Eisenfuhr Speiser

PER E-MAIL
Beschwerdekammern des
Europaischen Patentamts
Richard-Reitzner-Allee 8
85540 HAAR

Bremen, 27. November 2020

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: EM6049-01EP FEG/NUE/ISC

Stellungnahme zum neuen Artikel 15a VOBK

Eisenfiihr Speiser
Patentanwalte Rechtsanwalte
PartGmbB

Bremen Miinchen Berlin Hamburg

Postfach 10 60 78

28060 Bremen

Am Kaffee-Quartier 3

28217 Bremen

Tel +49 421 3635-0

Fax +49 421 3378788

Fax +49 421 3288631
Geschaeftsfuehrung@eisenfuhr.com
www.eisenfuhr.com

Dr. jur. Julian Eberhardt, LL.M.
Rechtsanwalt

Fachanwalt fir

gewerblichen Rechtsschutz

Dr. rer. nat. Ludger Eckey
Dipl.-Phys.

Patentanwalt

European Patent Attorney
European Trade Mark and
Design Attorney

Sehr geehrter Herr De Groot, sehr geehrter Herr Josefsson,

sehr geehrte Mitglieder*innen des Beschwerdekammerausschusses, sehr geehrte Mit-
glieder*innen der Beschwerdekammern,

hiermit kommen wir, die Unterzeichnenden stellvertretend fliir den Zusammenschluss
15 und im Namen aller Patent- und Rechtsanwalte der Kanzlei Eisenflhr Speiser
PartGmbB, lhrer Einladung, Stellung zum vorgeschlagenen neuen Artikel 15a VOBK
zu nehmen, nach.

Art. 116 EPU und Art. 15 VOBK sehen zur Erfiillung der grundlegenden Verfahrenser-
fordernisse des EPU zur Gewahrung des rechtlichen Gehérs nach Art. 113 EPU vor
allem auch die eben dafiir vorgesehene Moéglichkeit einer miindlichen Verhandlung vor.
Diese Vorschriften regeln mit einem bewusst einheitlich angesetzten Regelungsan-
spruch fir das Europaische Patentamt und die Beschwerdekammern (dies kann den
Travaux Préparatoires EPU 1973 entnommen werden) maRgeblich, dass eine miindli-
che Verhandlung entweder auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen stattfin-
det. Nach standiger Rechtsprechung stellt damit ein ohne sachliche Voraussetzungen
auskommender Antrag auf mindliche Verhandlung ein elementares Grundrecht der
Beteiligten dar.

Wir sind uns des Umstands bewusst, dass die Regelungen zur Méglichkeit einer mind-
lichen Verhandlung gleichwohl eine Ausnahme zu dem im Prinzip schriftlichen Verfah-
ren des EPA und der Beschwerdekammern etablieren und unter dem Vorbehalt der
Verfahrenseffizienz stehen. Insofern — da das Europaische Patent in den benannten
Vertragsstaaten ein von jedermann zu beachtendes Schutzrecht begriindet — stitzen
Schriftlichkeit und mindliche Verhandlung die unabkémmlichen Gebote der Rechtssi-
cherheit und des rechtlichen Gehotrs mal3geblich.
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Vorbemerkung

Wir begrufRen es aus vielerlei Grinden, dem technologischen Fortschritt und den
damit verbundenen Vorzigen Rechnung zu tragen, soweit sie den obigen ele-
mentaren Verfahrensrechten zutraglich sind.

Die Anderung der geltenden VOBK mit dem vorgeschlagenen neuen Artikel 15a
betrifft sachgerecht die Nutzung moderner Kommunikationstechniken durch das
Europaische Patentamt und die Beschwerdekammern des Europaischen Patent-
amts. Wir begriRen somit im Besonderen die Schaffung von Mdglichkeiten, Ver-
handlungen, sei es im einseitigen oder zweiseitigen Verfahren, vollstandig oder
Lhybrid“ mittels Videokonferenztechnik durchzufiihren. Hierdurch wird neben den
beiden bisher moéglichen Wegen — einer mindlichen Verhandlung in Persona
nach Art. 116 EPU oder eines nur schriftlichen Verfahrens bei Zustimmung der
Parteien — ein weiterer Weg einer Verhandlung als Videokonferenz geschaffen,
der zur effizienten Durchfuhrung von Verfahren dienen kann.

Die Vorteile sind uniibersehbar und leisten neben zeitlicher Flexibilitdt unter an-
derem auch einen Beitrag zu einem verringerten CO2-Ausstol3. Auch in Zeiten
einer Pandemie, wie wir sie gerade erleben, kénnen Videokonferenzen oft das
Mittel der Wahl sein.

