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Neue Vorlage G 3/19 des Prasidenten an
die Grole Beschwerdekammer des EPA
bezuglich der T 1063/18

Seit der Entscheidung T 1063/18, in der die Regel 28(2) des EPU fiir nicht anwendbar erklart

wurde," liberschlagen sich hier die Ereignisse. Nachdem zunachst im Raum stand, dass
Artikel 53 des EPU geandert wird,? hat nun, quasi als Kompromiss, zunachst der Prasident
des EPA eine Vorlagefrage an die GroRe Beschwerdekammer gestellt, so dass nun eine
Anderung des EPU wohl zunéchst einmal nicht mehr zu erwarten ist. Dieses Verfahren hat
die Nummer 3/19 erhalten, so dass nun in kiirzester Zeit gleich vier Vorlagefragen® an die
GroBe Beschwerdekammer ergangen sind. Gleichzeitig wurden alle betreffenden Anmelde-
und Anmeldebeschwerdeverfahren ausgesetzt.

Die Vorlagefragen des Prasidenten lauten (im englischen Original):

“1. Having regard to Article 164(2) EPC, can the meaning and scope of Article 53 EPC be
clarified in the Implementing Regulations to the EPC without this clarification being a
priori limited by the interpretation of said Article given in an earlier decision of the Boards
of Appeal or the Enlarged Board of Appeal?

2. If the answer to question 1is yes, is the exclusion from patentability of plants and animals
exclusively obtained by means of an essentially biological process pursuant to Rule 28(2)
EPC in conformity with Article 53(b) EPC which neither explicitly excludes nor explicitly
allows said subject-matter”

Damit greift der Prasident eine der Schliisselfragen des Verfahrens in der T 1063/18 auf,
namlich ob es maglich ist, eine Auslegung eines Artikels seitens der GroRen Beschwerde-
kammer mittels einer Regeldnderung des EPU zu &ndern oder ob dies nicht mdglich ist.
Diese Unmaglichkeit war in der T 1063/18 einfach angenommen worden, ohne dass es aber
hier jemals eine entsprechende Entscheidung der GroRen Beschwerdekammer gegeben
hatte — und auch die Entscheidung T 39/93, die hier zitiert wurde, hatte diese Frage nicht
endgiltig entschieden.

Allerdings ist eine Vorlage seitens des Prasidenten nur maglich, wenn es zwei divergierende
Entscheidungen gibt. Hierfiir flihrt nun der Prasident u.a. die Entscheidung T 315/03 ins
Feld, die allerdings in einem vorigen internen Dokument® genau gegenteilig beurteilt worden
war, namlich dass It. dieser Entscheidung ebenfalls eine Verwerfung einer Auslegung eines
Artikels seitens der Grofen Beschwerdekammer durch Einflihrung einer Regel unmdglich
ware. Eine weitere zitierte Entscheidung, die T 991/04 scheint weniger einschlagig, da
diese - richtigerweise - feststellt, dass zwar die Beschwerdekammern die Kompetenz zur
Auslegung der Artikel des EPU besitzen, jedoch wenn es entsprechende Vorschriften in den
Regeln gibt, sich an diese auch halten miissen. Uber etwaige vorige und somit eventuell
hoherrangige Entscheidungen der Groen Beschwerdekammer wird aber nichts weiter
ausgesagt. Es bleibt somit abzuwarten, ob die Grofle Beschwerdekammer hier — wie ja z.B.
in der G 3/08 geschehen - die Vorlage nicht sogar als unzulassig verwirft.
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In eigener Sache

Das nachste Rhineland
Biopatent Forum wird am
6. Juni 2019 in den Rdum-
lichkeiten unserer Kanzlei in
Dusseldorf stattfinden.

Wenn Sie an dem kosten-
freien Seminar teilnehmen
mochten, senden Sie bitte
eine E-Mail an seminar@
mhpatent.de.

Dr. Aloys Hittermann spricht
am 2. Mai in Basel auf der

8. European Conference der
IPO zum Thema: “An institu-
tional patent theory and why
a different view on patents
may help”

Unsere Kanzlei sucht
Patentanwalte (m/w/d),
insbesondere im Bereich
Informationstechnologie
sowie Kandidaten (m/w/d)
aller Fachrichtungen. Bitte
wenden Sie sich bei Interes-
se an Fr. Judith Felsner unter

bewerbung@mhpatent.de


https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t181063eu1.html#q
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/7C42BAE688EAD1F1C12583D70036374E/$File/Referral T 1063 18_for President_2 April_edited_clean approved.hyperlinks.ohnebeck (2).pdf
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t930039dp1.html#q
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t030315dp1.html#q
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t040991eu1.html#q
http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/DC6171F182D8B65AC125772100426656/$File/G3_08_Opinion_12_05_2010_en.pdf
https://www.ipo.org/index.php/2019-european-practice-committee-conference/
mailto:bewerbung@mhpatent.de
https://www.mhpatent.net/app/download/11357823421/Newsletter-6-2018-de.pdf?t=1551796499
https://www.mhpatent.net/app/download/11357812321/Newsletter-2-2019-de.pdf?t=1551796515
https://www.mhpatent.net/app/download/11357812321/Newsletter-2-2019-de.pdf?t=1551796515
https://www.mhpatent.net/app/download/11049394421/Newsletter-03-2019-de.pdf?t=1551796515

Auch wenn die Umstande des Falles — gemal der aus dem angelsachsischen Recht stam-
menden Maxime ,Bad cases give bad law" - alles andere als gliicklich sind, insbesondere
was die politischen Verwerfungen angeht, ist die Vorlage des Prasidenten alles in allem zu
begriiBen, da hier eine grundlegende Frage der juristischen Architektur des Europaischen
Patentamts geklart wird. Es wird abzuwarten sein, was die Grolle Beschwerdekammer
hieraus macht.

