrend
zuvor materielle Argumente ganz im Vorder-
grund standen, lasst sich dies fiir die jiingere

Praxis nicht mehr in gleichem MaBe sagen.
Vielmehr haben sich die Auseinandersetzun-
gen verlagert und formeller Streit hat materi-
ellen ersetzt, allerdings ohne insgesamt die
Last des Verfahrens fiir die Beteiligten und
die Kammern gemildert zu haben.

Nach der Vorstellung der Studien folgte eine
Podiumsdiskussion mit Prof. Christoph
Ann, Uwe Scharen, friitherer Vorsitzender
Richter des Patentsenats des BGH, Dr. Hans
Wegner, Patentanwalt, BARDEHLE
PAGENBERG, Rudolf Teschemacher, frither-
er Vorsitzender einer Beschwerdekammer
(Chemie) des EPA, Senior Consultant,
BARDEHLE PAGENBERG und Johannes
Heselberger, der die Diskussion leitete.

Die Erorterungen begannen mit der Frage, ob
es angesichts der hohen Zahl von Nichtiger-
klarungen zu viele erteilte Patente gebe, die
zu widerrufen seien oder ob zu viele wert-
volle Patente widerrufen wiirden. Angesichts
der verfiigbaren Daten wurde darauf hinge-
wiesen, dass es beim BPatG deutliche Unter-
schiede unter den verschiedenen Senaten
gebe. Das mag an den verschiedenen techni-
schen Gebieten liegen. Es besteht allerdings
auch der Eindruck, dass es auf die beteiligten
Richter und die Art der Verfahrensfithrung
ankommt. Insbesondere soll es eine Rolle
spielen, in welchem MaBe der rechtskundige
Vorsitzende Richter bereit ist, sich in die
technischen Fragen zu vertiefen und seinen
eigenen Beitrag zur Rechtsfrage der erfinde-
rischen Tétigkeit einzubringen und nicht die
entscheidende Rolle dem Berichterstatter zu
iiberlassen.

Es bestand darin Ubereinstimmung, dass

es in einem Gericht mit gemischter Beset-
zung keine Trennung zwischen Rechtsfragen
und technischen Fragen geben kann, denn
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das Gericht hat als Kollegialorgan seine
Entscheidung soweit irgend moglich auf eine
gemeinsame breite Uberzeugung zu stiitzen.
Gleichwohl ist es eine Frage der Personlich-
keit, in welchem MaB ein rechtskundiger
Richter bereit ist, zur Erorterung der tech-
nischen Fragen beizutragen und umgekehrt
ein technisch qualifizierter Richter zu den
Rechtsfragen. Solchen Aspekten sollten in
Verfahren der Personalauswahl und Be-
wertung besondere Beachtung geschenkt
werden.

Im Hinblick auf die Frage, ob die zunehmend
strikte Anwendung der VerfO durch die Be-
schwerdekammern des EPA das Ziel erreicht
haben, das Verfahren effizienter zu gestalten,
bestitigen die erhobenen Daten den aus
personlichen Erfahrungen gewonnenen
Eindruck, dass sich die Belastung fiir die
Parteien und die Kammern von materiellen
zu Verfahrens- und Formfragen verlagert
hat, ohne dass dadurch das Verfahren
gestrafft wurde.

Ein Ungleichgewicht hat sich durch einen
Trend ergeben, spétes Vorbringen des
Patentinhabers eher zuriickzuweisen, als
solches des Einsprechenden. Oft zogern die
Kammern nicht, den Grundsatz der Amts-
ermittlung anzuwenden, wenn spéte Ang-
riffsmittel vorgebracht werden oder wenn
die Kammer selbst einen spaten Einwand
erhebt, vielleicht zum ersten Mal in der
miindlichen Verhandlung. Auf der anderen
Seite vermissen Patentinhaber oft die Ge-
legenheit zu einer angemessenen und vollen
Verteidigung. Ein spontaner Versuch, einen
spaten Einwand auszurdumen, kann sogar
auf einer prima facie Grundlage, also nach
nur kursorischer Priifung, zuriickgewiesen
werden, wie die GroBe Beschwerdekammer
im Uberpriifungsverfahren bestitigt hat.