Die Kanzlei Eisenflihr Speiser und insbesondere Herr Dieter Speiser, haben sich
stets fur die Nutzung technisch fortschrittlicher Kommunikations- und Datenver-
arbeitungstechnologie stark gemacht; so Dieter Speiser ganz besonders bei der
Einfihrung des ,Online Filings* am Europaischen Patentamt.

Dennoch sehen wir auch, dass eine unmittelbare, persénliche Diskussion von
Sachverhalten und Argumenten in einer den Prozessgrundsatz der Unmittelbar-
keit wahrenden miindlichen Verhandlung nach Art. 116 EPU nicht in allen Fallen
sachgerecht durch eine blof3e Verhandlung als Videokonferenz ersetzt werden
kann, ohne (unbeabsichtigt und ungewollt) eine Partei zu benachteiligen.

Wir durften in den letzten Monaten bereits eine Vielzahl von Verhandlungen als
Videokonferenz vor verschiedenen Spruchkérpern (Einspruchsabteilung, Be-
schwerdekammer, Landgerichte, Bundesgerichtshof) aktiv mitgestalten und kon-
nen aus eigener Erfahrung bestatigen, dass tatsachlich auch in der Praxis eine
blofRe Verhandlung als Videokonferenz etwas Anderes ist, als eine den Prozess-
grundsatz der Unmittelbarkeit wahrende mundliche Verhandlung nach Art. 116
EPU.

Daher méchten wir Sie ersuchen, unter Berlicksichtigung unserer nachfolgenden
Argumente, den Artikel 15a VOBK der vorgeschlagenen Fassung zu @ndern. Da-
Zu:

(i) Es ist uns bewusst, dass es (nach standiger Rechtsprechung) regelmafiig
nicht im Ermessen der Beteiligten steht, Ort einer miindlichen Verhandlung
(G 2/19) oder eine ausdrucklich gewollte eingeschrankte Form einer Ver-
handlung (T 2068/14) vorzugeben.

Einige beachtete und auch in den amtlichen Mitteilungen vielfach zitierte
Mafgaben der Beschwerdekammern bieten eine Grundlage dafir, das Er-
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messen der Beteiligten nicht unbertcksichtigt zu lassen. So z.B. wenn den
Beteiligten zugestanden wird, Argumente und Tatsachen unter Ausschop-
fung der Méglichkeiten des EPU in einer Art und Weise zu prasentieren, die
seitens der Beteiligten flr nétig gehalten wird (T 209/88, T 1050/09).

Es ist aber zudem so, dass es bislang im Regelwerk des EPA und der
VOBK keine legislative Praferenz zur im Individualfall schlechteren Alterna-
tive zu Lasten elementarer Verfahrensrechte der Beteiligten gab; vorlie-
gend in Bezug auf eine miindliche Verhandlung nach Art. 116 EPU. Wir
meinen, dies sollte auch in Zukunft vermieden werden. Sicherlich konnten
akute Zeitumstande wie die gegenwartige Pandemiesituation gewisse As-
pekte als wichtig erscheinen lassen; dazu gehért sicher auch die amtliche
Handlungseffizienz.

Trotzdem darf — aus einem beachtenswerten aber gleichwohl nur akuten
Engpass — dem Regelwerk des EPA und der Beschwerdekammern in Be-
zug auf die genannten unabkdmmlichen Gebote der Rechtssicherheit und
des rechtlichen Gehdrs in Bezug auf Art. 116 EPU kein nachhaltiger Scha-
den entstehen.

Wir sind der gefestigten Auffassung, dass genau ein solcher, nachhaltiger
Schaden am rechtlichen Gehér durch den aktuell geplanten Wortlaut des
Art. 15a VOBK etabliert wiirde — am Art. 116 EPU vorbei, da Art. 15a
VOBK im Individualfall die schlechtere Alternative in Bezug auf elementare
Verfahrensrechte der Beteiligten als Standard vorgibt zugunsten einer aus
der akuten Situation vermeintlich sich anbietenden Option.

Der ohne sachliche Voraussetzungen auskommende Antrag auf mindliche Ver-
handlung nach Art. 116 EPU in einer den Prozessgrundsatz der Unmittelbarkeit
wahrenden Form wird durch den gegenwartig beabsichtigten Wortlaut des Art.
15a VOBK von vornherein beschrankt. Es wird den Parteien gegeniber der bis-
herigen Situation lediglich ein Minus zugestanden, namlich die schlechtere Alter-
native der Verhandlung als Videokonferenz anstelle der miindlichen Verhandlung
in Persona.

