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Sehr geehrte Damen und Herren,

diese schriftliche Stellungnahme wird gemanR Artikel 10 der Verfahrensordnung der Grofien Beschwerdekam-
mer unter Berlcksichtigung der Mitteilung der Groflen Beschwerdekammer im Amtsblatt EPA 2025, A59 einge-
reicht. Sie ist auf das anhangige Verfahren G 1/25 gerichtet, in dem die nachfolgenden drei Rechtsfragen be-
handelt werden sollen, die von der Beschwerdekammer 3.3.02 mit Zwischenentscheidung vom 29.07.2025 im
Verfahren T 0697/22 gemaR Artikel 112 (1) a) EPU der GroRen Beschwerdekammer vorgelegt worden sind.

Das EPA fordert im Nachgang zu einer Anderung seiner Guidelines mittlerweile routinemaRig, dass Bestand-
teile der Beschreibung, die keinen Niederschlag in den Anspriichen gefunden haben, in der Beschrei-
bung gestrichen oder markiert werden mussen.

Diese neue Amtspraxis ist nicht notwendig und hat erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen. Sie muss deshalb
aus Sicht der Industrie umgehend beendet werden.

Die GroRe Beschwerdekammer sollte fur diese Fallgestaltung ihr Urteil so zu formulieren, dass keine Zweifel an
einer sofortigen Beendigung dieser Amtspraxis verbleiben.

In unserer Stellungnahme fokussieren wir uns auf die Frage, ob Bestandteile der Beschreibung, die keinen Nie-
derschlag in den Anspriichen gefunden haben, in der Beschreibung gestrichen oder markiert werden mussen,
weil diese ist fir die industrielle Praxis von herausragender Bedeutung ist.

Fur diese Fallgestaltung werden die Vorlagefragen von uns wie folgt beantwortet:

Siemens AG Postfach 22 16 34 www.siemens.com
Intellectual Property 80506 Miinchen
Leitung: Meiko Stenger Germany

Siemens Aktiengesellschaft: Vorsitzender des Aufsichtsrats: Jim Hagemann Snabe; Vorstand: Roland Busch Vorsitzender; Veronika Bienert, Peter Korte,
Cedrik Neike, Matthias Rebellius, Ralf P. Thomas, Judith Wiese; Sitz der Gesellschaft: Berlin und Miinchen, Deutschland; Registergericht: Berlin Charlotten-
burg, HRB 12300, Miinchen, HRB 6684; WEEE-Reg.-Nr. DE 23691322
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Schriftliche Stellungnahme vom 28.01.2026
) an die GroRRe Beschwerdekammer des EPA

Aktenzeichen: G 1/25

VORLAGEFRAGE 1: Werden die Anspriche eines europaischen Patents wahrend des Ein-
spruchsverfahrens oder des Einspruchsbeschwerdeverfahrens geandert und fiihrt die Anderung
zu einer Unstimmigkeit zwischen den geéanderten Ansprichen und der Beschreibung des Pa-
tents, muss die Beschreibung dann zur Beseitigung der Unstimmigkeit an die geanderten An-
spriiche angepasst werden, um die Erfordernisse des EPU zu erfiillen?

ANTWORT: Nein, eine Anpassung der Beschreibung ist hierfiir nicht notwendig.

VORLAGEFRAGE 2: Falls die erste Frage bejaht wird, welche Erfordernisse des EPU machen
eine solche Anpassung notwendig?

ANTWORT: Es gibt fir die betrachtete Amtspraxis keine Rechtsgrundlage im EPU.

VORLAGEFRAGE 3: Wurde die Antwort auf die Fragen 1 und 2 anders ausfallen, wenn die An-
spriiche einer europaischen Patentanmeldung wahrend des Prifungsverfahrens oder des Pri-
fungsbeschwerdeverfahrens geandert werden und die Anderung zu einer Unstimmigkeit zwi-
schen den geadnderten Anspriichen und der Beschreibung der Patentanmeldung fuhrt?

ANTWORT: Nein, die Antwort fallt nicht anders aus.

BEGRUNDUNG

A)

Besonderes Augenmerk sollte auf der Folgenabschatzung liegen

Die Vorlagefrage 2 wird zuerst beantwortet, denn ohne Rechtsgrundlage sind die anderen beiden Vor-
lagefragen offensichtlich obsolet.

Als Folge von Uberarbeitungen der Guidelines des EPA und deren danach forcierten Anwendung auf
allen Gebieten der Technik hat sich die Frage einer Anpassung der Beschreibung an die Anspriche in
den letzten Jahren erheblich verscharft und zu einer Rechtsfrage entwickelt, die in der akademischen
und professionellen Welt breit diskutiert wird.! Besondere Aufmerksamkeit erfahrt dabei die aktuelle
Praxis des Amtes, eine Loschung oder Markierung von denjenigen Teilen der Beschreibung zu fordern,
die in gednderten Patentanspriichen keinen Niederschlag mehr finden.?

