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KAPITEL Il — Anlage IN DER INTERNATIONALEN PRAXIS ANERKANNTE EINHEITEN

GEMASS REGEL 49 (11) (siehe I, 4.16)

1.  Sl-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile
1.1  Sl-Basiseinheiten
1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen fir die
Sl-Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen
1.2 Andere SI-Einheiten
1.2.1 Erganzende Sl-Einheiten
1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten
1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen fir abgeleitete Sl-Einheiten
1.3  Vorsétze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen
Vielfachen und Teilen von Einheiten
1.4  Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen fur dezimale Vielfache oder
Teile von SI-Einheiten
2.  Einheiten, die ausgehend von Sl-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder
Teile davon sind
3. Einheiten, die im Sl verwendet und deren Sl-Werte iiber Versuche erhalten werden
4.  Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen
zugelassen sind
5. Zusammengesetzte Einheiten
KAPITEL L PATENTANSPRUCHE
1. Allgemeines
2. Form und Inhalt der Patentanspriiche
2.1  Technische Merkmale
2.2 Zweiteilige Untergliederung
2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet
2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung
2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"
2.4 Formeln und Tabellen
3.  Arten der Patentanspriiche
3.1 Kategorien
3.2  Anzahl unabhéngiger Patentanspriche
3.3 Einwand nach Regel 43 (2)
3.4 Unabhéngige und abhéngige Patentanspriiche
3.5 Reihenfolge der Patentanspriiche
3.6  Gegenstand eines abhangigen Patentanspruchs
3.7  Alternatividsungen in einem Patentanspruch
3.8  Auf einen anderen Patentanspruch Bezug nehmende unabhéngige
Patentanspriiche
4.  Klarheit und Auslegung der Patentanspriiche
4.1 Klarheit

4.2  Auslegung

4.3  Widerspriche

4.4  Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung”
45 Wesentliche Merkmale

4.6 Relative Begriffe

4.7  Begriffe wie "etwa" oder "ungefahr"

4.8 Marken

4.9 Fakultative Merkmale

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

4.11 Parameter

4.12 Product-by-Process-Anspruch

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.
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10.

11.

2.3.3 Mathematische Methoden
2.3.4 Asthetische Formschépfungen
2.3.5 Plane, Regeln und Verfahren fiir gedankliche Tatigkeiten, fir Spiele oder
fur geschétftliche Tatigkeiten
2.3.6 Computerprogramme
2.3.7 Eine Wiedergabe von Informationen
Biotechnologische Erfindungen
3.1 Allgemeines und Definitionen
3.2  Patentierbare biotechnologische Erfindungen
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4.2 Unzulassige Gegenstande
4.3  Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck
4.4  Wirtschaftliche Auswirkungen
4.5 Biotechnologische Erfindungen
4.6 Pflanzensorten oder Tierarten und Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder
Tieren
4.6.1 Pflanzensorten
4.6.2 Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren
4.7  Mikrobiologische Verfahren
4.7.1 Allgemeines
4.7.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren
4.8 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren
4.8.1 Beschrankung der Ausnahmen nach Art. 53 c)
Gewerbliche Anwendbarkeit
5.1 Allgemeines
5.2 Prufverfahren
5.3  Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2)
5.4  Sequenzen und Teilsequenzen von Genen
Stand der Technik
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6.2  Ausflhrbare Offenbarung
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7.1.1 Erfordernisse
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EINLEITUNG

1. Allgemeines

In Teil C der Richtlinien wird der Ausdruck "Prifer" zur Bezeichnung des  Art. 18
mit der Sachprifung beauftragten Prifers gebraucht, der der fur die
endgiiltige Entscheidung zustandigen Prifungsabteilung angehort.

2. Arbeit eines Prifers

Das Verhalten des Prifers ist sehr wichtig. Er muss stets versuchen, kon-
struktiv zu handeln und hilfsbereit zu sein. Es ware natirlich vollig verfehilt,
wenn ein Prifer bei einer Anmeldung lber grof3ere Mangel hinwegsahe;
er sollte alles in den richtigen Proportionen sehen und nicht auf
unwesentliche Beanstandungen eingehen. Er muss bedenken, dass der
Anmelder oder sein Bevollméachtigter fiir die Abfassung der Beschreibung
und der Anspriche einer europdischen Patentanmeldung gemafR den
Erfordernissen des EPU verantwortlich sind.

Die Aufmerksamkeit der Prifer wird ganz besonders auf die Hinweise in
Absatz 4.3 des Allgemeinen Teils der Richtlinien gelenkt. Das dort
Gesagte gilt nicht nur in Bezug auf andere Organe des EPA, sondern
auch fir die Ubrigen Mitglieder einer Prifungsabteilung, die nicht ver-
suchen sollten, die Arbeit des beauftragten Prifers nochmals durch-
zufuihren (siehe VI, 7.4).

3. Uberblick

In Teil C der Richtlinien wurde versucht, die Erfordernisse der Anmeldung
in den Kapiteln | bis V zu behandeln und Verfahrensfragen in Kapitel VI
zusammenzufassen. Es hat sich jedoch nicht immer als durchflhrbar
erwiesen, zwischen diesen beiden Aspekten der Arbeit eine scharfe
Trennlinie zu ziehen.
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KAPITEL Il

INHALT EINER EUROPAISCHEN PATENTANMELDUNG
(AUSGENOMMEN PATENTANSPRUCHE)

1. Allgemeines

Die Erfordernisse fir eine europdische Patentanmeldung sind in Art. 78  Art. 78
aufgefiihrt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten:

i) einen Antrag auf Erteilung eines europdaischen Patents, Art. 78 (1) a)
ii) eine Beschreibung der Erfindung, Art. 78 (1) b)
iii) einen oder mehrere Patentansprtiiche, Art. 78 (1) c)

iv) die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die Patent-  Art. 78 (1) d)
anspriiche beziehen, und

V) eine Zusammenfassung. Art. 78 (1) e)

Dieses Kapitel befasst sich mit den genannten Erfordernissen, soweit sie
fir den Prifer von Belang sind, mit Ausnahme der Erfordernisse nach
Ziffer iii), die in Kapitel lll behandelt werden. Die Erfordernisse nach
Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

Die allgemeinen Erwagungen Uber die Zusammenfassung sind in B-XI  Art. 85
niedergelegt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf die Anmeldung in  Art. 98
ihrer urspriinglich eingereichten und veroffentlichten Fassung; die fir die
Veroffentlichung bestimmte endgliltige Fassung der Zusammenfassung

wird von der Recherchenabteilung festgelegt. Es ist nicht erforderlich, die
Zusammenfassung mit dem Inhalt des veroffentlichten Patents in Uberein-
stimmung zu bringen, auch wenn Letzterer sich wesentlich vom Inhalt der
Anmeldung unterscheidet, denn die Patentschrift enthalt keine Zusam-
menfassung. Der Priifer sollte deshalb keine Anderung der Zusammen-

fassung verlangen. Er sollte vielmehr bedenken, dass die Zusammen-

fassung keine rechtliche Wirkung fiir die Anmeldung hat; die Zusammen-

fassung kann beispielsweise nicht herangezogen werden, um den Schutz-

umfang auszulegen oder die Aufnahme eines neuen Gegenstands in die
Beschreibung zu rechtfertigen.

3. Erteilungsantrag - Bezeichnung

Die Erfordernisse fir diesen Antrag werden in A-lll, 4 behandelt. Mit Aus-
nahme der Bezeichnung betreffen sie den Prifer in der Regel nicht.

Die Bezeichnung hat eine kurz und genau gefasste technische Bezeich-  Regel 41 (2) b)
nung der Erfindung wiederzugeben. Sie darf keine Fantasiebezeichnung
enthalten. Auch wenn offensichtliche VerstéRe gegen diese Erfordernisse
bereits im Laufe der Formalprifung festgestellt werden durften, hat der
Prifer die Bezeichnung unter Berlcksichtigung der Beschreibung und der
Patentanspriiche sowie etwaiger Anderungen zu Uberpriifen, um sicher-
zustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern
auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der
Erfindung gibt. Werden Anderungen vorgenommen, durch die die Kate-
gorien der Patentanspriiche veréndert werden, so hat der Prifer nach-
zuprufen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu andern ist.
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4, Beschreibung

4.1  Allgemeines

Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollstandig zu
offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfuhren kann. Als "Fachmann" gilt
fur diesen Zweck der Mann der Praxis, der nicht nur Gber die Lehre der
Anmeldung selbst und die darin enthaltenen Verweisungen, sondern auch
dariiber unterrichtet ist, was am Anmeldetag zum allgemein Ublichen
Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehért. Es ist zu unterstellen,
dass er Uber die Mittel und Fahigkeiten fir routinemalige Arbeiten und
Versuche verfligt, die fir das betreffende technische Gebiet Ublich sind.
Als "allgemeines Fachwissen" kénnen im Allgemeinen die in einschlagi-
gen Standardhandblichern, Monografien und Nachschlagewerken enthal-
tenen Angaben betrachtet werden (siehe T 171/84, ABI. 4/1986, 95). Aus-
nahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patentschriften oder
naturwissenschaftlichen Veréffentlichungen handeln, wenn die Erfindung
auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist, dass das einschlagige
technische Wissen Lehrbiuchern noch nicht entnommen werden kann
(siehe T 51/87, ABI. 3/1991, 177). Ob die Erfindung ausreichend offenbart
ist, muss auf der Grundlage der Gesamtheit der Anmeldung einschlieflich
der Beschreibung, der Anspriche und etwaiger Zeichnungen beurteilt
werden. Die Vorschriften Uber den Inhalt der Beschreibung sind in
Regel 42 enthalten. Mit Art. 83 und Regel 42 soll

i) zum einen sichergestellt werden, dass die Anmeldung ausreichen-
de technische Informationen enthdlt, die es einem Fachmann er-
mdglichen, die beanspruchte Erfindung in die Praxis umzusetzen;

i) zum anderen dem Leser ermdglicht werden, den Beitrag der bean-
spruchten Erfindung zum Stand der Technik zu erkennen.

4.2  Gebiet der Technik

Die Erfindung soll durch Angabe des technischen Gebiets, auf das sie
sich bezieht, in ihren allgemeinen Rahmen eingeordnet werden.

4.3  Bisheriger Stand der Technik

In der Beschreibung ist auch der dem Anmelder bekannte bisherige Stand
der Technik anzugeben, der zum Verstandnis der Erfindung und ihres
Zusammenhangs mit dem Stand der Technik nitzlich sein kann; nach
Moglichkeit sollen auch die Fundstellen, insbesondere Patentschriften,
angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der Technik ergibt. Dies
gilt vor allem fiir den Stand der Technik, der dem ersten Teil oder "Ober-
begriff" des oder der unabhéngigen Patentanspriiche entspricht
(siehe 111, 2.2).

Bei der Darstellung des Stands der Technik ist auf spéater ermittelte, z. B.
im Recherchenbericht genannte Dokumente zu verweisen, falls dies erfor-
derlich ist, um die Erfindung in der richtigen Perspektive zu sehen (siehe
T 11/82, ABI. 12/1983, 479). Beispielsweise konnte aufgrund der ur-
springlich eingereichten Beschreibung des Stands der Technik der Ein-
druck entstehen, dass der Erfinder die Erfindung von einem bestimmten
Punkt aus entwickelt hat, wahrend aus den entgegengehaltenen Ver-
offentlichungen hervorgeht, dass gewisse Stadien in dieser so genannten
Entwicklung bzw. Aspekte derselben bereits bekannt waren. In einem sol-
chen Fall sollte der Prifer einen Hinweis auf diese Dokumente und eine
kurze Zusammenfassung des relevanten Inhalts verlangen. Die nachtrag-
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liche Aufnahme einer solchen Zusammenfassung in die Beschreibung
stellt keinen Verstol3 gegen Art. 123 (2) dar. GemalR Art. 123 (2) darf
namlich lediglich der Gegenstand der Anmeldung bei Anderung der
Anmeldung, z. B. bei Beschrankung gegeniber weiter ermitteltem Stand
der Technik, nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgehen. Unter dem Gegenstand der
europaischen Patentanmeldung im Sinne von Art. 123 (2) sind aber
- ausgehend von dem genannten Stand der Technik - die Sachverhalte zu
verstehen, die im Rahmen der Offenbarung nach Art. 83 zur Erfindung
gehdren (siehe auch VI, 5.3).

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die
Beschreibung aufgenommen werden, missen sich auf eine reine
Wiedergabe der Tatsachen beschréanken. Die Angabe von Vorteilen der
Erfindung ist gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen.

Eine hinzugefligte Angabe von Vorteilen ist zulassig, darf jedoch nicht zur
Einfihrung von Vorteilen in die Beschreibung fihren, deren Vorliegen aus
der urspriinglich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht abgeleitet
werden konnte (siehe auch VI, 5.3.4).

Besteht der einschlagige Stand der Technik aus einer anderen
europaischen Patentanmeldung gemalR Art. 54 (3), so gehort dieses
Dokument fur alle Vertragsstaaten zum Stand der Technik. Dies ist auch
dann der Fall, wenn in den beiden Anmeldungen nicht dieselben
Vertragsstaaten benannt wurden oder wenn die Benennung eines fir
beide Anmeldungen benannten Staates zurickgenommen worden ist.
(siehe IV, 8). Es muss ausdricklich auf die Tatsache hingewiesen
werden, dass dieses Dokument unter Art. 54 (3) fallt. Damit wird die
Offentlichkeit davon unterrichtet, dass das Dokument fiir die Frage der
erfinderischen Tatigkeit nicht von Bedeutung ist (vgl. 1V, 11.2). Nach
Regel 165 gilt dieser Grundsatz auch fur internationale Anmeldungen, in
denen das EPA Bestimmungsamt ist und fur die die Anmeldegebihr nach
Regel 159 (1) c) wirksam entrichtet und gegebenenfalls die Ubersetzung
in einer der Amtssprachen eingereicht worden ist (Art. 153 (3) und (4))
(siehe IV, 7.2).

Zu den Ubergangsvorschriften fir die Anwendbarkeit von Art. 54 (4)
EPU 1973 siehe Ill, 8.1.

4.4 Belanglose Angaben

Da vorausgesetzt wird, dass der Leser eine allgemeine technische Vorbil-
dung auf dem betreffenden Gebiet hat, braucht der Prifer nicht vom
Anmelder zu verlangen, dass er Unterlagen wie Abhandlungen,
Forschungsberichte oder Erlauterungen, die Lehrbichern enthommen
werden konnen oder in anderer Weise bekannt sind, beifiigt. Ebenso
sollte der Priifer auch keine in die Einzelheiten gehende Beschreibung
des Inhalts der angefihrten Dokumente verlangen. Es reicht aus, wenn
der Grund fir die Aufnahme der betreffenden Verweisung angegeben
wird, sofern nicht in Einzelféllen eine genauere Beschreibung zum vollen
Verstandnis der Erfindung, die Gegenstand der Anmeldung ist, notwendig
ist (siehe auch 11, 4.19 und Ill, 2.3.1).

Die Angabe mehrerer Fundstellen, die das gleiche Merkmal oder den
gleichen Aspekt des Stands der Technik betreffen, wird nicht verlangt; es
braucht lediglich auf die am né&chsten kommende Fundstelle verwiesen zu
werden. Auf der anderen Seite sollte der Priifer nicht darauf bestehen,
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dass derartige unnétige Angaben gestrichen werden, es sei denn, sie sind
allzu umfangreich (siehe Il, 7.4).

4.5  Technische Aufgabe und Ldsung der Aufgabe

Die beanspruchte Erfindung ist so zu offenbaren, dass die technische Auf-
gabe bzw. die technischen Aufgaben, die ihr zugrunde liegen, richtig beur-
teilt werden kénnen und deren Ldsung verstanden werden kann. Um die-
sem Erfordernis zu genligen, sind nur solche Angaben aufzunehmen, die
zur Erlauterung der Erfindung nétig sind.

Ist der Gegenstand eines abhéngigen Patentanspruchs aus sich heraus
oder aufgrund der Beschreibung eines Wegs zur Ausfihrung der bean-
spruchten Erfindung verstandlich, so eribrigt sich eine zuséatzliche Erlau-
terung dieses Gegenstands. Es gentigt dann der Hinweis in der Beschrei-
bung, dass eine besondere Ausfuhrungsart der Erfindung in dem
abhangigen Patentanspruch angegeben ist.

Bestehen jedoch Zweifel an der Notwendigkeit bestimmter Angaben, so
sollte der Prifer nicht auf deren Streichung bestehen. Es ist auch nicht
notwendig, die Erfindung speziell in der Form einer Aufgabenstellung mit
Lésung darzustellen. Vorteilhafte Wirkungen, die die Erfindung gegebe-
nenfalls nach Auffassung des Anmelders gegenitber dem Stand der
Technik bietet, sind anzugeben, jedoch in einer Art und Weise, bei der
bereits zum Stand der Technik z&hlende Erzeugnisse oder Verfahren
nicht herabgesetzt werden. Auerdem darf weder auf den Stand der
Technik noch auf die Erfindung des Anmelders in einer Weise verwiesen
werden, die Anlass zu Missverstandnissen geben kénnte. Dies kbnnte
beispielsweise durch eine unklare Darstellung geschehen, die den Ein-
druck vermittelt, dass die Aufgabe durch den Stand der Technik in
geringerem Mal3e geldst wirde, als dies tatséachlich der Fall ist. Sachliche
Kommentare, wie in Il, 7.3 erwéhnt, sind jedoch zuldssig. Zu Anderungen
oder Erweiterungen der Aufgabenstellung siehe unter VI, 5.3.7.

4.6 Regel 42 (1) ¢) und Art. 52 (1)

Ist die Prafungsabteilung der Auffassung, dass ein unabhéngiger Patent-
anspruch eine patentierbare Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) definiert,
so muss es mdaglich sein, aus der Anmeldung eine technische Aufgabe
abzuleiten. In diesem Fall ist das Erfordernis der Regel 42 (1) c) erfullt
(siehe T 26/81, ABI. 6/1982, 211).

4.7  Zeichnungen

Sind Zeichnungen beigefiigt, so sind diese zunadchst kurz etwa in
folgender Weise zu beschreiben: "Abbildung 1 zeigt einen Grundriss des
Umformergeh&duses; Abbildung 2 stellt eine Seitenansicht des Gehauses
dar; Abbildung 3 ist ein Seitenriss der Abbildung 2 in Pfeilrichtung X;
Abbildung 4 ist ein Querschnitt durch A-A der Abbildung 1." Ist es not-
wendig, in der Beschreibung auf Teile der Zeichnungen Bezug zu neh-
men, so sollten sowohl die Bezeichnung als auch das Bezugszeichen des
betreffenden Teils genannt werden, d. h. die Bezugnahme sollte nicht "3
ist durch 4 mit 5 verbunden”, sondern "Widerstand 3 ist durch Schalter 4
mit Kondensator 5 verbunden” lauten.

4.8 Bezugszeichen

Die Beschreibung und die Zeichnungen missen insbesondere hinsichtlich
der Bezugszeichen und sonstigen Zeichen miteinander lbereinstimmen,
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wobei jede Bezugsziffer bzw. jedes Bezugszeichen zu erlautern ist. Ent-
fallen jedoch aufgrund von Anderungen in der Beschreibung ganze Text-
stellen, so kann es beschwerlich sein, in den Zeichnungen die Uber-
flissigen Bezugsangaben zu entfernen; in solchen Féallen sollte der Prifer
nicht zu strikt auf einem Einwand gemall Regel 46 (2) i) wegen
mangelnder Ubereinstimmung bestehen. Der umgekehrte Fall darf jedoch
niemals eintreten, d.h. sémtliche in der Beschreibung oder den
Patentanspriichen verwendeten Bezugsziffern oder -zeichen muissen in
den Zeichnungen erscheinen.

4.9  Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausfilhrung der Erfindung im Einzelnen
anzugeben. Da die Anmeldung fir Fachleute bestimmt ist, ist es weder
notwendig noch wiinschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter
Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die
Merkmale, die fur die Ausfihrung der Erfindung wesentlich sind, so genau
offenbaren, dass fir den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung
ausgefuhrt werden kann. Ein einziges Beispiel kann gentigen; wenn aber
die Patentanspriche weit gefasst sind, sollten die Erfordernisse des
Art. 83 in der Regel nur dann als durch die Anmeldung erftillt gelten, wenn
die Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative Ausfihrungs-
formen oder Varianten beschreibt, die den von den Patentanspriichen
umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die Gegebenheiten des
jeweiligen Falls berlicksichtigen. Es gibt Félle, in denen auch ein sehr weit
gefasster Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder
sogar nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch l1lI, 6.3).
In diesen letztgenannten Féllen muss die Anmeldung zusatzlich zu den
Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fach-
mann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne unzu-
mutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten bean-
spruchten Bereich ausfihren kann (siehe T 727/95, ABI. 1/2001, 1). Kann
die Prifungsabteilung triftige Argumente dafiir anfihren, dass die
Anmeldung die Erfindung nicht ausreichend offenbart, so obliegt es dem
Anmelder zu zeigen, dass die Erfindung im Wesentlichen im gesamten
beanspruchten Bereich durchgefiihrt und wiederholt werden kann
(siehe VI, 2.3).

Damit den Erfordernissen des Art. 83 und der Regel 42 (1) c¢) und e) voll
entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfin-
dungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben werden,
sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen
Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare
Funktionsbeschreibung viel zweckmaliger sein als eine Ubergenaue
Struktur-beschreibung.

4.10 Art. 83 und Art. 123 (2)

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass bei Einreichung seiner
Anmeldung eine ausreichende Offenbarung erfolgt, d. h. eine Offen-
barung, die die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die in allen Patent-
anspriichen beanspruchte Erfindung erfiillt. Wird die Erfindung oder eines
ihrer Merkmale in den Patentansprichen durch Parameter (siehe lll, 4.11)
definiert, so muss die Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung eine klare Beschreibung der zur Ermittlung der Parameterwerte
verwendeten Methoden enthalten, es sei denn, ein Fachmann wirde
wissen, welche Methode zu verwenden ist, oder alle Methoden wirden zu
demselben Ergebnis fuhren (siehe lll, 4.18). Weist die Offenbarung
erhebliche Mangel auf, so kénnen solche Mangel spater nicht durch

Dezember 2007

KAPITEL Il

Regel 42 (1) e)
Art. 83

Art. 83
Regel 42 (1) c), e)

Art. 83
Art. 123 (2)



TEILC

Art. 83

Regel 42 (1) f)
Art. 52 (1)
Art. 57

Regel 29 (3)

-6 KAPITEL Il

Hinzuflgung weiterer Beispiele oder Merkmale behoben werden, ohne
dass Art. 123 (2) verletzt wird, wonach Anderungen nicht zur Einfiihrung
von Gegenstanden filhren dirfen, die Uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehen (siehe VI, 5.3).
Deshalb muss die Anmeldung unter solchen Umstanden in der Regel
zuriickgewiesen werden. Wenn die Méngel jedoch nur einige Ausfih-
rungsformen der Erfindung betreffen, kénnen sie durch Beschrankung der
Anspriche auf die hinreichend beschriebenen Ausflihrungsformen beho-
ben werden; die Beschreibung der Ubrigen Ausfihrungsformen ist zu
streichen.

4.11 Unzureichende Offenbarung

Gelegentlich werden Anmeldungen eingereicht, bei denen die Erfindung
von Grund auf insofern unzulénglich ist, als sie von einem Fachmann
nicht ausgefuhrt werden kann; sie entspricht dann nicht den Erforder-
nissen des Art. 83, was einen im Wesentlichen nicht behebbaren Mangel
darstellt. Zwei Beispiele solcher Falle bedirfen besonderer Erwahnung.
Im ersten Fall handelt es sich darum, dass die erfolgreiche Ausfiihrung
der Erfindung zufallsbedingt ist. Das bedeutet, dass der Fachmann bei
Befolgung der Anweisungen zur Ausfiihrung der Erfindung feststellt, dass
die angeblichen Ergebnisse der Erfindung nicht wiederholbar sind oder
dass diese Ergebnisse in vollig unzuverlassiger Weise erzielt werden. Ein
Beispiel, bei dem dieser Fall eintreten kénnte, ist ein mikrobiologisches
Verfahren, bei dem Mutationen auftreten. Solche Félle sind von den
Fallen zu unterscheiden, in denen ein wiederholter Erfolg gewdahrleistet
ist, auch wenn sich dabei eine Fehlerquote ergibt, wie beispielsweise bei
der Herstellung kleiner Magnetkerne oder elektronischer Bauteile. Im
letztgenannten Fall sind, sofern sich die fehlerlosen Teile ohne Weiteres
durch ein zerstorungsfreies Prifverfahren aussondern lassen, keine Ein-
wande gemal Art. 83 zu erheben. Das zweite Beispiel betrifft Falle, in
denen eine erfolgreiche Ausfuhrung der Erfindung an sich schon unmog-
lich ist, da sie feststehenden physikalischen Gesetzen widersprechen
wirde; dies gilt beispielsweise fir ein Perpetuum mobile. Wenn sich die
Patentanspriiche fir eine solche Maschine auf deren Funktionsweise und
nicht nur auf deren konstruktiven Aufbau beziehen, so ergeben sich
Einwande nicht nur gemaf Art. 83, sondern auch gemal Art. 52 (1), da
die Erfindung nicht "gewerblich anwendbar ist" (siehe IV, 5.1).

4.12 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdriicklich anzugeben, in welcher Weise der
Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht
offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt.
Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung "gewerb-
lich anwendbar" in Art. 57 gegeben wird (siehe IV, 5.1), ist anzunehmen,
dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich angewendet
werden kann, in den meisten Fallen von selbst ergibt, sodass keine
genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein dirfte; es kdnnten
jedoch Falle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit Prufver-
fahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit nicht
offensichtlich ist und somit ausdrticklich angegeben werden muss.

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, namlich Sequen-
zen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit
nicht sofort ersichtlich. Die gewerbliche Anwendbarkeit dieser Sequenzen
muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben werden (siehe 1V, 5.4).
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4.13 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Die Beschreibung ist, wie vorstehend ausgefuhrt, in der in Regel 42 (1)
festgelegten Art und Weise und Reihenfolge einzureichen, sofern nicht
wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge zu
einem besseren Verstandnis oder zu einer knapperen Darstellung flhren
wirde. Da der Anmelder daflir verantwortlich ist, dass die Erfindung klar
und vollstandig beschrieben wird, sollte der Prifer die Darstellung nicht
beanstanden, es sei denn, er ist Uberzeugt, dass er damit seine Befug-
nisse in der richtigen Weise ausibt.

Abweichungen von den Erfordernissen der Regel 42 (1) sind annehmbar,
sofern die Beschreibung klar und Ubersichtlich ist und alle erforderlichen
Angaben enthalt. Beispielsweise konnte in den Fallen, in denen die
Erfindung auf einer zufalligen Entdeckung beruht, deren praktische
Anwendung als niitzlich erkannt wird, oder in denen mit der Erfindung
Neuland betreten wird, darauf verzichtet werden, dass dem Erfordernis
der Regel 42 (1) c) entsprochen wird. Auch ist es moglich, dass technisch
einfache Erfindungen mit einer minimalen Beschreibung und nur kurzen
Bezugnahmen auf den Stand der Technik durchaus verstandlich sind.

4.14 Terminologie

Obgleich die Beschreibung klar und deutlich sein muss — unnétiger Fach-
jargon soll vermieden werden — ist die Verwendung anerkannter Fachaus-
driicke zuldssig und oft wiinschenswert. Weniger bekannte oder speziell
neu gebildete technische Ausdriicke kénnen akzeptiert werden, sofern sie
angemessen definiert sind und es keine entsprechenden, allgemein aner-
kannten Ausdriicke gibt. Dies kann auf fremdsprachige Ausdriicke ausge-
dehnt werden, wenn es in der Verfahrenssprache keinen entsprechenden
Ausdruck gibt. Ausdriicke, die bereits eine feste Bedeutung haben, dirfen
nicht in einer anderen Bedeutung verwendet werden, wenn dies zu Ver-
wechslungen fuhren kann. Es konnte jedoch Félle geben, in denen es
gerechtfertigt ist, dass ein bestimmter Ausdruck einem verwandten techni-
schen Gebiet entlehnt wird. Terminologie und Zeichen muissen in der
gesamten Anmeldung einheitlich sein.

4.15 Computerprogramme

Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen kdénnen
in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als einzige
Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die Beschreibung ist
ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im Wesentlichen in norma-
ler Sprache, gegebenenfalls ergadnzt durch Flussdiagramme oder andere
Verstandnishilfen, abzufassen, sodass die Erfindung fur einen Fachmann
verstandlich ist, der nicht als Experte fir eine bestimmte
Programmiersprache anzusehen ist, der aber (ber allgemeine
Programmierkenntnisse verfigt. Kurze Auszige aus Programmen in
Ublichen Programmiersprachen kénnen zugelassen werden, wenn sie der
Verdeutlichung eines Ausfihrungsbeispiels dienen.

4.16 Physikalische GroR3en, Einheiten

Wird auf die Beschaffenheit eines Materials Bezug genommen, so sind
die betreffenden Mengeneinheiten anzugeben, falls quantitative Aspekte
eine Rolle spielen. Geschieht dies durch Verweisung auf eine bekannte
Norm (beispielsweise eine Norm fur Siebgréf3en) und wird auf eine solche
Norm durch eine Serie von Anfangsbuchstaben oder eine &hnliche Abkdr-
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zung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung in angemessener
Weise zum Ausdruck gebracht werden.

Physikalische Grofen sind in den in der internationalen Praxis aner-
kannten Einheiten anzugeben, also grundsatzlich nach dem metrischen
System unter Verwendung der Sl-Einheiten und der sonstigen Einheiten,
die in Kapitel| der Anlage zur EWG-Richtlinie 80/181/EWG vom
20.12.1979, geandert durch die EWG-Richtlinien 85/1/EWG vom
18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989 und 1999/103/EG vom
24.1.2000 genannt sind, (siehe die Anlage zu diesem Kapitel). Soweit
GroRen diesem Erfordernis nicht gentigen, sind die in der internationalen
Praxis anerkannten Einheiten zusatzlich anzugeben. Unter den Begriff "in
der internationalen Praxis anerkannt" fallen im Allgemeinen nicht Gréf3en
im Inch-Pound-System.

Wie Regel 49 (10) angibt, sind fir mathematische Formeln die allgemein
Ublichen Schreibweisen und fir chemische Formeln die allgemein
Ublichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu verwenden.

Grundsatzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole zu
verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

4.17 Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Die Verwendung von Eigennamen, Marken oder Handelsnamen oder ahn-
lichen Wértern zur Bezeichnung von Stoffen oder Gegenstanden sollte
unterbleiben, sofern solche Worter nur die Herkunft bezeichnen oder
wenn sie sich auf eine ganze Reihe verschiedener Erzeugnisse beziehen
kénnen. Wird ein solches Wort benutzt, so ist in den Féllen, in denen es
notwendig ist, um den Erfordernissen des Art. 83 zu geniugen, das
Erzeugnis so zu kennzeichnen, dass ein Fachmann die Erfindung auch
ohne Verweisung auf dieses Wort am Anmeldetag ausfiihren kann. Wenn
jedoch diese Worter international als beschreibende Standardausdriicke
akzeptiert sind und eine feste Bedeutung erhalten haben (z.B.
Bowdenzug, Bellevillefeder, Panhardstab, Teflonbeschichtung, Caterpillar-
kette), so kdnnen sie ohne eine weitere Beschreibung des Erzeugnisses,
auf das sie sich beziehen, verwendet werden.

4.18 Eingetragene Warenzeichen

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene Waren-
zeichen in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind.

4.19 Bezugsdokumente

In europdaischen Patentanmeldungen enthaltene Verweisungen auf ande-
re Dokumente konnen sich entweder auf den bisherigen Stand der
Technik oder einen Teil der Offenbarung der Erfindung beziehen.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen,
kénnen schon in der urspringlich eingereichten Anmeldung genannt sein
oder spater in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe ll, 4.3
und 4.4).

Betrifft das Bezugsdokument direkt die Offenbarung der Erfindung (z. B.
Einzelheiten eines Bestandteils einer beanspruchten Vorrichtung), so
sollte der Prifer zunachst prufen, ob die Kenntnis des Inhalts des
Dokuments fur die Ausfiihrung der Erfindung im Sinne des Art. 83
tatsachlich erforderlich ist.
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Falls sie nicht erforderlich ist, sollte der normalerweise verwendete Aus-
druck "In dieser Hinsicht wird Bezug genommen auf die Anmeldung ...,
deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird" oder eine
Formulierung ahnlicher Art aus der Beschreibung gestrichen werden.

Wenn Angaben in dem Dokument, auf das verwiesen wird, fur die
Erflllung der Erfordernisse des Art. 83 unerlasslich sind, sollte der Prifer
verlangen, dass die obige Formulierung gestrichen wird und die Angaben
stattdessen explizit in die Beschreibung aufgenommen werden, da die
Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale der Erfindung aus
sich heraus, d. h. ohne Verweisung auf andere Dokumente, verstandlich
sein muss. Das ist auch insofern wichtig, als Bezugsdokumente nicht Teil
des gemal Art. 65 zu Ubersetzenden Texts sind.

Eine solche Aufnahme wesentlicher Gegenstdnde oder wesentlicher
Merkmale unterliegt jedoch den folgenden Beschrankungen:

i) Sie darf nicht gegen Art. 123 (2) verstof3en (siehe auch T 689/90,
ABI. 10/1993, 616), d. h., aus der Beschreibung der Erfindung in
der urspringlich eingereichten Fassung muss fiir den Fachmann
zweifelsfrei erkennbar sein, dass:

a) fiir diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,

b) diese Merkmale zur Losung der technischen Aufgabe bei-
tragen, die der Erfindung zugrunde liegt,

C) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Be-
schreibung der in der Anmeldung enthaltenen Erfindung
(Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
(Art. 123 (2)) gehoren und

d) diese Merkmale mit dem gesamten technischen Informa-
tionsgehalt des Bezugsdokuments genau definiert und
identifizierbar sind.

ii) Wenn das Bezugsdokument am Anmeldetag der Offentlichkeit nicht
zugéanglich war, kann es nur unter folgenden Voraussetzungen in
Betracht gezogen werden (siehe T 737/90, nicht im ABI. ver-
offentlicht):

a) Eine Kopie des Dokuments stand dem Amt am Tag der Ein-
reichung der Anmeldung zur Verfigung.

b) Das Dokument wurde der Offentlichkeit spatestens am Tag
der Veroffentlichung der Anmeldung gemaf Art. 93 zugéng-
lich gemacht (z. B. als Teil der Anmeldungsakte, in die nach
Art. 128 (4) Einsicht gewéhrt wird).

Es kann sein, dass die Recherchenabteilung den Anmelder aufgefordert
hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche
durchfiihren zu kénnen (siehe B-1V, 1.3).

Wird in einer Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung zur
Offenbarung der Erfindung auf ein Dokument verwiesen, so gilt der rele-
vante Inhalt dieses Bezugsdokuments als Teil des Inhalts der Anmeldung,
wenn diese Anmeldung gemal3 Art. 54 (3) spateren Anmeldungen entge-
gengehalten wird. Fir Bezugsdokumente, die der Offentlichkeit vor dem
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Anmeldetag nicht zuganglich waren, gilt dies nur, wenn die obigen
Voraussetzungen ii) a) und ii) b) erfiillt sind.

Wegen dieser Wirkung gemaR Art. 54 (3) ist es sehr wichtig, falls eine
Verweisung nur auf einen bestimmten Teil des Dokuments, auf das
verwiesen wird, Bezug nimmt, diesen Teil in der Verweisung deutlich
anzugeben.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt

Die Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen sind in
Regel 46 enthalten. Es handelt sich grof3tenteils um Formvorschriften
(siehe A-X), aber der Prifer wird mitunter zu prifen haben, ob die
Erfordernisse nach Regel 46 (2) f), h), i) und j) erfiillt sind. Hierbei besteht
die einzige Frage, die Schwierigkeiten bereiten koénnte, darin, ob dieser
oder jener Text in den Zeichnungen unbedingt erforderlich ist. Im Falle
von Schaltplanen, Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen k&nnen
Stichworter  fir  funktionelle  Bestandteile  komplexer  Systeme
(beispielsweise  "Magnetkernspeicher”,  "Geschwindigkeitsintegrator")
unter praktischen Gesichtspunkten notwendig sein, damit ein Diagramm
schnell und einwandfrei gedeutet werden kann.

5.2 Druckqualitat

Der Prifer hat auch zu tberpriifen, ob im Druckexemplar die Zeichnungen
fur den Druck geeignet sind. Erforderlichenfalls muss eine Kopie der Origi-
nalzeichnungen als Druckvorlage angefertigt werden. Sollte sich jedoch
herausstellen, dass auch die Qualitat der Originalzeichnungen unzu-
reichend ist, so hat der Prifer die Vorlage fir den Druck geeigneter Zeich-
nungen vom Anmelder zu verlangen. Er muss jedoch darauf achten, dass
der Gegenstand der Anmeldung nicht erweitert wird (Art. 123 (2)).

5.3  Fotografien

Im EPU sind Fotografien nicht ausdriicklich vorgesehen. Sie sind jedoch
zulassig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dar-
gestellt werden kann, und wenn sie schwarzweil3 sind, unmittelbar ver-
vielfaltigt werden kénnen und die Anforderungen an Zeichnungen (z. B.
PapiergroRe, Rander) erfullen. Farbfotografien werden nicht akzeptiert. Ist
die Originalqualitat der Fotografien fur den Druck unzureichend, so sollte
der Prifer wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Art. 123 (2) verletzt
wird, auf die Anforderung besserer Fotografien verzichten. In diesem Fall
wird die unzureichende Qualitat fir die Vervielfaltigung akzeptiert.

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Fur Anmeldungen betreffend biologisches Material gelten die besonderen
Vorschriften der Regel 31. Nach Regel 26 (3) gilt als "biologisches
Material" jedes Material, das genetische Informationen enthalt und sich
selbst reproduzieren oder in einem biologischen System reproduziert
werden kann. Wird bei einer Erfindung biologisches Material verwendet
oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das der Offentlichkeit nicht
zugéanglich ist und in der europdischen Patentanmeldung nicht so be-
schrieben werden kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach aus-
fuhren kann, so gelten die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die
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Offenbarung nur dann als erfullt, wenn den Erfordernissen der
Regel 31 (1), (2) Satze 1 und 2 sowie Regel 33 (1) entsprochen worden
ist.

6.2  Offentliche Zuganglichkeit von biologischem Material

Der Prifer muss sich dartiber klar werden, ob das biologische Material der
Offentlichkeit zuganglich ist oder nicht. Es bestehen mehrere Mdglich-
keiten. So kann es sich um biologisches Material handeln, das Fachleuten
bekanntermalRen ohne Weiteres zuganglich ist; dies gilt beispielsweise fur
Backhefe oder "Bacillus natto”, die im Handel erhdltlich sind; es kann sich
aber auch um einen als Muster aufbewahrten Stamm oder um sonstiges
biologisches Material handeln, von dem der Priifer weil3, dass es bei einer
anerkannten Sammelstelle hinterlegt und der Offentlichkeit zuganglich ist.
Es ist auch mdglich, dass der Anmelder in der Beschreibung so
erschopfende Angaben Uber die Erkennungsmerkmale des biologischen
Materials und tber den schon zuvor bestehenden Zugang der Offentlich-
keit zu diesem biologischen Material bei einer im Sinne der Regel 33 (6)
anerkannten Hinterlegungsstelle fur Kulturen mitgeteilt hat, dass der
Prifer zufriedengestellt ist. In all diesen Fallen sind keine weiteren Mal3-
nahmen erforderlich. Hat der Anmelder jedoch keine oder nur unzu-
reichende Angaben dariber gemacht, ob das biologische Material der
Offentlichkeit zuganglich ist, und handelt es sich bei dem biologischen
Material um einen besonderen Stamm, der nicht unter bekannte Stdmme
wie die bereits erwahnten fallt, so muss der Prifer unterstellen, dass
dieser Mikroorganismus der Offentlichkeit nicht zuganglich ist. Er muss
auch prifen, ob das biologische Material in der europdaischen Patent-
anmeldung so hatte beschrieben werden kénnen, dass ein Fachmann die
Erfindung danach ausfihren kann (siehe insbesondere ll, 4.11 und
IV, 4.7).

6.3  Hinterlegung von biologischem Material

Ist das biologische Material der Offentlichkeit nicht zuganglich und kann
es in der europaischen Patentanmeldung nicht so beschrieben werden,
dass ein Fachmann die Erfindung danach ausfiihren kann, so muss der
Prifer nachprifen:

i) ob die Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung die
dem Anmelder zur Verfigung stehenden maRgeblichen Angaben
Uber die Merkmale des biologischen Materials enthalt. Die
mafigeblichen Angaben nach dieser Vorschrift betreffen die
Klassifikation des biologischen Materials und die wichtigen
Unterschiede gegenlber bekanntem biologischen Material. Der
Anmelder hat deshalb morphologische und biochemische
Kennzeichen, soweit sie ihm bekannt sind, und die vorgeschlagene
taxonomische Beschreibung mitzuteilen.

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass dem Anmelder die
Angaben Uber das betreffende biologische Material vorliegen, die dem
Fachmann im Allgemeinen am Anmeldetag bekannt sind; er hat sie daher
mitzuteilen. Gegebenenfalls miissen sie durch Versuche in Uberein-
stimmung mit der mal3geblichen Standardliteratur geliefert werden.

Zur Charakterisierung von Bakterien beispielsweise wdare das mal3-

gebliche Standardwerk R. E. Buchanan, N. E. Gibbons: Bergey's Manual
of Determinative Bacteriology.
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Vor diesem Hintergrund sollten dann Angaben Uber jedes weitere spezi-
fische morphologische oder physiologische Merkmal gemacht werden,
das fur die Erkennung und Vermehrung des biologischen Materials
relevant ist, z. B. geeignete Nahrmedien (Zusammensetzung der Bestand-
teile), insbesondere wenn Letztere gedndert werden.

Abkulrzungen fir biologisches Material oder Nahrmedien sind oft nicht so
bekannt, wie der Anmelder annimmt, und sollten deshalb vermieden oder
mindestens einmal ausgeschrieben werden.

Wird biologisches Material hinterlegt, das sich nicht selbst reproduzieren
kann, sondern in einem biologischen System reproduziert werden muss
(z. B. Viren, Bakteriophagen, Plasmide, Vektoren oder freie DNA oder
RNA), so sind die vorstehend genannten Angaben auch fir diese biolo-
gischen Systeme erforderlich. Wird beispielsweise sonstiges biologisches
Material wie Wirtszellen oder Helferviren benétigt, das nicht ausreichend
beschrieben werden kann oder der Offentlichkeit nicht zuganglich ist, so
muss auch dieses Material hinterlegt und entsprechend charakterisiert
werden. Zusétzlich ist das Verfahren zur Herstellung des biologischen
Materials innerhalb dieses biologischen Systems anzugeben.

Die vorstehend genannten erforderlichen Angaben dirften in vielen Fallen
schon bei der Hinterlegungsstelle gemacht worden sein (siehe
Regel 6.1 a) iii) und 6.1 b) Budapester Vertrag) und missen dann nur
noch in die Anmeldung Gbernommen werden.

i) ob der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der
hinterlegten Kultur am Anmeldetag angegeben wurden. Sind der
Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer der hinter-
legten Kultur nachgereicht worden, so muss geprift werden, ob
dies innerhalb der maf3geblichen Frist nach Regel 31 (2) gesche-
hen ist. Ist das der Fall, so ist weiter zu priifen, ob am Anmeldetag
ein Bezugszeichen angegeben wurde, mit dem sich die nach-
gereichte Eingangsnummer der hinterlegten Kultur zuordnen lasst.
In der Regel wird in den Anmeldungsunterlagen das Bezugs-
zeichen verwendet, das der Hinterleger selbst seiner Kultur zuge-
teilt hat. Das einschlagige Dokument fir die Nachreichung der
Angaben nach Regel 31 (1) c¢) kdnnte ein Schreiben sein mit dem
Namen der Hinterlegungsstelle, der Eingangsnummer und dem
vorstehend erwahnten Bezugszeichen oder aber der Empfangs-
bestatigung, die alle diese Angaben enthdlt (siehe auch
Entscheidung G 2/93, ABI. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2); und

iii) ob die Hinterlegung von einer anderen Person als vom Anmelder
selbst vorgenommen wurde und ob in diesem Fall der Name und
die Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben oder
innerhalb der einschlagigen Frist nach Regel 31 (2) nachgereicht
wurden. In diesem Fall muss der Prifer auch nachprifen, ob das
Dokument, das die in Regel 31 (1) d) genannten Erfordernisse
erfullt, innerhalb derselben Frist beim EPA vorgelegt wurde.

Zusatzlich zu den unter i) bis iii) genannten Prifungen fordert der Prifer
auch zur Vorlage einer von der Hinterlegungsstelle ausgestellten
Empfangsbestatigung (siehe Regel 7.1 Budapester Vertrag) oder eines
gleichwertigen Nachweises fir die Hinterlegung eines biologischen Mate-
rials auf, falls ein solcher Nachweis nicht bereits eingereicht wurde (siehe
Ziffer i) und A-1V, 4.2). Diese Unterlagen dienen als Beweismittel fir die
vom Anmelder nach Regel 31 (1) c) gemachten Angaben.
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Ist die Empfangsbestatigung innerhalb der malf3geblichen Frist nach
Regel 31 (2) schon eingereicht worden, so gilt dieses Dokument allein als
Vorlage der Angaben nach Regel 31 (1) c).

Darlber hinaus muss die angegebene Hinterlegungsstelle eine der aner-
kannten Hinterlegungsstellen sein, deren Verzeichnis im Amtsblatt des
EPA veroffentlicht ist. Eine aktualisierte Liste erscheint regelmafig im
Amtsblatt.

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfiillt, so kann das betreffende biologi-
sche Material nicht als durch eine Bezugnahme auf die Hinterlegung im
Sinne des Art. 83 offenbart gelten.

AuBBerdem gibt es zwei Falle, in denen der Anmelder die nach
Regel 31 (1) c) und gegebenenfalls d) erforderlichen Angaben zur
Hinterlegung in einem Schriftstiick vorlegen kann, das nach dem
zuerkannten Anmeldetag und innerhalb der Frist fiir die Einreichung des
betreffenden Schriftstiicks, aber nach Ablauf einer der Fristen nach
Regel 31 (2) a) - c) eingereicht wird. Wenn Angaben nach Ablauf der
entsprechenden Frist nach Regel 31 (2) eingereicht werden, ist die Folge
dieselbe wie im vorherigen Absatz, d. h. das biologische Material kann
nicht als durch Bezugnahme auf die Hinterlegung im Sinne des Artikels 83
offenbart gelten.

i) in einer friher eingereichten Anmeldung, auf die nach
Regel 40 (1) c) Bezug genommen wird und deren Abschrift
innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 40 (3) oder 55
eingereicht wird, oder

ii) in fehlenden Teilen der Beschreibung, die innerhalb der
Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) nachgereicht werden, wenn die
Erfordernisse der Regel 56 (3) erfullt sind, sodass der Anmeldetag
nicht neu festgesetzt wird.

7. Unzuldssige Angaben

7.1 Kategorien

Es gibt drei Kategorien unzuldssiger Angaben, die in Regel 48 (1) unter
den Buchstaben a bis c eigens aufgefihrt sind (siehe auch 1V, 4).

7.2  Angaben, die gegen die offentliche Ordnung oder die guten Sitten
verstol3en

Angaben dieser ersten Kategorie sind bei der Veroffentlichung der Anmel-
dung auszuschliel3en. Beispiele fir unzuldssige Angaben dieser Kategorie
sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder fiir Handlungen bieten,
durch die die 6ffentliche Ordnung gestort wird; Angaben, die einen Anreiz
fur verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religions-
diskriminierende oder ahnliche diskriminierende Propaganda und grob
obsz6ne Angaben.

7.3  Herabsetzende AuRerungen

Bei der zweiten Kategorie muss unterschieden werden zwischen beleidi-
genden oder ahnlich herabsetzenden Angaben, die unzuldssig sind, und
sachlichen Kommentaren, die - falls zutreffend - erlaubt sind, wie bei-
spielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder allgemein
festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder nach seinen
eigenen Aussagen festgestellt und begriindet hat.
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7.4  Belanglose Angaben

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose Angaben. Es ist
jedoch festzustellen, dass nach der betreffenden Regel solche Angaben
nur dann unzuldssig sind, wenn sie "offensichtlich belanglos oder unnotig
sind", beispielsweise wenn sie fir den Gegenstand der Erfindung oder
den einschlagigen Stand der Technik ohne Bedeutung sind (siehe
auch Il, 4.4). Die zu streichenden Angaben konnen bereits in der ur-
sprunglichen Beschreibung offensichtlich belanglos oder berfliissig sein.
Es kann sich aber auch um Angaben handeln, die erst im Laufe des
Prifungsverfahrens offensichtlich belanglos oder Uberflissig geworden
sind, z. B. wegen einer Beschrankung der Patentanspriiche auf eine von
urspringlich mehreren Alternativen. Werden Angaben aus der Beschrei-
bung gestrichen, ist in der Patentschrift keine Verweisung auf die ent-
sprechenden Angaben in der veroffentlichten Anmeldung oder in einem
anderen Dokument zulassig (siehe auch I, 4.19).

7.5  Ausschluss von Angaben bei der Veréffentlichung

Im Allgemeinen wird sich die Eingangsstelle mit den unter die Kate-
gorie 1 a) fallenden Angaben befassen; unter Umstanden wird sie sich
auch mit offensichtlich unter die Kategorie 1 b) fallenden Angaben befasst
haben; wenn jedoch derartige Angaben nicht als solche erkannt und
deshalb bei der Veroffentlichung der Anmeldung nicht weggelassen
wurden, sollte ihre Streichung im Verlauf der Prifung der Anmeldung
gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung sonstiger unzulédssiger
Angaben verlangt werden. Der Anmelder muss davon unterrichtet werden,
unter welche Kategorie die Angaben fallen, deren Streichung verlangt
wird.
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KAPITEL Il — Anlage

IN DER INTERNATIONALEN PRAXIS ANERKANNTE EINHEITEN GEMASS REGEL 49 (11)
(siehe ll, 4.16)*

INHALTSVERZEICHNIS

1.  Sl-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile
1.1  Sl-Basiseinheiten
1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen fiir die SI-
Temperatureinheit bei der Angabe von Celsius-Temperaturen
1.2  Andere Sl-Einheiten
1.2.1 Erganzende Sl-Einheiten
1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten
1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen fir abgeleitete Sl-Einheiten
1.3 Vorsatze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen
Vielfachen und Teilen von Einheiten
1.4  Zugelassene besondere Einheitennamen und Einheitenzeichen fur dezimale
Vielfache oder Teile von SlI-Einheiten
2. Einheiten, die ausgehend von Sl-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder
Teile davon sind
3.  Einheiten, die mit dem Sl verwendet und deren SI-Werte Uber Versuche erhalten werden
4.  Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen
zugelassen sind
5. Zusammengesetzte Einheiten

1. SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile

1.1 Sl-Basiseinheiten

Grole Einheit

Name Einheitenzeichen
Lange Meter m
Masse Kilogramm kg
Zeit Sekunde S
Elektrische Ampere A
Stromstarke
Thermodynamische Kelvin K
Temperatur
Stoffmenge Mol mol
Lichtstarke Candela cd

Die Definitionen der Sl-Basiseinheiten lauten wie folgt:

- Basiseinheit der Lange
Das Meter ist die Lange der Strecke, die Licht in Vakuum wahrend der Dauer von 1/299 792 458
Sekunden zuriicklegt.

* Basierend auf Kapitel | des Anhangs der EWG-Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979, geandert durch die Richtlinien
85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom 27.11.1989 und 1999/103/EG vom 24.1.2000
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- Basiseinheit der Masse

Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des Internationalen Kilo-
grammprototyps.

- Basiseinheit der Zeit

Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem Ubergang zwischen den beiden
Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustands von Atomen des Nuklids ***Cs entsprechenden
Strahlung.

- Basiseinheit der elektrischen Stromstéarke

Das Ampere ist die Starke eines zeitlich unveranderlichen elektrischen Stroms, der, durch zwei im
Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange
Leiter von vernachlassigbar kleinem, kreisférmigem Querschnitt flieRend, zwischen diesen Leitern je
1 Meter Leiterlange die Kraft 2 x 10”7 Newton hervorrufen wiirde.

- Basiseinheit der thermodyamischen Temperatur
Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16te Teil der thermo-
dynamischen Temperatur des Tripelpunkis des Wassers.

- Basiseinheit der Stoffmenge

Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel Einzelteilchen besteht, wie Atome in
0,012 Kilogramm des Nuklids *2C enthalten sind. Bei Verwendung des Mol miissen die Einzelteilchen
des Systems spezifiziert sein; es kdonnen Atome, Molekile, lonen, Elektronen sowie andere Teilchen
oder Gruppen solcher Teilchen genau angegebener Zusammensetzung sein.

- Basiseinheit der Lichtstarke

Die Candela ist die Lichtstarke einer Strahlungsquelle, welche monochromatische Strahlung der
Frequenz 540 x 10™ Hertz in eine bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstarke 1/683 Watt
durch Steradiant betragt.

1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen fiir die Sl-Temperatureinheit bei der
Angabe von Celsius-Temperaturen

GrolRe Einheit
Name Einheitenzeichen
Celsius-Temperatur Grad Celsius | °C

Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenzt=T - Ty zwischen zwei thermodynamischen
Temperaturen T und To mit To= 273,15 K. Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz
kann entweder in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedriickt werden. Die Einheit Grad Celsius ist
gleich der Einheit Kelvin.

1.2 Andere Sl-Einheiten

1.2.1 Ergénzende SI-Einheiten

GrolRe Einheit
Name Einheitenzeichen
Ebener Winkel (Winkel) Radiant rad
Raumlicher Winkel Steradiant Sr
(Raumwinkel)

Die Definitionen der ergénzenden Sl-Einheiten lauten wie folgt:

- Einheit des ebenen Winkels
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Der Radiant ist der ebene Winkel zwischen zwei Radien eines Kreises, die aus dem Kreisumfang
einen Bogen der Lange des Radius ausschneiden.

- Einheit des raumlichen Winkels

Der Steradiant ist der raumliche Winkel eines Kegels, dessen Scheitelpunkt im Mittelpunkt einer
Kugel liegt und der aus der Kugeloberflache eine Flache gleich der eines Quadrats mit der
Seitenlange des Kugelradius ausschneidet.

1.2.2 Abgeleitete SI-Einheiten

Aus den Sl-Basiseinheiten und den ergéanzenden Sl-Einheiten koharent abgeleitete Einheiten werden
als algebraische Ausdriicke in der Form von Potenzprodukten aus den Sl-Basiseinheiten und den
erganzenden Sl-Einheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

1.2.3 Besondere Namen und Einheitenzeichen fur abgeleitete SI-Einheiten

GroRe Einheit ausgedriickt
Name Einhei- in anderen SI- | in den SI-
tenzei- Einheiten Basiseinheiten
chen und in den

erganzenden
Einheiten

Frequenz Hertz Hz s?t

Kraft Newton N m-kg-s”?

Druck, mechanische Pascal Pa N-m m™kg-s?

Spannung

Energie, Arbeit, Joule J N-m m?kg-s”

Warmemenge

Leistung, Energiefluss | Watt W Jst m?kg-s*

Elektrizitatsmenge, Coulomb C s-A

elektrische Ladung

Elektrische Spannung,

elektrische Potenzial-

differenz, elektro-

motorische Kraft Volt Y, w-A? m?kg-s>A*

Elektrischer

Widerstand Ohm Q V-A? m?kg-s3A?

Leitwert Siemens S AV? mZkg™ts®A?

Kapazitét Farad F cv? mZkgts*A?

Magnetischer Fluss Weber Wb V-s m?kg-sZA*

Magnetische

Flussdichte Tesla T Wb-m™ kg-sZA™

Induktivitét Henry H Wb-A™ m?kg-s2A?

Lichtstrom Lumen Im cd-sr

Beleuchtungsstarke Lux I Im-m m2.cd-sr

Aktivitat (ionisierende

Strahlung) Becquerel Bq st

Energiedosis,

spezifische Energie,

Kerma, Energie-

dosisindex Gray Gy Jkg™? m?.s™

Aquivalentdosis Sievert Sv Jkg? m?s

(2) Besondere Namen fir die Einheit der Leistung: Voltampere - Einheitenzeichen VA - fur die Angabe von Wechselstrom-

Scheinleistungen und Var - Einheitenzeichen var - fur die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen.
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Aus den Sl-Basiseinheiten oder den ergéanzenden Sl-Einheiten abgeleitete Einheiten kdnnen durch
die in dieser Anlage aufgefiihrten Einheiten ausgedriickt werden.

Insbesondere kdnnen abgeleitete SI-Einheiten unter Verwendung der besonderen Namen und
Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle ausgedrickt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit
der dynamischen Viskositat als m™kg-s™* oder N-s-m™ oder Pa-s ausgedriickt werden.

1.3 Vorsatze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von bestimmten dezimalen Vielfachen
und Teilen von Einheiten

Zehner- Vorsatz Vorsatz- Zehner- Vorsatz Vorsatz-
potenz zeichen potenz zeichen
10* Yotta Y 10* Dezi d

10% Zetta z 10 Zenti c

10'8 Exa E 103 Milli m

10%° Peta P 10° Mikro i

10% Tera T 10° Nano n

10° Giga G 102 Piko p

10° Mega M 10 Femto i

10° Kilo k 1018 Atto a

10° Hkto h 102 Zepto z

10" Deka da 102 Yokto y

Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile der Einheit der Masse werden
durch Vorsetzen der Vorsatze vor das Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheiten-
zeichen "g" gebildet.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als Quotient ausgedriickten
abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit einer Einheit entweder im Nenner oder im Zahler sowie
auch in beiden Teilen des Quotienten verbunden werden.

Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsatze gebildete Vorsatze duirfen
nicht verwendet werden.

1.4  Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen fiir dezimale Vielfache oder Teile
von Sl-Einheiten

GrolRe Einheit

Name Einheitenzeichen | Beziehung
Volumen Liter | oder LY 11=1dm*=10°m>
Masse Tonne t 1t=1Mg=10°kg
Druck, mecha- Bar bar 1 bar = 10° Pa
nische
Spannung

@ Fur die Einheit Liter kbnnen die beiden Einheitenzeichen "I" und "L" verwendet werden.

Die unter Punkt 1.3 aufgefiihrten Vorsatze und Vorsatzzeichen gelten auch fiir die obigen Einheiten
und Einheitenzeichen.

Dezember 2007



TEIL C 11-19 KAPITEL I
2. Einheiten, die ausgehend von Sl-Einheiten definiert, aber nicht dezimale Vielfache oder
Teile davon sind
Grofe Einheit
Name Einheiten- Beziehung
zeichen
Ebener | Vollwinkel ® 1 Vollwinkel = 2 x rad
Winkel
Neugrad oder gon 1 gon = x/ 200 rad
Gon
Grad ° 1° ==/ 180 rad
(Winkel-) Minute | 1'=n/10 800 rad
(Winkel-) " 1" = =/ 648 000 rad
Sekunde
Zeit Minute min 1min=60s
Stunde h 1h=3600s
Tag d 1d=86400s
(@) Es gibt kein international vereinbartes Einheitenzeichen.

Die unter Punkt 1.3 aufgefiihrten Vorsatze gelten nur fir den Einheitennamen Neugrad oder Gon, die
Vorsatzzeichen nur fir das Einheitenzeichen gon.

3. Einheiten, die im S| verwendet und deren Sl-Werte Uber Versuche erhalten werden

Die atomare Masseneinheit ist 1/12 der Masse eines Atoms des Nuklids **C.

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei Durchlaufen einer Potenzialdifferenz
von 1 Volt im Vakuum gewinnt.

GroRRe Einheit
Name Einheitenzeichen Beziehung

Masse atomare u 1u~1,6605655 - 10% kg
Masseneinheit

Energie | Elektronvolt ev leV ~ 1,6021892 - 10 J

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den Sl-Einheiten sind mit einer Unsicherheit behaftet.

Die unter Punkt 1.3 aufgefiihrten Vorsatze und Vorsatzzeichen gelten auch fiir diese Einheiten und

Einheitenzeichen.
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4, Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen Anwendungsbereichen
zugelassen sind
GroRRe Einheit
Name Einheiten | Beziehung
-zeichen
Brechkraft von Dioptrie 1 Dioptrie =1 m™
optischen Systemen
Masse von Edelsteinen | metrisches 1 metr. Karat = 2 - 10 kg
Karat
Flache von Are a 1a=10°m?
Grundsttucken und
Flurstliicken
Langenbezogene Tex tex 1tex = 10° kg-m™
Masse von textilen
Fasern und Garnen
Blutdruck und Druck Millimeter mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
anderer Korperflissig- | Queck-
keiten silbersaule
Wirkungsquerschnitt Barn b 1b=10% m?

Die unter Punkt 1.3 aufgefiihrten Vorsatze und Vorsatzzeichen gelten auch fiir die obigen Einheiten
und Einheitenzeichen, mit Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersaule und ihres Einheiten-
zeichens. Das Vielfache 102 a wird jedoch "Hektar" genannt.

5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden zusammengesetzte Einheiten

gebildet.
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PATENTANSPRUCHE

1. Allgemeines

Die Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentanspriiche" enthalten. Art. 78 (1) c)
Die Patentanspriiche miissen Art. 84

i) "den Gegenstand angeben, fiir den Schutz begehrt wird",

ii) "deutlich" und "knapp gefasst" und

iii) "von der Beschreibung gestitzt sein".