Dieses Ungleichgewicht ist umso bedeut-
samer, als dass der Patentinhaber sein
Patent endgiiltig verliert, wenn er unterliegt,
wihrend der Einsprechende, dessen spéte
Einwendungen nicht zugelassen werden,
diese noch im nationalen Nichtigkeitsver-
fahren einsetzen kann, um das Patent aus
der Welt zu schaffen. In diesem Zusam-
menhang passt das von einigen Kammern
postulierte Prinzip der Neutralitit der Kam-
mern nicht in den rechtlichen Rahmen, wenn
eine Kammer durch ein Vorgehen von Amts
wegen dem Einsprechenden ,helfen” kann,
ohne dem Patentinhaber adaquate Gelegen-
heit zur Verteidigung zu geben.

Zur Praxis in Deutschland wurde festge-
stellt, die Moglichkeit der Priaklusion im
Berufungsverfahren solle die Parteien dazu
veranlassen, ihr gesamtes Vorbringen schon
in erster Instanz zu prasentieren. Das lasse
jedoch den Hauptzweck des Berufungsver-
fahrens unberiihrt, zu einer in der Sache
befriedigenden Entscheidung zu kommen.
Dieser Zweck schrinke die Zurilickweisung
spiten erheblichen Vorbringens ein, wobei
es sich um ein neuheitsschadliches Doku-
ment in letzter Minute, aber auch um eine
gewahrbare Anspruchsfassung zum gleichen
Zeitpunkt handeln kénne. Beim EPA erreicht
manche Entscheidung der Beschwerdekam-
mern diese Messlatte nicht, etwa wenn
spites Vorbringen zuriickgewiesen wird,
ohne dass seine sachliche Relevanz oder die
Frage der Verfahrensverzogerung erortert
wird.

Eine Reihe moglicher Griinde fiir die
hohen Widerrufsquoten wurde erortert:
Ein Absinken des Niveaus der erfinder-
ischen Tatigkeit im Erteilungsverfahren im
Verlauf der letzten Jahrzehnte, das Vor-
bringen von weiterem und relevanterem
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Stand der Technik und Unterschiede in

der Rechtsanwendung. Dazu kommt eine
zunehmende gesellschaftliche Kritik des
Patentsystems mit Schlagworten wie ,keine
Patente auf Leben®, ,keine Software Patente®
oder , Patentdickichte®. In einer Rede im Jahr
2008 prigte die damalige Prasidentin des
EPA das Wort vom ,.global patent warming®,
als sie sich mit den steigenden Anmeldezah-
len befasste. Derartige allgemeine Kritik
und solche Schlagworte mogen nicht ohne
Wirkung auf die Richter bleiben, die den
Wert erteilter Patente einzuschitzen haben.

Hinsichtlich des weiteren Stands der Technik
ist ein Unterschied zu machen zwischen Ent-
gegenhaltungen, die dem Recherchenpriifer
nicht zugénglich sind, wie die sprichwortli-
che handgeschriebene, in einer entfernten
Bibliothek verborgene Doktorarbeit oder
einer offenkundigen Vorbenutzung einerseits
und in der Recherchendokumentation ent-
haltenen Entgegenhaltungen andererseits.
Es soll iiberraschend oft vorkommen, dass

in Bestandsverfahren Stand der Technik
entgegengehalten wird, der in der Recherche
hitte gefunden werden kénnen und sollen.
Dies veranlasste die Bemerkung, in einer
solchen Situation sei es nur recht und billig,
wenn das Patentamt dem Patentinhaber
seine Gebiihren erstatte. Andererseits kon-
nen Anmelder keine perfekte Recherche
erwarten, die der Priifer in weniger als einem
Tag erstellen muss, wiahrend der Kléger in
einem wichtigen Nichtigkeitsverfahren keine
Kosten fiir die Recherche scheuen wird, um
seiner Klage zum Erfolg zu verhelfen.