Keine Regelung des EPU macht eine derartige Anpassung der Beschreibung an geénderte Anspriiche
zwingend notwendig. Artikel 84 EPU enthélt lediglich eine Anweisung an den Verfasser der Anspriiche
hinsichtlich deren erforderlichen Inhalt sowie eine Anweisung an das EPA, zu prifen, ob die Anspriiche
diesem Zweck genligen.® Regel 48(1)(c) EPU bezieht sich ausschlieRlich auf Patentanmeldungen und
das EPU kniipft keine Rechtsfolge an einen VerstoR hiergegen.

Gleichwohl befirworten Teile der Prifungsabteilungen und der Beschwerdekammern eine hiervon ab-
weichende Praxis.

Wir sind der Ansicht, dass sich dieser Wertungsdisput nicht ausschlieBlich rechtsdogmatisch 16sen
I&sst, sondern einer umfassenden Folgenabschéatzung bedarf.

Die Vorlagefrage 1 interpretieren wir deshalb so, dass bei ihr der Fokus nicht auf dem Recht, sondern
auf der Frage liegt, ob derartige Anpassungen der Beschreibung mit Blick auf deren Folgen iberhaupt
eingefordert werden sollten. Hierauf liegt der Schwerpunkt unserer Stellungnahme.

' Schriftliche Stellungnahme des Prasidenten des EPA zur G 1/24 vom 07.11.2024, Kapitel 4.5, Abséatze 71 und 75
2 Guidelines F-1V, 4.3
3 siehe G 1/24, Punkt 8
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Aktenzeichen: G 1/25

Die Vorlagefrage 3 ist fur die Entscheidung tUber das Vorlageverfahren nicht erforderlich, da in diesem
lediglich Uber einen Einspruch gegen ein erteiltes Patent zu befinden ist. Es ist aber von grundsatzlicher
Bedeutung und allein schon mit Blick auf die groRe Anzahl betroffener Anmeldungen zweifelsfrei gebo-
ten, die Vorlagefragen 1 und 2 auch fir das der Erteilung eines Patents vorgelagerte Prifungsverfahren
zu beantworten. Die Frage sollte deshalb zugelassen werden.

Wir sind hierzu der Ansicht, dass die Art des Verfahrens fiir die Beantwortung der Vorlagefragen 1
und 2 — von unbedeutenden, marginalen Ausnahmen abgesehen — unerheblich ist. Unsere Stellung-
nahme gilt deshalb flr beide Verfahrensstadien gleichermafien.

Ein Zugewinn an Klarheit ist duBerst fraglich

In der Stellungnahme des Prasidenten des EPA zu der kirzlich ergangenen Entscheidung G 1/24 wur-
de bereits zur Frage einer Anpassung der Beschreibung vorgetragen.# Unstimmigkeiten zwischen Be-
schreibung und Ansprichen wirden demnach das Risiko von unterschiedlichen Auslegungen der An-
spriiche bergen und fiir die Offentlichkeit zu Unsicherheit (iber den Schutzbereich eines Patents fiihren.
Manche hielten sich hierfiir an die Patentanspriiche, andere verlieRen sich auf die Beschreibung.5

1) Gemal der aktuellen Amtspraxis des EPA gilt auch urspriingliche Offenbarung, die nicht bean-
sprucht wird, als Unstimmigkeit und soll angeblich zu diesen Risiken fihren.

2) Fir die Abwagung, ob derartige Unstimmigkeiten wirklich zu den behaupteten Risiken fihren,
ist von entscheidender Bedeutung, von wem Patente gelesen und interpretiert werden.

Patentschriften sind keine Populéarliteratur, die von Jedermann gelesen werden, sondern in
den allermeisten Fallen hochkomplexe Fachliteratur, geschrieben von Experten fir Experten.
Sie werden von langjahrig ausgebildeten Patentanwalten erstellt und Uberall dort, wo es darauf
ankommt, mit deren Hilfe oder von hochqualifizierten Experten (Patentpriifer, Richter) ge-
lesen, die ganz genau wissen, wie derart erstellte Unterlagen zu lesen sind (siehe Appendix).
Kein Unternehmer mit Umsatz in Bereichen, in denen Patente eine Rolle spielen, kdme jemals
auch nur im Ansatz auf die Idee, ein potenziell geschéaftsrelevantes Patent ohne fachliche Bera-
tung zu bewerten.

Es ist dabei ubliche Praxis, dass — aus welchen Grunden auch immer — nicht die gesamte of-
fenbarte technische Lehre unter Schutz gestellt wird, sondern nur ein Teil. Es gibt kein Erfor-
dernis, eine Beschreibung dirfe nicht mehr stitzen als ausschlieBlich die Anspriiche. Selbst-
verstandlich darf sie das. Hauptaufgabe der Beschreibung ist, eine technische Lehre verstand-
lich und nacharbeitbar zu offenbaren sowie die urspriingliche Offenbarung zu definieren, an der
sich die Priifung auf unzuldssige Erweiterungen nach Artikel 123 EPU bemisst.