Es ist aul3erst wichtig, dass die Patentanspriiche klar formuliert sind, da  Art. 69 (1)
der Schutzbereich des europdischen Patents oder der europaischen An-

meldung durch die Patentanspriiche bestimmt wird (zu deren Auslegung

die Beschreibung und die Zeichnungen heranzuziehen sind) (siehe auch

I, 4).

2. Form und Inhalt der Patentanspriche

2.1  Technische Merkmale

Die Patentanspriiche mussen die "technischen Merkmale der Erfindung” Regel 43 (1)
angeben. Dies bedeutet, dass die Patentanspriiche beispielsweise keine

Angaben Uber kommerzielle Vorteile oder sonstige nicht technische Anga-

ben enthalten dirfen; Angaben Uber den Zweck sind dagegen zuléssig,

wenn sie zur Festlegung der Erfindung beitragen.

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschrankung ausgedriickt
werden. Funktionelle Merkmale sind zulassig, sofern ein Fachmann ohne
Weiteres Mittel zur Ausfiihrung dieser Funktion angeben kann, ohne dass
er dabei schopferisch tatig wird (siehe lll, 6.5). Naheres tber den Sonder-
fall der funktionellen Definition eines pathologischen Leidens ist dem Ab-
schnitt Ill, 4.22 zu entnehmen.

Patentanspriiche auf die Verwendung der Erfindung im Sinne ihrer techni-
schen Anwendung sind zulassig.

2.2  Zweiteilige Untergliederung

In Regel 43 (1) a) und b) ist die zweiteilige Untergliederung festgelegt, die  Regel 43 (1)
fir einen Patentanspruch zu wéhlen ist, "wo es zweckdienlich ist". Der
erste Teil muss "die Bezeichnung des Gegenstands der Erfindung”
enthalten, d. h. die allgemeine technische Klasse der Vorrichtung, des
Verfahrens usw., worauf sich die Erfindung bezieht, sowie die "tech-
nischen Merkmale, die zur Festlegung des beanspruchten Gegenstands
der Erfindung notwendig sind, jedoch in Verbindung miteinander zum
Stand der Technik gehdren". Diese Angabe der Merkmale, die zum Stand
der Technik gehoren, gilt nur fir unabhéngige Patentanspriiche, nicht
jedoch fur abhangige Patentanspriiche (siehe lll, 3.4). Aus dem Wortlaut
der Regel 43 geht eindeutig hervor, dass nur auf die fur die Erfindung
erheblichen Merkmale des Stands der Technik Bezug genommen zu
werden braucht. Bezieht sich die Erfindung beispielsweise auf einen Foto-
apparat, die erfinderische Téatigkeit jedoch ausschlie3lich auf den Ver-
schluss, so reicht es aus, wenn der erste Teil des Patentanspruchs wie
folgt lautet: "Ein Fotoapparat mit einem Schlitzverschluss”; es ist nicht
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notwendig, auch auf andere bekannte Merkmale eines Fotoapparats, wie
Linse oder Sucher, Bezug zu nehmen. Der zweite oder "kennzeichnende
Teil" gibt die Merkmale an, die dem Stand der Technik durch die Erfin-
dung hinzugefiigt werden, also "die technischen Merkmale (...), fUr die in
Verbindung mit den unter Buchstabe a (erster Teil) angegebenen Merk-
malen Schutz begehrt wird".

Geht aus einem zum Stand der Technik gemafd Art. 54 (2) gehérenden
Dokument, z. B. aus einem im Recherchenbericht genannten Dokument,
hervor, dass ein oder mehrere Merkmale im zweiten Teil des Patentan-
spruchs in Verbindung mit allen Merkmalen im ersten Teil des Patentan-
spruchs bereits bekannt waren und in dieser Verbindung die gleiche Wir-
kung haben, die sie gemaR der Erfindung auch in der Gesamtverbindung
haben, so hat der Prifer zu verlangen, dass dieses Merkmal oder diese
Merkmale in den ersten Teil Ubertragen werden. Wenn sich jedoch ein
Patentanspruch auf eine neue Kombination von Merkmalen bezieht und
es fur die Aufteilung der Merkmale des Patentanspruchs auf den den
Stand der Technik betreffenden Teil und den kennzeichnenden Tell
mehrere richtige Mdglichkeiten gibt, so sollte der Anmelder nicht ohne
triftige Grinde gedrangt werden, eine andere als die von ihm gewahlte
Aufteilung der Merkmale vorzunehmen, wenn seine Fassung nicht fehler-
haft ist.

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausfihrungen in 2.3.2, letzte zwei Satze,
sollte vom Anmelder verlangt werden, dass er diese Form der zweiteiligen
Untergliederung in seinem unabhéngigen Patentanspruch oder seinen
unabhéangigen Patentanspriichen einhalt, wenn beispielsweise klar ist,
dass seine Erfindung in einer ganz bestimmten Verbesserung einer
bereits bekannten Kombination von Teilen oder Verfahrensschritten be-
steht. Aus der Regel 43 geht jedoch hervor, dass diese Form nur dort
eingehalten werden muss, wo es zweckdienlich ist. Die Erfindung kann so
beschaffen sein, dass diese Form der Patentanspriche ungeeignet ist,
weil sie beispielsweise ein verzerrtes oder irreflihrendes Bild von der
Erfindung oder dem Stand der Technik vermitteln wirde. Beispiele fir
Erfindungen, bei denen eine andere Darstellung zweckméaRig sein kdnnte,
sind:

i) die Kombination bereits bekannter gleichberechtigter Merkmale,
wobei die erfinderische Téatigkeit lediglich in der Kombination
besteht;

i) die Abanderung - im Unterschied zur Erganzung - eines bekannten
chemischen Verfahrens, beispielsweise durch Weglassen eines
Stoffs oder durch Ersetzen eines Stoffs durch einen anderen;

iii) ein komplexes System funktionell zusammenhéngender Teile,
wobei die erfinderische Tatigkeit in der Veranderung mehrerer
dieser Teile oder in ihrer Beziehung zueinander besteht.

Bei den Beispielen i) und ii) kdnnte die der Regel 43 entsprechende Form
der Patentanspriche gekinstelt und unzweckmaRig sein; beim Beispiel iii
konnte sie zu weitschweifigen, komplizierten und damit untbersichtlichen
Patentansprtchen fuhren. Ein weiteres Beispiel fur einen Fall, in dem die
der Regel 43 entsprechende Form der Patentanspriiche ungeeignet sein
konnte, ware die Erfindung einer neuen chemischen Verbindung oder
Gruppe von Verbindungen. Wahrscheinlich werden auch andere Falle auf-
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treten, in denen der Anmelder eine andere Form fiir die Abfassung der
Patentanspriiche Giberzeugend begriinden kann.

2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung

Es gibt einen speziellen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende
Form der Patentanspriiche vermieden werden sollte. Dies gilt dann, wenn
der einzige einschlagige Stand der Technik aus einer anderen euro-
paischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) besteht. Dieser Stand der
Technik sollte jedoch in der Beschreibung eindeutig angegeben werden
(val. ll, 4.3, vorletzter Absatz und 4.4).

2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Bei der Prifung, ob ein Patentanspruch in der in Regel 43 (1) Satz 2
vorgesehenen Form abzufassen ist, kommt es darauf an, ob eine solche
Fassung "zweckdienlich" ist. Hierbei ist zu beriicksichtigen, dass die zwei-
teilige Form dem Leser klar zu erkennen geben soll, welche zur Fest-
legung der beanspruchten Erfindung notwendigen Merkmale in Verbin-
dung miteinander zum Stand der Technik gehoren. Dies kann sich auch
aus den nach Regel 42 (1) b) in die Beschreibung aufzunehmenden
Angaben zum Stand der Technik klar ergeben. In diesem Falle sollte nicht
auf der zweiteiligen Untergliederung eines Anspruchs bestanden werden.

2.4 Formeln und Tabellen

Die Patentanspriche sowie die Beschreibung dirfen chemische oder
mathematische Formeln enthalten, jedoch keine Zeichnungen. Ein Patent-
anspruch darf nur dann Tabellen enthalten, "wenn sein Gegenstand die
Verwendung von Tabellen wiinschenswert erscheinen lasst". Der Begriff
"winschenswert" ist so zu verstehen, dass der Prifer die Verwendung
von Tabellen in Patentanspriichen nicht beanstanden sollte, wenn sie
angebracht ist.

3. Arten der Patentanspriiche

3.1 Kategorien

Im EPU werden verschiedene "Kategorien" von Patentanspriichen
genannt ("Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung"). Bei
vielen Anmeldungen sind fur den vollen Schutz Patentanspriiche in mehr
als einer Kategorie erforderlich. In Wirklichkeit gibt es nur zwei grund-
legende Arten von Patentanspriichen, namlich Patentanspriiche fir
Gegenstande (Erzeugnis, Vorrichtung) und Patentanspriche fir Tatig-
keiten (Verfahren, Verwendung). Die erste grundlegende Art von Patent-
anspriichen ("Erzeugnisanspriiche™) umfasst sowohl Stoffe bzw. Stoff-
gemische (beispielsweise eine chemische Verbindung oder ein Gemisch
von Verbindungen) als auch alle korperlichen Dinge (beispielsweise
Gegenstand, Ware, Vorrichtung, Maschine oder Anordnung zusammen-
wirkender Vorrichtungen), die durch menschliche technische Fertigkeit
hergestellt worden sind. Beispiele hierfiir sind: "eine Steuervorrichtung mit
automatischer Ruckfuhrung ...", "ein gewebtes Kleidungsstick aus...",
"ein Insektenvernichtungsmittel, bestehend aus X, Y, Z" oder "ein Nach-
richtensystem, bestehend aus einer Vielzahl von Sende- und Empfangs-
stationen". Die zweite grundlegende Art von Patentanspriichen ("Verfah-
rensanspriiche”) bezieht sich auf alle Arten von Téatigkeiten, in die die
Verwendung von etwas Gegenstandlichem fir die Durchfihrung des Ver-
fahrens einbezogen ist; die Tatigkeit kann in Verbindung mit Gegen-
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stéanden, Energie, anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder
Lebewesen (siehe jedoch 1V, 4.6 und 4.8) ausgetibt werden.

3.2  Anzahl unabhangiger Patentanspriiche

Gemal Regel 43 (2) dirfen alle europaischen Patentanmeldungen, fir die
bis zum 2.1.2002 keine Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU 1973 (entspricht
Regel 71 (3) EPU 2000) ergangen ist, nicht mehr als einen unabh&ngigen
Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthalten.

Ausnahmen von dieser Regel sind nur in den unter den Buchstaben a, b
und c aufgefiihrten Sonderfallen zuléassig, sofern das Erfordernis der Ein-
heitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 erflillt ist (siehe Ill, 7).

Die folgenden Beispiele stellen typische Félle dar, die unter die
Ausnahmeregelung fallen, nach der mehr als ein unabhangiger Anspruch
der gleichen Kategorie zuldssig ist:

i) Beispiele fir mehrere miteinander in Beziehung stehende Erzeug-
nisse (Regel 43 (2) a)):

- Stecker und Steckdose

- Sender und Empféanger

- Zwischenprodukt(e) und chemisches Endprodukt

- Gen — Genkonstrukt — Host — Protein — Medikament

i) Beispiel fir eine Vielzahl verschiedener erfinderischer Verwendun-
gen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung (Regel 43 (2) b)):

- Anspriche die auf zweite oder weitere medizinische
Verwendungen gerichtetet sind, wenn eine erste
medizinische Verwendung bekannt ist (siehe 1V, 4.8)

iii) Beispiele fur Alternativiosungen fir eine bestimmte Aufgabe
(Regel 43 (2) ¢)):

- eine Gruppe chemischer Verbindungen

zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbindun-
gen

3.3 Einwand nach Regel 43 (2)

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert, die
Anspriche in geeigneter Weise zu andern. Halt er trotz des begriindeten
Einwands an den zusatzlichen unabhéngigen Ansprichen fest, ohne
schlissig zu belegen, dass einer der unter Regel 43 (2) a) bis ¢) genann-
ten Sachverhalte vorliegt, so kann die Anmeldung gemaR Art. 97 (2)
zurlickgewiesen werden.

3.4 Unabhéngige und abhéangige Patentanspriiche

Alle Anmeldungen enthalten einen oder mehrere "unabhéngige" Patent-
anspriche, die sich auf die wesentlichen Merkmale der Erfindung
beziehen. Zu jedem dieser Anspriiche kénnen ein oder mehrere Patent-
anspriche aufgestellt werden, die sich auf "besondere Ausfihrungsarten”
der betreffenden Erfindung beziehen. Natirlich muss jeder
Patentanspruch, der sich auf eine besondere Ausfihrungsart oder -form
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bezieht, tatsachlich auch die wesentlichen Merkmale der Erfindung und
somit alle Merkmale wenigstens eines unabhangigen Patentanspruchs
einschliel3en. Der Begriff "besondere Ausfiihrungsart” ist in weitem Sinne
so auszulegen, dass darunter eine spezifischere Offenbarung der
Erfindung als die im unabhangigen Anspruch oder in den unabhéngigen
Anspriichen angegebene zu verstehen ist.

Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patentanspruchs
enthalt, wird als "abhangiger Patentanspruch” bezeichnet. Ein solcher
Patentanspruch hat, wenn mdoglich in seiner Einleitung, eine Bezugnahme
auf den anderen Patentanspruch zu enthalten, dessen samtliche
Merkmale er einschliel3t (siehe jedoch lll, 3.8 zu Patentansprichen in
verschiedenen Kategorien). Da ein abhangiger Anspruch an sich nicht alle
kennzeichnenden Merkmale des in ihm beanspruchten Gegenstands
angibt, sind Ausdricke wie "dadurch gekennzeichnet, dass" oder
"gekennzeichnet durch” in einem solchen Patentanspruch zwar nicht
erforderlich, aber dennoch zuldssig. Ein Patentanspruch, in dem weitere
Einzelheiten einer Erfindung angegeben werden, kann alle Merkmale
eines anderen abhangigen Patentanspruchs einschlieen und sollte dann
auf diesen Patentanspruch Bezug nehmen. In manchen Fallen kann ein
abhangiger Patentanspruch auch ein oder mehrere bestimmte Merkmale
angeben, das bzw. die sich in geeigneter Weise mehr als einem
vorhergehenden (unabhéngigen oder abhangigen) Patentanspruch hinzu-
figen lassen. Daraus ist zu folgern, dass mehrere Mdglichkeiten beste-
hen: Ein abhangiger Patentanspruch kann sich auf einen oder mehrere
unabhangige Patentanspriche, auf einen oder mehrere abhangige
Patentanspriiche oder zugleich auf unabhéngige und abhéngige Patent-
anspriiche beziehen.

3.5 Reihenfolge der Patentanspriiche

Alle abhangigen Patentanspriiche, die sich auf einen oder mehrere vor-
hergehende Patentanspriiche beziehen, sind soweit wie mdglich und auf
die zweckméaRigste Weise zusammenzufassen. Die Reihenfolge muss
daher dergestalt sein, dass der Zusammenhang aufeinander bezogener
Patentanspriiche sich ohne Weiteres feststellen lasst und ihre Bedeutung
im Zusammenhang sich ohne Weiteres ergibt. Der Prifer sollte Einwande
erheben, wenn die Reihenfolge der Patentanspriche zu Unklarheiten bei
der Definition des zu schitzenden Gegenstands Anlass gibt. Ist der ent-
sprechende unabhangige Patentanspruch gewahrbar, so sollte sich
jedoch der Prifer in der Regel nicht unnétig mit dem Gegenstand der
abhangigen Patentanspriiche befassen, sofern er davon Ulberzeugt ist,
dass es sich tatsachlich um abhéngige Anspriche handelt, durch die der
Schutzumfang der in dem entsprechenden unabhéngigen Patentanspruch
definierten Erfindung in keiner Weise erweitert wird (siehe auch lll, 3.8).

3.6 Gegenstand eines abhangigen Patentanspruchs

Wenn fur einen unabhangigen Patentanspruch die zweiteilige Form ge-
wahlt wird, kdnnen sich abhéngige Patentanspriiche auf weitere Ausbil-
dungen der Merkmale sowohl des Oberbegriffs als auch des kennzeich-
nenden Teils beziehen.

3.7  Alternatividsungen in einem Patentanspruch

Ein unabhéangiger oder abhangiger Patentanspruch kann sich auf Alterna-
tividsungen beziehen, sofern die Anzahl und die Darstellung der Alter-
nativiosungen in einem einzigen Patentanspruch bei diesem keine Unklar-
heiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben und der Patent-
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anspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfillt (siehe
auch Ill, 7.4 und 7.8). Bei einem Anspruch mit mehreren (chemischen
oder nichtchemischen) Alternativibsungen, also einer so genannten
"Markush-Gruppe", sollte das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung
als erflllt gelten, wenn die Alternativibsungen &hnlicher Art und ohne
Weiteres gegeneinander austauschbar sind (siehe Ill, 7.4.1).

3.8 Auf einen anderen Patentanspruch Bezug nehmende unabhangige
Patentanspriiche

Ein Patentanspruch kann auch dann eine Bezugnahme auf einen anderen
Patentanspruch enthalten, wenn er kein abhéangiger Anspruch im Sinne
der Regel 43 (4) ist. Ein Beispiel hierfir ist ein Patentanspruch, der sich
auf einen Anspruch einer anderen Kategorie bezieht (z. B. "Vorrichtung
zur Ausfuhrung des Verfahrens nach Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur
Herstellung des Erzeugnisses nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist - wie bei
dem Beispiel des Steckers und der Steckdose unter Ill, 3.2 i) - ein auf ein
Teilstlick gerichteter Patentanspruch, der auf das andere Teilstiick Bezug
nimmt (z. B. "Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusam-
menwirkt ..."), kein abhangiger Anspruch. In all diesen Féllen sollte der
Prufer sorgféltig prifen, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme
enthalt, zwangslaufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den er
Bezug nimmt.

Bei einem Anspruch fur ein Verfahren, das zu einem Erzeugnis fuhrt, das
Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist, braucht das Verfahren nicht
auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit hin geprift zu
werden, wenn der Erzeugnisanspruch als solcher patentfahig ist (siehe 1V,
11.12), sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im Erzeugnis-
anspruch definiert ist, zwingend (vgl. IV, 11.12) aus dem beanspruchten
Verfahren hervorgehen (siehe lll, 4.5 und T 169/88, nicht im ABI. ver-
offentlicht). Dies gilt auch bei einem Anspruch fur die Verwendung eines
Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und mit seinen
beanspruchten Merkmalen verwendet wird (siehe T 642/94, nicht im ABI.
verotffentlicht). Ansonsten gilt, dass die Patentfahigkeit des Anspruchs, auf
den Bezug genommen wird, nicht zwangslaufig bedeutet, dass auch der
die Bezugnahme enthaltende unabhéangige Anspruch patentféhig ist. Zu
beachten ist ferner, dass, wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder Ver-
wendungsanspriche unterschiedliche wirksame Daten haben (siehe V, 1
und 2), noch eine separate Prifung im Hinblick auf Zwischenliteratur
erforderlich sein kann.

4, Klarheit und Auslegung der Patentanspriiche

4.1 Klarheit

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl fiir einzelne Patentanspriiche als
auch fir die Patentanspriche insgesamt. Die Klarheit der Patent-
anspriiche ist von grof3ter Bedeutung, da sie den Gegenstand bestimmen,
fur den Schutz begehrt wird. Deshalb sollte die inhaltliche Bedeutung
eines Anspruchs fur den Fachmann mdglichst schon aus dem Wortlaut
des Anspruchs allein klar hervorgehen (siehe auch Ill, 4.2). In Anbetracht
der Unterschiede in dem Schutzumfang, der mit den verschiedenen Kate-
gorien von Patentansprichen verbunden sein kann, sollte der Prufer
darauf achten, dass der Wortlaut eines Patentanspruchs hinsichtlich der
Kategorie, unter die er fallt, keinen Zweifel zulasst.
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4.2  Auslegung

Der Wortlaut eines jeden Patentanspruchs ist so zu verstehen, dass sich
fur die einzelnen Woérter die Bedeutung und die Reichweite ergeben, die
sie auf dem betreffenden Gebiet normalerweise haben, es sei denn, die
Beschreibung verleiht den Wértern in bestimmten Fallen durch ausdrtick-
liche Definition oder auf andere Weise eine besondere Bedeutung. Aul3er-
dem sollte der Prifer, wenn eine solche besondere Bedeutung vorliegt,
moglichst verlangen, dass der Patentanspruch so geéndert wird, dass die
Bedeutung aus dem Wortlaut des Patentanspruchs allein deutlich wird.
Dies ist wichtig, da nur die europaischen Patentanspriiche, nicht aber die
Beschreibung, in allen Amtssprachen des EPA verdoffentlicht werden. Der
Patentanspruch muss auch so gelesen und verstanden werden, dass er
technisch einen Sinn ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der
streng wortlichen Bedeutung des Wortlauts der Patentanspriiche
abgegangen werden muss.

4.3  Widerspriiche

Widerspriiche zwischen der Beschreibung und den Patentanspriichen
sind zu vermeiden, wenn sie im Hinblick auf Art. 69 (1) Satz 2 mdglicher-
weise Zweifel Uber den Schutzbereich entstehen lassen und damit die
Klarheit oder Stitzung des Patentanspruchs nach Art. 84 Satz 2 beein-
trAchtigen oder alternativ dazu fuihren, dass der Patentanspruch nach
Art. 84 Satz 1 beanstandet werden kann. Diese Widerspriiche kénnen
folgender Art sein:

i) Widerspruch im Wortlaut

Die Beschreibung kann z. B. eine Angabe enthalten, aus der hervorgeht,
dass sich die Erfindung auf ein bestimmtes Merkmal beschrankt; die
Patentanspriiche enthalten jedoch keine solche Beschrankung; auch wird
in der Beschreibung dieses Merkmal nicht besonders hervorgehoben, und
es besteht kein Grund zu der Annahme, dass das Merkmal fur die Aus-
fihrung der Erfindung wesentlich ist. In diesem Fall kann der Widerspruch
entweder durch Erweiterung der Beschreibung oder durch Beschrankung
der Patentanspriiche behoben werden. Sind umgekehrt die Patentan-
spriche enger gefasst als die Beschreibung, so kénnen die Patentan-
spriche erweitert oder kann die Beschreibung eingeschrankt werden.

ii) Widerspruch betreffend offensichtlich wesentliche Merkmale

Aus dem allgemeinen Fachwissen bzw. aus den Angaben oder dem Zu-
sammenhang der Beschreibung kann z.B. hervorgehen, dass ein
bestimmtes technisches Merkmal, das in einem unabhangigen Patent-
anspruch nicht erwédhnt ist, fir die Ausfihrung der Erfindung wesentlich ist
oder, anders ausgedrickt, zur Losung der erfindungsgemafen Aufgabe
erforderlich ist. In diesem Fall erfllt der Patentanspruch die Erfordernisse
des Art. 84 nicht; Art. 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 43 (1) und (3) ist
namlich so zu verstehen, dass ein unabhangiger Patentanspruch nicht nur
technisch gesehen verstéandlich sein, sondern auch den Gegenstand der
Erfindung eindeutig kennzeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale
angeben muss (siehe T 32/82, ABI. 8/1984, 354). Legt der Anmelder auf
einen solchen Einwand hin z. B. durch weitere Unterlagen oder sonstiges
Beweismaterial Uberzeugend dar, dass das Merkmal tatséachlich nicht
wesentlich ist, so darf er den Anspruch unverédndert beibehalten und
gegebenenfalls die Beschreibung andern. Der umgekehrte Fall, in dem
ein unabhangiger Anspruch Merkmale enthalt, die fir die Ausfihrung der
Erfindung nicht wesentlich erscheinen, ist nicht zu beanstanden. Hier
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bleibt die Entscheidung dem Anmelder Uberlassen. Der Priifer sollte daher
nicht vorschlagen, dass ein Anspruch durch das Weglassen offensichtlich
unwesentlicher Merkmale erweitert wird.

iii) Ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der Zeichnungen
wird von den Patentansprichen nicht abgedeckt.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in allen Patentanspriichen von einer
elektrischen Schaltung die Rede ist, bei der Halbleiterelemente verwendet
werden, bei einer der in der Beschreibung und in den Zeichnungen
wiedergegebenen Ausfiihrungsarten jedoch stattdessen Elektronenrohren
verwendet werden. Ein solcher Widerspruch lasst sich in der Regel
dadurch beheben, dass entweder die Anspriiche erweitert werden (sofern
diese Erweiterung durch die Beschreibung und die Zeichnungen als
Ganzes entsprechend gestiitzt wird) oder der "Uberschuss" aus der
Beschreibung und den Zeichnungen herausgenommen wird. Wird jedoch
zu Beispielen in der Beschreibung oder in den Zeichnungen, die in den
Ansprichen nicht erfasst sind, angegeben, dass es sich nicht um Aus-
fuhrungsformen der Erfindung, sondern um den Stand der Technik oder
um Beispiele handelt, die das Verstandnis der Erfindung erleichtern, so
kénnen diese Beispiele in der Anmeldung belassen werden.

4.4  Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung”

Allgemeine Angaben in der Beschreibung, durch die der Schutzbereich in
verschwommener bzw. nicht klar definierter Weise erweitert werden soll,
sind zu beanstanden. Dies betrifft insbesondere Angaben, durch die der
Schutzbereich auf das "Wesen der Erfindung” ausgedehnt werden soll.
Einwénde sollten gleichfalls erhoben werden, wenn die Patentanspriiche
auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet sind und irgendwelche
Angaben den Eindruck zu vermitteln scheinen, dass dennoch nicht nur die
Kombination als Ganzes, sondern auch einzelne Elemente oder Unter-
kombinationen unter Schutz gestellt werden sollen.

45 Wesentliche Merkmale

In einem unabhangigen Patentanspruch sind alle wesentlichen Merkmale,
die zur Angabe der Erfindung notwendig sind, ausdrtcklich aufzufihren,
es sei denn, dass die Gattungsbezeichnung diese Merkmale beinhaltet;
so braucht bei einem Patentanspruch fir ein "Fahrrad" beispielsweise
nicht angegeben zu werden, dass es Rader hat.

Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Er-
zeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem bean-
spruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in einer
dem Fachmann verniinftig erscheinenden Weise ausgefihrt wird, zwangs-
laufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat; andernfalls liegt bei
dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und somit ein Mangel an
Klarheit vor.

Wenn sich der Patentanspruch auf ein Erzeugnis richtet, das der Art nach
bekannt ist, und die Erfindung darin besteht, es in bestimmter Hinsicht zu
andern, so reicht es aus, im Patentanspruch das Erzeugnis deutlich anzu-
geben und im Einzelnen aufzufiihren, was geandert wird und in welcher
Weise dies geschieht. Ahnliches gilt fur Patentanspriiche, die sich auf
eine Vorrichtung beziehen.

Hangt die Patentierbarkeit von einer technischen Wirkung ab, so missen
die Patentanspriche so abgefasst sein, dass sie alle die technischen
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Merkmale enthalten, die fur die technische Wirkung wesentlich sind (siehe
T 32/82, ABI. 8/1984, 354).

4.6 Relative Begriffe

Es ist nicht empfehlenswert, in einem Patentanspruch relative Begriffe wie
"dunn", "weit" oder "stark" bzw. ahnliche Ausdriicke zu verwenden, es sei
denn, der betreffende Ausdruck hat auf dem betreffenden Fachgebiet eine
allgemein anerkannte Bedeutung, z. B. "Hochfrequenz" in Bezug auf
einen Verstarker, und dies ist die beabsichtigte Bedeutung. Hat der Aus-
druck keine allgemein anerkannte Bedeutung, so sollte er méglichst durch
eine prazisere, urspriinglich offenbarte Angabe ersetzt werden. Findet
sich in der urspringlichen Offenbarung keine Basis fiir eine klare Defini-
tion und ist der Ausdruck nicht wesentlich fur die Erfindung, so sollte er in
der Regelin dem Anspruch belassen werden, da seine Streichung im
Allgemeinen unter Verstol3 gegen Art. 123 (2) zu einer Erweiterung des
Gegenstands der Anmeldung Uber den Inhalt der urspriinglich einge-
reichten Fassung hinaus flihren wirde. Die Beibehaltung eines unklaren
Ausdrucks in einem Patentanspruch kann jedoch nicht gestattet werden,
wenn dieser Ausdruck wesentlich fur die Erfindung ist. Ebenso kann ein
solcher unklarer Ausdruck vom Anmelder nicht dazu benutzt werden,
seine Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen.

4.7  Begriffe wie "etwa" oder "ungeféahr"

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung des Begriffs "etwa"
oder &hnlicher Ausdriicke wie "ungefahr". Ein derartiger Ausdruck kann
beispielsweise im Zusammenhang mit einem bestimmten Wert (z. B.
"etwa 200 °C") oder einem Bereich (z.B. "von etwax bis etway")
gebraucht werden. In jedem Falle sollte der Priifer anhand seines Fach-
wissens entscheiden, ob die Bedeutung des Begriffs im Zusammenhang
mit dem Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen hinreichend klar ist. Der
Begriff kann jedoch nur dann zugelassen werden, wenn die Erfindung hin-
sichtlich Neuheit und erfinderischer Téatigkeit anderweitig eindeutig vom
Stand der Technik abgegrenzt ist.

4.8 Marken

In einem Patentanspruch sollte auch die Verwendung von Marken und
dergleichen nicht zugelassen werden, da nicht auszuschliel3en ist, dass
das Erzeugnis oder Merkmal, auf das verwiesen wird, wahrend der Lauf-
zeit des Patents geéndert wird, seinen Namen aber beibehalt. Sie kdnnen
in Ausnahmeféllen zuldssig sein, wenn ihre Verwendung unvermeidlich
und ihre genaue Bedeutung allgemein anerkannt ist (siehe ll, 4.17
und 4.18).

