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In Vorbereitung auf die Mindliche Verhandlung erhalt man mit der
Ladung Ublicherweise eine unverbindliche Auffassung der
Einspruchsabteilung zu den zu diskutierenden Punkten der Verhandlung.
Dieses Vorgehen stiitzt sich auf Regel 116 EPU und die Richtlinien zur
Prifung:

,Mit der Ladung weist das Europdische Patentamt auf die Fragen hin,
die es fiir die zu treffende Entscheidung als erérterungsbedlirftig
ansieht. Gleichzeitig wird ein Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem
Schriftsdtze zur Vorbereitung der miindlichen Verhandlung
eingereicht werden kénnen.” (R. 116(1) EPU)

,Der Ladung wird ein Bescheid beigefiigt, in dem die Einspruchsabteilung
die Punkte angibt und erldutert, die sie flir die zu treffende Entscheidung
als erérterungsbediirftig ansieht; ist dies bereits in einem friiheren
Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn verwiesen werden. Der
beigefiigte Bescheid enthdilt in der Regel auch die vorldufige,
unverbindliche Auffassung der Einspruchsabteilung zu den Standpunkten
der Beteiligten und insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten
Anderungen. Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem
Schriftsitze oder Anderungen, die den Erfordernissen des EPU geniigen,
eingereicht werden kénnen. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag
der miindlichen Verhandlung. Allerdings kann ein friiherer Zeitpunkt
ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, dass ein Beteiligter mehr Zeit
bendtigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu priifen, die der
andere Beteiligte eingereicht hat. In Bezug auf diesen Zeitpunkt gilt Regel
132 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der Beteiligten verléngert
werden.” (aus November 2015, Richtlinien fiir die Prifung im EPA Teil D -
Kapitel VI-3)

Mit Hilfe der vorlaufigen Meinung der Einspruchsabteilung soll es den
Beteiligten ermoglicht werden, sich auf die Verhandlung vorzubereiten
und so eine effizientere Prozessfiihrung zu erreichen.

Die Einspruchsabteilung umfasst in der Regel drei Mitglieder (bei
komplexen rechtlichen Fragen kann ein juristisches Mitglied hinzugezogen



werden): den ersten Priifer, den Berichterstatter sowie den Vorsitzenden
(vgl. Auch Art. 19 EPD).

In der Praxis hat sich gezeigt, dass regelmallig nicht die Meinung der
Einspruchsabteilung in der vorlaufigen Stellungnahme widergespiegelt ist,
sondern nur die des Berichterstatters, der diese verfasst. Dies hat in der
Praxis die Konsequenz, dass moglicherweise derjenige Priifer die
vorlaufige Auffassung schreibt, der bereits das Patent erteilt hat. In
meinem aktuellen Fall - der leider kein Einzelfall ist, wie sich auch eine
Ricksprache mit einer Vielzahl von Kollegen gezeigt hat — wurde eine
durchweg positive vorlaufige Stellungnahme erlassen. Ohne dass der
Gegner auch nur ein neues Argument gebracht hatte, gab die
Einspruchsabteilung zu Beginn der Einspruchsverhandlung bekannt, dass
sie ihre Meinung geandert habe.

Diese Situation hat die folgenden Nachteile:

- durch eine (in nahezu allen Punkten falsche) vorlaufige Meinung
kann bereits im Vorfeld der miindlichen Verhandlung auch beim
Mandanten eine falsche Einschatzung der Situation erzeugt
werden (das ist ja eine sichere Sache, da brauchen wir nicht mehr
viel zeit in die Vorbereitung stecken; das ist nicht zu gewinnen, da
gehen wir besser gar nicht hin);

- dadurch, dass der Eindruck erweckt wird, die gedaulSerte Meinung
spiegele die Einschatzung aller Mitglieder wieder, wird eine
falsche Erwartungshaltung beim Empfanger der Meinung erzeugt.

Aus anwaltlicher Sicht sind folgende Losungen denkbar:

- Information auf die zu erérternden Punkte beschranken (ohne
vorlaufige Einschatzung)

- Klarer Hinweis, dass die Meinung nicht die Einschatzung aller
Mitglieder widerspiegelt;

- Alternativ: Verpflichtung fur die Einspruchsabteilung sich
gemeinsam oder nach Durchsicht der Akte durch alle Mitglieder
der Einspruchsabteilung eine Meinung zu bilden (vgl.
Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts, qualifizierter
Hinweis nach §83 PatG)

Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Seht ihr auch Handlungsbedarf?