Jeder mit der Materie vertraute Experte ist sich dieser Tatsache bewusst und weil} genau, dass
nicht alles, was in den Unterlagen offenbart ist, auch unter Schutz gestellt sein muss. Dieser
Leserkreis ist offensichtlich und zweifelsfrei in der Lage, zwischen Ansprichen und dartber
hinaus gehender Offenbarung zu unterscheiden. Ebenso ist dieser Leserkreis ohne weiteres in
der Lage, offensichtliche Widerspriiche oder sprachliche Wortspielereien kraft seiner Sach-
kenntnis zu erkennen und zu I6sen.

Seit der wegweisenden Entscheidung G 1/24 ist auch das Verhaltnis zwischen Patentanspri-
chen und Beschreibung geklart. Es ist nun klargestellt, dass immer von den Patentanspriichen
auszugehen ist. Zur sachgerechten Interpretation von Begriffen in den Anspriichen wird immer
auch die Beschreibung gelesen und nicht nur dann, wenn Begriffe nicht aus sich heraus klar
sind. Es ist damit ausgeschlossen, dass sich manche an die Patentanspriiche halten und ande-
re auf die Beschreibung verlassen.

4 Schriftliche Stellungnahme des Prasidenten des EPA zur G 1/24 vom 07.11.2024, insb. Kapitel 4.5, Absétze 67-75, Seiten 16-19
5 Schriftliche Stellungnahme des Prasidenten des EPA zur G 1/24 vom 07.11.2024, Kapitel 4.5, Absétze 68
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In der Stellungnahme des Amtes zur G 1/24 wird die Entscheidung ,Kreuzgestidnge“ des BGH
vom 02.06.2015 als Beleg angefiihrt, dass nicht beanspruchte Offenbarung nicht unverandert in
der Beschreibung bleiben darf, weil die Patentanspriiche vom BGH angeblich so interpretiert
wirden, dass alle Ausfiihrungsbeispiele vom Schutzbereich der Anspriiche umfasst sind, so-
lange dies zu keinen unauflésbaren Inkonsistenzen fiihrt.

Diese Schlussfolgerung wird aber durch die in Absatz 69 wiedergegebene Passage aus der
Entscheidung des BGH nicht gestitzt. Dort steht lediglich, dass samtliche als erfindungsgeman
vorgestellte Ausfiihrungsbeispiele zur Ausfiillung der im Patentanspruch verwendeten Begriffe
herangezogen werden kdnnen.®

Offensichtlich wird verkannt, dass der BGH auf die Ausfiillung einzelner Begriffe abstellt. Dies
lasst offen, ob ein gesamtes Ausflhrungsbeispiel oder einzelne Begriffe eines Ausfiihrungsbei-
spiels Niederschlag in den Anspriichen gefunden haben. Die Schlussfolgerung, wonach das
gesamte Ausfiihrungsbeispiel nach der Auslegungspraxis des BGH vom Schutzbereich der An-
spriiche umfasst sei, ergibt sich keinesfalls aus der zitierten Stelle.

Die BGH-Entscheidung ,Kreuzgestange® stiitzt somit die heutige Amtspraxis nicht. Sie ist im
Gegenteil sogar eher so zu verstehen, dass Anpassungen der Beschreibung unterbleiben soll-
ten, damit auch Ausflihrungsbeispiele, von denen Teile keinen Niederschlag in den Anspriichen
gefunden haben, fir die Interpretation der Anspriiche zur Verfliigung stehen.

Anderungen der Beschreibung kénnen die urspriingliche Offenbarung reduzieren und dann zu
der auch in der T 56/21 zu Recht gedulierten Sorge fiihren, dass wesentliche Information fir
eine sachgerechte Interpretation der Anspriiche verloren geht, wenn man die urspringliche Be-
schreibung an die Anspriiche anpasst.”

Die Einfihrung einer Pflicht zur Anpassung der Beschreibung an die Anspriiche kdnnte sogar
genau das Gegenteil von dem bewirken, was man gemafR dem Vortrag in der Stellungnahme
des Prasidenten zur G 1/24 eigentlich erreichen mdchte.

Mit der Einfuhrung einer Anpassungspflicht wirde eine Vermutung entstehen, dass jede Be-
schreibung im Zuge der amtsseitigen Verfahren auf die Einhaltung dieser Pflicht gepruft wird.
Folglich ware davon auszugehen, dass bei sorgfaltiger Durchfihrung dieser Prifung nur noch
Patentschriften verdéffentlicht werden, deren Beschreibung an die Anspriiche angepasst ist.