Was die Interessen der Betroffenen angeht,
wurden die Widerrufsquoten unterschiedlich
bewertet. Dem Patentinhaber ist an Rechts-
sicherheit gelegen. Er hat nicht nur in seine
technische Entwicklung und in die Kosten

der Anmeldung investiert. Seine Bemiihung-
en um die Vermarktung der Erfindung
mogen noch hohere Kosten verursachen

und die patentierte Erfindung stellt einen
Vermogenswert dar, der lizenziert und auch
auf andere Weise zum Gegenstand von Tech-
nologietransfer werden kann. Die Erteilung
des Patents schafft einen wirtschaftlichen
Wert und die riickwirkende Vernichtung des
Patents enttduscht auf diesen Wert gestiitzte
Erwartungen.

Allerdings beschriankt das Patent die
Handlungsfreiheit der Wettbewerber auf
dem Markt. Sie waren am Erteilungsver-
fahren nicht beteiligt, daher steht ihnen das
Recht auf eine volle Uberpriifung zu, ob

die Voraussetzungen der Patentierbarkeit
erfiillt sind. Ein Ungleichgewicht zwischen
dem Patentinhaber und seinen vom Patent
gestorten Wettbewerber besteht insofern, als
die Wettbewerber das Patent mehrfach an-
greifen konnen, wihrend der Patentinhaber
sein Recht endgiiltig verliert, wenn nur einer
dieser Angriffe erfolgreich ist. Hinzu kommt,
dass die Gefahr einer auf riickschauender
Betrachtung beruhenden Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit umso groBer wird,
je spéter das Urteil iiber die erfinderische
Tatigkeit zu fillen ist.

Es wurde vorgeschlagen, die Hiirde fiir

eine Vernichtung anzuheben, wenn friihere
Angriffe erfolglos waren und zudem spéte-
re Angriffe auf neue materielle Griinde zu
beschranken, die in fritheren Verfahren noch
nicht behandelt wurden, wie dies in US post-
grant review Verfahren der Fall ist. Es sollte
selbstverstiandlich sein, dass ein Patent nur
aus guten Griinden vernichtet wird. Daher
sind Formulierungen wie ,,Die Kombination
der Dokumente 1, 2 und 3 lag im Vermdogen
des Durchschnittsfachmanns®“ ohne Aussage-
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kraft. Das Erfordernis der erfinderischen
Tatigkeit sollte auch in einer strukturierten
Weise gepriift werden, die vorhersehbare
und iiberpriifbare Ergebnisse liefert.

In dieser Hinsicht wurde begriift, dass sich
der BGH dem ,could-would approach” des
EPA angendhert hat. Sachverhalte, in denen
die Kombination von Entgegenhaltungen
allein aufgrund des allgemeinen Fachwissens
als nahliegend angesehen wird, ohne dass
dafiir ein Anhaltspunkt im Stand der Tech-
nik gegeben ist, sollten seltene Ausnahmen
bleiben. Noch weiter reichende Vorschliage
betrafen die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit auf der Grundlage starkerer objek-
tiver Kriterien wie der ,secondary considera-
tions” oder der Anwendung eines formali-
sierten ,,Multi-Item-Indexsystems".4

Aus rechtlicher Sicht sind die Voraussetzun-
gen der Patentierbarkeit fiir Erteilungs- und
Bestandsverfahren dieselben. Daher sollte
es grundsatzlich nicht vorkommen, dass

ein Patent wegen eines Stands der Technik
widerrufen wird, der schon im Erteilungs-
verfahren beriicksichtigt wurde. Allerdings
mag die Herangehensweise bei der Anwen-
dung der Kriterien der Patentierbarkeit im