Eine Verschiebung zulasten einer Partei, nun doch eine Argumentationslast tra-
gen zu missen, um eine mindliche Verhandlung in Persona nach Art. 116 EPU
zu erreichen, widerspricht unserem Verstandnis nach bereits im Ansatz den Er-
fordernissen des Art. 113 EPU resp. Art. 116 EPU.

Articlel5a Oral proceedings by videoconference

(1) The Board may decide to hold oral proceedings pursuant to
Article116 EPC by videoconference if the Board considers it
appropriate to do so, either upon request by a party or of its
own motion.

(2) Where oral proceedings are scheduled to be held in person,
the Chair may allow a party, representative or accompanying
person to attend by videoconference. In exceptional circum-
stances, the Chair may decide that a party, representative or
accompanying person shall attend by videoconference.
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(3) The Chair may allow any member of the Board in the partic-
ular appeal to participate by videoconference.

- Konkret etabliert Absatz (1) in Bezug auf ,,if the Board considers it appropriate”
als Vorgabe ohne Konsens der Beteiligten, in ex parte und inter partes Verfah-
ren im Individualfall eine pauschale Schlechterstellung; dies ohne
Berlcksichtigung der Parteisicht zu Komplexitat des Falls, notwendigem
Sach-, Tatsachen- und Beweismittel-Vortrag und nicht zuletzt schlicht der aus
Parteisicht individuell zu praferierenden Vortragsart in Bezug auf den
konkreten Fall — so T2068/14 , The onus is on the appellant to persuade the
board that conventional oral proceedings are not appropriate to properly pre-
sent the appellant's case and that the board should exercise its discretion to,
exceptionally, explore the possibility of holding oral proceedings by video con-
ference.”

- Konkret etabliert Absatz (2), Satz 2 ohne Konsens der Beteiligten, durch eine
Hybridverhandlung, die Schlechterstellung eines oder mehrerer Beteiligten im
Ungleichgewicht zu anderen Beteiligten.

- Absatz (3) etabliert ebenfalls eine pauschale Schlechterstellung der Parteien
gegenulber einem Teil der Spruchkorper.

Bei alledem ist zudem zu beachten, dass gerade den Beschwerdekammern als
Zweitinstanz eine hohere Sorgfalt zukommt, die unabkémmlichen Gebote der
Rechtssicherheit und des rechtlichen Gehdrs zu gewahrleisten, insbesondere un-
ter Bericksichtigung der Endgultigkeit einer Entscheidung zur Sache.

Relevanz der Entscheidung und Art. 14 Grundgesetz (Deutschland)

Die vom EPA in Einspruchsverfahren und noch mehr von den Beschwerdekam-
mern getroffenen Entscheidungen sind — sowohl fiir den/die Einsprechenden als
auch fur den/die Patentinhaber — Uberaus wichtige Entscheidungen, die Eigen-
tumsrechte in sdmtlichen EPU-Staaten betreffen.

Wird ein Patent von der Beschwerdekammer widerrufen, gibt es flr den Patent-
inhaber keine Mdglichkeit mehr, dieses (dann verlorene) Eigentum zuriickzuer-
halten. Umgekehrt kann sich ein Einsprechender bei Aufrechterhaltung eines Pa-
tents unter Umstanden mit einem Unterlassungsanspruch, Schadensersatzforde-
rungen und/oder weiteren Anspriichen in eben diesen EPU-Staaten konfrontiert
sehen.

Die Verantwortung der Beschwerdekammern kann hier kaum zu hoch einge-
schatzt werden. Es ist sowohl fir die Patentinhaber als auch fir die Einspre-
chenden von aufierordentlicher Bedeutung, dass richtige Entscheidungen getrof-
fen werden. Die Entscheidungsqualitat hat ihrerseits maRRgeblichen Einfluss auf
das Ansehen des Europaischen Patentamts und der Beschwerdekammern und
tragt dadurch zur Relevanz des Wirtschaftsstandorts Europa bei.

Auch in den einzelnen Mitgliedstaaten existieren Regelungen, die Eigentum
schitzen. So etwa in Deutschland Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG: ,Das Eigentum und
das Erbrecht werden gewahrleistet.“ Bei einem Widerruf eines Patents durch die
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Beschwerdekammer ist dieses Eigentum unwiederbringlich verloren, und dies
stellt einen Uberaus starken Eingriff in das Eigentumsrecht dar.