Anders als bislang wirde nicht mehr davon ausgegangen werden, dass die Beschreibung so-
wohl Bestandteile, die in die Anspriiche eingeflossen sind, als auch Bestandteile, die keinen
Niederschlag in den Anspriuchen gefunden haben, enthalten kénnte. Stattdessen wéare geman
der in der Stellungnahme des Prasidenten zur G 1/24 vertretenen Ansicht jeder Bestandteil, der
nicht ausdricklich davon ausgenommen ist, so zu interpretieren, dass er in die Anspriche ein-
geflossen ist.®

Diese Vermutung wirde auch fir solche Bestandteile der Beschreibung gelten, die auf Grund
einer fehlerhaften amtsseitigen Priifung nicht wie gefordert an die Anspriiche angepasst worden
sind. Man konnte in diesem Fall natlrlich versuchen, die Vermutung zu widerlegen. Nur fragt
man sich, was dann mit einer Anpassungspflicht iberhaupt noch gewonnen ware:

o

Schriftliche Stellungnahme des Prasidenten des EPA zur G 1/24 vom 07.11.2024, Kapitel 4.5, Absatze 69:

“Werden in der Beschreibung eines Patents mehrere Ausfiihrungsbeispiele als erfindungsgeméaf vorgestellt, sind die im Patentanspruch
verwendeten Begriffe im Zweifel so zu verstehen, dass sédmtliche Beispiele zu ihrer Ausfiillung herangezogen werden kénnen. Nur wenn
und soweit sich die Lehre des Patentanspruchs mit der Beschreibung und den Zeichnungen nicht in Einklang bringen lasst und ein unauf-
lésbarer Widerspruch verbleibt, diirfen diejenigen Bestandteile der Beschreibung, die im Patentanspruch keinen Niederschlag gefunden
haben, nicht zur Bestimmung des Gegenstands des Patents herangezogen werden. *

~

T 56/21, point 102: ,[aJdapting the content of the description to match the subject-matter of allowable claims reduces the reservoir of

technical information that could be used in national courts in the Contracting States to determine the protection conferred by the granted

patent.”

®

Schriftliche Stellungnahme des Prasidenten des EPA zur G 1/24 vom 07.11.2024, Kapitel 4.5, Absatz 69: ,.... the Bundesgerichtshof held

that claims are to be interpreted in such way that all embodiments of the description fall under the claims.”
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— Auf der einen Seite mag es einige Patente geben, bei denen die Interpretation der Anspri-
che angeblich erleichtert werden kénnte, wenn nicht beanspruchte Bestandteile der Be-
schreibung verpflichtend an die Anspriiche angepasst wiirden.

— Dem wirde auf der anderen Seite eine Vielzahl von Patenten gegenliberstehen, bei denen
unklar ware, ob wahrend der amtsseitigen Verfahren alle Stellen der gesamten Beschrei-
bung fehlerfrei identifiziert worden sind, bei denen die verpflichtend vorgesehen Anpassung
durchgefiihrt werden muss.

Offensichtlich wirde der vermeintliche Zugewinn an Klarheit in einigen wenigen Patent zum
Preis einer umfassenden Steigerung an Unklarheit aller Patente erkauft werden. Eine Abwa-
gung der Vorteile und Nachteile fiihrt deshalb auch unter diesem Blickwinkel eindeutig zu dem
Ergebnis, von einer Pflicht zur Anpassung der Beschreibung an die Anspriiche abzusehen.

Unbestimmtheit der Folgen von Anpassungen der Beschreibung

Dem aulerst fraglichen vermeintlichen Zugewinn an Klarheit stehen erhebliche Unwagbarkeiten ge-
genuber, die sich infolge von Anpassungen ergeben kdénnen. Besonders bedenklich sind dabei solche,
die im Zeitpunkt einer Entscheidung Uber eine Anpassung der Beschreibung unbestimmt sind, d.h.
nicht rechtssicher erkannt bzw. bewertet werden kénnen.

1) Jeder Anderung der Unterlagen droht immer das Risiko einer unzuléssigen Erweiterung nach
Artikel 123 EPU. Unerwartet (und vielleicht auch noch nicht allzu bekannt) ist hierbei das Risiko,
dass auch eine Anderung der Interpretation der Anspriiche auf Grund einer geénderten Be-
schreibung als unzulassige Erweiterung angesehen werden kann.? Dies kann sogar dann erfol-
gen, wenn der Beschreibung kein einziges Wort hinzugefiigt wird, sondern lediglich Teile der
Beschreibung geldscht oder markiert werden.

2) In entsprechend gelagerten Fallen kdnnte hieraus sogar ein vollstandiger Rechtsverlust auf
Grund einer unentrinnbare Falle nach Artikeln 123 (2) und (3) EPU resultieren, wenn z.B. das
Loschen, wie vorstehend beschrieben, nach Erteilung als unzuldssige Anderung angesehen
wirde und ein Wiedereinfligen zu einer erweiterten Auslegung des Schutzbereichs des Patents
fUhren sollte.

3) Besonders schwer wiegt, dass im Zeitpunkt der Entscheidung iber eine Anderung der Be-
schreibung nicht vorhersehbar ist, wie nachgelagerte Instanzen spater die Anspriiche auf Basis
der gednderten Beschreibung interpretieren werden.

Dies kénnte zum Zeitpunkt der Forderung nach einer Anpassung der Beschreibung sogar ein
elementarer VerstoR gegen das Bestimmtheitsgebot sein.