Bundesgerichtshof erhoht Zulassigkeits-
voraussetzungen im Nichtigkeitsbe-
rufungsverfahren

In der unlangst ergangenen Entscheidung X ZR 37/17 ,Eierkarton” des Bundesgerichtshofs
wurde die Frage untersucht, inwieweit eine Nichtigkeitsberufung unzulassig sein kann.

Im zugrundeliegenden Fall hatte ein Patentinhaber in einem Nichtigkeitsverfahren sein
Patent im Hauptantrag wie erteilt sowie mit mehreren Hilfsantragen in eingeschrankter
Form verteidigt, das Bundespatentgericht hatte aber das Patent fiir nichtig erklart und ins-
besondere den Anspruchssatz It. Hauptantrag als nicht neu gegeniiber zweier Dokumente
erachtet.

Der Patentinhaber hatte nun in seiner Berufungsbegriindung jedoch nur eines der beiden
Dokumente diskutiert, beziiglich des anderen Dokuments aber nur auf sein Vorbringen in
der ersten Instanz verwiesen. Erst im spateren Verfahren hatte er hier ausfiihrlicher Stellung
genommen.

Der Bundesgerichtshof urteilte nun, dass die Berufung beziiglich des Hauptantrags unzu-
lassig sei: ,Die Berufung ist unzuldssig, wenn der im Patentnichtigkeitsverfahren vor dem
Patentgericht unterlegene Patentinhaber mit der Berufungsbegriindung nicht jede unabhangi-
ge, selbstandig tragende rechtliche Erwagung angreift, mit der die vollstandige oder teilweise
Nichtigerkldrung des Streitpatents in dem angefochtenen Urteil begriindet ist."

Somit werden hier die Zulassigkeitsvoraussetzungen, was die Berufung angeht, deutlich
erhoht und es empfiehlt sich, im Nichtigkeitsberufungsverfahren bei Abfassung der Beru-
fungsbegriindung deutlich ausfihrlicher vorzugehen als dies vielleicht bisher der Fall war
und Verweisungen zu vermeiden.

Zwei Dinge seien noch erwahnt:

Wie aus der Entscheidung hervorgeht, unterscheidet der Bundesgerichtshof offensicht-
lich hinsichtlich der Zulassigkeit zwischen den jeweiligen Antragen, denn die Klage wurde
nicht insgesamt abgewiesen. Stattdessen wurde die Nichtigkeitsberufung hinsichtlich
des ersten Hilfsantrags - den das Bundespatentgericht ebenfalls als nicht patentfahig
angesehen hatte — nicht nur zugelassen, sie war auch in der Sache erfolgreich, so dass
das Patent schlussendlich in der Fassung des ersten Hilfsantrags aufrecht erhalten
wurde. Ob dies im Umkehrschluss bedeutet, dass selbst bei Zulassigkeit der Berufung
hinsichtlich des Hauptantrags in Zukunft die Berufung hinsichtlich einzelner Hilfsantrage
angreifbar sein kann, bleibt abzuwarten

Die erhthten Zulassigkeitsvoraussetzungen decken sich mit der geplanten Neufassung
der Ausflihrungsordnung der Beschwerdekammern des Europdischen Patentamts. Auch
hier wird eine Argumentation, auf die nur verwiesen wird, sowohl bei der Beschwerde-
begriindung It. Art 108 EPU wie der Erwiderung des Beschwerdegegners, wohl nur in Aus-
nahmefallen im Verfahren sein, so dass auch hier eine ausfiihrliche Argumentation unter
Verzicht auf Verweise ratsam ist.

In eigener Sache

Wie in den Jahren zuvor
bietet die Kanzlei Michalski *
Hittermann & Partner auch
2019 zwei jeweils zweitagige
kostenlose Vorbereitungs-
kurse zum C- und D- Teil

der europdischen Eignungs-
priifung (EQE-Priifung) an.
Der erste Kurs findet am 30.
November/1. Dezember der
zweite am 12./13. Dezember
2019 statt.

Die Kursinhalte sind vor
allem auf geeignete Prii-
fungstechniken sowie Stra-
tegien zur Fehlervermeidung
ausgerichtet, um mit diesen
Fertigkeiten den C- und D-Teil
der EQE-Priifung erfolg-
reich angehen zu kannen.
Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass gut vorberei-
tete Priifungsunterlagen die
Erfolgschancen wesentlich
erhohen. Daher wollen wir
den Teilnehmern in diesem
Kurs das hierzu notwendige
Methodenwissen vermitteln.
Insofern ist der Kurs als
Erganzung zu einer eigenen
inhaltlichen Vorbereitung
der rechtlichen Grundlagen
des EPUs zu verstehen. Die
Teilnehmer lernen, wie sie
ihr fachliches Wissen tiber
das EPU in mdglichst viele
Punkte zum Bestehen des C-
und D-Teils der EQE-Priifung
nutzen konnen.

Die Kurse finden in Diissel-
dorf in unseren Raumlich-
keiten in der Speditionstr.
21 statt und sind kostenfrei.
Referenten des Kurses sind
Dr. Torsten Exner, Dipl.-Ing.
Andreas Groschel und Dr.
Aloys Hittermann.

Eine Anmeldung ist (bit-

te unter Nennung Ihres
vollstandigen Namens und
Arbeitgebers sowie des
gewiinschten Termins) unter

ege@mhpatent.de maglich.
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