Aus diesem Grund ist es richtig und absolut wichtig, dass die Verfahren vor dem
EPA und den Beschwerdekammern fair gefihrt werden und auf eine Art und
Weise, dass jede Partei die Tatsachen und Argumente vollstandig vortragen
kann; dies umfasst ausdricklich, eine Weise, dass die Argumente auch verstan-
den werden. Dies kommt in Art. 113(1) EPU explizit zum Ausdruck, wenn es dort
heif3t: ,Entscheidungen des Europaischen Patentamts durfen nur auf Griinde ge-
stutzt werden, zu denen die Beteiligten sich &u3ern konnten.*

Qualitative Unterschiede zwischen Videokonferenz und miindlicher Ver-
handlung in Persona

So gut die Vorteile der Videokonferenz auch sein mogen, eine Verhandlung per
Videokonferenz hat zu einer miindlichen Verhandlung in Persona in einer den
Prozessgrundsatz der Unmittelbarkeit wahrenden Form qualitative Unterschiede.
Dies wurde u.a. von den Beschwerdekammern festgestellt (z.B. in T 2068/14 fur
ein ex-parte Verfahren). Unter den Nachteilen, die eine Verhandlung als Video-
konferenz gegenuber einer personlichen Durchfiihrung einer mindlichen Ver-
handlung hat, sind unter anderem folgende:

a) Fehlende Unmittelbarkeit

Die Argumente werden nicht unmittelbar vorgetragen. Es geht Blickkontakt
verloren. Es ist fur die Parteien, aber auch fur die entscheidende Be-
schwerdekammer schwieriger, zu erkennen, ob ein Argument oder Hinweis
seitens der Beschwerdekammer ausreichend verstanden wurde, oder es
weiterer Erlauterung bedarf.

b)  Fehlender Kontakt zu anderen Parteien oder Teilnehmern

Der Austausch mit beispielsweise Miteinsprechenden Uber kurze Blickkon-
takte geht verloren. Dasselbe gilt auch fir die Mitglieder der Kammer.

Hierzu gehort auch, dass sich Parteien einer Seite oder mehrere Personen
einer Partei, sofern sie sich nicht gemeinsam in einem Videokonferenzraum
befinden, nur unter erheblichem technischen Aufwand wahrend der miindli-
chen Verhandlung auf Fundstellen im Stand der Technik oder im Streitpa-
tent aufmerksam machen kénnen. Ebenso kénnen sie sich auch nur
schwer in den Verhandlungspausen untereinander abstimmen. Bei einer
Verhandlung per Videokonferenz wirden diese Schwierigkeiten unzweifel-
haft zu mehr Verhandlungsunterbrechungen und/oder langeren Pausen
fihren, was insgesamt den mdéglichen Vorteil der Effizienz einer Verhand-
lung per Videokonferenz wieder zunichtemachen wirde.

c) Fehlende Mdglichkeit der Nutzung von Flipchart und Gestik

Auch bei Erlauterungen des Offenbarungsgehalts anhand von Zeichnungen
im Stand der Technik oder im Streitpatent kbnnen zwar die Zeichnungen
von allen Teilnehmern betrachtet werden, nicht aber die Reaktionen hierauf
seitens der Zuhdrer.
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d) Fehlende ,Zwischentdne“ sowohl bei Parteien als auch bei der Kammer

e) Leichtere Ermidung und dadurch Gefahr der mangelnden Aufmerksamkeit
bei dauerhaftem Blick auf den Bildschirm

f) Technische Probleme

Hier ist insbesondere zu nennen, dass die Parteien nicht tberprifen kon-
nen, ob tatsachlich alles Gesagte auch durch die Videokonferenz-Anlage
Ubertragen wird, oder ob Teile — und sei es nur ein Wort oder ein Satz —
nicht Gbertragen wurden.

Diese Nachteile zeigen, dass eine personliche und unmittelbare mindliche Ver-
handlung nach Art. 116 EPU nicht vollstandig und gleichwertig durch eine bloRe
Verhandlung als Videokonferenz ersetzt werden kann.

Ahnliche Uberlegungen sind auch in den Erlauterungen zum neuen Art. 15a
VOBK behandelt. So wird in Ziff. 10 erlautert, dass ein Fairness-Problem dann
bestehen kann, wenn eine Partei per Videokonferenz zugeschaltet ist, wahrend
eine andere Partei personlich anwesend ist. Es ist also offensichtlich, dass die
beiden Arten der Teilnahme — per Videokonferenz oder personlich (insofern
miindlich nach Art. 116 EPU) — nicht dieselbe Qualitat haben.

Erganzend sei hier auf die durchweg zutreffende Kritik inhaltlicher Art verwiesen,
die im Brief des ,epi“ vom 31. Marz 2020 an den Prasidenten des EPA zum Aus-
druck kommt." Dieser kommt zu ganz dhnlichen Kritikpunkten.