Das Bestimmtheitsgebot ist ein fundamentaler Rechtsstaatsgrundsatz, der verlangt, dass Ver-
waltungsakte so klar und prazise sein muissen, dass man wissen kann, was erlaubt und was
verboten ist und welche Konsequenzen drohen. Insbesondere muss man das staatliche Han-
deln vorhersehen kénnen, um sein Verhalten danach auszurichten. Dies ist zum Zeitpunkt der
Entscheidung Uber eine Anderung der Beschreibung wie gezeigt offensichtlich nicht gegeben.

Dieser Verstol3 gegen die als Ausfluss des Rechtsstaatsprinzips verfassungsrechtlich gebotene
Rechtssicherheit kdnnte bereits allein ausreichen, um einen Zwang zur Anpassung der Be-
schreibung an die Anspriiche zu verneinen.

Eine Anpassungspflicht fiihrt zu vielen neuen Unklarheiten

Es ergeben sich zudem neue Unklarheiten, weil Anpassungen selbst zu neuen hochkomplexen Fragen
fuhren, deren Bearbeitung leicht erheblich mehr Aufwand und Unsicherheit generiert als die durch routi-

% https://information.patentepi.org/issue-4-2025/anpassung-der-beschreibung-durch-streichung.html
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nemaflige Anpassungen der Beschreibung vermeintlich gewonnene Klarheit. Hier ein paar Beispiele
pars pro toto:

1) Bei einer Anpassung wird ein Ausfuhrungsbeispiel als nicht beansprucht, ein anderes als bean-
sprucht gekennzeichnet. Im ausgeschlossenen Beispiel finden sich fir die Interpretation der
Anspriiche wesentliche Passagen, die im anderen Ausfiihrungsbeispiel nicht noch einmal wie-
derholt worden sind. Dirfen die Passagen fiir die Interpretation noch herangezogen werden
oder wurde das durch die Kennzeichnung ausgeschlossen?

2) Gleiches Beispiel, nur dieses Mal wird das nicht beanspruchte Ausfiihrungsbeispiel geléscht
statt markiert. In der Patentschrift fehlt nun die fir die Interpretation der Anspriiche wesentliche
Passagen. Ist in diesem Fall ein Wiedereinfligen des geléschten Ausflihrungsbeispiels nach Er-
teilung vor dem EPA noch erlaubt? Ist ein Einfligen eines nur in dem geldschten Ausflihrungs-
beispiel offenbarten Merkmals in einen Anspruch in einem nachgelagerten Verletzungs- oder
Nichtigkeitsverfahren mdglich? Oder ist das Patent gar zu widerrufen, wenn die Erfindung ohne
die geléschten Passagen nicht mehr ausfiihrbar offenbart ist?

3) Ein Teil eines Ausflihrungsbeispiels wird geldscht, ein Teil verbleibt. Nach Erteilung des Patents
ist eine nachgelagerte Einspruchsabteilung oder Beschwerdekammer der Ansicht, dass der
verbleibende Teil des Ausflihrungsbeispiels ohne den gestrichenen Teil eine andere Bedeutung
erhalt, die urspringlich nicht offenbart gewesen war. Ein komplettes Streichen des verbliebenen
Teils ist aber nicht moglich, weil er fir das Verstandnis und die Nacharbeitbarkeit der Erfindung
notwendig ist. Kann der gestrichene Teil der Beschreibung nach der Erteilung ohne weiteres
wieder eingefligt werden oder steht dem der Erteilungsakt entgegen?1°

4) Zur Verletzung von Schutzrechten durch Aquivalente gilt in Deutschland folgender Grundsatz:
,Offenbart die Beschreibung mehrere Moglichkeiten, wie eine bestimmte technische Wirkung
erzielt werden kann, ist jedoch nur eine dieser Mdglichkeiten in den Patentanspruch aufge-
nommen worden, begriindet die Benutzung einer der tbrigen Mdéglichkeiten regelmaRig keine
Verletzung des Patents mit aquivalenten Mitteln.“"" Bedeutet dies, dass der Patentinhaber, wel-
cher vor dem EPA die nicht in den Patentanspruch aufgenommene Mdglichkeit aus der Be-
schreibung gestrichen hat, héhere Chancen hat, vor dem Verletzungsgericht einen breiteren
Aquivalenz-Schutzbereich zugesprochen zu bekommen? Oder ware ein derart erweiterter Aqui-
valenzschutzbereich ein weiterer Nichtigkeitsgrund analog zur Artikel 123 (3) EPU, falls die
Streichung nach Patenterteilung erfolgte? Und wie sollte das EPA derartige Konsequenzen, die
den Verletzungsgerichten exklusiv vorbehalten sind, jemals sachkundig prifen kénnen?

Auch die konkrete Ausgestaltung der Anpassung wirft eine Reihe von Folgefragen auf, welche dem er-
winschten  Ergebnis einer einfachen und einheitlichen  Auslegung entgegenstehen.
Oftmals wird ein Ausfuhrungsbeispiel, welches aus Sicht des EPA nicht konsistent zu den Anspriichen
ist, mit einer Formulierung wie ,nicht unter die Anspriche fallend* 0.3. versehen. Die Bedeutung einer
derartigen Ergénzung ist in Bezug auf die Auslegung des Anspruchs jedoch nicht klar.