4.9 Fakultative Merkmale

Ausdriicke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie z. B." oder "insbeson-
dere” sind sorgfaltig darauf zu prifen, ob sie keine Unklarheit hervorrufen.
Ausdriicke dieser Art bewirken keine Beschrankung des Schutzumfangs
des Patentanspruchs, d. h. das nach einem derartigen Ausdruck stehende
Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu betrachten.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis
Der durch die Patentanspriiche angegebene Bereich muss so prazise

sein, wie es die Erfindung zuldsst. Im Allgemeinen sollten Patent-
anspriche, in denen versucht wird, die Erfindung durch das zu
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erreichende Ergebnis anzugeben, nicht zugelassen werden; dies gilt
insbesondere dann, wenn sie nur die zugrunde liegende technische
Aufgabe angeben. Sie sind jedoch statthaft, wenn die Erfindung entweder
nur auf diese Weise beschrieben oder anderweitig nicht genauer definiert
werden kann, ohne dass der Schutzbereich der Anspriiche lber Gebihr
eingeschrankt wird und das Ergebnis dergestalt ist, dass es durch
Versuche oder MaRnahmen tatsachlich unmittelbar nachgewiesen werden
kann, die in der Beschreibung in angemessener Weise dargelegt oder
dem Fachmann bekannt sind und keine unzumutbaren Experimente
erfordern (siehe T 68/85, ABI. 6/1987, 228). Die Erfindung kann sich
beispielsweise auf einen Aschenbecher beziehen, in dem aufgrund seiner
Form und relativen Abmessungen ein glimmender Zigarettenstummel
automatisch geloscht wird. Die relativen Abmessungen kdnnen auf eine
schwer zu definierende Weise stark variieren und doch die gewtlinschte
Wirkung haben. Soweit im Patentanspruch Bau und Form des Aschen-
bechers so klar wie mdglich spezifiziert werden, kénnen die relativen
Abmessungen durch Verweisung auf das angestrebte Ergebnis definiert
werden, wobei die Angaben allerdings so ausreichende Anleitungen
enthalten missen, dass der Leser die erforderlichen Abmessungen durch
routinemanige Versuchsverfahren ermitteln kann (siehe I, 4.9 bis 4.11).

Zu beachten ist, dass die obigen Voraussetzungen, unter denen ein
Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf,
andere sind als die, unter denen eine Definition des Gegenstands durch
seine funktionellen Merkmale zulassig ist (siehe Ill, 4.22 und 6.5).

4.11 Parameter

Bezieht sich die Erfindung auf ein Erzeugnis, so kann dieses in einem
Patentanspruch auf verschiedene Art definiert werden, namlich als chemi-
sches Erzeugnis durch seine chemische Formel, als Produkt eines Ver-
fahrens (wenn keine klarere Definition moglich ist; siehe auch Ill, 4.12)
oder ausnahmsweise durch seine Parameter.

Bei Parametern handelt es sich um charakteristische Werte; diese kbnnen
definiert werden als Wert einer direkt messbaren Eigenschaft (z. B.
Schmelzpunkt eines Stoffs, Biegefestigkeit eines Stahls, Widerstand eines
elektrischen Leiters) oder als die in Form einer Formel dargestellte mehr
oder weniger komplizierte mathematische Kombination verschiedener
Variablen.

Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsachlich durch seine Para-
meter sollte nur erlaubt werden, wenn die Erfindung in keiner anderen
Weise ausreichend definiert werden kann, sofern diese Parameter ein-
deutig und zuverlassig durch Hinweise in der Beschreibung oder durch
auf dem technischen Gebiet Ubliche objektive Verfahren bestimmt werden
kénnen (siehe T 94/82, ABI. 2/1984, 75). Das Gleiche gilt fur ein auf das
Verfahren bezogenes Merkmal, das durch Parameter definiert wird. Falle,
bei denen unibliche Parameter verwendet werden oder zum Messen der
Parameter ein nicht zugangliches Geréat benutzt wird, kbnnen prima facie
wegen mangelnder Klarheit beanstandet werden, da sich ein sinnvoller
Vergleich mit dem Stand der Technik nicht anstellen lasst. Solche Félle
kénnten auch mangelnde Neuheit verschleiern (siehe 1V, 9.6).

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen

werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden mussen, wird
in 111, 4.18 behandelt.
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4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentanspriiche fir Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Ver-
fahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewahrbar, wenn
die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit
erfullen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind. Ein
Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Ver-
fahren hergestellt ist (siehe T 150/82, ABI. 7/1984, 309). Ein Patent-
anspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kenn-
zeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er
kann z.B.die Form "Erzeugnis X, erhdltlich durch das Verfahren Y"
haben. Unabhangig davon, ob in dem Product-by-Process-Anspruch eine
Formulierung wie "erhdltlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten
durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht
sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewahrt dafir
absoluten Schutz (siehe T 20/94, nicht im ABI. veréffentlicht).

GemalR Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europdischen
Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das Ver-
fahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses Arti-
kels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren bezieht,
durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem Ausgangsmaterial
vollig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit denen lediglich Ver-
anderungen der Oberflache bewirkt werden (z. B. Streichen, Polieren).

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie: "Vorrichtung zur Durch-
fihrung des Verfahrens usw.", so ist darunter lediglich eine Vorrichtung zu
verstehen, die sich zur Durchfihrung des Verfahrens eignet. Eine Vorrich-
tung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgeflihrten Merkmale besitzt,
die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet ware oder einer
Anderung bediirfte, damit sie zu diesem Zweck verwendet werden kann,
sollte normalerweise nicht als ein Gegenstand betrachtet werden, der den
Gegenstand des Patentanspruchs vorwegnimmt.

Ahnliche Erwagungen gelten fiir Patentanspriiche fiir ein Erzeugnis, das
in besonderer Weise verwendet wird. Bezieht sich beispielsweise ein
Patentanspruch auf eine "Form fir Stahlschmelzen”, so gehen damit
bestimmte Beschrankungen fir die Form einher. Eine Kunststoffschale fir
Eiswurfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl fiele deshalb nicht
unter den Patentanspruch. Ahnlich ware ein Patentanspruch auf einen
Stoff oder ein Stoffgemisch fur einen bestimmten Verwendungszweck
dahingehend auszulegen, dass damit ein Stoff oder ein Stoffgemisch
gemeint ist, das tatsachlich fiir den angegebenen Zweck geeignet ist; ein
bekanntes Erzeugnis, das prima facie dem im Patentanspruch definierten
Stoff oder Stoffgemisch entspricht, jedoch dergestalt ist, dass es fir die
angegebene Verwendung ungeeignet ware, wirde die Neuheit des
Gegenstands des Patentanspruchs nicht beeintréachtigen. Mangelnde
Neuheit lage dagegen vor, wenn das bekannte Erzeugnis dergestalt ist,
dass es sich tatsachlich fir die angegebene Verwendung eignet, auch
wenn es fur diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist. Ausnahmen
von diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bilden Falle, in denen sich
der Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes
Stoffgemisch bezieht, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet
wird (siehe 1V, 4.8).
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Anders als bei einem Vorrichtungs- oder Erzeugnisanspruch sollte in
einem Verfahrensanspruch, der mit den Worten "Verfahren zum Um-
schmelzen von galvanischen Schichten" beginnt, die Formulierung "zum
Umschmelzen" nicht so verstanden werden, dass sich das Verfahren
lediglich zum Umschmelzen galvanischer Schichten eignet, sondern viel-
mehr als ein das Umschmelzen galvanischer Schichten betreffendes
funktionelles Merkmal, d. h. als Definition eines der Verfahrensschritte des
beanspruchten Verfahrens (siehe T 848/93, nicht im ABI. veroffentlicht).

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder
einen anderen Gegenstand

Wenn in einem auf einen Gegenstand (Erzeugnis, Vorrichtung) gerich-
teten Patentanspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung durch
Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung des Gegenstands
beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn im Patentanspruch nicht nur der Gegenstand
selbst, sondern auch dessen Beziehung zu einem zweiten Gegenstand
definiert ist, der nicht Teil des beanspruchten ersten Gegenstands ist
(z. B. Zylinderkopf fur einen Motor, definiert durch Merkmale seiner Anor-
dnung im Motor). Bevor man die Einschrankung auf eine Kombination in
Betracht zieht, ist aber immer zu bedenken, dass der Anmelder selbst
dann, wenn er den ersten Gegenstand zunéchst durch dessen Beziehung
zu dem zweiten Gegenstand definiert hat, normalerweise berechtigt ist,
einen selbststéandigen Schutz auf den ersten Gegenstand per se zu
erhalten. Da der erste Gegenstand oft unabhéngig von dem zweiten
Gegenstand hergestellt und verkauft werden kann, wird es meistens még-
lich sein, hierfur bei entsprechender Anspruchsformulierung (z. B. "ver-
bindbar" anstelle von "verbunden" usw.) auch einen unabh&ngigen
Patentschutz zu erlangen. Falls es nicht mdglich sein sollte, den ersten
Gegenstand per se deutlich zu definieren, misste der Patentanspruch auf
eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden
(z. B. "Motor mit einem Zylinderkopf* oder "Motor enthaltend einen
Zylinderkopf").

Es kann auch zulassig sein, in einem unabhéngigen Patentanspruch Ab-
messungen und/oder Formen eines ersten Gegenstands durch allge-
meine Bezugnahmen auf Gr6Ren und/oder korrespondierende Formen
eines zweiten Gegenstands zu definieren, der nicht Teil des bean-
spruchten ersten Gegenstands ist, der aber mit diesem bei der Verwen-
dung in Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn der zweite
Gegenstand eine gewisse standardisierte GroRRe aufweist (z. B. Halterung
fur das Kennzeichenschild eines Kraftfahrzeugs, deren Rahmen und
Befestigungselemente durch die Abmessungen des Schilds vorgegeben
sind). Aber auch Bezugnahmen auf zweite Gegenstande, die keinerlei
Standardisierung unterliegen, kénnen ausreichend deutlich sein, und zwar
dann, wenn der Fachmann ohne grof3e Mihen die sich dadurch fir den
ersten Gegenstand ergebenden Einschrankungen des Schutzbereichs
herleiten kann (z. B. folienartige Bedeckung fir einen landwirtschaftlichen
Rundballen, deren Lange, Breite und Faltung in Bezug auf Umfang, Breite
und Durchmesser des Rundballens definiert sind; siehe T 455/92, nicht im
ABI. veroffentlicht). Es ist weder notwendig, dass solche Anspriiche die
genauen Abmessungen des zweiten Gegenstands enthalten, noch mus-
sen sie auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand
gerichtet werden. Eine Festlegung bestimmter Langen-, Breiten- und/oder
Hohenmalle des ersten Gegenstands ohne Bezugnahme auf den zweiten
Gegenstand wuirde zu einer ungerechtfertigten Einschrankung des
Schutzbereichs fuhren.
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4.15 Das Wort "in"

Patentanspriiche, bei denen das Wort "in" zur Definition einer Beziehung
zwischen verschiedenen Gegenstanden (Erzeugnissen, Vorrichtungen)
oder Gegenstanden und Téatigkeiten (Verfahren, Verwendung) oder ver-
schiedenen Tatigkeiten verwendet wird, sollten zur Vermeidung von Un-
klarheiten genau Uberprift werden. Solche Anspruchsformulierungen sind
z.B.:

i) Zylinderkopf in einem Viertaktmotor

ii) In einem Telefonapparat mit automatischem Wahler, Signal-Detek-
tor und Regler enthalt der Signal-Detektor ...

iii) In einem Prozess unter Verwendung einer Elektroden-Zuflihrung
einer Lichtbogen-Schweildmaschine weist ein Verfahren zur Strom-
und Spannungsregelung des Lichtbogens folgende Schritte auf ...

iv) In einem Verfahren/einem System/einer Vorrichtung usw.
besteht die Verbesserung darin, dass ...

Bei den Beispieleni) bisiii) ist es wegen der ausdriicklichen Hervor-
hebung der voll funktionsfahigen Untereinheiten (Zylinderkopf, Signal-
Detektor, Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung) gegentber der
Gesamtheit (Viertaktmotor, Telefonapparat, Prozess), in der die Unter-
einheit angesiedelt ist, nicht immer klar, ob sich der angestrebte Patent-
schutz nur auf die Untereinheit per se beschrankt oder ob die Gesamtheit
unter Schutz gestellt werden soll. Zur Klarstellung sollten derartige
Anspriiche entweder auf "eine Gesamtheit mit einer (enthaltend eine)
Untereinheit” gerichtet werden (z. B. Viertaktmotor mit einem Zylinder-
kopf), oder aber, falls dies vom Anmelder ausdricklich gewtnscht wird
und es dafiir eine Basis in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen im
Hinblick auf Art. 123 (2) gibt, auf die "Untereinheit" per se unter Angabe
der Zweckbestimmung (z. B. Zylinderkopf fir einen Viertaktmotor).

Bei Anspriichen gemal Beispiel iv) ist es wegen der "in"-Beziehung nicht
immer klar, ob sich der Patentschutz nur auf die Verbesserung beschrankt
oder ob die Gesamtheit der im Anspruch definierten Merkmale unter
Schutz gestellt werden soll. Auch hier sollten eindeutige Formulierungen
verlangt werden.

Akzeptabel sind aber Anspriiche wie z. B. "Verwendung eines Stoffs ...
als antikorrosiver Bestandteil in einer Farben- oder
Lackzusammensetzung ..." entsprechend der zweiten nicht medizinischen
Verwendung (siehe 1V, 9.7, zweiter Absatz).

4.16 Verwendungsanspriiche

Bei der Prifung sollte ein "Verwendungs"-Anspruch etwa fir die "Verwen-
dung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel” einem "Verfah-
rens"-Anspruch fur "ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter Ver-
wendung des Stoffs X" gleichgestellt werden. So ist ein Patentanspruch
der angegebenen Form nicht dahingehend auszulegen, dass er auf den
Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch weitere
Zusatze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel be-
stimmt ist. Ebenso wirde ein Patentanspruch fur "die Verwendung eines
Transistors in einer Verstarkerschaltung" einem Verfahrensanspruch fur
ein Verfahren der Verstarkung unter Verwendung einer Schaltung, in die
der Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahingehend aus-
zulegen sein, dass er auf "eine Verstarkerschaltung, bei der der Transistor
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verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors
beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist.

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Die Patentanspriiche dirfen sich, "wenn dies nicht unbedingt erforderlich
ist", hinsichtlich der technischen Merkmale der Erfindung nicht auf Bezug-
nahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen stitzen. Sie dirfen
sich insbesondere normalerweise nicht auf Hinweise stitzen wie: "wie
beschrieben in Teil ... der Beschreibung” oder "wie in Figur 2 der Zeich-
nung dargestellt". Die ausdriickliche Betonung der Ausnahme sollte
beachtet werden. Es obliegt dem Anmelder nachzuweisen, dass es in
einem bestimmten Fall "unbedingt erforderlich ist", sich auf Bezugnahmen
auf die Beschreibung oder die Zeichnungen zu stiitzen (siehe T 150/82,
ABI. 7/1984, 309). Ein Beispiel fur eine zuldssige Ausnahme waére ein Fall,
in dem eine Erfindung eine spezielle Formgebung beinhaltet, die in den
Zeichnungen dargestellt ist, aber nicht ohne Weiteres in Worten oder
durch eine einfache mathematische Formel angegeben werden kann. Ein
weiterer Sonderfall ware eine Erfindung, die sich auf chemische Erzeug-
nisse bezieht, deren Merkmale sich zum Teil lediglich durch grafische
Darstellung oder Diagramme angeben lassen.

4.18 Messmethode und Messmittel fir in den Patentanspriichen
genannte Parameterwerte

Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch Para-
meter definiert wird. Sofern die Bedingungen hierfar erfullt sind
(siehe Ill, 4.11), sollte - wo immer mdglich - die Definition der Erfindung in
vollem Umfang in den Anspruch selbst aufgenommen werden. Die Anga-
be der Messmethode ist fiir die eindeutige Definition der Parameter
grundsatzlich erforderlich. Die Messmethode und die Messmittel, die fur
das Messen der Parameterwerte herangezogen werden, brauchen jedoch
nicht in die Anspriiche aufgenommen zu werden, wenn:

i) die Beschreibung der Methode so lang ist, dass ihre Aufnahme den
Patentanspruch unklar machen wirde, weil er nicht pragnant
formuliert oder schwer verstandlich ist; in diesem Fall sollte der
Patentanspruch eine Bezugnahme auf die Beschreibung nach
Regel 43 (6) enthalten,

i) ein Fachmann wissen wirde, welche Methode zu verwenden ist,
weil es z.B. nur eine Methode gibt oder uUblicherweise eine
bestimmte Methode verwendet wird, oder

iii) alle bekannten Methoden zu demselben Ergebnis fihren (innerhalb
der Messtoleranzen).

In allen anderen Féallen jedoch sollten die Messmethode und die Mess-
mittel in die Anspriche aufgenommen werden, da die Anspriiche den
Gegenstand angeben missen, fur den Schutz begehrt wird (Art. 84).

4.19 Bezugszeichen

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefiigt und waren die Patentanspru-
che leichter verstandlich, wenn man den Zusammenhang zwischen den
Merkmalen der Anspriche und den entsprechenden Bezugszeichen in
den Zeichnungen erkennen koénnte, so sollten entsprechende Bezugs-
zeichen in Klammern hinter die Merkmale in den Anspriichen gesetzt
werden. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausfiihrungsformen missen
nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausfihrungsformen in den unab-
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hangigen Anspruch bzw. die unabhéangigen Anspriiche aufgenommen
werden. Sind Anspriche in der zweiteiligen Form nach Regel 43 (1) abge-
fasst, so sollten Bezugszeichen nicht nur in den kennzeichnenden Teil,
sondern auch in den Oberbegriff der Anspriche eingefligt werden.
Bezugszeichen sollten jedoch nicht als Beschrankung des Umfangs des
durch die Anspriiche geschiitzten Gegenstands verstanden werden; sie
dienen lediglich dem Zweck, die Anspriiche leichter verstandlich zu
machen. Eine diesbeziigliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulassig
(siehe T 237/84, ABI. 7/1987, 309).

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Anspriichen hinzugeftigt,
so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 84). Ausdriicke wie
"Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventilsitz
23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn der
Regel 43 (7), sondern besondere Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter
Satz keine Anwendung findet. Infolgedessen ist unklar, ob die den
Bezugszeichen hinzugefigten Merkmale den Umfang des Anspruchs be-
schranken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell
nicht zulassig. Allerdings ist gegen zuséatzliche Bezugnahmen auf Abbil-
dungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise
"(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Aus-
driicken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)form-
ziegel". Demgegeniber sind in Klammern gesetzte Ausdriicke mit allge-
mein anerkannter Bedeutung zulassig, z. B. "(Meth)acrylat”, das eine
bekannte Abkiirzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Ver-
wendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist
ebenfalls nichts einzuwenden.

4.20 Negative Beschrankungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive
Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente
vorhanden sind. In Ausnahmeféllen kann der Gegenstand jedoch durch
eine negative Einschrankung abgegrenzt werden, indem man ausdriick-
lich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon
kann z.B. Gebrauch gemacht werden, wenn bestimmte nicht paten-
tierbare Ausfuhrungsformen ausgeklammert werden sollen, die in der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung offenbart waren
(siehe T 4/80, ABI. 4/1982, 149) oder wenn das Fehlen eines Merkmals
aus der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung herleitbar
ist (siehe T 278/88, nicht im Amtsblatt veroffentlicht).

Negative Einschrankungen wie etwa Disclaimer dirfen nur dann ver-
wendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die
Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper
definieren lasst (siehe T 4/80, ABI. 4/1982, 149) oder wenn dadurch der
Schutzumfang des Anspruchs unverhaltnismafRig eingeschrankt wirde
(siehe T 1050/93, nicht im ABI. verdéffentlicht).

Zur Zuldssigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung nicht offenbart sind, siehe VI, 5.3.11.

4.21 ‘"beinhalten" gegenuber "bestehen aus”
Wahrend in der Alltagssprache das Wort "beinhalten" sowohl die Bedeu-

tung "einschlieRen”, "umfassen" oder "enthalten" als auch "bestehen aus"
haben kann, ist bei der Abfassung von Patentanspriichen aus Griinden
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der rechtlichen Klarheit in der Regel eine weite Auslegung im Sinne von
"einschlieBen", "umfassen" oder "enthalten" erforderlich. Werden anderer-
seits in einem Anspruch fir eine chemische Verbindung, "bestehend aus
den Komponenten A, B und C", die Anteile dieser Komponenten in Pro-
zent ausgedriickt, so ist das Vorhandensein einer zusatzlichen Kompo-
nente ausgeschlossen, weshalb sich die Prozentangaben zu 100 %
erganzen missen (siehe T 759/91 und T 711/90, beide nicht im ABI.
veroffentlicht).

4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

Ist ein Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines
Arzneimittels gerichtet und ist das zu behandelnde Leiden funktionell defi-
niert, z. B. als "Leiden, das durch die selektive Belegung eines bestimm-
ten Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt werden kann", so
kann der Anspruch nur dann als deutlich gelten, wenn aus den Patent-
dokumenten oder dem allgemeinen Fachwissen eine technische Lehre in
Form experimenteller Untersuchungen oder sonstiger in Versuchen Uber-
prufbarer Kriterien zu entnehmen ist, anhand deren der Fachmann beur-
teilen kann, welche Leiden durch die funktionelle Definition erfasst werden
und damit in den Schutzbereich des Anspruchs fallen (siehe T 241/95,
ABI. 2/2001, 103 sowie 1V, 4.8).

5. Pragnante Formulierung, Anzahl der Patentanspriiche

Das Erfordernis der pragnanten Formulierung der Patentanspriiche gilt
sowohl fur die Patentanspriiche als Ganzes als auch fiir einzelne Patent-
anspriche. Die Anzahl der Patentanspriiche hat sich bei Berticksichtigung
der Art der Erfindung, fir die der Anmelder Schutz begehrt, in vertretbaren
Grenzen zu halten. Ungerechtfertigte Textwiederholungen, beispielsweise
aus einem anderen Patentanspruch, sind durch Verwendung der abhéngi-
gen Form zu vermeiden. Hinsichtlich unabhéngiger Patentanspriiche der
gleichen Kategorie siehe lll, 3.2 und 3.3. Gegen eine vernlnftige Anzahl
abhangiger Patentanspriiche, die auf bestimmte bevorzugte Merkmale der
Erfindung gerichtet sind, ist nichts einzuwenden, doch sollte der Prifer
Einwande erheben, wenn allzu viele Patentanspriiche trivialer Natur
aufgefihrt werden. Was unter einer verninftigen Anzahl von Anspriichen
zu verstehen ist, hangt von der Sachlage im Einzelfall ab. Berlcksichtigt
werden missen auch die Interessen der betroffenen Offentlichkeit. Durch
die Art der Darstellung der Anspriiche darf die Ermittlung des
Gegenstands, fir den Schutz begehrt wird, nicht Giber Gebuhr erschwert
werden (T 79/91 und T 246/91, beide nicht im ABI. veroffentlicht). Ein
Einwand kann auch erhoben werden, wenn ein einziger Anspruch eine
Vielzahl von Alternativen enthalt, falls dies die Ermittlung des
Gegenstands, fur den Schutz begehrt wird, Gber Gebuhr erschwert.

6. Stutzung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Die Patentanspriiche missen von der Beschreibung gestiitzt sein. Dies
bedeutet, dass der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs eine Grund-
lage in der Beschreibung haben muss und der Umfang der Patent-
anspriche nicht Uber den durch die Beschreibung, die Zeichnungen und
auch den Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigten Umfang hinaus-
gehen darf (T 409/91, ABI. 9/1994, 653). Hinsichtlich der Stitzung unab-
hangiger Anspriiche durch die Beschreibung siehe llI, 6.6.
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6.2  Verallgemeinerungsgrad

Meistens sind Patentanspriiche Verallgemeinerungen eines oder mehre-
rer Beispiele. Der zulassige Verallgemeinerungsgrad ist ein Punkt, den
der Prifer in jedem einzelnen Fall unter Berlicksichtigung des Stands der
Technik auf dem betreffenden Gebiet beurteilen muss. Wenn beispiels-
weise eine Erfindung ein vollig neues Gebiet 6ffnet, berechtigt dies in den
Patentanspriichen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung,
die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft. Ein
Patentanspruch ist richtig angegeben, wenn er nicht so weit gefasst ist,
dass er uber die Erfindung hinausgeht, aber auch nicht so eng gefasst ist,
dass der Anmelder keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung
seiner Erfindung zieht. Dem Anmelder muss gestattet werden, alle offen-
sichtlichen Abwandlungen, Aquivalente und Verwendungsmaglichkeiten
dessen, was er beschrieben hat, in die Patentanspriiche einzuschlieRen.
Besonders wenn Grund zu der Annahme besteht, dass alle von den
Patentanspriichen einbezogenen Varianten die Eigenschaften oder
Verwendungsmaoglichkeiten besitzen, die der Anmelder ihnen in der
Beschreibung zuschreibt, darf er seine Patentanspriiche entsprechend
formulieren, nach dem Anmeldetag jedoch nur, soweit dies nicht gegen
Art. 123 (2) verstol3t.

6.3  Einwand wegen mangelnder Stitzung

Grundsatzlich sollte ein Patentanspruch als durch die Beschreibung
gestitzt angesehen werden, sofern nicht Grund zu der Annahme besteht,
dass der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre der Be-
schreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der eingereichten
Fassung durch Anwendung routinemafgiger Experimentier- oder Analyse-
verfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich auszudehnen. Die
stitzenden Angaben missen jedoch technischer Natur sein; vage
Behauptungen und Vermutungen ohne technischen Inhalt sind nicht aus-
reichend.

Der Prifer sollte einen Einwand wegen mangelnder Stitzung durch die
Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Griinde erheben. Hat der Prufer
einen triftigen Grund daflr angefuhrt, dass beispielsweise ein breiter An-
spruch nicht in seiner ganzen Breite gestitzt wird, so obliegt es dem
Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollstdndig gestiutzt wird (siehe
VI, 2.3). Wird ein Einwand erhoben, so sollte er mdglichst auf ein ver-
offentlichtes Dokument gestitzt werden.

Ein Gattungsanspruch, d. h. ein Anspruch, der sich auf eine ganze Klasse
beispielsweise von Werkstoffen oder Maschinen bezieht, kann auch dann,
wenn er breit ist, zul&ssig sein, sofern er von der Beschreibung angemes-
sen gestitzt wird und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die
Erfindung nicht im gesamten beanspruchten Bereich ausgefuhrt werden
kann. Scheinen die gemachten Angaben nicht so vollstandig zu sein, dass
ein Fachmann die Lehre der Beschreibung durch routinemafiges Experi-
mentieren oder Analysieren auf Teile des beanspruchten, aber nicht aus-
drucklich beschriebenen Bereichs ausdehnen kann, so sollte der Prifer
einen begrindeten Einwand erheben und den Anmelder auffordern, durch
eine angemessene Reaktion nachzuweisen, dass die Erfindung auf der
Grundlage der gemachten Angaben tatsdchlich im gesamten bean-
spruchten Bereich ohne Weiteres angewendet werden kann, oder andern-
falls den Anspruch entsprechend zu beschranken.

Die folgenden Beispiele sollen das Problem der Stitzung durch die Be-
schreibung veranschaulichen:
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i) Ein Patentanspruch bezieht sich auf ein Verfahren zur Behandlung
von "Pflanzensamlingen" beliebiger Art mit einem kontrollierten
Kalteschock, wodurch im Einzelnen angegebene Ergebnisse erzielt
werden; die Beschreibung offenbart jedoch nur die Anwendung
dieses Verfahrens auf eine einzige Pflanzenart. Da es allgemein
bekannt ist, dass Pflanzen sehr unterschiedliche Eigenschaften
haben, besteht Grund zu der Annahme, dass das Verfahren nicht
auf alle Pflanzensamlinge anwendbar ist. Sofern der Anmelder
nicht Uberzeugend darlegen kann, dass das Verfahren doch allge-
mein anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf die in der Be-
schreibung genannte Pflanzenart beschréanken. Die bloRe Behaup-
tung, dass das Verfahren auf alle Pflanzensamlinge angewendet
werden kann, genigt nicht.

i) Ein Anspruch bezieht sich auf ein bestimmtes Verfahren zur
Behandlung von "Kunstharzformteilen" zur Erzielung bestimmter
Anderungen der physikalischen Eigenschaften. Alle Beispiele der
Beschreibung beziehen sich auf thermoplastische Harze, und das
Verfahren ist derart, dass es fir wéarmehartbare Harze nicht
geeignet zu sein scheint. Sofern der Anmelder nicht nachweisen
kann, dass das Verfahren dennoch auf warmehéartbare Harze
anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf thermoplastische
Harze beschranken.

iii) Ein Anspruch bezieht sich auf verbesserte Dieselkraftstoffgemische
mit einer bestimmten gewlnschten Eigenschaft. In der Beschrei-
bung findet sich eine Stutzung fir einen Weg zur Gewinnung von
Dieselkraftstoffen mit dieser Eigenschaft, nAmlich durch die Zugabe
bestimmter Mengen eines bestimmten Zusatzes. Andere Wege zur
Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit der gewiinschten Eigenschaft
sind nicht offenbart. Im Anspruch wird der Zusatz nicht erwéhnt.
Der Anspruch wird nicht in seiner ganzen Breite gestitzt und ist
daher zu beanstanden.

6.4 Mangelnde Stitzung und mangelnde Offenbarung

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stltzung
durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 84 ist, dass er aber
haufig, wie in den vorstehenden Beispielen, auch als Einwand wegen
mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 83 angesehen werden
kann (siehe I, 4.9 bis 4.11); beanstandet wird dann, dass die Offenbarung
so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht im
gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren
Bereich) ausfiihren kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz
Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs der Erfindung ent-
sprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Ob ein Einwand wegen
mangelnder Stitzung durch die Beschreibung oder wegen mangelnder
Offenbarung erhoben wird, ist im Prufungsverfahren ohne Belang, im
Einspruchsverfahren aber von Bedeutung, da dort nur der letztgenannte
Grund zulassig ist (siehe D-111, 5).

6.5 Funktionelle Definition

In einem Patentanspruch darf ein Merkmal durch seine Funktion umfas-
send angegeben werden, d. h. als funktionelles Merkmal, auch wenn in
der Beschreibung nur ein Beispiel des Merkmals angeflihrt worden ist,
falls der Fachmann zu dem Schluss gelangen wiirde, dass auch andere
Mittel fur die gleiche Funktion verwendet werden konnten (siehe
auch Ill, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem Patentanspruch eine
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"Endlagenfuhlervorrichtung" durch ein einziges Beispiel gestiitzt sein, das
einen Endschalter umfasst, da es fiir einen Fachmann offensichtlich ist,
dass stattdessen beispielsweise eine fotoelektrische Zelle oder ein Deh-
nungsmesser verwendet werden kann. Ist der gesamte Inhalt der Anmel-
dung jedoch so abgefasst, dass der Eindruck vermittelt wird, dass eine
Funktion auf eine besondere Weise auszufiihren ist, wobei jedoch nicht
darauf hingewiesen wird, dass auch Alternativmdoglichkeiten vorstellbar
sind, und ist der Patentanspruch so abgefasst, dass er andere Mittel oder
alle Mittel zur Ausfihrung der Funktion einschliel3t, so ergeben sich im
allgemeinen Einwande. Dartber hinaus genugt es unter Umstanden nicht,
wenn in der Beschreibung lediglich vage angegeben wird, dass andere
Mittel verwendet werden kénnen, wenn dabei nicht hinreichend klar ist,
worum es sich bei diesen Mitteln handeln kdnnte oder wie sie verwendet
werden mssten.