Regelungen in der Zivilprozessordnung, Deutschland

In der deutschen Zivilprozessordnung (ZPO), die das gerichtliche Verfahren re-
gelt, wurde durch eine Gesetzesanderung § 128a ZPO ,Verhandlung im Wege
der Bild- und Tonubertragung“ nachtraglich eingefihrt, der lautet:

.(1) Das Gericht kann den Parteien, ihren Bevollmachtigten und
Beistdnden auf Antrag oder von Amts wegen gestatten, sich
wahrend einer mindlichen Verhandlung an einem anderen Ort
aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die
Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und
in das Sitzungszimmer Ubertragen.

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein
Sachverstandiger oder eine Partei wahrend einer Vernehmung
an einem anderen Ort aufhalt. Die Vernehmung wird zeitgleich
in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer Uber-
tragen. Ist Parteien, Bevollmachtigten und Beistdnden nach Ab-
satz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort auf-

' https://patentepi.org/en/epi/57ee68b3-561e-46db-884a-

18f382cd9a03/download/200324 epi%20letter%20t0%20EPO%20President 2020%20EQE %20

final.pdf

http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/04/29/opposition-against-epo-plan-to-hold-oral-

proceedings-before-examining-divisions-by-videoconference/
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zuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort Ubertra-
gen.

(3) Die Ubertragung wird nicht aufgezeichnet. Entscheidungen
nach Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 sind unanfechtbar.”

Diese Regelung ist in Deutschland nicht nur vor den Zivilgerichten anwendbar,
sondern auch in Patentsachen vor dem Bundespatentgericht (iber § 99 Abs. 1
PatG) und dem Bundesgerichtshof. Aus Sicht des deutschen Bundespatentge-
richts ist eine solche Vernehmung unter dem Gesichtspunkt der Wahrheitsfin-
dung und dem Gesichtspunkt der Gewahrung des rechtlichen Gehérs einer kon-
sularischen Vernehmung oder einer Vernehmung durch einen beauftragten Rich-
ter am Sitz der zu vernehmenden Person in der Regel vorzuziehen, nicht aber
einer personlichen, vor Ort stattfindenden Anhorung.?

Nach den Regeln der ZPO bedarf es danach eines Antrags der Partei, sowie der
Zustimmung aller Parteien, um eine Verhandlung als Videokonferenz durchfuh-
ren zu kénnen.

Die Regelung macht auch deutlich, dass lediglich vorgesehen ist, dass das Ge-
richt eine solche Ausnahme gestatten kann, aber nicht anordnet. Das Recht einer
Partei, personlich vor Gericht zu erscheinen, wird nicht angetastet.

In den letzten Monaten sind von den deutschen Gerichten, auch dem Bundesge-
richtshof, nach diesen Regeln Verhandlungen als Videokonferenz abgehalten
worden.

Artikel 116 EPU

Regelungszweck

Die Verfahren vor dem EPA sind im Grundsatz schriftlicher Natur: die Patentan-
meldung mit allen Unterlagen ist schriftlich einzureichen. Auch vor den Be-
schwerdekammern beginnt das Verfahren im Schriftlichen. Eine mindliche Ver-
handlung muss nicht stattfinden, auler sie ist beantragt. Dann muss sie aber un-
bedingt stattfinden in einer den Prozessgrundsatz der Unmittelbarkeit wahrenden
Form.

Die miindliche Verhandlung nach Art. 116 EPU dient dariiber hinaus in besonde-
rem Male, das rechtliche Gehor nach Art. 113 EPU zu gewabhrleisten. Relevant
sind hier auch die weiteren rechtlichen Vorgaben der Mitgliedsstaaten. So ist bei-
spielsweise in Deutschland das rechtliche Gehor in Art. 103 (1) Grundgesetz
(GG) als unabdingbares Recht normiert.

Sie ist nicht lediglich opportunes Mittel, diesem Artikel Rechnung zu tragen, son-
dern originares und unabdingbares Recht der Parteien.

Inhalt

Um das rechtliche Gehor zu wahren, muss das Verfahren durch die Abteilung
oder Kammer verantwortungsvoll geflihrt werden. Hierzu gehért eine verantwort-

Cepl/Vol¥/Nielen, 2. Aufl. 2018, ZPO § 128a Rn. 1-5
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liche Leitung und Gestaltung der miindlichen Verhandlung, derart, dass die Be-
teiligten wirklich mit ihrem Vorbringen zu Wort kommen, und dass ihre Ausfih-
rungen von dem entscheidenden Organ auch zumindest zur Kenntnis genommen
und berlcksichtigt werden.?