1) Kdnnte dies als verpflichtende MalRgabe verstanden werden, dass betroffene Ausfuhrungsbei-
spiel bei der Auslegung zu ignorieren?

2) Oder ist es eine gegenteilige Verpflichtung, das Ausflihrungsbeispiel zu berlcksichtigen und
den Anspruch so auszulegen, dass das markierte Beispiel nicht in den Schutzbereich fallt?

3) Wie verhalt es sich dabei mit Gberlappenden Bereichsangaben, wenn z.B. 30-60 beansprucht
und 20-40 als ,nicht unter die Anspriiche fallend“ markiert ist. Ist der Bereich 30-40 geschitzt
oder nicht?

19 zu unterschiedlichen Ansichten hierzu siehe https://www.epo.org/de/legal/case-law/2025/cIr_ii_ e 2 3 2.html
" siehe BGH X ZR 16/09 vom 10.05.2011, Okklusionsvorrichtung
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4) Kdénnte man diese Erganzung als fachkundige Einschatzung des EPA verstehen, welche von
dem Verletzungsrichter auf Korrektheit Uberprift wird, ahnlich wie Stellungnahmen des Priifers
wahrend dem Erteilungsverfahren?

5) Ferner ware fraglich, ob im Falle einer derartigen ,Markierung“ des Ausfiuihrungsbeispiels stets
das gesamte Ausfiihrungsbeispiel nicht zur Auslegung herangezogen werden sollte oder ledig-
lich Teile hiervon. Es stellt sich zudem die Frage, wie letzteres gekennzeichnet werden sollte.

Markieren eines Ausflihrungsbeispiels als ,nicht unter die Anspriiche fallend“ vermag also keineswegs
die Auslegung der Anspriche zu vereinheitlichen.

In einem Verletzungsprozess ware all dies ein reicher Quell flir neuen Vortrag und neue Antrage von
Prozessvertretern. Vieles musste allein schon zur Vermeidung von Haftungsrisiken vorgetragen wer-
den, die daraus resultieren kénnten, dass nicht alle rechtlichen Méglichkeiten zur Wahrung der Interes-
sen eines Mandanten vollstandig ausgeschopft wurden. Im Ergebnis wirden deshalb Verletzungspro-
zesse zwangslaufig aufgeblaht, deren Dauer verlangert und die Arbeitslast fur die Richter deutlich er-
hoht werden. Es wiirde also das Gegenteil dessen eintreten, was man durch eine vermeintlich klarstel-
lende Anpassung der Beschreibung zu bewirken glaubt.

Unklare, uneinheitliche Amtspraxis, was und wie angepasst werden soll
Trotz umfangreicher Versuche und Diskussionsrunden lasst sich keine Praxis erkennen, die eventuell
praktikabel sein und den immensen Aufwand und das erhebliche Risiko von Verletzungen von Arti-

kel 123 EPU auch nur im Ansatz rechtfertigen kénnte.

Es finden sich stattdessen je nach Gebiet der Technik oder Priifungsabteilung unterschiedlichste Vari-
anten, wie die Beschreibung an die Anspriche angepasst werden kénnte:

1) Streichen von Teilen der Beschreibung, die keinen Niederschlag in den Anspriichen gefunden
haben.

2) Markieren von Ausfuhrungsbeispielen, die nicht vom Schutzbereich der Anspriche umfasst sein
sollen.

3) Generalklauseln, die darauf hinweisen, dass sich aus den Patentanspriichen ergibt, welcher

Teil der urspriinglichen Offenbarung durch das Patent unter Schutz gestellt ist.

Zuweilen drangt sich gar der Eindruck auf, dass manch behauptete Unklarheit mehr auf sprachliche
Spitzfindigkeiten im Zusammenhang mit dem — in der jingeren Praxis des EPA zunehmend zu einem
Synonym fur ,Technizitat* oder ,Schutzfahigkeit® mutierten — Begriff der ,Erfindung“ denn auf techni-
schen oder rechtlichen Unklarheiten beruhen kénnte und sich tber eine Vermeidung bestimmter Begriff-
lichkeiten wie ,erfindungsgemal® oder ,Ausfihrungsbeispiel der Erfindung“ beheben lassen kénnte,
z.B. indem man in der Beschreibung stattdessen zukinftig andere Begriffe wie ,offenbarte technische
Lehren / disclosure / subject matter” verwendet. Allerdings bliebe auch hier im Unklaren, wieso dem
fachkundigen Leser (siehe Appendix) solche formalen Wortspielereinen helfen sollten, ein Patent bes-
ser zu verstehen und warum es fir eine solche formale Lappalie einer G-Entscheidung bedarf.

Verscharfend tritt hinzu, dass amtsseitig haufig noch nicht einmal die Stellen der Beschreibung konkret
benannt werden, die angepasst werden sollen, sondern es wird lediglich mit vorgefertigten Textbaustei-
nen formelhaft eine Anpassung der Beschreibung gefordert und ein Hinweis gegeben, der Anmelder
moge bei der Anpassung darauf achten, nicht gegen Artikel 123 EPU zu verstoRen.

