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Die Industrie ist ernsthaft besorgt iiber die sich verschlechternde Patentqualitit im
Européischen Patentamt. Das Thema wurde Anfang des Monats zwischen dem EPA und der
Industry Patent Quality Charter, einer Gruppe, die grofie internationale Unternehmen,
Anwaltskanzleien und Patentimter vertritt, diskutiert.

Im Anschluss an das Treffen schickte Beat [4f

President bei Siemens und eine treibende Kraft
hinter dem IPQC, einen Brief an das EPA, in
dem er die Ergebnisse des Treffens
zusammenfasste und die Einrichtung von
Arbeitsgruppen vorschlug, die sich mit den
Anliegen des IPQC befassen sollten. Der
Tonfall des Schreibens ist auffallend kritisch
und weist unter anderem auf das Arbeitsumfeld

der Priifer und den Zeitmangel hin, der ihnen fiir
eine griindliche Recherche und Priifung zur
Verfiigung steht:

(...) Wir freuen uns, dass wir einen gemeinsamen Ausgangspunkt gefunden zu haben scheinen, und
sind sehr daran interessiert, unseren konstruktiven Dialog fortzusetzen.

(...) Deshalb haben wir ein vitales Interesse an qualitativ hochwertigen Patenten. Unser Einfluss
auf die Qualitit konzentriert sich jedoch hauptsdchlich auf die Ausarbeitung von
Patentanmeldungen und auf die Verwaltung des Portfolios erteilter Patente. Diese Aspekte
versuchen wir durch unsere Selbstverpflichtung gemdf dem IPQC-Text abzudecken. Hinsichtlich
der Recherche und Priifung von Patentanmeldungen sind wir jedoch in hohem Mafe von den
Patentimtern abhdngig.

Wie bereits erldutert und basierend auf unserer tdglichen Erfahrung mit Recherchen- und
Priifungsberichten, sind wir der Meinung, dass die Qualitdit der Recherchen und Priifungen des
EPA in den letzten Jahren abgenommen hat.

In unserem Gesprdch haben wir daher folgende Forderungen an das EPA gestellt, die wir in einem
weiteren konstruktiven Dialog mit Ihnen gerne detailliert ausarbeiten mochten.
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1. Volistiindige Suche

a. Erstellen Sie eine Recherche zum Stand der Technik fiir ALLE Anspriiche (gemdf; Art. 92, R. 61
EPU) und einen kommentierten Recherchenbericht, der weitere Patentierbarkeitsfragen aufwirft
(R. 62). KEINE Patentierbarkeitsfragen zuerst aufwerfen, kritische Merkmale streichen und nur fiir
die verbleibenden Merkmale eine Recherche zum Stand der Technik durchfiihren.
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b. Machen Sie Suchkriterien und -strategie transparent.
c. Stellen Sie den Priifern eine ausreichende Anzahl von Stunden zur Verfiigung, um einen
umfassenden Recherchenbericht zu erstellen.

2. Volistiindige Priifung

a. Die erste Amtshandlung sollte alle Anforderungen an die Patentierbarkeit abdecken,
einschlieflich einer klaren Formulierung aller Anspriiche, kein stiickweises Vorgehen.

b. Stellen Sie sicher, dass die Mitglieder der Priifungsabteilung fiir jede Anmeldung geniigend Zeit
zusammen verbringen, um den Vorschlag des beaufiragten Priifers zu diskutieren. Dto. im
Widerspruch.

c. Planen Sie ein ausreichendes Zeitbudget ein, um sicherzustellen, dass das 3-Augen-Prinzip bei
der Priifung der Aufteilung wieder richtig funktioniert.

d. Analyse der Entscheidungen von Beschwerdekammern und Widerspruchsabteilungen, um
mogliche Unzulinglichkeiten bei der Recherche und Priifung zu ermitteln und gegebenenfalls
Gegenmafinahmen zu entwickeln.

3. Benutzer-Feedback

Einfiihrung eines einfach zu bedienenden, anonymen Nutzer-Feedback-Systems fiir jede
Amtshandlung (NPS oder Smiley-Ansatz).