So wird in T 209/88 ausgeflhrt: ,Das in Artikel 116 EPU festgelegte Recht auf
Durchfiihrung einer mindlichen Verhandlung bildet einen wesentlichen Bestand-
teil des in Artikel 113 EPU verankerten Anspruchs auf ausreichendes rechtliches
Gehor. Die Nichtbeachtung eines Antrags auf mindliche Verhandlung nimmt
dem betreffenden Beteiligten die Mdglichkeit, seine Sache in der von ihm beab-
sichtigten Weise vorzubringen und zu den entgegenstehenden sachlichen und
rechtlichen Grunden bzw. Argumenten im vorgesehenen Umfang Stellung zu
nehmen.“ (T 209/88, Rz. 4.3).

Zu dem Zeitpunkt der zitierten Entscheidung waren Verhandlungen per Video-
konferenz nur im Ansatz denkbar. Die Aussage, dass der Beteiligte die Mdoglich-
keit haben muss, die Sachen in der von ihm beabsichtigten Weise vorbringen zu
kénnen, muss sich aber auch auf Verhandlungen per Videokonferenz beziehen.
Wenn ein Beteiligter der Meinung ist, dass er seine Sache besser (i) in Persona
vorbringen kann als (ii) per Videokonferenz oder (iii) rein schriftlich, muss ihm
dies nach Beantragung einer miindlichen Verhandlung nach Art. 116 EPU ohne
weitere sachlichen Vorrausetzungen gestattet werden.

Hier dirfen keine Hirden eingezogen werden, die sonst in letzter Konsequenz
zur Versagung des rechtlichen Gehdrs fihren kdénnten. In dem zitierten Fall hat
der Verweis der Partei auf den nur zweitbesten Weg (das schriftliche Verfahren)
zur Versagung des rechtlichen Gehors geflihrt.

Travaux Préparatoires fiir Art. 116 EPU 1973

Die Travaux Préparatoires erkennen an und gehen davon aus, dass das Be-
schwerdeverfahren ein gerichtsdhnliches Verfahren ist.* Es sollte abgegrenzt
werden von einer ,Anhérung®, die wahrend des Prifungsverfahrens stattfinden
kann.

Dabei ist den Travaux Préparatoires zu entnehmen, dass es immer gewollt war,
die mindlichen Verhandlungen im Einspruchsverfahren und vor den Beschwer-
dekammern moglichst einheitlich zu regeln. Sie sollten nach denselben Grunds-
atzen ablaufen.

Mit einer mindlichen Verhandlung war immer eine Verhandlung gemeint, bei der
sich der Spruchkérper und die Parteien in Persona gegentberstehen in einer den
Prozessgrundsatz der Unmittelbarkeit wahrenden Form. Eine Verhandlung bei-
spielsweise per Telefon war richtigerweise nicht vorgesehen.® Auch in Hinblick
auf beispielsweise Art. 103 (1) GG ist dies schlissig, da sich dieser auf Gerichts-
verfahren bezieht. In den weiteren Mitgliedsstaaten existieren ahnliche oder
gleichlautende Regelungen.

3
4
5

Benkard EPU/Schéafers/Unland, 3. Aufl. 2019, EPU Art. 113 Rn. 58
Vgl. z.B. BR/10/69, Rn. 53
Siehe hierzu auch den Beitrag von Dr. Thorsten Bausch auf dem Kluwer Patent Blog:

http://patentblog.kluweriplaw.com/2020/11/24/the-epos-ride-from-patentamt-to-oktroybureau/

(erschienen am 24.11.2020)
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Kritik am neuen Artikel 15a VOBK

Der neue Art. 15a VOBK muss sich in dem Rahmen des Art. 116 EPU bewegen
und dabei Art. 113(1) EPU sowie Art. 103 (1) GG® beriicksichtigen. Um diesen
hohen Anforderungen gerecht zu werden, sollten sich das EPA und die Be-
schwerdekammern stets bemiihen, das gerichtsdhnliche Verfahren bestmdglich
zu fuhren. Es sind — wie oben diskutiert — unter Umstanden finale und nicht mehr
anfechtbare Entscheidungen Uber erhebliche Eigentumsrechte zu treffen, die es
nicht erlauben, ohne Zustimmung der Beteiligten eine inferiore Verfahrensfih-
rung zu wahlen.

Artikel 15a (1) VOBK

Art. 15a (1) VOBK setzt die Durchfiihrung einer Verhandlung als Videokonferenz
statt einer mindlichen Verhandlung in das Ermessen der Kammer. Hier besteht
nach diesseitiger Auffassung die Gefahr, dass — aus welchen Griinden sei da-
hingestellt — die Verhandlung als Videokonferenz durchgefuhrt wird, obwohl die
Durchflihrung der Verhandlung in Persona geboten gewesen ware und zu einer
besseren Entscheidung gefuhrt hatte. Dieser Zustand ist unter Berlcksichtigung
der Relevanz der Entscheidung und unter Berlicksichtigung, dass es den Partei-
en moglich sein muss, die eigene Sache so vorzubringen, wie es der Beteiligte
will, nicht hinnehmbar.