Alternativ finden sich zunehmend in der Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU amtsseitig vorgenommene

Anpassungen der Beschreibung, die haufig nur mit einem Kurzverweis auf die Guidelines, aber nicht mit
einer nachvollziehbar substantiierten Begriindung versehen sind.
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Schriftliche Stellungnahme vom 28.01.2026
) an die GroRRe Beschwerdekammer des EPA

F)

Aktenzeichen: G 1/25

Hohe Aufwidnde bei Amt und Anmeldern

Ein héchstrichterlich verordneter Zwang zur Anpassung der Beschreibung an die Anspriiche wirde die
Kosten flr ein europaisches Patent allseits erheblich steigern. Diese ergeben sich dabei nicht aus Ge-
bihren, sondern vor allem aus erhéhtem Arbeitsaufwand und zum Teil erheblichen Verlangerungen der
Prifzeiten und auch Instanzenziige im Falle eines Dissenses Uber die Anpassungen.

1)

2)

3)

Die Budgets der Industriepatentabteilungen bilden das wirtschaftliche Riickgrat des gewerbli-
chen Rechtsschutzes. Viele Industriepatentabteilungen sehen sich in Zeiten globaler wirtschaft-
licher Unsicherheit mit Budgetrestriktionen konfrontiert. Der Fokus liegt auf Effizienzsteigerung,
wozu neben der Fokussierung auf das Wesentliche auch der Abbau von burokratischen Forma-
lismen gehort, die viel Arbeit und nur wenig Wert generieren.

Anpassungen der Beschreibung an die Anspriiche, insbesondere wenn flachendeckend durch-
gefuhrt, fihren zu erheblichen Steigerungen des Aufwands fiur die Verfahrensflihrung, ohne
dass hierdurch ein Wert geschaffen wirde, der den Aufwand rechtfertigen kdnnte.

Es werden wertvolle Ressourcen in Form von Arbeitszeit und Kapital von der elementar wichti-
gen Zukunftssicherung auf Nebenkriegsschauplatze gelenkt. Da man jeden Euro bekanntlich
nur einmal ausgeben kann, fehlen diese Ressourcen fiir die wichtige adaquate Absicherung der
wirtschaftlichen Zukunft.

Auch amtsseitig wiirde der Aufwand fiir die Bearbeitung der Anpassungsgesuche und mithin die
Durchlaufzeit der Prifung deutlich ansteigen.

a) Die bisherige Amtspraxis, Anpassungen ohne substantiierte Begrindung und ggf.
amtsseitig zum Ende des Prifungsverfahren im Wege des Sonderverfahrens gemaf
Regel 71 (3) EPU durchzufiihren, diirfte bei einer dauerhaften Festschreibung eines
Anpassungszwangs auf deutlichen Widerstand der Anmelder stoRen. Es missten fla-
chendeckend nachvollziehbare Begriindungen eingefiihrt werden und die Bearbeitung
in das normale Prifungsverfahrungen vorgezogen werden.

b) Zudem waren komplexe Antragskaskaden vorhersehbar, die bearbeitet werden mus-
sen. Die zunehmende Kenntnis der Anmelder um die Risiken und Unabwagbarkeiten,
die aus Anpassungen der Beschreibung resultieren kénnen, wird allein schon aus an-
waltlicher Sorgfaltspflicht zu fein granular gestuften Antragen fihren. Diese Antrage be-
ginnen mit der Verweigerung jeglicher Streichung als Hauptantrag und sehen eine
Streichung zunehmend langerer Passagen als Hilfsantrage vor. Nur dann wird erreicht,
dass einerseits der Eingriff in die Beschreibung nur so umfangreich wie aus Sicht des
Amtes unbedingt notwendig und das Risko eines Verstoles gegen Artikel 123 EPU so
gering wie moglich ausfallt. 2

c) Es musste als integraler Teil der Amtsprifung sichergestellt werden, dass die gesamte
Beschreibung auf Unstimmigkeiten mit den Ansprichen Uberprift wird, damit das Amt
seinem gesetzlichen Auftrag nachkommt, nur vollstandig geprifte rechtsbestandige Pa-
tente zu erteilen. Es ware also immer auch zu prifen, ob anmelderseitig angepasste
Beschreibungen in Ganze (!) den Vorgaben des EPA genugen.

Insgesamt ergabe sich ein krasses Missverhaltnis zwischen Kosten & Ertrag, denn nur die al-
lerwenigsten Patente werden Gegenstand von aufwandigen zweiseitigen Verfahren wie Ein-
spruch oder Verletzungsprozess, wo die Anpassungen ihre vermeintliche Wirkung hauptsach-
lich entfallen sollen.