4. Ausbildung

a. Kontinuierliche und nachvollziehbare externe Schulung der Priifer auf dem neuesten Stand der
Technik, z. B. durch Forschungsinstitute, Universitditen oder die Industrie.

b. Nachvollziehbare Schulung der Priifer, z. B. alle 5 Jahre iiber die Bedeutung von Patenten in der
Industrie.

5. Ein transparentes Anreizsystem fiir Priifer.

Unser Ziel ist es, dafiir zu sorgen, dass die Patentqualitit in Europa und durch das EPA die
hochste in der Welt ist. Um dieses Ziel zu erreichen, sind wir nicht nur bereit, konstruktiv mit dem
EPA zusammenzuarbeiten, sondern wir sind auch der Meinung, dass das Arbeitsumfeld fiir die
Priifer so gestaltet sein muss, dass sie in der Lage sind, zum Nutzen der Gesellschaft, der Industrie
und Europas die besten Recherchen und Priifungen durchzufiihren.

Fiir das weitere Vorgehen schlagen wir vor, die oben genannten Themen in die vier Arbeitsgruppen
(1) Recherche, (2) Priifung, (3) Ausbildung und (4) Nutzerfeedback und Anreizsystem aufzuteilen.
Wir wdren Ilhnen dankbar, wenn Sie geeignete Vertreter des EPA benennen kénnten, um
gemeinsame Arbeitsgruppen fiir diese Themen einzurichten. Wir wdren gerne bereit, in den
ndchsten Monaten entsprechende Workshops zu organisieren und durchzufiihren. (...)'

Bei einem Rundtischgespriach im Dezember letzten Jahres mit rund 70 Mitgliedern kritisierte die
Industry Patent Quality Charter das EPA, weil es nicht auf ihre Bedenken eingegangen sei, wie
Managing IP berichtete. Erst nach diesem Treffen erklédrte sich das EPA bereit, sich mit einer
Gruppe von Unternehmensjuristen groler Unternehmen zu treffen, um die Bedenken hinsichtlich
der Qualitdt der vom Amt erteilten Patente zu diskutieren.

Mitglieder der Industry Patent Quality Charter sind Unternehmen wie Procter & Gamble,
Ericcson, Syngenta, Siemens, HP, Volvo, Roche, Qualcomm, Vodafone, ATOs, Bayer und die
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Deutsche Telekom. Der IPQC wurde im Oktober letzten Jahres gegriindet. Eines der Hauptziele ist
es, in einen kontinuierlichen Dialog mit den Patentimtern zu treten. Insbesondere mit dem
Europédischen Patentamt, da das EPA sein Verstindnis von Patentqualitit im Wesentlichen selbst
bestimmt und die jiingsten Maflnahmen vor allem internen Optimierungszwecken dienten.
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Um sicherzustellen, dass Sie die regelmdfligen Updates des Kluwer Patent Blogs nicht verpassen,
konnen Sie sich hier anmelden.

Kluwer IP Recht

Die Umfrage "Future Ready Lawyer 2022" ergab, dass 79 % der Anwilte der Meinung sind,
dass die Bedeutung der Rechtstechnologie im nichsten Jahr zunehmen wird. Mit Kluwer IP Law
konnen Sie in der zunehmend globalen Praxis des gewerblichen Rechtsschutzes mit spezialisierten,
lokalen und grenziiberschreitenden Informationen und Tools von jedem bevorzugten Standort aus
navigieren. Sind Sie als IP-Profi bereit filir die Zukunft?

Erfahren Sie, wie Kluwer IP Law Sie unterstiitzen kann.
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Der Beitrag wurde am Samstag, den 11. Februar 2023 um 12:54 Uhr ver6ffentlicht und wurde unter
EPU, EPA abgelegt. Du kannst die Kommentare zu diesen Eintrag durch den Kommentare (RSS)
Feed verfolgen. Sie konnen eine Antwort oder einen Trackback von Threr eigenen Seite aus

hinterlassen.
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