Wir_schlagen vor und wirden es begrifRen, die Durchfihrung einer Verhand-
lung als Videokonferenz als weitere (gute) Mdglichkeit neben der mindlichen
Verhandlung in Persona und dem rein schriftlichen Verfahren zu sehen, und die
Durchfihrung einer Verhandlung als Videokonferenz statt einer Verhandlung in
Persona von der Zustimmung der Beteiligten abhdngig zu machen.

Eine Videokonferenz scheint keine mindliche Verhandlung im Sinne des Artikel
116 EPU zu sein; sondern eine qualitativ andere (schlechtere) Alternative. Sie
sollte daher auch nicht an Stelle einer mundlichen Verhandlung in Persona an-
geordnet werden, wenn ein Beteiligter eben jene mindliche Verhandlung im Sin-
ne des Artikel 116 EPU beantragt hat. Es scheint daher kritisch, ob sich der neue
Art. 15a VOBK damit noch im Rahmen des Art. 116 EPU bewegt, und bereits
deshalb in der jetzigen Form an der Grenze der Zulassigkeit sein kénnte.

Artikel 15a (2) VOBK

Es scheint nach dem Grundsatz der Fairness bereits im Ansatz unmdglich, dass
eine Partei per Videokonferenzanlage und die andere in Persona teilnimmt. Nach
dem oben Dargelegten bestehen hier bereits qualitative Unterschiede, die nicht
ausgeglichen werden kénnen, sodass bei einer solchen Konstellation zwangslau-
fig ein unfairer Verhandlungsrahmen kodifiziert ware.

Ob dies hinnehmbar ist oder nicht, vermag sich aber erst nach vollstandigem
Austausch der Argumente zu zeigen, und nicht vor Durchfiihrung der Verhand-
lung.

6

Und selbstverstandlich gleich- oder ahnlich lautende Bestimmungen in weiteren Mitglied-

staaten.
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Dieses Bild ist in der Sache auch in T 492/18 zum Thema einer Durchfiihrung ei-
ner Verhandlung unter Teilnahme einer Partei in Person und einer anderen Par-
tei per Videokonferenz wiedergegeben. In dem Fall war die Patentinhaberin nicht
mit dem Abhalten der mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer per
Videokonferenz einverstanden, so dass die Verhandlung in persénlicher Anwe-
senheit aller Parteien stattfinden musste.

Die betreffende Beschwerdekammer hat hierbei allerdings auch den Antrag ab-
gelehnt, einen Vertreter der Patentabteilung der Einsprechenden per Videokonfe-
renz "zuzuschalten", einerseits mit der Begriindung, dass die Beschwerdekam-
mer die Kontrolle dartiber haben misse, wer an der Verhandlung teilnimmt, und
sicherstellen misse, dass alle Teilnehmer jeweils gut gesehen und gehort wer-
den kdnnen, wobei es auch klar sein misse, wer an der Verhandlung teilnimmt.
Nur unter diesen Bedingungen sah die Beschwerdekammer eine Videokonferenz
als aquivalent zu einer Verhandlung in Person an.

Hier kommt sehr deutlich die faktisch etablierte ungleiche Behandlung von Partei-
en zum Ausdruck, wenn diese in unterschiedlicher Weise an einer Hybrid-
Verhandlung teilndhmen. Eine solche Ungleichbehandlung darf allenfalls auf aus-
driicklich vorgetragenen Antrag und Zustimmung aller ins Auge gefasst werden,
ansonsten ware zum Gebot des Art. 113 EPU eine Ausnahmeregelung geschaf-
fen.

Zusatzlich war die Beschwerdekammer in T 492/18 (brigens der Ansicht, dass
die technischen Mdoglichkeiten der Beschwerdekammern ein Hybrid-Format nicht
zulassen. Technische Storungen kénnen weder heute noch in der Zukunft mit al-
len Folgen einer Ungleichbehandlung der Parteien nicht ausgeschlossen werden
— wer stellt zum Beispiel fest, wann die Verhandlung unterbrochen ist bzw. als
unterbrochen gilt?

Wir_schlagen vor, Art. 15a (2) VOBK so zu @ndern, dass diese Situation einer
Hybrid-Verhandlung nur zugelassen wird, wenn die per Videokonferenzanlage
teilnehmende Partei zustimmt. Das entsprache dem derzeitig vorgesehenen Satz
1 des Art. 15a (2), so dass der zweite Satz zu streichen ware.