6.6  Stltzung abhangiger Anspriiche

Wenn ein bestimmter Gegenstand in einem Patentanspruch der Anmel-
dung in der urspringlich eingereichten Fassung deutlich offenbart wird, in
der Beschreibung jedoch an keiner Stelle erwahnt ist, so ist es statthaft,
die Beschreibung so zu andern, dass sie auch diesen Gegenstand um-
fasst. Handelt es sich um einen abhéngigen Patentanspruch, so gentgt
manchmal der Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Aus-
fuhrungsart der Erfindung in dem Patentanspruch angegeben ist
(siehe ll, 4.5).

7. Einheitlichkeit der Erfindung

7.1  Allgemeines

Eine europaische Patentanmeldung darf "nur eine einzige Erfindung ent-
halten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der Weise
verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verwirklichen". Bei der zweiten Mdoglichkeit, d. h. bei der durch eine
einzige erfinderische Idee untereinander verbundenen Gruppe von Erfin-
dungen, kdnnen mehrere unabhangige Patentanspriiche der gleichen
Kategorie geltend gemacht werden, sofern diese Anspriiche die in
Regel 43 (2) genannten Voraussetzungen erfillen (siehe 111, 3.2 und 3.3),
doch ist es ublicher, dass mehrere unabhangige Patentanspriiche
verschiedener Kategorien aufgestellt werden.

7.2 Besondere technische Merkmale

Regel 44 (1) gibt an, wie festgestellt wird, ob das Erfordernis des Art. 82
erfullt ist, wenn mehr als eine Erfindung vorzuliegen scheint. Bei der in
Art. 82 geforderten Verbindung zwischen den Erfindungen muss es sich
um eine technische Wechselbeziehung handeln, die in den Patent-
anspriichen durch gleiche oder entsprechende besondere technische
Merkmale Ausdruck findet. Unter dem Begriff "besondere technische
Merkmale" sind in jedem einzelnen Patentanspruch diejenigen tech-
nischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag der beanspruchten
Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik kennzeichnen. Sobald die
besonderen technischen Merkmale jeder Erfindung ermittelt worden sind,
muss festgestellt werden, ob zwischen den Erfindungen eine technische
Wechselbeziehung besteht und ob sie sich auf diese Merkmale erstreckt.
Dabei brauchen die besonderen technischen Merkmale nicht in jeder
Erfindung dieselben zu sein. Regel 44 (1) macht deutlich, dass die gefor-
derte Wechselbeziehung auch zwischen entsprechenden technischen
Merkmalen vorhanden sein kann. Eine solche Entsprechung ist beispiels-
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weise im folgenden Fall gegeben: In dem einen Anspruch ist das eine
Federung gewahrleistende besondere technische Merkmal eine Metall-
feder, in dem anderen Anspruch dagegen ein Gummiklotz.

Mehrere unabhéangige Patentanspriiche verschiedener Kategorien kdnnen
eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der Weise ver-
bunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirk-
lichen. Dabei ist Regel 44 (1) so auszulegen, dass jede der folgenden
Kombinationen von Patentanspriichen verschiedener Kategorien in
derselben Anmeldung enthalten sein darf:

i) neben einem unabhéngigen Anspruch fir ein bestimmtes Erzeug-
nis ein unabhangiger Anspruch fiir ein besonders angepasstes
Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unab-
hangiger Anspruch fiir eine Verwendung dieses Erzeugnisses oder

i) neben einem unabhdngigen Anspruch flir ein bestimmtes Ver-
fahren ein unabhangiger Anspruch firr eine Vorrichtung oder ein
Mittel, die zur Ausfiihrung dieses Verfahrens besonders entwickelt
wurden, oder

iii) neben einem unabhéngigen Anspruch fir ein bestimmtes Erzeug-
nis ein unabhangiger Anspruch fir ein besonders angepasstes
Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein unab-
hangiger Anspruch fir eine Vorrichtung oder ein Mittel, die zur
Ausfiihrung dieses Verfahrens besonders entwickelt wurden.

Wahrend eine einzige Gruppe unabhangiger Patentanspriche gemafr
einer der vorstehend genannten Kombinationen i), ii) oder iii) stets zu-
lassig ist, sind mehrere solcher Gruppen von unabhdngigen Anspriichen
in ein und derselben europaischen Patentanmeldung nur dann gewahrbar,
wenn die in Regel 43 (2) a) bis c) genannten besonderen Umsténde
vorliegen und die Erfordernisse der Art. 82 und 84 erfillt sind. Eine
Vielzahl von unabhéngigen Patentanspriichen, die durch eine derartige
Kombination zustande k&me, kann daher nur in Ausnahmefallen
zugelassen werden.

Wesentlich ist ferner, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee die
Patentanspriiche verschiedener Kategorien miteinander verbindet. Auch
wenn in allen Anspriichen Formulierungen wie "besonders angepasst"
oder "besonders entwickelt" vorkommen, bedeutet dies nicht zwangs-
laufig, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee vorliegt.

In der obigen Kombination i) ist das beanspruchte Verfahren dann zur
Herstellung des Erzeugnisses besonders angepasst, wenn es zu dem
beanspruchten Erzeugnis fihrt, d. h., wenn das Verfahren tatsachlich
geeignet ist, das beanspruchte Erzeugnis zugéanglich zu machen, und
somit zwischen dem beanspruchten Erzeugnis und dem beanspruchten
Verfahren ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1)
besteht (siehe W 11/99, ABI. 4/2000, 186). Ein Herstellungsverfahren und
dessen Produkt kénnen daher nicht mit der einzigen Begriindung als
uneinheitlich betrachtet werden, dass das Herstellungsverfahren nicht auf
die Herstellung dieses beanspruchten Produkts beschrankt ist.

In der obigen Kombination ii) ist die Vorrichtung oder das Mittel dann als
speziell fur die Ausfuhrung des Verfahrens entwickelt anzusehen, wenn
die Vorrichtung oder das Mittel fir die Ausfilhrung des Verfahrens geeig-
net ist und somit zwischen der beanspruchten Vorrichtung oder dem
beanspruchten Mittel einerseits und dem beanspruchten Verfahren ande-
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rerseits ein technischer Zusammenhang im Sinne der Regel 44 (1) be-
steht. Es ist fur die Einheitlichkeit nicht ausreichend, dass die Vorrichtung
oder das Mittel lediglich dazu geeignet ist, bei der Ausfihrung des Ver-
fahrens verwendet zu werden. Andererseits ist es unerheblich, ob die Vor-
richtung oder das Mittel auch fir die Ausfiihrung eines anderen Verfah-
rens verwendet oder das Verfahren auch unter Verwendung einer alter-
nativen Vorrichtung oder eines alternativen Mittels ausgefiihrt werden
kénnte.

7.3  Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten sollte auf Einheit-
lichkeit der Erfindung erkannt werden, wenn

i) die Zwischen- und die Endprodukte das gleiche wesentliche Struk-
turelement besitzen, d. h., ihre grundlegenden chemischen Struktu-
ren gleich oder ihre chemischen Strukturen technisch eng miteinan-
der verwandt sind, wobei das Zwischenprodukt in das Endprodukt
ein wesentliches Strukturelement einbringt, und

ii) die Zwischen- und die Endprodukte technisch miteinander ver-
wandt sind, d. h. das Endprodukt unmittelbar aus dem Zwischen-
produkt hergestellt wird oder von diesem durch eine kleine Zahl von
Zwischenprodukten getrennt ist, die alle das gleiche wesentliche
Strukturelement enthalten.

Einheitlichkeit der Erfindung kann auch vorliegen bei Zwischen- und End-
produkten, deren Strukturen nicht bekannt sind - z. B. bei einem Zwi-
schenprodukt mit bekannter und einem Endprodukt mit unbekannter
Struktur oder bei einem Zwischenprodukt und einem Endprodukt mit
jeweils unbekannter Struktur. In solchen Féllen ist ein hinreichender Nach-
weis fur die Schlussfolgerung zu verlangen, dass die Zwischen- und die
Endprodukte technisch eng miteinander verwandt sind, was z. B. der Fall
ist, wenn das Zwischenprodukt das gleiche wesentliche Element enthalt
wie das Endprodukt oder ein wesentliches Element in das Endprodukt
einbringt.

Verschiedene Zwischenprodukte, die in unterschiedlichen Verfahren zur
Herstellung des Endprodukts verwendet werden, kénnen beansprucht
werden, sofern sie das gleiche wesentliche Strukturelement besitzen.
Zwischen- und Endprodukte dirfen wahrend des Verfahrens, das vom
einen zum anderen fihrt, nicht durch ein Zwischenprodukt getrennt sein,
das nicht neu ist. Werden verschiedene Zwischenprodukte fir verschie-
dene strukturelle Teile des Endprodukts beansprucht, so ist den Zwi-
schenprodukten keine Einheitlichkeit zuzuerkennen. Handelt es sich bei
den Zwischen- und Endprodukten um Familien von Verbindungen, so
muss jede Zwischenverbindung einer in der Familie der Endprodukte
beanspruchten Verbindung entsprechen. Es ist jedoch denkbar, dass es
fir einige der Endprodukte keine entsprechende Verbindung in der
Familie der Zwischenprodukte gibt, sodass die beiden Familien nicht véllig
deckungsgleich sein missen.

Dass Zwischenprodukte neben ihrer Eignung zur Herstellung von Endpro-
dukten auch noch andere moégliche Wirkungen zeigen, beeintrachtigt nicht
schon allein die Einheitlichkeit der Erfindung.

7.4  Alternativen

Alternativen einer Erfindung kdnnen entweder durch mehrere unab-
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hangige Patentanspriche, wie in Ill, 7.1 dargelegt, oder in einem einzigen
Patentanspruch beansprucht werden (siehe aber Ill, 3.7). Mdglicherweise
ist im letzten Fall die Unabh&ngigkeit der beiden Alternativen voneinander
nicht sogleich ersichtlich. In beiden Fallen sollten jedoch dieselben Malf3-
stabe bei der Entscheidung Uber die Einheitlichkeit der Erfindung angelegt
werden, wobei mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung auch innerhalb
eines einzigen Patentanspruchs vorliegen kann.

7.4.1 Markush-Gruppe

Wenn ein einzelner Patentanspruch (chemische oder nichtchemische)
Alternativen, d. h. eine so genannte "Markush-Gruppe", kennzeichnet, ist
auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen, sofern die Alternativen von
ahnlicher Beschaffenheit sind (siehe lll, 3.7).

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen, so ist
diesen eine ahnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn

i) alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung auf-
weisen und

i) eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h., ein wesentliches Struktur-
element allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle Alternativen
einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen auf dem
erfindungsgemalen Gebiet angehdren.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam”,
wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben, die
einen groRen Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbindungen zwar
nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben, diese gemein-
same Struktur jedoch einen strukturell charakteristischen Teil im Hinblick
auf den Stand der Technik darstellt. Das Strukturelement kann ein
einzelner Bestandteil oder eine Kombination einzelner, miteinander ver-
bundener Bestandteile sein. Die Alternativen gehéren einer "bekannten
Klasse chemischer Verbindungen" an, wenn aufgrund des einschléagigen
Fachwissens zu erwarten ist, dass sich die Mitglieder dieser Klasse in
Zusammenhang mit der beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und
Weise verhalten werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der
Erwartung ersetzt werden konnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis
erzielt wird. Wenn sich ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative
nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prifen.

7.5  Einzelmerkmale in einem Patentanspruch

Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit ergibt sich nicht dadurch,
dass ein einziger Anspruch eine Reihe von Einzelmerkmalen enthalt, auch
wenn diese Merkmale keine technische Wechselbeziehung aufweisen
d. h. keine Kombination, sondern lediglich eine Aneinanderreihung dar-
stellen (siehe IV, 11.5).

7.6 Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori

Mangelnde Einheitlichkeit kann unmittelbar von vornherein (a priori)
ersichtlich sein, d. h. bevor die Patentanspriiche gegenuber dem Stand
der Technik geprift werden, oder sich erst nachtraglich (a posteriori)
ergeben, d. h. nach Berlcksichtigung des Stands der Technik - beispiels-
weise kann aus einem zum Stand der Technik im Sinne des Art. 54 (2)
gehdrenden Dokument hervorgehen, dass mangelnde Neuheit oder
mangelnde erfinderische Tatigkeit fir den Gegenstand eines unab-
hangigen Anspruchs vorliegt, sodass zwei oder mehrere unabhangige
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Patentanspriiche (brig bleiben, die nicht mehr durch eine gemeinsame
erfinderische Idee verbunden sind (siehe Ill, 7.8).

7.7 Herangehensweise des Prifers

Obgleich mangelnde Einheitlichkeit sowohl von vornherein vorliegen als
auch nachtraglich auftreten kann, ist zu bedenken, dass mangelnde
Einheitlichkeit in spateren Verfahren kein Einspruchs- und Nichtigkeits-
grund ist. Daher ist zwar auf jeden Fall in klaren Fallen ein Einwand
vorzubringen und eine Anderung zu verlangen, als Folge einer zu engen,
zu wortlichen oder theoretischen Auslegung sollte aber kein Einwand
erhoben oder unnachgiebig verfahren werden. Dies gilt insbesondere
dann, wenn die mogliche Uneinheitlichkeit keine weitere Recherche erfor-
derlich macht. Es sollte unter praktischen Gesichtspunkten umfassend
geprift werden, inwieweit Wechselbeziehungen zwischen den dar-
gelegten Alternativen bestehen, und zwar in Verbindung mit dem Stand
der Technik, wie er im Recherchenbericht erldautert wird. Ist der gemein-
same Teil der unabhéangigen Patentanspriiche wohl bekannt, und unter-
scheidet sich der verbleibende Gegenstand eines jeden Patentanspruchs
von dem der anderen Patentanspriiche, ohne dass es ein einheitliches
neues Konzept fiir alle gemeinsam gibt, dann liegt offensichtlich mangein-
de Einheitlichkeit vor. Liegt dagegen ein gemeinsamer Gedanke oder
Grundsatz vor, der neu und erfinderisch ist, so sind Einwande wegen
mangelnder Einheitlichkeit gegenstandslos. Es ist nicht méglich, anhand
strenger Regeln zu bestimmen, was zwischen diesen beiden Extremfallen
zuldssig ist; jeder Fall ist unter Berlcksichtigung des jeweiligen Sach-
verhalts zu prifen, wobei in Zweifelsféllen zugunsten des Anmelders zu
entscheiden ist. Fir den besonderen Fall von Patentanspriichen fur einen
bekannten Stoff fir eine Reihe verschiedener medizinischer Verwen-
dungen siehe IV, 4.8.

7.8  Abhangige Patentanspriiche

Einwande wegen mangelnder Einheitlichkeit a priori sind nicht gerecht-
fertigt hinsichtlich eines abhéngigen Patentanspruchs und des Patent-
anspruchs, von dem dieser abhangig ist, wenn sie damit begrtindet wer-
den, dass deren gemeinsame allgemeine Idee der Gegenstand des unab-
héngigen Anspruchs ist, der auch in dem abhangigen Anspruch enthalten
ist. Als Beispiel sei der Fall genannt, in dem im Patentanspruch 1 ein auf
besondere Weise geformtes Turbinenrotorblatt beansprucht ist, wahrend
sich Patentanspruch 2 auf "ein Turbinenrotorblatt wie im Patentanspruch 1
beansprucht, das aus der Legierung Z hergestellt ist", bezieht. Die
gemeinsame allgemeine ldee, die den abh&ngigen mit dem unabhangigen
Anspruch verbindet, ist das "auf besondere Weise geformte Turbinen-
rotorblatt".

Wenn der unabhangige Patentanspruch aber nicht patentierbar erscheint,
muss sorgfaltig gepruft werden, ob noch eine erfinderische Verbindung
zwischen allen von diesem Anspruch abhéngigen Patentanspriichen
besteht (siehe Ill, 7.6, Nichteinheitlichkeit "a posteriori"). Es kann sein,
dass die "besonderen technischen Merkmale" eines Anspruchs, der von
diesem nicht patentierbaren unabhangigen Anspruch abhangt, in einem
anderen Anspruch, der von diesem Anspruch abhangt, nicht in derselben
oder einer entsprechenden Form vorhanden sind (siehe auch VI, 3.6).

7.9 Nichteinheitlichkeit wahrend der Recherche

In vielen und wabhrscheinlich sogar in den meisten Fallen wird die
mangelnde Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung festgestellt, die
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darauf hinweist und einen Teilrecherchenbericht erstellt, der auf den
Teilen der Anmeldung basiert, die sich auf die zuerst in den Patent-
ansprichen erwéhnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen
beziehen. Die Recherchenabteilung kann die Anmeldung weder wegen
mangelnder Einheitlichkeit zurlickweisen noch eine Beschrankung der
Patentanspriiche verlangen; sie muss vielmehr dem Anmelder mitteilen,
dass fir die noch angegebenen weiteren Erfindungen, die nicht an erster
Stelle erwdhnt sind, der Recherchenbericht nur erstellt wird, wenn hierfir
innerhalb einer bestimmten Frist weitere Recherchengebiihren entrichtet
werden.

7.10 Nichteinheitlichkeit wahrend der Sachprifung

Die letztendliche Verantwortung fir die Beurteilung, ob die Anmeldung
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfiillt, tragt die
Prifungsabteilung (siehe T 631/97, ABI. 1/2001, 13; siehe auch VI, 3.4).
Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten,
siehe Ill, 7.11.

Stellt die Prifungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und hat
der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchengebiihren entrichtet
und deren teilweise oder vollstandige Erstattung beantragt, so ordnet die
Prifungsabteilung die Rickzahlung der betreffenden zusatzlich entrich-
teten Recherchengebiihr(en) an.

Hat der Anmelder nicht von der Méglichkeit Gebrauch gemacht, Recher-
chenergebnisse Uber die anderen Erfindungen in den Recherchenbericht
aufnehmen zu lassen, so wird unterstellt, dass er sich daflir entschieden
hat, dass die Anmeldung auf der Grundlage der Erfindung weiter
bearbeitet wird, fur die der Recherchenbericht erstellt worden ist (siehe
G 2/92, ABI. 10/1993, 591). In der Regel Ubernimmt die Prifungsabteilung
zunéchst den in der Stellungnahme zur Recherche vertretenen Stand-
punkt (siehe B-XIl, 1.2) und verlangt, dass mit Ausnahme der Erfindung,
fur die der Recherchenbericht erstellt worden ist, alle anderen
Erfindungen gestrichen werden. Lasst sich die Prufungsabteilung, z. B.
durch Argumente des Anmelders, davon Uberzeugen, dass die Ein-
heitlichkeit im Recherchenstadium falsch beurteilt wurde, so erfolgt eine
zusatzliche Recherche fur den Teil des Gegenstands, fir den Ein-
heitlichkeit mit einer recherchierten Erfindung festgestellt wird (siehe B-
I, 4.2 ii)), und die Prifung wird fir die Anspriche durchgefiihrt, die das
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfullen.

Hat der Anmelder von der Moglichkeit Gebrauch gemacht, fur die anderen
Erfindungen Recherchenberichte erstellen zu lassen, so kann er entschei-
den, welche der Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde
gelegt werden soll, wobei die anderen zu streichen sind. Wenn der
Anmelder dies noch nicht getan hat, sollte ihn der Prifer - sofern dieser
den Einwand der mangelnden Einheitlichkeit aufrechthalt - zu Beginn der
Sachprifung auffordern anzugeben, welche Erfindung bei der weiteren
Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmel-
dung durch Streichen der Teile zu beschréanken, die sich auf die anderen
Erfindungen beziehen. Fir Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen
einreichen (siehe VI, 9.1 und A-1V, 1).

Die Prifungsabteilung muss stets feststellen, ob die Erfindung einheitlich
ist, unabhéngig davon, ob diese Frage von der Recherchenabteilung zur
Sprache gebracht worden ist oder nicht. Wird mangelnde Einheitlichkeit
festgestellt, so ist vom Anmelder zu verlangen, dass er seine Patent-
anspriche so beschrankt, dass der Einwand hinfallig wird. Eine
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Streichung oder Anderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls
notwendig werden (siehe ll, 7.4). Fur Teile, die zur Beriicksichtigung
dieses Einwands gestrichen wurden, kdnnen eine oder mehrere Teil-
anmeldungen eingereicht werden (siehe VI, 9.1).

7.10.1 Geanderte Anspriche

Zu Féllen, in denen der Anmelder neue Anspriiche einreicht, die auf einen
Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist, z. B. weil er
nur in der Beschreibung enthalten war und es im Recherchenstadium
nicht fir zweckmafig befunden wurde, die Recherche auf diesen
Gegenstand auszudehnen, siehe VI, 5.2 ii) und B-Ill, 3.5.

7.11 Euro-PCT-Anmeldungen
7.11.1 Internationale Anmeldungen ohne ergdnzende Recherche

Wie in B-ll, 4.3 ausgefiuihrt, wird zu bestimmten internationalen
Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die
européische Phase eintreten, keine ergédnzende Recherche durchgefihrt.
Bei der anschlieenden Sachprifung lassen sich dann folgende Falle
unterscheiden:

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hatte der Anmelder von
der Moglichkeit, fur die anderen Erfindungen durch Zahlung weiterer
Recherchengeblihren Recherchenberichte erstellen zu lassen, nicht
Gebrauch gemacht, sondern die Patentanspriche nach Erhalt des
internationalen Recherchenberichts so geéndert, dass sie auf die
recherchierte Erfindung beschrankt sind, und angegeben, dass die
Prifung fur diese gednderten Patentanspriche durchgefihrt werden soll,
so legt der Prifer diese Patentanspriiche bei der weiteren Bearbeitung
zugrunde.

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hat der Anmelder weder
von der Mdoglichkeit Gebrauch gemacht, fir die anderen Erfindungen
durch Zahlung zuséatzlicher Recherchengebiihren Recherchenberichte
erstellen zu lassen, noch die Anspriche so geéndert, dass sie sich auf
die recherchierte Erfindung beschranken, und pflichtet der Prifer dem
Einwand der ISA bei, so versendet er eine Mitteilung nach Regel 71 (1)
und (2), die ausschlie3lich den Gegenstand der einzigen recherchierten
Erfindung betrifft.

iii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase zusatzliche
Recherchengeblhren entrichtet, so kann er entscheiden, welche der
recherchierten Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt
werden soll, wobei die anderen zu streichen sind, wenn der Priifer dem
Einwand der ISA beipflichtet. Hat der Anmelder diese Entscheidung noch
nicht getroffen, fordert ihn der Prifer zu Beginn der Sachpriifung dazu auf.

(iv) Wenn die zu prifenden Anspriche eine Erfindung betreffen, die
sich von den urspriinglich beanspruchten Erfindungen unterscheidet und
mit diesen auch nicht durch eine gemeinsame erfinderische Idee
verbunden ist, ist im ersten Bescheid nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1)
und (2) ein Einwand nach Regel137(4) zu erheben (siehe
auch VI, 5.2 ii)).

V) Hat der Anmelder die weiteren Recherchengebtihren in der inter-
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nationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet der Prifer dem Einwand
der ISA nicht bei, so wird eine zusatzliche Recherche durchgefiihrt
(siehe B-I, 4.2ii))), und die Prifung erstreckt sich auf alle Patent-
anspriche.

In den Fallen i) bis iv) kann der Anmelder Teilanmeldungen fiir die
Erfindungen einreichen, die gestrichen wurden, um den Einwand der
Nichteinheitlichkeit auszurdaumen (siehe VI, 9 und A-VI,1).

7.11.2 Internationale Anmeldungen mit ergdnzender Recherche

Fur internationale Anmeldungen, die mit einem internationalen Recher-
chenbericht in die europdische Phase eintreten, der von einer anderen
ISA als dem EPA erstellt wurde, fiihrt die Recherchenabteilung in den in
B-1l, 4.3 genannten Féllen eine erganzende Recherche durch. Stellt sie
dabei mangelnde Einheitlichkeit fest, gilt B-VII, 2.4 entsprechend.

Das Verfahren vor der Prifungsabteilung in diesen Fallen wird in E-IX, 5.7
beschrieben.

7.11.3 Internationaler vorlaufiger Prifungsbericht (IPER)

Bei internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen vorlaufi-
gen Prufungsbericht in die europdische Phase eintreten, sollte der Prifer
der in diesem Bericht vertretenen Auffassung sorgféltig Rechnung tragen,
bevor er von ihr abweicht. Dies kann erforderlich sein, wenn die Patent-
anspriiche geadndert wurden oder die Auslegung der Vorschriften betref-
fend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu
auch 111, 7.11.1 und 7.11.2.

7.11.4 Eingeschankter IPER

Hat das EPA zu der Anmeldung einen IPER erstellt und begehrt der
Anmelder Schutz fiir Patentanspriiche, die nicht Gegenstand dieses IPER
waren, da sie in der internationalen Phase aufgrund eines Einwands
wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchiert worden waren, so
muss er fur die nicht recherchierten Erfindungen eine oder mehrere
Teilanmeldungen einreichen.

8. Unterschiedliche Fassung der Patentanmeldung fir verschie-
dene Vertragsstaaten (siehe auch D-VIl, 4)

8.1 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach
Art. 54 (3)

Stellt das EPA fest, dass fir einen Teil der benannten Vertragsstaaten der
Inhalt einer friiheren europdaischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) zum
Stand der Technik gehdrt, kbnnen zwei Sachverhalte vorliegen:

i) Der Anmeldetag der zu prifenden Anmeldung oder des zu
prifenden Patents liegt vor dem Tag des Inkrafttretens des EPU 2000.
Art. 54 (4) EPU 1973 findet Ubergangsweise noch Anwendung (siehe
Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001, ABI. EPA
2003, Sonderausgabe Nr. 1, 202). Gibt in diesem Fall ein kollidierender
Stand der Technik zu unterschiedlichen Anspruchsfassungen Anlass, so
kénnen unterschiedliche Anspruchssatze fur die betreffenden Staaten
aufgestellt werden. Unterschiedliche Beschreibungen und Zeichnungen
sind nur dann erforderlich, wenn in einer gemeinsamen Beschreibung
nicht klar zum Ausdruck gebracht werden kann, was in den einzelnen
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Staaten, ausgehend vom jeweiligen Stand der Technik, unter Schutz
gestellt werden soll (siehe auch Il, 4.3, IV, 7.3 und VI, 5.5).

ii) Der Anmeldetag der zu prifenden Anmeldung oder des zu
prifenden Patents ist der Tag des Inkrafttretens des EPU 2000 oder
danach. Da Art. 54 (4) EPU 1973 gestrichen wurde, gilt der kollidierende
Stand der Technik ungeachtet der Benennungen fir alle Vertragsstaaten
als Stand der Technik. Auferdem spielt es keine Rolle, ob die
Benennungsgebihren fir die frihere europaische Patentanmeldung
entrichtet wurden, da das EPU 2000 keine Vorschrift enthalt, die
Regel 23a EPU 1973 entspricht.  Unterschiedliche Fassungen  fir
verschiedene Vertragsstaaten auf der Grundlage von Art. 54 (3) sind
daher nicht mehr méglich.

8.2  Unterschiedliche Fassung bei teilweisem Rechtsibergang geman
Art. 61

Ergibt sich aus einer rechtskraftigen Entscheidung gemafl Art. 61, dass
einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europdaischen Patents nur
fir einen Teil des in der europaischen Patentanmeldung offenbarten
Gegenstands zugesprochen worden ist, so hat die friihere europaische
Patentanmeldung fir die benannten Staaten, in denen die Entscheidung
ergangen bzw. anerkannt worden ist, und fur die tbrigen benannten Ver-
tragsstaaten erforderlichenfalls unterschiedliche Patentanspriiche, Be-
schreibungen und Zeichnungen zu enthalten (siehe auch VI, 5.5 und 9.2).

8.3  Unterschiedliche Fassung bei Vorbehalten gemalR Art. 167 (2) a)
EPU 1973

Hat ein Vertragsstaat einen Vorbehalt gemaR Art. 167 (2) a) EPU 1973
gemacht, so kénnen Patentanmeldungen und Patente, in denen Schutz
fir chemische Erzeugnisse als solche oder fiur Nahrungs- oder
Arzneimittel als solche begehrt wird, unterschiedliche Satze von Patent-
ansprtchen fir diese und die anderen benannten Staaten enthalten. Von
diesem Vorbehalt haben Osterreich, Spanien und Griechenland Gebrauch
gemacht. Unbeschadet des Artikels 167 (5) EPU 1973 ist der Vorbehalt
fir Osterreich am 7. Oktober 1987 auRer Kraft getreten; die Vorbehalte fiir
Griechenland und Spanien wurden mit Ablauf des 7. Oktober 1992
unwirksam (fir Spanien, siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juni 2007,
ABI. 7/2007, 439).

Im Allgemeinen wird eine gemeinsame Beschreibung fur alle Satze von
Patentanspriichen ausreichend sein.

8.4  Unterschiedliche Fassung bei élteren nationalen Rechten

Altere nationale Rechte bilden keinen Stand der Technik (Art. 54), der
vom EPA bei der Prifung auf Patentierbarkeit zu beriicksichtigen ist.
DemgemaR findet auch keine gezielte Recherche nach alteren nationalen
Rechten statt; aufgefundene Dokumente werden aber im Recherchen-
bericht genannt (siehe B-VI, 4.2). Altere nationale Rechte kénnen jedoch
nach Art. 139 (2) nach der Erteilung des europdischen Patents in einem
nationalen Verfahren als Nichtigkeitsgrund geltend gemacht werden.
Diese Rechte stellen Ausnahmen vom Prinzip des einheitlichen
materiellen Rechts der Patentierbarkeit dar. Bei nationalen Rechten
besteht daher ein berechtigtes Interesse des Anmelders, durch
gesonderte Patentanspriiche die Erteilung eines in einzelnen Ver-
tragsstaaten unter Umsténden teilweise nichtigen Patents zu verhindern.
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Die Vorlage gesonderter Patentanspriiche darf jedoch weder verlangt
noch vorgeschlagen werden.

Weist der Anmelder im Prifungsverfahren das Bestehen eines einschla-
gigen &lteren nationalen Rechts fur einen bestimmten benannten Staat
nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentansprtiche fur
den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen (siehe VI, 4.9 und 4.10). Dieser
Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des
Schutzrechts oder seiner Anmeldung (vergleiche Art. 140) zu erbringen;
er ist erforderlich, damit die Einheit des europdaischen Patents nicht ohne
Grund durchbrochen wird.

Die Wirkung des &lteren nationalen Rechts richtet sich nach den einschla-
gigen nationalen Rechtsvorschriften. Ob der Anmelder den Umfang seiner
Anmeldung mit den gesonderten Patentansprichen richtig abgegrenzt
hat, braucht der Prifer nicht zu entscheiden. Dies liegt in der Verant-
wortlichkeit des Anmelders.

Er muss aber prufen, ob die gesonderten Patentanspriche nicht gegen
Art. 123 (2) verstoRen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPU
genugen.