Erteilungsverfahren von der im Bestandsver-

fahren abweichen. Der Priifer kann das
Patent im Zweifelsfall erteilen. Zum einen
hat er stichhaltige Griinde fiir die Zuriick-

4 Siehe Dolder/Ann/Buser, Beurteilung der Erfindungshche mit
Hilfe eines additiven multi-item Indexes, GRUR 2011, 177.

weisung der Anmeldung anzugeben, zum
anderen mag er die Moglichkeit des Ein-
spruchs beriicksichtigen, sollten sich seine
Zweifel als berechtigt erweisen. Im zwei-
seitigen Verfahren ist eine andere Situation
gegeben. Die Einspruchsabteilung oder das
Gericht kann mit Hilfe des Gegners des
Patentinhabers klidren, ob die zuvor beste-
henden Zweifel berechtigt waren, wodurch
sich das Bild dndern kann.

Waihrend die Zahlen fiir Widerruf und
Aufrechterhaltung wie erteilt eine klare
Aussage liber Erfolg oder Misserfolg liefern,
ist dies bei den Zahlen tiber beschrankte
Aufrechterhaltung nicht der Fall. Es ist nicht
nur eine Frage der Psychologie, ob man
dasselbe Glas Wasser als halbvoll oder halb-
leer bezeichnet. Vielmehr geben Statistiken
keinen Anhaltspunkt dafiir, welchen Wert
das Patent nach einem Teilwiderruf (oder
einer teilweisen Aufrechterhaltung) noch
hat. Jedenfalls kann man Widerruf und
Teilwiderruf nicht einfach zu 80 % Misser-
folg zusammenzahlen. Einen Grund fiir

den haufigen Teilwiderruf kann man darin
sehen, dass Bestandsverfahren stiarker auf
die Breite der Anspriiche konzentriert sind,
als das Erteilungsverfahren, gerade wenn sie
parallel zu Verletzungsverfahren stattfinden.
Richter in spezialisierten Spruchkorpern
sind in diesem Geschift auch erfahrener als
Priifer.
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Zusammenfassung

Im Ergebnis gab die Diskussion die bei den
Teilnehmern bestehende Besorgnis iiber

die hohen Vernichtungsquoten wieder. Fiir
ein gutes Funktionieren des Patentsystems
erscheint es notwendig, dass Patente nicht
leichten Herzens widerrufen werden und
dass der Anmelder nicht nur eine realistische
Chance auf Erteilung eines Patents haben
muss; er muss spater auch eine angemessene
Chance auf eine erfolgreiche Durchsetzung
des Patents haben. Andernfalls schwindet
der Anreiz fiir die friihzeitige Offenbarung
neuen technischen Wissens. Eine solche
Entwicklung ldage nicht im 6ffentlichen
Interesse.

Wenngleich die Beschleunigung des Ver-
fahrens eine allgemein zu verzeichnende
Tendenz in vielen Verfahrensordnungen

ist, so scheint doch die jiingere Praxis der
Beschwerdekammern mehr Verfahrens-
hérten fiir den Patentinhaber mit sich

zu bringen, als Verfahren vor nationalen
Gerichten. Dies muss doch iiberraschen,
wenn man beriicksichtigt, dass das euro-
piische Patentsystem hohe Uberschiisse
erwirtschaftet, wihrend die nationalen
Haushalte fiir Gerichte traditionsgemaf nur
eine Ausstattung erlaubt, die nahezu drmlich
zu nennen ist. Die gegenwirtige Unter-
besetzung bei den Beschwerdekammern
verspricht kaum eine Liberalisierung der
vorherrschenden strikten Praxis. Der fort-
dauernde Ruf des Préasidenten des EPA nach
einer Erhohung der Effizienz der Kammern,
begleitet von seiner Forderung nach einer
hoheren Kostendeckung im Beschwerdever-
fahren, mag eher das Gegenteil bedeuten.