12 https://information.patentepi.org/issue-4-2025/anpassung-der-beschreibung-durch-streichung.html
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Schriftliche Stellungnahme vom 28.01.2026
) an die GroRRe Beschwerdekammer des EPA

G)

N Mk f— Apetd Pk Wi Gy

Aktenzeichen: G 1/25

Ein internationaler Sonderweg schadet der Wettbewerbsfahigkeit Europas

Seitdem amtsseitig in Folge von gednderten Guidelines und zunehmender Automatisierung der Prifung
in breiter Front Anpassungen der Beschreibung an die Anspriiche gefordert werden, ist diese Praxis zu
einem erheblichen Kritikpunkt erwachsen.

Anpassungen der Beschreibung sind im internationalen Vergleich mit anderen groRen Wirtschaftsrau-
men ein absoluter Sonderweg, der wie gezeigt hohe Kosten und viele Unwagbarkeiten verursacht.

1) Sie schaden der Wettbewerbsfahigkeit des EPA, das schon heute im Ranking der wichtigsten
Anmeldeamter trotz insgesamt noch hoher Anmeldezahlen auf Gebieten wichtiger digitaler Zu-
kunftstechnologien hinter das USPTO und das CNIPO zurtickgefallen ist.

2) Sie schaden daruber hinaus auch der Wettbewerbsfahigkeit der europaischen Industrie, die
sich in ihrem Heimmarkt mit Uberbordend formalistischen Anforderungen und daraus resultie-
renden hohen Kosten fir die Verfahrensfihrung und unkalkulierbaren Unsicherheiten hinsicht-
lich der Rechtsbestandigkeit ihrer Patente auf Grund von amtsseitig erzwungenen Anderungen
der urspriinglichen Offenbarung konfrontiert sieht.

]

RA Dr. Meiko Stenger PA Harald Heiske, LL.M. PA Winfried Sabisch, LL.M.
(Syndikusrechtsanwalt) (Syndikuspatentanwalt) (Syndikuspatentanwalt)
Head of IP Department Principal IP Counsel Principal IP Counsel

Digital Technology Quality, EPO & UPC

LCIP
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Schriftliche Stellungnahme vom 28.01.2026
) an die GroRRe Beschwerdekammer des EPA

APPENDIX

Aktenzeichen: G 1/25

Bei der Beantwortung der Vorlagefragen lieRen wir uns von der Uberlegung leiten, dass allgemeingiiltige Grundprinzipien,
die von allen angewendet werden, die Patente interpretieren, von Sonderfallen abgesehen zu vergleichbaren Interpretatio-

nen fihren.

In diesem Zusammenhang erscheinen, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit, folgende Prinzipien als wichtig:

1) Patentschriften und -anmeldungen ...

a)

... sind an den einschlagigen Fachmann gerichtet, wobei in der industriellen Praxis zur sachge-
rechten Beurteilung, wie der Fachmann ein Patent verstehen wirde, vor allem bei potenziell ge-
schaftsrelevanten Schutzrechten regelmafig der Rat eines ausgebildeten Experten auf dem Ge-
biet des Patentrechts (Patentanwalt, European Patent Attorney) einholt wird.

b) ... sind keine Popularliteratur, die von Jedermann gelesen wird, sondern in der industriellen Pra-
xis hochkomplexe Fachliteratur, geschrieben von Experten fiir Experten. Sie werden im Regelfall
von hochqualifizierten Patentanwalten erstellt und die einschlagige Fachwelt weil3, wie derart er-
stellte Unterlagen zu lesen sind.

c) ... werden grundlich gelesen.

d) ... werden mit dem Willen zu verstehen (,mind willing to understand“) und nicht mit einem Be-
dirfnis misszuverstehen (,mind desirous of misunderstanding®) gelesen.

e) .. werden gelesen, um die Erfindung zu verstehen und nicht als linguistische Ubung, welche
Bedeutung den Worten, unter Einbeziehung von Wortspielen, theoretisch anhaften kénnte und
mithin nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden kann.

f) . werden so gelesen, dass potenzielle Widerspriche mit gesundem Menschenverstand tech-
nisch sinnvoll mit Blick auf die offenbarte Erfindung gel6st werden.

2) Patentanspriiche ...

a) ... definieren den Schutzgegenstand. Dieser kann, muss aber nicht alle Gegenstande umfassen,
die urspriingliche offenbart sind

b) ... sind Teil der Patentschriften und -anmeldungen, so dass 1)-a) bis 1)-f) auch fir sie gilt.

c) . werden mit technischem Sachverstand so gelesen, dass linguistisch nicht mit absoluter Si-
cherheit ausgeschlossene Wortspiele, die fir den Fachmann aus technischer Sicht erkennbar
nicht im Sinn der offenbarten Erfindung sind, nicht vom Schutzgegenstand erfasst werden.

d) ... werden gemal der G 1/24 unter Berlicksichtigung der Beschreibung interpretiert.

e) . sollten auf Grund der harmonisierenden Wirkung der G 1/24 von Instanzen, die dem EPA

LCIP

nachgelagert sind, nach den gleichen Grundsatzen und nur ausnahmsweise anders als durch das
EPA interpretiert werden.
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