Im Gegensatz zu alteren europdischen Rechten bilden &ltere nationale
Rechte keinen Stand der Technik, und es besteht daher kein Anlass fur
eine gesonderte Beschreibung. In der Beschreibungseinleitung ist aber an
geeigneter Stelle, vorzugsweise in einem gesonderten Absatz im
Anschluss an die Angaben gemalR Regel 42 (1) a), der Sachverhalt etwa
wie folgt darzulegen:

"Der Anmelder hat sich unter Bezugnahme auf ... (z. B. die altere Anmel-
dung Nr...., in..) freiwillig eingeschrdnkt und gesonderte Patent-
anspriche fir ... (Vertragsstaat) vorgelegt.”

8.5  Berechnung der Anspruchsgebiihren

Fur die Berechnung der Anspruchsgebtihren siehe VI, 14.1.
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PATENTIERBARKEIT

1. Allgemeines

1.1  Grundlegende Bedingungen

Die Patentierbarkeit setzt voraus, dass die folgenden vier grundlegenden
Bedingungen erfullt werden:

i) Es muss eine "Erfindung" auf einem beliebigen Gebiet der Technik
vorliegen,

ii) die Erfindung muss "gewerblich anwendbar" sein,
iii) die Erfindung muss "neu" sein und
iv) die Erfindung muss auf einer "erfinderischen Tétigkeit" beruhen.

Auf diese Bedingungen wird im Folgenden in den Abschnitten 1V, 2, 3,
4,5 und IV, 6 bis 10 bzw. 11 eingegangen.

1.2  Sonstige Bedingungen

AulRer diesen vier grundlegenden Bedingungen hat der Prifer die beiden
folgenden Erfordernisse zu beachten, die implizit im EPU enthalten sind:

i) Die Erfindung muss so beschaffen sein, dass ein Fachmann sie
(nach entsprechender Anleitung durch die Anmeldung) ausfiihren
kann; dies ergibt sich aus Art. 83. Falle, in denen dieses Erfordernis
nicht erflllt ist, sind in 1, 4.11 aufgefihrt.

i) Die Erfindung muss insoweit technischen Charakter haben, als sie
sich auf ein technisches Gebiet (Regel 42 (1) a)) bezieht, ihr eine
technische Aufgabe zugrunde liegt (Regel 42 (1)c)) und sie
technische Merkmale aufweist, durch deren Angabe der Gegen-
stand des Schutzbegehrens in den Patentanspriichen definiert
werden kann (Regel 43 (1)) (siehe 11I, 2.1).

1.3  Technischer Fortschritt, niitzliche Wirkung

Das EPU schreibt weder explizit noch implizit vor, dass eine Erfindung
einen technischen Fortschritt oder auch nur eine nitzliche Wirkung mit
sich bringen muss, um patentierbar zu sein. Jedoch sind gegebenenfalls
vorhandene vorteilhafte Wirkungen gegentiber dem Stand der Technik in
der Beschreibung anzugeben (Regel 42 (1) c)), und solche Wirkungen
sind fur die Bestimmung der "erfinderischen Tatigkeit" oftmals bedeutsam
(siehe IV, 11).

2. Erfindungen

2.1  Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im EPU ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar nicht festgelegt,
aber Art. 52 (2) enthdlt eine nicht erschdpfende Aufzéhlung von Dingen,
die nicht als Erfindungen angesehen werden. Die in der Aufzahlung ent-
haltenen Gegenstande sind alle abstrakter Art (z. B. Entdeckungen,
wissenschaftliche Theorien usw.) und/oder nicht technischer Natur (z. B.
asthetische Formschopfungen oder Wiedergabe von Informationen). Eine

Dezember 2007

KAPITEL IV

Art. 52 (1)

Art. 83

Regel 42 (1) a), ¢)
Regel 43 (1)

Art. 52 (2)



TEILC

Art. 52 (3)

V-2 KAPITEL IV

Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) muss dagegen sowohl konkreten als
auch technischen Charakter haben (siehe IV, 1.2 ii)). Sie kann aus jedem
Gebiet der Technik stammen.

2.2 Priufungspraxis

Bei der Prifung der Frage, ob der Anmeldungsgegenstand eine Erfindung
im Sinne von Art. 52 (1) ist, muss der Prifer zwei generelle Punkte
berlicksichtigen. Zunéachst ist nach Art. 52 (2) die Patentféhigkeit nur
insoweit zu verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht
patentfahigen Gegenstand als solchen bezieht. Zum Zweiten sollte sich
der Priifer unabhéngig von Form oder Kategorie des Patentanspruchs auf
dessen Inhalt konzentrieren, um festzustellen, ob der beanspruchte
Gegenstand als Ganzes technischen Charakter hat. Ist dies nicht der Fall,
so liegt keine Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) vor.

Zu beachten ist auch, dass die grundlegende Priifung, ob eine Erfindung
im Sinne von Art. 52 (1) vorliegt, nicht mit der Prifung auf gewerbliche
Anwendbarkeit, Neuheit und erfinderische Téatigkeit verwechselt werden
darf.

2.3 Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Im Folgenden werden die einzelnen, in Art. 52 (2) aufgezéahlten Gegen-
stande der Reihe nach behandelt und weitere Beispiele angefiihrt, um zu
verdeutlichen, was patentfahig ist und was nicht.

2.3.1 Entdeckungen

Wird eine neue Eigenschaft eines bekannten Materials oder Erzeugnisses
festgestellt, so handelt es sich lediglich um eine Entdeckung, die nicht
patentierbar ist, weil eine Entdeckung als solche keine technische
Wirkung hat und damit keine Erfindung im Sinne des Art. 52 (1) ist. Wird
fur diese Eigenschaft jedoch eine praktische Verwertung gefunden, so
handelt es sich um eine Erfindung, die mdglicherweise patentierbar ist.
Beipielsweise wirde die Entdeckung, dass ein bestimmtes bekanntes
Material stof3fest ist, nicht patentierbar sein; aus diesem Material herge-
stellte Eisenbahnschwellen koénnten jedoch durchaus patentierbar sein.
Das Auffinden eines vorher unbekannten Stoffs in der Natur ist ebenfalls
eine bloRe Entdeckung und folglich nicht patentierbar. Kann aber nachge-
wiesen werden, dass ein in der Natur aufgefundener Stoff eine technische
Wirkung aufweist, so kdnnte er patentierbar sein. Ein Beispiel fir einen
solchen Fall ist ein Stoff, der in der Natur vorkommt und bei dem eine
antibiotische Wirkung festgestellt wird. Wenn entdeckt wird, dass ein in
der Natur aufgefundener Mikroorganismus ein Antibiotikum erzeugt,
konnte auch der Mikroorganismus selbst als ein Aspekt der Erfindung
patentierbar sein. Ebenso kdnnte ein Gen, das in der Natur aufgefunden
wird, patentierbar sein, wenn sich eine technische Wirkung dieses Gens
herausstellt, z.B. seine Verwendung bei der Herstellung eines
bestimmten Polypeptids oder in der Gentherapie.

Naheres zu biotechnologischen Erfindungen siehe 1V, 3, 4.5 bis 4.8 und
5.4.

2.3.2 Wissenschaftliche Theorien

Hierbei handelt es sich nur um eine allgemeinere Form von Ent-
deckungen, und es gilt ebenfalls der in IV, 2.3.1 dargelegte Grundsatz. So
ware beispielsweise die physikalische Halbleitertheorie nicht patentierbar.
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Neue Halbleiterelemente und Verfahren zu ihrer Herstellung kdnnten
jedoch patentierbar sein.

2.3.3 Mathematische Methoden

Hierbei handelt es sich um ein besonderes Beispiel flir den Grundsatz,
dass rein abstrakte oder intellektuelle Methoden nicht patentierbar sind.
Ein abgekirztes Dividierverfahren z. B. ware nicht patentierbar, eine ent-
sprechend gebaute Rechenmaschine jedoch schon. Eine mathematische
Methode fur das Entwerfen von elektrischen Filtern ist nicht patentierbar;
dagegen waren Filter, die nach dieser Methode entworfen worden sind,
nicht nach Art. 52 (2) und (3) von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

2.3.4 Asthetische Formschépfungen

Eine asthetische Formschopfung bezieht sich der Definition nach auf ein
Erzeugnis (beispielsweise ein Gemalde oder eine Skulptur) mit Aspekten,
die nicht technischer Art sind und im Wesentlichen subjektiv zu beurteilen
sind. Sollte das Erzeugnis jedoch auch technische Merkmale haben, dann
kénnte es patentierbar sein, z. B. die Laufflache eines Reifens. Der
asthetische Effekt selbst ist nicht patentierbar, und zwar weder in einem
Erzeugnis- noch in einem Verfahrensanspruch. Beispielsweise ware ein
Buch, das lediglich in Form der asthetischen oder kiinstlerischen Wirkung
seines Informationsgehalts, seiner Aufmachung oder seiner Schrifttypen
beansprucht wird, nicht patentierbar, ebenso wenig wie ein Gemalde, das
durch die asthetische Wirkung seines Gegenstands, durch die Anordnung
der Farben oder durch seinen kinstlerischen (z. B. impressionistischen)
Stil definiert ist. Jedoch kénnten in Féllen, in denen durch eine technische
Anordnung oder andere technische Mittel ein &asthetischer Effekt erzielt
wird, zwar nicht der asthetische Effekt selbst, aber das Mittel zu dessen
Erzielung patentierbar sein. Beispielsweise konnte ein Gewebe mittels
einer Schichtstruktur, die zuvor nicht zu dem betreffenden Zweck ver-
wendet wurde, attraktiv gestaltet werden, und in einem solchen Fall
konnte ein Gewebe mit einer derartigen Struktur patentierbar sein.
Ebenso kann ein Buch, das durch ein technisches Merkmal betreffend die
Art des Bindens oder Broschierens des Buchriickens definiert ist, paten-
tierbar sein, selbst wenn es auch eine &sthetische Wirkung aufweist,
desgleichen ein Gemalde, das durch die Art der Leinwand oder durch die
verwendeten Farben oder Bindemittel definiert ist. Auch ein Verfahren zur
Erzielung einer &sthetischen Formschopfung kann eine technische
Neuerung umfassen und somit patentierbar sein. Ein Diamant kann
beispielsweise eine besonders schine (selbst nicht patentierbare) Form
haben, die durch ein neues technisches Verfahren erzielt wird. In diesem
Fall kann das Verfahren patentfahig sein. Gleichfalls kann eine neue
Drucktechnik fur ein Buch, die eine besondere Aufmachung mit &sthe-
tischem Effekt ergibt, durchaus patentierbar sein, ebenso wie das Buch,
das als Erzeugnis aus dem betreffenden Verfahren hervorgeht. Auch
Stoffe oder Stoffgemische, die durch technische Merkmale definiert sind
und dazu dienen, in Bezug auf einen Geruch oder Geschmack eine
besondere Wirkung zu erzielen, z. B. einen Geruch oder Geschmack fur
langere Zeit aufrechtzuerhalten oder zu verstarken, kénnen durchaus
patentierbar sein.

2.3.5 Plane, Regeln und Verfahren fir gedankliche Tatigkeiten, fur
Spiele oder fir geschéftliche Tatigkeiten

Es handelt sich hier um weitere Beispiele fir Gegenstédnde mit abstraktem
oder intellektuellem Charakter. Insbesondere ein Plan zur Erlernung einer
Sprache, ein Verfahren zur Losung von Kreuzwortratseln, ein Spiel (als
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etwas Abstraktes, das durch seine Regeln festgelegt ist) oder ein Plan zur
Organisation einer kommerziellen Tatigkeit wiirde nicht patentierbar sein.
Betrifft der beanspruchte Gegenstand aber eine Vorrichtung oder ein tech-
nisches Verfahren zur Durchfihrung zumindest eines Teils des Plans, so
missen dieser Plan und die Vorrichtung bzw. das Verfahren als Ganzes
geprift werden. Werden in dem Anspruch insbesondere Computer,
Computernetze oder andere herkdmmliche programmierbare Vorrich-
tungen bzw. ein entsprechendes Programm zur Durchfihrung zumindest
einiger Schritte eines Plans angegeben, so ist er im Sinne einer
"computerimplementierten Erfindung” (siehe unten) zu prifen.

2.3.6 Computerprogramme

Computerprogramme fallen unter den Ausdruck "computerimplementierte
Erfindungen”, der Anspriiche abdecken soll, die Computer, Computer-
netze oder andere programmierbare Vorrichtungen umfassen, wobei
prima facie eines oder mehrere der Merkmale der beanspruchten
Erfindung durch ein Programm oder mehrere Programme realisiert
werden. Solche Anspriiche kdnnen beispielsweise auf eine Methode fir
den Betrieb dieser Vorrichtung, auf die fir die Ausfiihrung der Methode
entwickelte Vorrichtung oder - entsprechend T 1173/97 (ABI. 10/1999,
609) - auf das Programm selbst gerichtet sein. Bezlglich der
Vorgehensweise bei der Prifung wird nicht nach dem allgemeinen Zweck
der Erfindung unterschieden, d. h. ob sie eine Nische besetzen oder eine
neue Art der Unterhaltung bieten soll usw.

Fiur die Patentféahigkeit gelten bei auf Computerprogramme gerichteten
Ansprichen im Prinzip genau dieselben grundlegenden Kriterien wie bei
anderen Gegenstanden. Zwar sind auch "Computerprogramme” in
Art. 52 (2) aufgefuhrt, hat der beanspruchte Gegenstand jedoch
technischen Charakter, so ist er durch Art. 52 (2) und (3) nicht von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen. Uberdies kann ein von einem
Computerprogramm gesteuerter Datenverarbeitungsprozess theoretisch
auch mittels spezieller Schaltkreise durchgefiihrt werden, und die Aus-
fuhrung eines Programms umfasst immer physikalische Wirkungen, z. B.
elektrische Strome. Nach T 1173/97 sind solche normalen physikalischen
Wirkungen alleine noch nicht ausreichend, um einem Computerprogramm
technischen Charakter zu verleihen. Kann ein Computerprogramm beim
Betrieb auf einem Computer jedoch eine weitere technische Wirkung
hervorbringen, die Uber diese normalen physikalischen Wirkungen
hinausgeht, so ist es nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.
Diese weitere technische Wirkung kann im Stand der Technik bekannt
sein. Eine weitere technische Wirkung, die einem Computerprogramm
technischen Charakter verleiht, kénnte z. B. in der Steuerung eines
gewerblichen Verfahrens, in der Verarbeitung von Daten, die
Gegenstande verkorpern, oder in der internen Funktionsweise des
Computers selbst oder seiner Schnittstellen unter dem Einfluss des
Programms zu finden sein und beispielsweise die Effizienz oder Sicher-
heit eines Verfahrens, die Verwaltung der erforderlichen Computer-
ressourcen oder die Datenulibertragungsgeschwindigkeit einer Kommuni-
kationsverbindung beeinflussen. Somit kann ein Computerprogramm als
Erfindung im Sinne von Art. 52 (1) betrachtet werden, wenn das
Programm in der Lage ist, beim Betrieb auf einem Computer eine weitere
technische  Wirkung hervorzubringen, die (ber die normalen
physikalischen Wechselwirkungen zwischen dem Programm und dem
Computer hinausgeht. Auf einen solchen Anspruch kann ein Patent erteilt
werden, wenn alle Erfordernisse des EPU erfiillt sind (siehe insbesondere
Art. 84, 83, 54 und 56 sowie IV, 5.3). Solche Anspriiche sollten keine
Programmlisten (siehe Il, 4.15) enthalten, sondern alle Merkmale
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angeben, die die Patentierbarkeit des beim Betrieb des Programms
auszufiihrenden Verfahrens gewahrleisten (siehe lll, 4.5, letzter Satz).

Im Ubrigen kann das Erfordernis des technischen Charakters nach der
Entscheidung T 769/92 (ABI. 8/1995, 525) erflllt sein, wenn zur
Ausfiihrung der Erfindung technische Uberlegungen erforderlich sind.
Solche technischen Uberlegungen missen sich im beanspruchten
Gegenstand niederschlagen.

Jeder beanspruchte Gegenstand, der technische Mittel definiert oder
einsetzt, ist eine Erfindung im Sinne des Artikels 52 (1) (T 258/03, ABI.
12/2004, 575). Weist ein beanspruchter Gegenstand nicht prima facie
technischen Charakter auf, so ist er entsprechend Art. 52 (2) und (3)
zurlickzuweisen. Ergibt die Prima-facie-Prifung dagegen, dass der
Gegenstand technischen Charakter aufweist, hat der Prifer als nachstes
die Frage der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit abzuklaren. Zur
Beurteilung, ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, muss der Prifer eine
objektive  technische Aufgabe bestimmen, die gelést wurde
(siehe 1V, 11.7.2). Die Losung dieser Aufgabe ist der technische Beitrag
der Erfindung zum Stand der Technik. Das Vorliegen eines solchen
technischen Beitrags bedeutet, dass der beanspruchte Gegenstand
technischen Charakter hat und damit tatsachlich eine Erfindung im Sinne
von Art. 52 (1) ist. Wird eine solche objektive technische Aufgabe nicht
gefunden, so weist der beanspruchte Gegenstand zumindest keine
erfinderische Tatigkeit auf, weil kein technischer Beitrag zum Stand der
Technik geleistet werden kann, und der Anspruch ist aus diesem Grund
zurlickzuweisen.

2.3.7 Eine Wiedergabe von Informationen

Eine Wiedergabe von Informationen, die lediglich durch den Inhalt der
Informationen definiert wird, ist nicht patentierbar. Dies gilt unabhéngig
davon, ob die Patentanspriiche auf die Wiedergabe von Informationen an
sich gerichtet sind (z. B. durch akustische Signale, durch das gespro-
chene Wort, durch visuelle Anzeige oder durch Blicher, die anhand ihres
Inhalts, Schallplatten, die anhand des aufgenommenen Musikstticks, oder
Verkehrszeichen, die anhand ihrer Warnhinweise definiert sind) oder ob
sie auf Verfahren und Vorrichtungen zur Wiedergabe von Informationen
gerichtet sind (z. B. Anzeiger oder Registriergerate, die lediglich durch die
angezeigten bzw. registrierten Informationen definiert sind). Schlief3t die
Wiedergabe der Informationen jedoch neue technische Merkmale ein, so
kann der Informationstrager bzw. das Verfahren oder die Vorrichtung fir
die Wiedergabe der Information einen patentierbaren Gegenstand bilden.
Die Anordnung oder Art und Weise der Wiedergabe kann im Unterschied
zu dem Informationsgehalt sehr wohl ein patentierbares technisches
Merkmal darstellen. Beispiele fir solche technischen Merkmale sind: ein
Telegrafenapparat oder ein Nachrichtensystem mit einem besonderen
Code zur Wiedergabe der Buchstaben (z. B. Pulscode-Modulation); ein
Messinstrument, das zur Wiedergabe der durch Messen ermittelten
Informationen eine besondere Kurve aufzeichnet; eine Schallplatte mit
besonderen Rillen fir Stereoaufnahmen; eine Computerdatenstruktur
(siehe T 1194/97, ABI. 12/2000, 525), die so definiert ist, dass sie inharent
die technischen Merkmale des Programms enthalt, das mit dieser Daten-
struktur arbeitet (sofern in dem betreffenden Fall das Programm selbst
patentierbar ist); und ein Diapositiv mit seitlich angeordneter Tonspur.
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3. Biotechnologische Erfindungen

3.1  Allgemeines und Definitionen

"Biotechnologische Erfindungen” sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das
aus biologischem Material besteht oder dieses enthéalt, oder ein Verfah-
ren, mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet
wird, zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material,
das genetische Informationen enthalt und sich selbst reproduzieren oder
in einem biologischen System reproduziert werden kann.

3.2  Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Grundsatzlich sind biotechnologische Erfindungen nach dem EPU paten-
tierbar. Flr européaische Patentanmeldungen und Patente, die biotech-
nologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind die malRgebenden
Bestimmungen des EPU in Ubereinstimmung mit den Vorschriften der
Regeln 26 bis 29 anzuwenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG
der Européaischen Union vom 6. Juli 1998 Uber den rechtlichen Schutz bio-
technologischer Erfindungen (ABI. 2/1999, 101) ist hierfur ergéanzend
heranzuziehen. Dabei sind insbesondere auch die Erwé&gungsgrinde
(abgekirzt als Ewg.) zu berlcksichtigen, die den Bestimmungen der
Richtlinie vorangestellt sind.

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar, wenn sie
einen Gegenstand aus der nachstehenden, nicht erschopfenden Liste
betreffen:

i) Biologisches Material, das mithilfe eines technischen Verfahrens
aus seiner natirlichen Umgebung isoliert oder hergestellt wird,
auch wenn es in der Natur schon vorhanden war

Somit kann biologisches Material auch als patentierbar gelten, wenn es
bereits in der Natur vorkommt (siehe auch IV, 2.3.1).

Auch wenn der menschliche Kdrper in den einzelnen Phasen seiner Ent-
stehung und Entwicklung sowie die blolRe Entdeckung eines seiner
Bestandteile, einschlie3lich der Sequenz oder Teilsequenz eines Gens,
keine patentierbaren Erfindungen darstellen kdnnen (siehe 1V, 4.5), so
kann doch ein isolierter Bestandteil des menschlichen Koérpers oder ein
auf andere Weise durch ein technisches Verfahren gewonnener Bestand-
teil, der gewerblich anwendbar ist, einschlielich der Sequenz oder
Teilsequenz eines Gens, eine patentierbare Erfindung sein, selbst wenn
der Aufbau dieses Bestandteils mit dem eines natirlichen Bestandteils
identisch ist. Ein solcher Bestandteil ist von der Patentierbarkeit nicht a
priori ausgeschlossen, da er - zum Beispiel - das Ergebnis technischer
Verfahren zu seiner Identifizierung, Reinigung, Bestimmung und Ver-
mehrung aulRerhalb des menschlichen Korpers ist, zu deren Anwendung
nur der Mensch fahig ist und die die Natur selbst nicht vollbringen kann
(EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 21).

Bei der Prifung einer Patentanmeldung oder eines Patents, die Gen-
sequenzen oder -teilsequenzen zum Gegenstand haben, sind dieselben
Patentierbarkeitskriterien zugrunde zu legen wie in allen anderen Berei-
chen der Technologie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 22). Die gewerbliche
Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens muss in der
Patentanmeldung in der eingereichten Fassung konkret beschrieben
werden (siehe 1V, 5.4).
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ii) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausfihrung der Erfindung technisch
nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschrankt
ist

Erfindungen, deren Gegenstand Pflanzen oder Tiere sind, sind patentier-
bar, wenn die Anwendung der Erfindung technisch nicht auf eine Pflan-
zensorte oder Tierrasse beschrankt ist (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 29).

Ein Anspruch, in dem bestimmte Pflanzensorten nicht individuell bean-
sprucht werden, ist nicht nach Art. 53 b) vom Patentschutz ausge-
schlossen, auch wenn er moglicherweise Pflanzensorten umfasst (siehe
G 1/98, ABI. 3/2000, 111 sowie 1V, 4.6).

Ein Anspruch, der Pflanzensorten umfasst, sie aber nicht individuell
angibt, ist nicht auf eine oder mehrere Pflanzensorten gerichtet (siehe
G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nr. 3.8 der Entscheidungsgriinde). Ist in einem
Erzeugnisanspruch keine bestimmte Pflanzensorte individuell angegeben,
so ist der Gegenstand der beanspruchten Erfindung nicht im Sinne des
Art. 53 b) auf eine oder mehrere Pflanzensorten beschrénkt oder gerichtet
(G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nrn. 3.1 und 3.10 der Entscheidungsgriinde).

iii) Ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfahren oder
ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis, sofern es sich
dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tierrasse handelt

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikro-
biologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material
durchgefiihrt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird.

4, Ausnahmen von der Patentierbarkeit

4.1 Gegenstande, die gegen die offentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstoRen

Erfindungen, deren gewerbliche Verwertung gegen die Ooffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstof3en wirde, sind eigens von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen. Damit wird bezweckt, Erfindungen den
Schutz zu verweigern, die wahrscheinlich einen Anreiz zum Aufruhr oder
zur Stérung der offentlichen Ordnung bieten wirden oder die zu einem
verbrecherischen oder generell offensiven Verhalten filhren kénnten
(siehe auch Il, 7.2). Ein offensichtliches Beispiel sind Antipersonenminen.
In der Regel dirfte diese Bestimmung wohl nur in sehr seltenen und
extremen Fallen herangezogen werden. Als Malstab sollte bei der
Prifung zugrunde gelegt werden, ob es wahrscheinlich ist, dass die
Offentlichkeit im Allgemeinen die Erfindung als so verabscheuenswiirdig
betrachten wiirde, dass die Erteilung von Patentrechten unbegreiflich
ware. Ist dies eindeutig der Fall, so sollte ein Einwand gemaR Art. 53 a)
erhoben werden, andernfalls jedoch nicht. Falls in diesem
Zusammenhang rechtlich schwierige Fragen auftreten, siehe VI, 7.8.

4.2  Unzulassige Gegenstande

Die Verwertung ist nicht schon deshalb als Verstol3 gegen die offentliche
Ordnung oder die guten Sitten anzusehen, weil sie durch Gesetz oder
Verwaltungsvorschriften in einigen oder allen Vertragsstaaten untersagt
ist. Ein Grund hierfir ist, dass ein Erzeugnis immer noch aufgrund eines
europédischen Patents flr den Export nach Staaten hergestellt werden
kénnte, in denen seine Verwendung nicht untersagt ist.
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4.3  Offensiver und inoffensiver Verwendungszweck

In manchen Fallen wird die Zurlckweisung einer Patentanmeldung nicht
gerechtfertigt sein. Dieser Fall kénnte eintreten, wenn die Erfindung
sowohl einem offensiven als auch einem inoffensiven Zweck dient, z. B.
bei einem Verfahren zum Aufbrechen eines verschlossenen Geld-
schranks, dessen Benutzung durch einen Einbrecher offensiv, durch
einen Schlosser in einem Notfall aber inoffensiv ist. In einem solchen Fall
ergibt sich kein Einwand gemaf Art. 53 a). Wenn in einem vergleichbaren
Fall eine beanspruchte Erfindung ein Kopiergerat mit Merkmalen betrifft,
die zu einer héheren Wiedergabequalitat fiihren, und eine Ausfiihrungsart
dieser Vorrichtung weitere (nicht beanspruchte, fir den Fachmann aber
offensichtliche) Merkmale umfassen kdnnte, deren einziger Zweck darin
bestlinde, auch die Wiedergabe von Sicherheitsstreifen in Banknoten mit
verbliffender Ahnlichkeit zu echten Banknoten zu ermdglichen, wiirde die
beanspruchte Vorrichtung eine Ausfuhrungsart fur die Herstellung von
Falschgeld umfassen, die unter Umstanden unter Art. 53 a) fiele. Es gabe
aber keinen Grund, das beanspruchte Kopiergerat vom Patentschutz
auszuschlieBen, weil seine verbesserten Eigenschaften fir zahlreiche
zulassige Zwecke genutzt werden kdnnten (siehe G 1/98, ABI. 3/2000,
111, Nr. 3.3.3 der Entscheidungsgrinde). Enthalt die Anmeldung aber
eine spezielle Verweisung auf eine Verwendung, die gegen die 6ffentliche
Ordnung oder die guten Sitten verstof3t, so ist gemal Regel 48 (1) a) eine
Streichung dieser Verweisung zu verlangen.

4.4  Wirtschaftliche Auswirkungen

Dem EPA steht es nicht zu, die wirtschaftlichen Auswirkungen der Ertei-
lung von Patenten auf bestimmten Gebieten der Technik zu beriick-
sichtigen und den Bereich der patentierbaren Gegenstande entsprechend
einzuschranken (siehe G 1/98, ABI. 3/2000, 111, Nr. 3.9 der Entschei-
dungsgrinde). Fir eine Ausnahme nach Art. 53 a) ist maRRgeblich, ob die
gewerbliche Verwertung der Erfindung gegen die offentliche Ordnung
oder die guten Sitten verstiel3e.

4.5  Biotechnologische Erfindungen

Fur biotechnologische Erfindungen wurde in Regel 28 die nachstehende
Liste mit Ausnahmen von der Patentierbarkeit nach Art. 53 a) festgelegt.
Diese nicht erschépfende Aufzéhlung dient der Veranschaulichung und
soll die Begriffe der "6ffentlichen Ordnung” und der "guten Sitten" auf
diesem Gebiet der Technik konkretisieren.

Nach Art. 53 a) in Verbindung mit Regel 28 werden europdische Patente
insbesondere nicht erteilt fir biotechnologische Erfindungen, die zum
Gegenstand haben:

)] Verfahren zum Klonen von Menschen

Fur die Zwecke dieser Ausnahme ist als Verfahren zum Klonen von
Menschen jedes Verfahren, einschlie3lich der Verfahren zur Embryonen-
spaltung, anzusehen, das darauf abzielt, einen Menschen zu schaffen,
der im Zellkern dieselbe Erbinformation wie ein anderer lebender oder
verstorbener Mensch besitzt (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 41).

i) Verfahren zur Verdnderung der genetischen ldentitat der Keimbahn
des Menschen

iii) Verwendung von menschlichen Embryonen zu industriellen oder
kommerziellen Zwecken
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Der Ausschluss der Verwendung von menschlichen Embryonen zu indu-
striellen oder kommerziellen Zwecken von der Patentierbarkeit gilt nicht
fur Erfindungen, die therapeutische oder diagnostische Zwecke verfolgen
und auf den menschlichen Embryo zu dessen Nutzen angewandt werden
(EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 42).

iv) Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitéat von Tieren,
die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentlichen medizini-
schen Nutzen fur den Menschen oder das Tier zu verursachen,
sowie die mithilfe solcher Verfahren erzeugten Tiere

Der oben angefihrte wesentliche medizinische Nutzen umfasst jeglichen
Nutzen im Bereich der Forschung, der Vorbeugung, der Diagnose oder
der Therapie (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 45).

AuRerdem kénnen der menschliche Korper in den einzelnen Phasen
seiner Entstehung und Entwicklung sowie die bloRe Entdeckung eines
seiner Bestandteile, einschlieBlich der Sequenz oder Teilsequenz eines
Gens, keine patentierbaren Erfindungen darstellen (siehe aber IV, 3.2).
Diese Phasen der Entstehung und Entwicklung des menschlichen Kérpers
schlieBen auch die Keimzellen ein (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 16).

Ebenfalls von der Patentierbarkeit auszunehmen sind nach Art. 53 a)
Verfahren zur Herstellung von Chimaren aus Keimzellen oder totipotenten
Zellen von Menschen oder Tieren (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 38).

4.6 Pflanzensorten oder Tierarten und Verfahren zur Zichtung von
Pflanzen oder Tieren

Ausgenommen von der Patentierbarkeit sind nach Art. 53 b) auch
"Pflanzensorten oder Tierarten sowie im Wesentlichen biologische
Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren".