Artikel 15a (3) VOBK

Wir halten es bei einem gerichtsahnlichen Verfahren, das Uber starke Eingriffe in
das Eigentumsrecht befindet, nicht fir sachgerecht und der Relevanz der Be-
schwerdeentscheidung angemessen, wenn die Mitglieder der Kammer sich kein
personliches und unmittelbares Bild von dem Vortrag der Parteien machen.

Wir_schlagen vor, Art. 15a (3) VOBK so zu andern, dass die Mitglieder der
Kammer ebenfalls per Videokonferenzanlage teilnehmen kdnnen, wenn alle Par-
teien per Videokonferenzanlage teilnehmen. Dabei sollten die Mitglieder der
Kammer aber untereinander personlichen Kontakt haben und sich daher phy-
sisch und gemeinsam in einem Raum befinden, um den Austausch und die Bera-
tung der Entscheidung in bestmdglicher Weise zu gewahrleisten.
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Weitere Implikationen und mégliche Auswirkungen des Art. 15a VOBK

Sollte der Art. 15a VOBK wie vorgeschlagen eingeflihrt werden, steht zu beflirch-
ten, dass das schriftliche Verfahren unnétig aufgebléht wird, da sich die Beteilig-
ten sorgen, dass Argumente nicht ausreichend gewdrdigt und gehért werden
kénnten. Dies kann einerseits zu einer Verlangerung von Verfahren fiihren, da
mehr und umfangreichere Schriftsatze ausgetauscht werden, als auch zu héhe-
ren Kosten bei den Parteien. Beides konterkariert die BemUhungen, durch die
Einflhrung der Videokonferenz auch die Effizienz zu steigern.

Weiterhin steht eine steigende Zahl an Antragen nach Art. 112a EPU zu befiirch-
ten, was wiederum den bereits genannten Punkten abtraglich ware. Dies gilt be-
sonders im Hinblick auf die oben aufgeworfene Frage, ob eine Videokonferenz
iberhaupt eine miindliche Verhandlung im Sinne des Art. 116 EPU sein kann. Art
15a VOBK konnte daher eine Anderung jenseits des Art. 116 EPU sein, sodass
eine Uber die Kompetenz des Verwaltungsrats hinausgehende Anderung vorlage.

Fazit

Wir bitten dringend darum, und raten dazu, die Einfihrung des Art. 15a VOBK in
der vorgeschlagenen Version zu Uberdenken. Wir begriiBen es sehr, wenn eine
abgeanderte Version des Art. 15a VOBK erneut zu Konsultationszwecken verof-
fentlicht wird. Die Unterzeichner stehen gerne fur einen Gedankenaustausch zur
Verfugung.

Es sollte amtsseitig bekannt sein, dass eine Videokonferenz — so sehr sie einer
Situation ,Angesicht zu Angesicht* unter Ubermittlung und ggfs. Wahrnehmung
einer Argumentation nahekommen mag — eine kontradiktorische Ausverhandlung
und ein Verstandnis forderndes rechtliches Abwagen der wichtigen Nuancen
nicht fur jeden Fall im Sinne eines rechtlichen Gehors erreicht, de facto nicht er-
reichen kann. Auch wenn es Falle geben mag, bei denen eine Videokonferenz
einen ausreichenden Austausch ermdglicht, darf sie nicht als rechtliche Norm an-
stelle der vorgesehenen miindlichen Verhandlung in Persona vorgegeben wer-
den.

Mindestens aber ist es nach diesseitig gefestigter Auffassung deswegen dem
Umstand und der Gewichtigkeit der Sache geschuldet, die geplante Einfuhrung
eines Art. 15a VOBK mit dem beabsichtigten Zweck, in einer Weise und mit ei-
nem Zeithorizont anzugehen, die nicht nur eine Konsultation der betroffenen
Kreise, sondern auch eine Mitwirkung dieser mdglich macht.

Eine besonnene Vorgehensweise ist nicht nur geboten, um einen breiten Kon-
sens jenseits der Amtsgrenzen zu erzielen, sondern hat sich in der Vergangen-
heit auch bei der spateren Umsetzung von Vorschriftsdnderungen als zutraglich
erwiesen.
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Wir danken lhnen Herr Prasident und lhnen Herr Direktor sowie den Mitglieder*innen
des Beschwerdekammerausschusses und den Mitglieder*innen der Beschwerdekam-
mern flr die verstandnisvolle Wirdigung dieser unserer Einwadnde und Vorschlage
beim weiteren Entwurf des Art. 15a VOBK.

gez.
Dr. Julian Eberhardt
Dr. Ludger Eckey

Eisenfiihr Speiser