4.6.1 Pflanzensorten

Der Begriff "Pflanzensorte” ist in Regel 26 (4) definiert. Ein Patent wird
nicht erteilt, wenn der beanspruchte Gegenstand auf eine oder mehrere
bestimmte Pflanzensorten gerichtet ist. Betrifft die Erfindung aber
Pflanzen oder Tiere und ist die Ausfiihrung der Erfindung technisch nicht
auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tierrasse beschrankt, so ist die
Erfindung patentierbar (siehe 1V, 3.2).

Bei der Prifung eines Anspruchs fir ein Verfahren zur Zichtung einer
Pflanzensorte ist Art. 64 (2) nicht zu bertcksichtigen (siehe G 1/98,
ABI. 3/2000, 111). Somit ist ein Verfahrensanspruch fur die Zichtung
einer (oder mehrerer) Pflanzensorte(n) nicht schon deshalb von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen, weil sein Ergebnis eine Pflanzensorte ist
oder sein konnte.

4.6.2 Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren

Ein Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren ist im Wesentlichen
biologisch, wenn es vollstdndig auf nattrlichen Ph&nomenen wie Kreu-
zung oder Selektion beruht. Nachfolgend werden einige Beispiele auf-
gefuihrt: Ein Verfahren zur Kreuzung, zur Rassenmischung oder ein
Selektivzuchtverfahren, beispielsweise fur Pferde, bei dem lediglich die
Tiere zur Zucht und zur Zusammenfiihrung ausgewdahlt werden, die
bestimmte Merkmale aufweisen, ware im Wesentlichen biologisch und
somit nicht patentierbar. Dagegen ware ein Verfahren fur die Behandlung
von Pflanzen oder Tieren zur Verbesserung ihrer Eigenschaften oder
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ihres Ertrags oder zur Foérderung oder Unterdriickung ihres Wachstums,
physikalisches oder chemisches Verfahren handelt, beispielsweise ein
Verfahren zur Beschneidung von Baumen, nicht im Wesentlichen biolo-
gisch, denn obgleich ein biologisches Verfahren mit enthalten ist, ist das
Wesentliche der Erfindung technischer Natur; das Gleiche wuirde fir ein
Verfahren zur Behandlung von Pflanzen gelten, das dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass ein wachstumsférdernder Stoff oder eine wachstums-
foérdernde Bestrahlung benutzt wird. Auch die Behandlung des Bodens mit
technischen Mitteln zur Unterdriickung oder Férderung des Wachstums
von Pflanzen ist von der Patentierbarkeit nicht ausgeschlossen (siehe
auch IV, 4.8.1).

4.7  Mikrobiologische Verfahren
4.7.1 Allgemeines

Die im ersten Halbsatz des Art. 53 b) angegebene Ausnahme gilt, wie im
zweiten Halbsatz ausdriicklich erwahnt, nicht fir "mikrobiologische Ver-
fahren oder deren Erzeugnisse”.

Ein "mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei dem mikro-
biologisches Material verwendet, ein Eingriff in mikrobiologisches Material
durchgefihrt oder mikrobiologisches Material hervorgebracht wird. Somit
ist der Begriff "mikrobiologisches Verfahren" dahin gehend auszulegen,
dass er nicht nur Verfahren umfasst, bei denen ein Eingriff in mikrobiologi-
sches Material vorgenommen oder solches Material hervorgebracht wird,
z. B. durch gentechnische Veradnderungen, sondern auch Verfahren, die
den Patentanspriichen zufolge mikrobiologische wie auch nicht
mikrobiologische Verfahrensschritte umfassen.

Darlber hinaus kann das Erzeugnis eines mikrobiologischen Verfahrens
als solches patentierbar sein (Erzeugnisanspruch). Art. 53 b) ist so
auszulegen, dass die Vermehrung des Mikroorganismus selbst ein mikro-
biologisches Verfahren darstellt. Als ein Erzeugnis dieses Verfahrens ist
daher der Mikroorganismus als solcher dem Patentschutz zugénglich
(siehe IV, 2.3.1 Entdeckungen). Unter den Begriff "Mikroorganismus"
fallen Bakterien und andere fir das bloRe Auge nicht sichtbare, im Allge-
meinen einzellige Organismen, die im Labor vermehrt und manipuliert
werden kdnnen (siehe T 356/93, ABI. 8/1995, 545), einschliel3lich Plasmi-
den und Viren, einzelliger Pilze (einschliel3lich Hefen), Algen, Protozoen
sowie menschlicher, tierischer und pflanzlicher Zellen.

Andererseits kénnen Erzeugnisanspriche fur Pflanzensorten oder Tier-
rassen auch dann nicht zugelassen werden, wenn diese mittels eines
mikrobiologischen Verfahrens gewonnen wurden (Regel 27 c¢)). Das
Patentierungsverbot des Art. 53 b) erster Halbsatz gilt fir Pflanzensorten
unabhangig davon, auf welche Weise sie erzeugt wurden. Daher sind
Pflanzensorten, in denen Gene vorhanden sind, die mittels der rekombi-
nanten Gentechnik in eine Elternpflanze eingebracht wurden, vom
Patentschutz ausgeschlossen (G 1/98, ABI. 3/2000, 111).

4.7.2 Wiederholbarkeit der Ergebnisse mikrobiologischer Verfahren

Bei mikrobiologischen Verfahren ist besondere Aufmerksamkeit auf das
Erfordernis der Wiederholbarkeit zu richten, auf das in I, 4.11 hinge-
wiesen wird. Bei biologischem Material, das nach Regel 31 hinterlegt wird,
wird durch die Mdglichkeit der Entnahme einer Probe (Regel 33 (1)) die
Wiederholbarkeit gesichert. Es ist daher in diesem Fall nicht erforderlich,
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dartber hinaus ein weiteres Verfahren zur Herstellung des biologischen
Materials anzugeben.

4.8  Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

Europdische Patente werden nicht erteilt fir "Verfahren zur chirurgischen
oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen
Korpers und Diagnostizierverfahren, die am menschlichen oder tierischen
Kdrper vorgenommen werden. Dies gilt nicht fir Erzeugnisse, ins-
besondere Stoffe oder Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vor-
stehend genannten Verfahren". Fir Instrumente oder Vorrichtungen, die
bei chirurgischen oder therapeutischen Verfahren und bei Diagnostizier-
verfahren verwendet werden, kénnen demnach Patente erteilt werden.
Die Herstellung von Prothesen oder kinstlichen Gliedern kann paten-
tierbar sein. Nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen ware z. B. ein
Verfahren zur Herstellung von Einlegesohlen zwecks Korrektur der
Kdrperhaltung oder ein Verfahren zur Herstellung kinstlicher GliedmalR3en.
Das Abnehmen eines FuRabdrucks oder eines Abdrucks von einem
Stumpf, an den eine kinstliche GliedmalRe angepasst wird, ist eindeutig
kein chirurgischer Eingriff und erfordert nicht die Anwesenheit von
medizinischem Fachpersonal. Zudem werden sowohl die Einlegesohlen
als auch die kunstlichen Gliedmalien aufRerhalb des Kdorpers hergestellt.
Dagegen ware ein Verfahren zur Herstellung einer Endoprothese, das
zwar aullerhalb des Koérpers angewendet wird, bei dem aber fir das
MaRnehmen ein chirurgischer Eingriff erforderlich ist, nach Art. 53 c) von
der Patentierbarkeit ausgeschlossen (siehe T 1005/98, nicht im ABI.
veroffentlicht).

Patente konnen fir neue Erzeugnisse, insbesondere fir Stoffe oder
Stoffgemische, zur Verwendung bei diesen Behandlungs- und
Diagnostizierverfahren erteilt werden. Nach Art. 54 (4) darf ein bekannter
Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch nur dann fir die Verwendung in
diesen Verfahren patentiert werden, wenn der bekannte Stoff oder das
Stoffgemisch nicht schon vorher zur Verwendung in chirurgischen,
therapeutischen oder diagnostischen Verfahren am menschlichen oder
tierischen Korper offenbart war ("erste medizinische Indikation"). Ein
Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes
Stoffgemisch zur Verwendung in chirurgischen, therapeutischen und/oder
diagnostischen Verfahren sollte etwa folgende Form haben: "Stoff oder
Stoffgemisch X" gefolgt von der Angabe des Verwendungszwecks,
z. B. "... zur Verwendung als Arzneimittel", "... als antibakterielles Mittel"
oder "... zur Behandlung der Krankheit Y".

Ein Stoff oder ein Stoffgemisch, von dem bereits eine erste medizinische
Indikation bekannt ist, kann nach Art. 54 (5) noch fiir eine zweite oder
weitere Verwendung in einem Verfahren nach Art. 53 c) patentierbar sein,
sofern diese Verwendung neu und erfinderisch ist.

Art. 54 (4) und (5) sieht somit eine Ausnahme von dem allgemeinen
Grundsatz vor, dass Erzeugnisanspriiche nur fur (absolut) neue Produkte
gewahrt werden kénnen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass Erzeugnis-
anspriiche fur die erste und weitere medizinische Verwendungen nicht
alle anderen Patentierbarkeitsvoraussetzungen, insbesondere diejenige
der erfinderischen Tatigkeit, erfullen muissen (siehe T 128/82,
ABI. 4/1984, 164).

Ein Anspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoffgemischs X
zur Behandlung der Krankheit Y" ist als auf ein nach Art. 53 ¢) ausdriick-
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lich von der Patentierbarkeit ausgenommenes Behandlungsverfahren
gerichtet anzusehen und deshalb nicht zuzulassen.

Offenbart eine Anmeldung erstmalig eine Reihe gesonderter Verwen-
dungsarten eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs fir chirurgische
und therapeutische Verfahren oder Diagnostizierverfahren, so kénnen in
der Regel in dieser Anmeldung unabhéngige Patentanspriiche aufgestellt
werden, von denen jeder auf den Stoff oder das Stoffgemisch fur eine der
verschiedenen Verwendungsarten gerichtet ist, d. h., ein "a priori"-Ein-
wand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte im Allge-
meinen nicht erhoben werden (siehe lll, 7.6).

Ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoff-
gemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels fUr eine therapeutische
Anwendung Z" kann unabhéangig davon zuldssig sein, ob es sich um die
erste oder eine "weitere" (zweite oder folgende) therapeutische Anwen-
dung handelt (schweizerische Anspruchsform) wenn diese Anwendung
neu und erfinderisch ist (siehe G 1/83, ABI. 3/1985, 60). Dasselbe gilt fur
Anspriche der Form "Verfahren zur Herstellung eines Arzneimittels fir
eine therapeutische Anwendung Z, gekennzeichnet durch die Verwen-
dung des Stoffs X" oder sachlich gleichwertige Anspriche (siehe
T 958/94, ABI. 6/1997, 241). Der Anmelder darf bei gleichzeitiger Offen-
barung mehrerer "weiterer" therapeutischer Anwendungen nur dann in ein
und derselben Anmeldung Patentanspriiche der oben genannten Art, die
auf die verschiedenen therapeutischen Anwendungen gerichtet sind, auf-
stellen, wenn diese eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirk-
lichen (Art. 82). Bei Verwendungs- oder Verfahrensanspriichen der oben
genannten Art ist ferner zu beachten, dass eine pharmazeutische Wirkung
allein noch nicht unbedingt eine therapeutische Anwendung beinhaltet. So
kann beispielsweise die selektive Belegung eines spezifischen Rezeptors
durch einen bestimmten Stoff als solche nicht als therapeutische Anwen-
dung angesehen werden; die Entdeckung, dass ein Stoff selektiv an einen
Rezeptor bindet, stellt zwar einen wichtigen Beitrag zum wissenschaft-
lichen Kenntnisstand dar, muss jedoch in Form einer definierten, tat-
sachlichen Behandlung eines pathologischen Leidens zur Anwendung
kommen, um als technischer Beitrag zum Stand der Technik und damit
als patentfahige Erfindung zu gelten (siehe T 241/95, ABI. 2/2001, 103).
Siehe auch 1ll, 4.22 in Bezug auf die funktionelle Definition eines patho-
logischen Leidens.

4.8.1 Beschrankung der Ausnahmen nach Art. 53 c)

Zu beachten ist, dass die Ausnahmen nach Art. 53 c¢) auf Verfahren zur
chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers und auf Diagnostizierverfahren beschrénkt sind, die am
menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen werden. Daraus folgt,
dass andere Verfahren zur Behandlung lebender Menschen oder Tiere
(z. B. von Schafen zur Férderung des Wachstums, zur Verbesserung der
Fleischqualitdét oder zur Steigerung des Wollertrags) oder andere
Verfahren zur Messung oder Aufzeichnung von Eigenschaften mensch-
licher oder tierischer Korper patentierbar sind, sofern sie (was der Fall
sein durfte) technisch und nicht im Wesentlichen biologisch (siehe 1V, 4.6)
sind. So ist beispielsweise eine Anmeldung mit Anspriichen auf die rein
kosmetische Behandlung von Menschen durch die Verabreichung eines
chemischen Erzeugnisses als patentfahig anzusehen (siehe T 144/83,
ABI. 9/1986, 301). Eine kosmetische Behandlung auf chirurgischem oder
therapeutischem Weg ware dagegen nicht patentfahig (siehe nach-
stehend).
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Ein Behandlungs- oder Diagnostizierverfahren ist nur dann von der Paten-
tierbarkeit ausgeschlossen, wenn es tatsachlich am Kérper lebender
Menschen oder Tiere durchgefuihrt wird. Ein Behandlungs- oder
Diagnostizierverfahren, das am Korper eines toten Menschen oder Tieres
angewandt wird, ist deshalb nach Art. 53 ¢) nicht von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen. Die Behandlung von Kdrpergeweben oder -fliissigkeiten
nach deren Entnahme aus dem menschlichen oder tierischen Koérper oder
daran vorgenommene Diagnostizierverfahren sind patentierbar, sofern die
Gewebe oder Flissigkeiten nicht wieder demselben Korper zugefiihrt
werden. Die Behandlung von Blut zur Aufbewahrung in einer Blutbank
oder Diagnosetests bei Blutproben sind damit im Gegensatz zur Dialyse-
behandlung von Blut, das wieder demselben Kérper zugefuhrt wird, nicht
von der Patentierbarkeit ausgeschlossen.

Bei Verfahren, die am lebenden menschlichen oder tierischen Korper vor-
genommen werden oder sich darauf beziehen, ist zu beachten, dass
Art. 53 ¢) lediglich den Zweck hat, nicht kommerzielle und nicht
industrielle Tatigkeiten auf dem Gebiet der Human- und Veterindrmedizin
von patentrechtlichen Beschrankungen freizuhalten. Diese
Ausnahmeregelung darf nicht so ausgelegt werden, dass sie sich Uber
ihren Zweck hinaus auswirkt (siehe G 5/83, ABI. 3/1985, 64 und G 1/04,
ABI. 5/2006, 334).

Im Gegensatz jedoch zu den in Art. 52 (2) und (3) genannten Gegen-
standen, die nur dann von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind,
wenn sie als solche beansprucht werden, ist ein Verfahrensanspruch nach
Art. 53 ¢) nicht gewéahrbar, wenn er auch nur ein Merkmal enthalt, das
eine Tatigkeit oder eine MaRRnahme definiert, die einen Verfahrensschritt
zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen
oder tierischen Kdrpers darstellt. In diesem Fall ist fur die Anwendung des
Art. 53 ¢) nicht rechtserheblich, ob der Anspruch Merkmale umfasst oder
aus Merkmalen besteht, die auf einen an einem technischen Gegenstand
ausgefihrten technischen Vorgang gerichtet sind (siehe T 820/92,
ABI. 3/1995, 113 und T 82/93, ABI. 5/1996, 274).

Zu den drei Ausnahmen im Einzelnen:

Der Begriff Chirurgie kennzeichnet nicht den Zweck, sondern die Art der
Behandlung. So ist z. B. ein Verfahren zur chirurgischen Behandlung fur
kosmetische Zwecke oder zur Verpflanzung eines Embryos ebenso vom
Patentschutz ausgeschlossen wie eine chirurgische Behandlung zu
Heilzwecken.

Unter therapeutischer Behandlung sind die Heilung von Krankheiten
und Storungen der Koérperfunktionen sowie prophylaktische MaRnahmen,
wie z.B. Impfungen gegen eine bestimmte Krankheit (siehe T 19/86,
ABI. 1-2/1989, 24) oder die Entfernung von Zahnbelag (siehe T 290/86,
ABI. 8/1992, 414), zu verstehen. Ein Verfahren zu therapeutischen
Zwecken, bei dem ein Gerat am lebenden menschlichen oder tierischen
Kdrper eingesetzt wird, ist nicht vom Patentschutz ausgeschlossen, wenn
zwischen den am Gerét vorgenommenen Mafihahmen und der vom Gerat
auf den Korper ausgeiibten therapeutischen Wirkung kein funktioneller
Zusammenhang besteht (siehe T 245/87, ABI. 5/1989, 171).

Unter Diagnostizierverfahren fallen nicht alle Verfahren, die mit der
Diagnose zu tun haben. Um zu bestimmen, ob ein Anspruch auf ein
Diagnostizierverfahren im Sinne von Art. 53 c¢) gerichtet ist, muss zuerst
geprift werden, ob der Anspruch alle notwendigen Phasen umfasst
(G 1/04, ABI. 5/2006, 334).
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Der Anspruch muss fir alle nachstehend genannten Phasen
Verfahrensschritte enthalten:

i) Untersuchungsphase mit der Sammlung von Daten
i) Vergleich dieser Daten mit den Normwerten
iii) Feststellung einer signifikanten Abweichung, d.h. eines

Symptoms, bei diesem Vergleich

iv) Zuordnung der Abweichung zu einem bestimmten Krankheitsbild,
d. h. die deduktive human- oder veterinarmedizinische
Entscheidungsphase (Diagnose zu Heilzwecken im strengen Sinne)

Wenn zu diesen Phasen gehdrende Merkmale fehlen und fir die
Definition der Erfindung wesentlich sind, sind diese Merkmale in den
unabhéangigen Anspruch aufzunehmen.

Als néachstes ist zu prifen, welche der Verfahrensschritte technischen
Charakter aufweisen. Die Endphase iv) z. B. ist in der Regel eine rein
gedankliche Tatigkeit (sofern sich dafiir nicht ein Gerat verwenden lasst,
das diagnostische Schliisse ziehen kann) und hat daher keinen
technischen Charakter.

Damit das Kriterium "am menschlichen oder tierischen Korper
vorgenommen" erfillt ist, muss jeder vorausgehende technische
Verfahrensschritt der Phaseni) bis iii)) am menschlichen oder
tierischen Korper vorgenommen werden. Es ist also fir jeden
technischen Verfahrensschritt zu prifen, ob eine Wechselwirkung mit dem
menschlichen oder tierischen Korper stattfindet. Art oder Intensitéat dieser
Wechselwirkung ist nicht entscheidend: das Kriterium ist erftllt, wenn die
Ausfiihrung des betreffenden technischen Verfahrensschritts die Prasenz
des Korpers voraussetzt. Direkter physischer Kontakt mit dem Kérper ist
nicht erforderlich.

Zu beachten ist, dass die Beteiligung eines Human- oder
Veterindrmediziners, der personlich anwesend ist oder die Verantwortung
tragt, nicht erforderlich ist.

Sind alle obigen Kriterien erflllt, definiert der Anspruch ein am
menschlichen oder tierischen Korper vorgenommenes
Diagnostizierverfahren, und es wird ein Einwand nach Art. 53 c) erhoben.

Entsprechend sind Verfahren zur blofen Ermittlung von Messwerten
(Daten, physikalische Grof3en) am lebenden menschlichen oder tierischen
Korper (z. B. Rontgen- und Kernresonanzuntersuchungen (NMR) sowie
Blutdruckmessungen) nicht nach Art. 53 ¢) von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen.

5. Gewerbliche Anwendbarkeit

5.1  Allgemeines

"Eine Erfindung gilt als gewerblich anwendbar, wenn ihr Gegenstand auf
irgendeinem gewerblichen Gebiet einschliel3lich der Landwirtschaft her-
gestellt oder benutzt werden kann". "Gewerbliches Gebiet" ist im wei-
testen Sinne, d. h. so zu verstehen, dass es jede Ausiibung einer Tatigkeit
"technischen Charakters" (siehe 1V, 1.2) einschlief3t, also einer Tatigkeit,
die zu den nutzlichen und praktischen Techniken im Unterschied zu den
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asthetischen Techniken gehort; dies impliziert nicht unbedingt die Ver-
wendung einer Maschine oder die Herstellung eines Erzeugnisses und
konnte sich beispielsweise auf ein Verfahren zur Aufldsung von Nebel
oder ein Verfahren zur Umwandlung von Energie von einer Form in eine
andere erstrecken. Art. 57 schlieRt somit sehr wenige "Erfindungen” von
der Patentierbarkeit aus, die nicht bereits durch die Auflistung in
Art. 52 (2) ausgeschlossen werden (siehe IV, 2.1). Eine weitere Klasse
von "Erfindungen”, die auszuschlieRen ware, waren jedoch Artikel oder
Verfahren, die angeblich in einer Art und Weise betrieben werden, die
eindeutig im Widerspruch zu feststehenden physikalischen Gesetzen
steht, beispielsweise ein Perpetuum mobile. Ein Einwand gemaf Art. 57
koénnte sich nur insoweit ergeben, als der Patentanspruch im Einzelnen
Angaben Uber die angestrebte Funktionsweise oder den Zweck der
Erfindung enthalt; wird aber beispielsweise ein Perpetuum mobile lediglich
als ein Artikel beansprucht, der eine besonders spezifizierte Bauweise
hat, so ist ein Einwand gemal3 Art. 83 zu erheben (siehe I, 4.11).

5.2 Prufverfahren

Prufverfahren sollten als Erfindungen betrachtet werden, die gewerblich
anwendbar und somit patentierbar sind, wenn die Prufung zur Verbes-
serung oder Kontrolle von Erzeugnissen, Geréten oder Verfahren ange-
wendet werden kann, die selbst gewerblich anwendbar sind. Insbe-
sondere ware die Verwendung von Tieren fur Testzwecke in der Industrie,
z.B. zum Testen gewerblicher Erzeugnisse (um beispielsweise das
Fehlen pyrogener oder allergischer Wirkungen festzustellen) oder von
Zustanden (z. B. zur Ermittlung der Wasser- oder Luftverschmutzung)
patentierbar.

5.3  Gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschluss nach Art. 52 (2)

Es ist zu beachten, dass die "gewerbliche Anwendbarkeit" kein Erforder-
nis ist, das den in Art. 52 (2) vorgesehenen Einschrankungen Ubergeord-
net ist; so ist beispielsweise ein Verwaltungsverfahren zur Kontrolle eines
Lagers nach Art. 52 (2) c) nicht patentierbar, obwohl es auf das Ersatz-
teillager eines Betriebs angewandt werden kdnnte. Obwohl eine Erfindung
"gewerblich anwendbar" sein und die Beschreibung die Art und Weise, in
der die Erfindung gewerblich anwendbar ist, angeben muss, sofern dies
nicht offensichtlich ist (siehe ll, 4.12), brauchen die Patentanspriiche
andererseits nicht notwendigerweise auf die gewerbliche Anwendbarkeit
beschréankt zu werden.

5.4  Sequenzen und Teilsequenzen von Genen

Im Allgemeinen wird verlangt, dass in der Beschreibung einer europai-
schen Patentanmeldung anzufihren ist, in welcher Weise der Gegenstand
der Erfindung gewerblich anwendbar ist, sofern dies nicht sofort ersichtlich
ist. Im Zusammenhang mit Sequenzen und Teilsequenzen von Genen
wird dieses allgemeine Erfordernis dahingehend konkretisiert, dass die
gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teilsequenz eines Gens
in der Patentanmeldung offenbart sein muss. Eine einfache Nuklein-
sauresequenz ohne Angabe einer Funktion stellt keine patentierbare
Erfindung dar (EU-Richtlinie 98/44/EG, Ewg. 23). Wird eine Sequenz oder
eine Teilsequenz eines Gens zur Herstellung eines Proteins oder eines
Teils eines Proteins verwendet, so ist anzugeben, welches Protein oder
welcher Teil eines Proteins hergestellt wird und welche Funktion dieses
Protein oder dieser Teil des Proteins hat. Bei einer Nucleotidsequenz, die
nicht zur Herstellung eines Proteins oder eines Teils eines Proteins ver-
wendet wird, kénnte die anzugebende Funktion beispielsweise darin
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bestehen, dass die Sequenz eine bestimmte Aktivitat als Transkriptions-
promotor aufweist.

6. Stand der Technik

6.1 Allgemeines und Definition

Eine Erfindung "gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik"
gehort. Der "Stand der Technik" ist definiert als "alles, was vor dem
Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung der Offentlichkeit durch
schriftliche oder miindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonsti-
ger Weise zuganglich gemacht worden ist". Der Umfang dieser Definition
ist zu beachten. Es bestehen keine Beschrankungen dahin gehend, an
welchem Ort, in welcher Sprache und in welcher Weise die in Betracht zu
ziehende Information der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden ist.
Die Dokumente oder anderen Informationsquellen unterliegen auch keiner
zeitlichen Beschrankung. Es gibt jedoch bestimmte Ausnahmen
(siehe 1V, 10). Da der dem Priifer zugangliche "Stand der Technik" jedoch
hauptséachlich aus den im Recherchenbericht aufgefiihrten Dokumenten
besteht, wird hier in Abschnitt 5 auf die Frage der Zuganglichkeit fir die
Offentlichkeit lediglich in Bezug auf die schriftiche Beschreibung ein-
gegangen (entweder allein oder in Verbindung mit einer friheren mind-
lichen Beschreibung oder einer friheren Benutzung).

Die Grundsétze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind,
ob andere Arten des bisherigen Stands der Technik (die beispielsweise
von einem Dritten gemal3 Art. 115 in das Verfahren eingebracht werden
konnten) der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden sind, sind in
D-V, 3 dargeleqgt.

Zur Prifung der Neuheit des beanspruchten Gegenstands siehe IV, 9.

Eine schriftiche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Offent-
lichkeit zuganglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der
Offentlichkeit zu dem maRgeblichen Zeitpunkt moglich gewesen ist, vom
Inhalt des Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung
oder die Verbreitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgriinden in
irgendeiner Weise beschrankt war. Beispielsweise sind deutsche
Gebrauchsmuster schon ab dem "Eintragungstag”, d. h. dem Tag ihrer
Eintragung in das Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der
"Bekanntmachung im Patentblatt” offentlich zugénglich. Im Recherchen-
bericht werden auch Dokumente angegeben, bei denen Zweifel beziiglich
des Tatbestands der Zuganglichkeit fur die Offentlichkeit sowie Zweifel
hinsichtlich des genauen Tags der Veréffentlichung eines Dokuments
nicht oder nicht vollstandig ausgerdumt sind. Bestreitet der Anmelder,
dass das Dokument der Offentlichkeit zuganglich war, oder bezweifelt er
den angenommenen Veré6ffentlichungstag des Dokuments, so hat der
Priufer zu entscheiden, ob er der Angelegenheit nachgehen soll. Hat der
Anmelder guten Grund zu bezweifeln, dass das Dokument in Bezug auf
seine Anmeldung als "Stand der Technik” anzusehen ist, und kénnen
auch weitere Ermittlungen diese Zweifel nicht ausraumen, so sollte der
Prufer die Angelegenheit nicht weiterverfolgen. Fur den Prifer dirfte das
einzige weitere Problem in Féllen auftreten, in denen

)] ein Dokument eine mundliche Beschreibung wiedergibt (beispiels-
weise einen oOffentlichen Vortrag) oder einen Bericht Uber eine
frlhere Benutzung enthdlt (beispielsweise eine Schaustellung auf
einer offentlichen Ausstellung) und
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i) nur die miindliche Beschreibung oder der Vortrag der Offentlichkeit
vor dem "Anmeldetag" der europaischen Patentanmeldung zugang-
lich war, das Dokument selbst aber erst an oder nach diesem Tag
verdffentlicht worden ist.

In solchen Féllen sollte der Prifer zunachst unterstellen, dass das Doku-
ment einen wahrheitsgetreuen Bericht des friheren Vortrags, der friiheren
Schaustellung oder eines sonstigen frilheren Ereignisses enthalt, und
sollte daher das friihere Ereignis als zum "Stand der Technik" gehdrend
betrachten. Bringt der Anmelder jedoch triftige Griinde vor, durch die der
Wabhrheitsgehalt des in dem betreffenden Dokument enthaltenen Berichts
angefochten wird, so sollte der Prifer die Angelegenheit ebenfalls nicht
weiterverfolgen.

6.2  Ausfuhrbare Offenbarung

Ein Gegenstand kann nur dann als der Offentlichkeit zuganglich gemacht
und damit Bestandteil des Stands der Technik im Sinne des Art. 54 (1)
angesehen werden, wenn die dem Fachmann vermittelte Information so
vollstandig ist, dass er zum malgeblichen Zeitpunkt (siehe IV, 9.3) die
technische Lehre, die Gegenstand der Offenbarung ist, unter
Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens
ausfuhren kann (siehe T 26/85, ABI. 1-2/1990, 22, T 206/83, ABI. 1/1987,
5und T 491/99, nicht im ABI. veréffentlicht).

6.3  Anmelde- oder Prioritatstag als wirksames Datum

Der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2) und (3) ist gegebenenfalls der
Prioriatstag (siehe Kapitel V). Dabei ist zu beachten, dass fiir verschie-
dene Patentanspriche oder verschiedene Varianten, die in einem Patent-
anspruch beansprucht werden, jeweils ein anderes wirksames Datum
gelten kann, namlich der Anmeldetag oder (einer) der beanspruchte(n)
Prioritatstag(e). Die Frage der Neuheit muss fir jeden Patentanspruch
(oder Teil eines Patentanspruchs fur den Fall, dass in einem Patent-
anspruch mehrere Varianten aufgefihrt werden) gesondert gepruft
werden, wobei der bei einem Patentanspruch oder einem Teil eines
Patentanspruchs zu bertcksichtigende Stand der Technik Merkmale, z. B.
aus der Zwischenliteratur (siehe B-X, 9.2 iv), enthalten kann, die einem
anderen Patentanspruch oder einer anderen Variante im selben Patent-
anspruch nicht entgegengehalten werden koénnen, weil fur diese ein
friheres wirksames Datum gilt.

Wenn natdrlich alle zum Stand der Technik gehérenden Merkmale der
Offentlichkeit vor dem Datum des friihesten Prioritatsdokuments zugang-
lich gemacht worden sind, muss (und sollte) sich der Prifer nicht mehr mit
der Zuteilung der wirksamen Daten befassen.

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende
Zeichnungen (siehe A-Il, 5.1) nach Regel 56 nach, ist der zuerkannte
Anmeldetag nach Regel 56 (2) der Tag, an dem diese fehlenden Teile
eingereicht werden (siehe A-ll, 5.3), es sei denn, sie sind in der
Prioritatsunterlage vollstandig enthalten und die Erfordernisse der Regel
56 (3) sind erflllt (siehe A-ll, 5.4) - in diesem Fall andert sich der
Anmeldetag nicht. Der Tag der Anmeldung ist daher entweder der Tag der
Einreichung fehlender Teile oder der urspriingliche Tag der Einreichung.

Anspriiche, die auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin eingereicht werden
(siehe A-lll, 15), fuhren nicht zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags
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(siehe A-Ill, 15), da sie als Anderung der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung angesehen werden (siehe VI, 5.3.1).

6.4  Dokumente in einer Nichtamtssprache

Der Recherchenbericht fihrt ein nicht in einer Amtssprache abgefasstes
Dokument nur an, wenn es gute Grinde fir die Annahme gibt (z. B.
aufgrund von Zeichnungen oder einer Zusammenfassung oder eines
korrespondierenden Patents in einer Amtssprache oder aufgrund einer
Ubersetzung, die der Priifer selbst oder eine mit der Sprache des Doku-
ments vertraute Person abgefasst hat), dass es sich um ein maR3gebliches
Dokument handelt (siehe B-X, 9.1.2 und 9.1.3). Der Priifer kann das
Dokument in der Stellungnahme zur Recherche oder in der Mitteilung
nach Art. 94 (3) auf der Basis dieser Griinde angeben. Bestreitet der
Anmelder jedoch die MaRgeblichkeit des Dokuments unter Angabe
bestimmter Grinde, so hat der Prifer zu untersuchen, ob es unter
Berucksichtigung dieser Grinde und des Weiteren ihm zuganglichen
Stands der Technik gerechtfertigt ist, die Angelegenheit weiterzuver-
folgen. Wenn ja, so hat er eine Ubersetzung des Dokuments (oder ledig-
lich des einschlagigen Teils davon, wenn sich dieser leicht bestimmen
lasst) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der Ansicht, dass das Doku-
ment malgeblich ist, dann hat er dem Anmelder zusammen mit dem
nachsten amtlichen Bescheid eine Kopie der Ubersetzung zuzusenden.

7. Kollision mit anderen europédischen Patentanmeldungen

7.1  Stand der Technik nach Artikel 54 (3)

Zum Stand der Technik gehort auch der Inhalt européischer Patentanmel-
dungen, die vor dem Anmeldetag oder dem wirksamen Prioritatstag der
zu prifenden Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem
betreffenden Tag liegende Prioritdt wirksam beanspruchen, aber gemaf
Art. 93 an oder nach diesem Tag veroffentlicht worden sind. Derartige
frihere Anmeldungen gehéren jedoch nur insoweit zum Stand der
Technik, als es die Neuheit betrifft, und bleiben bei der Prifung der
erfinderischen Téatigkeit aul3er Betracht. Auch hier ist der "Anmeldetag" im
Sinne des Art. 54 (2) und (3) daher gegebenenfalls der Prioritéatstag (siehe
Kapitel V). Unter dem "Inhalt" einer europédischen Anmeldung ist die
gesamte Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die
Zeichnungen und die Patentanspriiche, einschlie3lich

i) etwaiger Merkmale, auf die ausdriicklich verzichtet worden ist (mit
Ausnahme von Disclaimern fir nicht ausfihrbare Ausflhrungs-
formen),

i) etwaiger Merkmale, fir die in zuldssiger Weise auf andere Doku-
mente verwiesen wird (siehe I, 4.19, vorletzter Absatz), und

iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

Jedoch schlie3t der "Inhalt* weder irgendwelche Prioritdtsunterlagen
(durch solche Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit der
Prioritatstag fur die Offenbarung der européischen Patentanmeldung wirk-
sam ist (siehe V, 1.2)) noch - in Anbetracht des Art. 85 - die Zusam-
menfassung (siehe B-XI, 2) ein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass bei Anwendung des Art. 54 (3) der Inhalt
der friheren Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung in
Betracht zu ziehen ist. Wird eine Anmeldung in einer Sprache eingereicht,
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die nicht Amtssprache ist, was nach Art. 14 (2) moglich ist (siehe A-VIII,
1.1), so kann der Fall eintreten, dass Sachverhalte versehentlich nicht mit
in die Verfahrenssprache Ubersetzt und nicht nach Art. 93 in dieser
Sprache veroffentlicht werden. Selbst in diesem Fall ist fir Zwecke des
Art. 54 (3) der Inhalt des urspriinglichen Texts maRgebend.

7.1.1 Erfordernisse

Ob eine veroffentlichte europaische Patentanmeldung eine kollidierende
Anmeldung nach Art. 54 (3) sein kann, richtet sich zunachst nach ihrem
Anmeldetag und dem Tag ihrer Veroffentlichung: Ihr Anmeldetag muss
vor dem Anmeldetag bzw. dem wirksamen Prioritdtstag der in Prifung
befindlichen Anmeldung liegen, und sie muss an oder nach dem betref-
fenden Tag verdffentlicht worden sein. Wird in der veroffentlichten euro-
paischen Anmeldung eine Prioritdt beansprucht, so ersetzt der Prioritats-
tag den Anmeldetag (Art. 89) fiir denjenigen Gegenstand in der Anmel-
dung, der der prioritatsbegriindenden Anmeldung entspricht. Wurde mit
Wirkung von einem vor der Veroffentlichung liegenden Zeitpunkt auf einen
Prioritétsanspruch verzichtet oder ging der Prioritatsanspruch auf andere
Weise verloren, so ist nicht der Prioritdtstag, sondern der Anmeldetag
mafgeblich, und zwar auch dann, wenn der Prioritdtsanspruch
moglicherweise zu einem glltigen Prioritatsrecht gefiihrt hatte.

Ferner muss die kollidierende Anmeldung am Tag ihrer Veroffentlichung
noch anhéngig gewesen sein (siehe J5/81, ABI. 4/1982, 155). Ist eine
Anmeldung, die vor dem Vero6ffentlichungstag zuriickgenommen oder auf
andere Weise unglltig wurde, dennoch veroffentlicht worden, weil die Vor-
bereitungen fir die Veréffentlichung abgeschlossen waren, so hat die Ver-
offentlichung nicht die Wirkung nach Art. 54 (3), sondern nur die Wirkung
nach Art. 54 (2). Art. 54 (3) ist so auszulegen, dass die Veroffentlichung
einer "glltigen” Anmeldung, d. h. einer am Tag ihrer Vergffentlichung
existierenden européischen Patentanmeldung, gemeint ist.

Anderungen, die nach dem Veréffentlichungstag wirksam werden (z. B.
Zuriicknahme einer Benennung, Nichtentrichtung von
Benennungsgebiihren oder Zuriicknahme des Prioritatsanspruchs bzw.
Verlust des Prioritatsrechts aus anderen Grinden), berihren die
Anwendung des Art.54 (3) nicht (zu den Ubergangsvorschriften
betreffend Art. 54 (4) EPU 1973 siehe llI, 8.1).

7.2  Euro-PCT-Anmeldungen

Diese Grundsatze gelten auch fur PCT-Anmeldungen, in denen EP
bestimmt ist, allerdings mit einem wichtigen Unterschied. In Art. 153 in
Verbindung mit Regel 165 wird klargestellt, dass eine PCT-Anmeldung fir
die Anwendung des Art. 54 (3) nur dann als Stand der Technik gilt, wenn
der PCT-Anmelder die erforderliche Anmeldegebiihr nach Regel 159 (1)
c) entrichtet und die PCT-Anmeldung dem EPA in Deutsch, Englisch oder
Franzésisch vorgelegt hat. (Das bedeutet, dass eine Ubersetzung
erforderlich ist, wenn die PCT-Anmeldung in Japanisch, Chinesisch,
Spanisch, Russisch oder Arabisch veréffentlicht worden ist.)

7.3  Gleiche benannte Staaten

Siehe I, 8.1 zu den Ubergangsvorschriften fiir die Anwendbarkeit von
Art. 54 (4) EPU 1973 auf Anmeldungen, die am 13. Dezember 2007
anhangig sind, und Patente, die an diesem Tag bereits erteilt sind.
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7.4  Doppelpatentierung

Im EPU wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger europaischer Patent-
anmeldungen gleichen wirksamen Datums eingegangen. Es ist jedoch ein
anerkanntes Prinzip in den meisten Patentsystemen, dass ein und dem-
selben Anmelder fiir eine Erfindung nicht zwei Patente erteilt werden. Ein
Anmelder kann zwar zwei Anmeldungen mit derselben Beschreibung
prifen lassen, wenn die Patentanspriiche einen vollig unterschiedlichen
Umfang haben und auf verschiedene Erfindungen gerichtet sind. In dem
seltenen Fall, in dem in zwei oder mehreren europaischen Patent-
anmeldungen des gleichen Anmelders derselbe Staat bzw. dieselben
Staaten endgliltig benannt werden, indem die Benennung durch Zahlung
der vorgeschriebenen Benennungsgeblihren bestéatigt wird, und die
Patentanspriiche dieser Anmeldungen denselben Anmelde- oder Priori-
tatstag haben und dieselbe Erfindung betreffen (wobei die Patent-
anspriche in der in VI, 9.1.6 dargelegten Weise kollidieren), ist dem
Anmelder jedoch mitzuteilen, dass er entweder eine oder mehrere
Anmeldungen so dndern muss, dass sie nicht langer die gleiche Erfindung
beanspruchen, oder unter diesen Anmeldungen eine auswahlen muss, die
im Hinblick auf die Patenterteilung bearbeitet werden soll. Sollten zwei
derartige Anmeldungen mit demselben wirksamen Datum von zwei ver-
schiedenen Anmeldern eingereicht werden, dann ist jedem zu gestatten,
so zu verfahren, als wirde es die andere Anmeldung nicht geben.

8. Kollision mit alteren nationalen Rechten

Besteht in einem in der Anmeldung benannten Vertragsstaat ein &lteres
nationales Recht, so hat der Anmelder mehrere Mdoglichkeiten zur
Vornahme von Anderungen. Erstens kann er in seiner Anmeldung die
Benennung des Vertragsstaats zuriicknehmen, in dem ein é&lteres
nationales Recht besteht. Zweitens kann er fir einen solchen Staat
andere Anspriche einreichen als fir die dbrigen benannten Staaten.
Drittens kann er seinen bestehenden Anspruchssatz so einschrénken,
dass das altere nationale Recht davon nicht mehr berihrt wird.

Die Anderung der Anmeldung zwecks Beriicksichtigung &lterer nationaler
Rechte sollte weder verlangt noch vorgeschlagen werden (siehe
auch IlIl, 8.4). Wurden jedoch die Anspriiche geandert, sollte bei Bedarf
die Anderung der Beschreibung und der Zeichnungen verlangt werden,
wenn dadurch Unklarheiten vorgebeugt wird.

9. Neuheit

9.1 Stand der Technik nach Artikel 54 (2)

Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehort.
Zur Definition des "Stands der Technik" siehe IV, 6. Bei der Prufung der
Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Tatigkeit, siehe 1V, 11.8)
nicht zulassig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu
verbinden. Ebenso wenig ist es zulassig, verschiedene Bestandteile unter-
schiedlicher Ausfuhrungsformen, die in ein und demselben Dokument
beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument
selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe T 305/87,
ABI. 8/191, 429).

Wenn jedoch ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Infor-

mation Uber bestimmte Merkmale ausdriicklich auf ein anderes Dokument
verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Haupt-
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dokuments anzusehen, sofern das Dokument, auf das verwiesen wird, der
Offentlichkeit am Veroffentlichungstag des Dokuments, das die Ver-
weisung enthdlt, zuganglich war (siehe T 153/85, ABI. 1-2/1988, 1) (zum
Stand der Technik nach Art. 54 (3) siehe IV, 7.1 und Il, 4.19, vorletzter
Absatz). Der maRgebliche Zeitpunkt fir die Zwecke der Neuheitsprifung
ist jedoch immer das Datum des Hauptdokuments (siehe IV, 9.3).

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die aus-
driicklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht aus-
fihrbare Ausfiihrungsformen auschlieen), und der im Dokument ange-
gebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist,
anzusehen.

Ferner ist es zulassig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwen-
deten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ahnliches Nachschlagewerk
heranzuziehen.

9.2 Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Aquivalente

Die zum Stand der Technik gehdrenden Dokumente sind fir den bean-
spruchten Gegenstand neuheitsschadlich, wenn dieser unmittelbar und
eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschlief3lich der Merkmale,
die darin zwar nicht ausdricklich genannt, aber fir den Fachmann vom
Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung
von Gummi in den Fallen, in denen eindeutig dessen elastische Eigen-
schaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdricklich gesagt ist,
neuheitsschadlich fur die Benutzung eines elastischen Materials. Die
Beschrankung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar
und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre
eines Dokuments bei der Prifung auf Neuheit dahin gehend auszulegen,
dass sie allgemein bekannte Aquivalente, die in dem Dokument nicht
offenbart sind, einschlie3t; dies gehért in die Prufung auf erfinderische
Tatigkeit.

9.3  Maligeblicher Zeitpunkt eines vorverodffentlichten Dokuments

Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein frGheres Dokument so ver-
standen werden, wie es der Fachmann zum malfigeblichen Zeitpunkt des
Dokuments verstanden hat. Mit dem Begriff "maf3geblicher Zeitpunkt" ist
im Falle eines vorveroffentlichten Dokuments das Veroffentlichungsdatum
und im Falle eines Dokuments gemaR Art. 54 (3) der Anmeldetag oder
gegebenenfalls der Prioritatstag (siehe IV, 7.1) gemeint.

9.4  Ausfuhrbare Offenbarung eines vorverdffentlichten Dokuments

Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der
Offentlichkeit zuganglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands
der Technik im Sinne des Art. 54 (1) angesehen werden, wenn die darin
dem Fachmann vermittelte Information so vollstandig ist, dass er zum
mafigeblichen Zeitpunkt des Dokuments (siehe 1V, 9.3) die technische
Lehre, die Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von
ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ausfilhren kann (siehe
T 26/85, ABI. 1-2/1990, 22, T 206/83, ABI. 1/1987, 5 und T 491/99, nicht
im ABI. veroffentlicht).

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name
oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwéhnt ist, nur
dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Dokument —
gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum malf3-
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geblichen Zeitpunkt des Dokuments - ihre Herstellung und Abtrennung
oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung,
nur ihre Abtrennung ermdglichen.

9.5 Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele

Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berlcksichtigen, dass die
Offenbarung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen
Beispiels, das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fallt, nicht
vorwegnimmt; neuheitsschadlich ist dagegen die Offenbarung eines
speziellen Begriffs fir einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten
speziellen Begriff einschlie3t, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neu-
heitsschadlich fir Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheits-
schadlich fur irgendein anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung
von Nieten ist neuheitsschadlich fiir Befestigungsmittel als allgemeinen
Begriff, aber nicht neuheitsschadlich fur irgendein anderes Befestigungs-
mittel als Niete.

9.6 Implizite Offenbarung und Parameter

Im Falle eines frlheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus
dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch
implizit dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausfihrung dessen,
was sich aus dem friheren Dokument ergibt, zwangslaufig zu einem
Ergebnis gelangt, das unter den Patentanspruch fallt. Einen Einwand
wegen mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prifer jedoch nur dann
erheben, wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen
Auswirkungen der friiheren Lehre besteht (bezliglich einer zweiten nicht
medizinischen Verwendung siehe jedoch IV, 9.7). Solche Situationen
koénnen sich auch ergeben, wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale
in den Patentansprichen durch Parameter definiert ist (siehe lll, 4.11).
Mdoglicherweise ist in dem einschlagigen Stand der Technik ein anderer
Parameter oder gar kein Parameter erwahnt. Sind die bekannten und die
beanspruchten Erzeugnisse sonst vollig identisch (was zu erwarten ist,
wenn beispielsweise die Ausgangserzeugnisse und die Herstellungs-
verfahren identisch sind), dann ist zun&achst ein Einwand wegen mangeln-
der Neuheit geltend zu machen. Kann der Anmelder z. B. durch geeignete
Vergleichstests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschie-
de bestehen, so ist fraglich, ob die Anmeldung alle fir die Herstellung von
Erzeugnissen, die die in dem Patentanspruch aufgefiihrten Parameter
aufweisen, wesentlichen Merkmale offenbart (Art. 83).

9.7  Neuheitspriifung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte
der Prifer die inlll, 4.5-4.21 gegebene Anleitung beriicksichtigen. Er
sollte bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand
gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende
Angaben Uber eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung aul3er
Acht gelassen werden sollten (siehe Ill, 4.13). Beispielsweise wirde ein
fur die Verwendung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu
gegeniber dem gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen
werden, es sei denn, die erwéhnte Verwendung verlangt eine besondere
Art des Stoffs (z. B. bestimmte Zusatze), die ihn von der bekannten Art
des Stoffs unterscheidet. Das heil3t, dass Merkmale, die zwar nicht
ausdricklich genannt werden, die jedoch durch die besondere Art der
Verwendung vorgegeben sind, berlicksichtigt werden sollten (siehe das
Beispiel einer "Form fiir Stahlschmelzen" in lll, 4.13). Zu Anspriichen, die
auf eine erste medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe IV, 4.8.
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Ferner ist zu beachten, dass ein Anspruch, der auf die Verwendung eines
bekannten Stoffs fiir einen bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht
medizinische Verwendung), der auf einer technischen Wirkung beruht,
dahin gehend auszulegen ist, dass er diese technische Wirkung als
funktionelles technisches Merkmal enthalt. Ein solcher Anspruch ist
hinsichtlich der Neuheit dann nicht zu beanstanden, wenn dieses
technische Merkmal nicht bereits friilher der Offentlichkeit zugénglich
gemacht worden ist (G 2/88, ABI. 4/1990, 93 wund G 6/88,
ABI. 4/1990, 114). Zu Anspriichen, die auf eine zweite oder weitere
medizinische Verwendung gerichtet sind, siehe 1V, 4.8.

9.8  Auswahlerfindungen

Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdriicklich
erwahnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer
groReren bekannten Menge oder einem gréReren bekannten Bereich.

i) Um die Neuheit einer Auswahl zu ermitteln, ist zu entscheiden, ob
die ausgewahlten Elemente in individualisierter (konkreter) Form im
Stand der Technik offenbart sind (siehe T 12/81, ABI. 8/1982, 296).
Eine Auswahl aus einer einzelnen Liste konkret offenbarter
Elemente verleiht noch keine Neuheit. Muss jedoch eine Auswabhl
aus zwei oder mehr Listen einer gewissen Lange getroffen werden,
um eine spezifische Kombination von Merkmalen zu erhalten, so
verleint die daraus resultierende Merkmalskombination, die im
Stand der Technik nicht eigens offenbart ist, Neuheit ("Zwei-Listen-
Prinzip™). Beispiele fur eine solche Auswahl aus zwei oder mehr
Listen sind die Auswahl von:

a) chemischen Einzelverbindungen aus einer bekannten
generischen Formel, wobei die ausgewéhlte Verbindung aus
der Auswahl spezifischer Substituenten aus zwei oder mehr
"Listen" von Substituenten in der bekannten generischen
Formel hervorgeht. Dasselbe gilt fir spezifische Gemische,
die aus der Auswahl einzelner Komponenten aus Listen von
Komponenten hervorgehen, die das Gemisch des Stands
der Technik bilden.

b) Ausgangsmaterialien fur die Herstellung eines Endprodukts

C) Teilbereichen mehrerer Parameter aus entsprechenden
bekannten Bereichen

ii) Ein aus einem grolReren Zahlenbereich des Stands der Technik
ausgewahlter Teilbereich gilt als neu, wenn jedes der drei
folgenden Kriterien erfullt ist (siehe T 198/84, ABI. 7/1985, 209;
T 279/89, nicht im ABI. veroffentlicht):

a) Der ausgewahlte Teilbereich ist im Vergleich zu dem
bekannten Bereich eng,

b) der ausgewahlte Teilbereich hat genigend Abstand von
konkreten im Stand der Technik offenbarten Beispielen und
von den Eckwerten des bekannten Bereichs und

C) der ausgewahlte Bereich ist kein willklrlicher Ausschnitt des
Stands der Technik, d. h. keine bloRe Ausfiihrungsform des
Stands der Technik, sondern eine andere Erfindung (gezielte
Auswabhl, neue technische Lehre).
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Ein nur im beanspruchten Teilbereich auftretender Effekt verleiht diesem
Teilbereich noch keine Neuheit. Ein technischer Effekt, der im aus-
gewahlten Teilbereich, aber nicht im gesamten bekannten Bereich auftritt,
kann aber eine Bestatigung dafiir sein, dass das Kriterium c) erflllt ist,
d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur ein Ausschnitt des Stands der
Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe "eng" und "genligend Abstand" ist
von Fall zu Fall zu entscheiden. Der neue technische Effekt, der in dem
ausgewahlten Bereich auftritt, kann aber eine Bestatigung dafiir sein,
dass das Kriterium c) erfillt ist, d. h. dass die Erfindung neu und nicht nur
ein Ausschnitt des Stands der Technik ist. Die Bedeutung der Begriffe
"eng" und "geniigend Abstand” ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Der
neue technische Effekt, der in dem ausgewahlten Bereich auftritt, kann
auch derselbe sein, der mit dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird,
jedoch in einem starkeren Ausmal3.

iii) Bei sich Uberschneidenden Bereichen (z.B. Zahlenbereichen,
chemischen Formeln) des beanspruchten Gegenstands und des
Stands der Technik gelten fir die Neuheitsprifung dieselben
Grundsatze wie in anderen Féllen, beispielsweise bei
Auswahlerfindungen (siehe T 666/89, ABI. 8/1993, 495). Es muss
ermittelt werden, welcher Gegenstand der Offentlichkeit durch eine
Offenbarung im Stand der Technik zuganglich gemacht wurde und
somit zum Stand der Technik gehdrt. In diesem Zusammenhang
gilt es nicht nur Beispiele, sondern den gesamten Inhalt der
Vorveroffentlichung zu berticksichtigen. Bei sich Uberschneidenden
Bereichen oder Zahlenbereichen physikalischer Parameter sind
ausdrucklich erwédhnte Eckwerte des bekannten Bereichs,
ausdricklich erwéhnte Zwischenwerte oder ein konkretes Beispiel
des Stands der Technik im Uberschneidungsbereich neuheits-
schadlich. Es reicht nicht aus, bestimmte neuheitsschédliche
Werte, die aus dem Bereich des Stands der Technik bekannt sind,
auszuschlieRBen, sondern es ist auch zu prifen, ob der Fachmann
unter Berlcksichtigung der technischen Gegebenheiten sowie des
von ihm zu erwartenden allgemeinen Fachwissens ernsthaft
erwogen hatte, die technische Lehre aus dem bekannten
Dokument im Uberschneidungsbereich anzuwenden. Kann dies mit
einiger Wahrscheinlichkeit bejaht werden, so ist auf mangelnde
Neuheit zu schlieRen. In der Sache T 26/85 (ABI. 1-2/1990, 22)
konnte der Fachmann nicht ernsthaft erwagen, im
Uberschneidungsbereich zu arbeiten, da der Stand der Technik
Uberraschenderweise eine begriindete Feststellung enthielt, die ihn
eindeutig davon abgehalten héatte, diesen Bereich zu wahlen,
obwohl er im Stand der Technik beansprucht war. Die in Ziffer ii)
genannten Kriterien kdnnen analog fir die Neuheitsprifung von
sich Uberschneidenden Zahlenbereichen verwendet werden (siehe
T 17/85, ABI. 12/1986, 406). Bei sich (berschneidenden
chemischen Formeln kann die Neuheit bejaht werden, wenn sich
der beanspruchte Gegenstand im Uberschneidungsbereich durch
ein neues technisches Element (neue technische Lehre) vom Stand
der Technik unterscheidet, vgl. T 12/90, Nr. 2.6 der Entscheidungs-
grinde, nicht im ABI. veroffentlicht, wie z. B. bei einem spezifisch
ausgewahlten chemischen Rest, der im Uberschneidungsbereich
allgemein vom Stand der Technik abgedeckt wird, aber im
bekannten Dokument nicht individualisiert ist. Trifft dies nicht zu, ist
zu prifen, ob der Fachmann ernsthaft erwagen wirde, im
Uberschneidungsbereich zu arbeiten bzw. ob er annehmen wiirde,
dass der Uberschneidungsbereich direkt und unmissverstandlich im
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Stand der Technik impliziert ist (siehe z. B. T 536/95, nicht im ABI.
vertffentlicht). Kann dies bejaht werden, so liegt keine Neuheit vor.

10. Unschéadliche Offenbarungen

10.1 Allgemeines

Es gibt nur zwei spezielle Falle, in denen eine frihere Offenbarung der
Erfindung als Stand der Technik auBer Betracht bleibt, namlich wenn die
Offenbarung unmittelbar oder mittelbar zuriickgeht:

i) auf einen offensichtlichen Missbrauch zum Nachteil des Anmelders
oder seines Rechtsvorgangers, beispielsweise wenn die vom
Anmelder stammende Erfindung gegen dessen Willen offenbart
wurde, oder

ii) auf die Schaustellung der Erfindung durch den Anmelder oder
dessen Rechtsvorgdnger auf einer amtlich anerkannten Aus-
stellung im Sinne des Art. 55 (1) b).

10.2 Frist

Eine wesentliche Voraussetzung ist in den Fallen i) und ii), dass die be-
treffende Offenbarung nicht friiher als sechs Monate vor Einreichung der
Anmeldung erfolgt ist. Fir die Berechnung der Frist von sechs Monaten ist
der Tag der tatsédchlichen Einreichung der europédischen Patentanmel-
dung mafigebend, nicht der Prioritatstag (siehe G 3/98, ABI. 2/2001, 62
und G 2/99, ABI. 2/2001, 83).

10.3 Offensichtlicher Missbrauch

Im Fall i) kann die Offenbarung durch ein verdéffentlichtes Dokument oder
auf andere Weise erfolgt sein. Im Sonderfall kann die Offenbarung durch
eine europdische Patentanmeldung mit einem friheren Prioritatstag
erfolgt sein. Beispielsweise kann eine Person B, der in vertraulicher Weise
Uber die Erfindung von A berichtet worden ist, selbst ein Patent fur diese
Erfindung beantragen. Ist dies der Fall, so steht die Offenbarung, die sich
aus der Veroffentlichung der Anmeldung von B ergibt, den Rechten von A
nicht entgegen, sofern A bereits eine Anmeldung eingereicht hat oder
innerhalb von sechs Monaten nach einer solchen Veroéffentlichung ein-
reicht. Nach Art. 61 ist B auf jeden Fall nicht berechtigt, seine Anmeldung
weiterzuverfolgen (siehe VI, 9.2).

Ein "offensichtlicher Missbrauch" liegt dann vor, wenn derjenige, der die
Erfindung offenbart, entweder vorsatzlich einen Schaden verursachen will
oder weil3 oder vermutet, dass sich aus dieser Offenbarung ein Schaden
ergibt oder ergeben kdnnte (siehe T 585/92, ABI. 3/1996, 129).

10.4 Internationale Ausstellung

Im Fall ii) muss die Anmeldung innerhalb von sechs Monaten nach Offen-
barung der Erfindung auf der Ausstellung eingereicht worden sein, wenn
die Schaustellung der Anmeldung nicht schaden soll. Ferner muss der
Anmelder zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung angeben, dass
die Erfindung zur Schau gestellt worden ist, und innerhalb von vier Mona-
ten auch eine Bescheinigung mit den nach Regel 25 geforderten Angaben
einreichen (siehe A-IV, 3). Die anerkannten Ausstellungen werden im
Amtsblatt veroffentlicht.
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11. Erfinderische Tatigkeit

11.1 Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich flr
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. Neuheit und erfinderische Téatigkeit sind unterschiedliche Kriterien.
Neuheit liegt vor, wenn ein Unterschied zwischen der Erfindung und dem
bisherigen Stand der Technik besteht. Die Frage, ob eine erfinderische
Tatigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn Neuheit vorliegt.

11.2 Stand der Technik; Anmeldetag

Bei der Prufung der erfinderischen Tétigkeit gilt als "Stand der Technik"
die in Art. 54 (2) hierfur festgelegte Definition (siehe IV, 6). Sie ist so
auszulegen, dass als Stand der Technik Informationen gelten, die fir ein
bestimmtes Gebiet der Technik relevant sind (T 172/03, nicht im ABI.
veroffentlicht). Der Stand der Technik umfasst dabei nicht die in Art. 54 (3)
genannten spater veroffentlichten europaischen Patentanmeldungen. Wie
in IV, 6.3 erwahnt, ist der "Anmeldetag" im Sinne des Art. 54 (2)
gegebenfalls der Prioritatstag (siehe Kapitel V).

11.3 Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen Mann
der Praxis auf einem bestimmten Gebiet der Technik handelt, der darliber
unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein
Ublichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehort. Es ist auch
zu unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehort,
insbesondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten,
Zugang hatte und Uber die normalen Mittel und F&higkeiten fir
routinemafige Arbeiten und Versuche verflgte. Veranlasst die Aufgabe
den Fachmann, die Losung auf einem anderen technischen Gebiet zu
suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der zur Aufgabenldsung
berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und Konnen dieses Fach-
manns bei der Beurteilung, ob die Losung auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruht, zugrunde zu legen (siehe T 32/81, ABI. 6/1982, 225). Es
kann auch Falle geben, in denen es zweckm&Rig ist, eher an
Personengruppen, beispielsweise ein Forschungs- oder Produktionsteam,
zu denken als an eine Einzelperson. Dies konnte beispielsweise fur
gewisse fortgeschrittene Technologien, wie Datenverarbeitungs- oder
Telefonanlagen, und fir hoch spezialisierte Verfahren, wie die kommer-
zielle Produktion integrierter Schaltungen oder komplexer chemischer
Stoffe, zutreffen.

11.4 Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist dem-
nach zu prifen, ob sich fir einen Fachmann vor dem wirksamen Anmel-
de- oder Prioritatstag des betreffenden Patentanspruchs in naheliegender
Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der Technik
ergeben hatte, was unter den Patentanspruch fallt. Ist dies der Fall, so ist
der betreffenden Patentanspruch wegen mangelnder erfinderischer Téatig-
keit nicht gewahrbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise" bezeichnet
etwas, das nicht Uber die normale technologische Weiterentwicklung
hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig aus
dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die
Auslibung einer Geschicklichkeit oder einer Fahigkeit abverlangt, die Gber
das bei einem Fachmann voraussetzbare MalRR hinausgeht. Bei der
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Prifung der erfinderischen Tatigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit
(siehe 1V, 9.3) zulassig, vertffentlichte Dokumente im Licht der spateren
Erkenntnisse auszulegen und den Wissensstand zu bericksichtigen, der
dem Fachmann im Allgemeinen zum Zeitpunkt des wirksamen Anmelde-
oder Prioritatstags der beanspruchten Erfindung zugéanglich ist.

11.5 Kombination gegenliber Nebeneinanderstellung oder Aneinander-
reihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten.
Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen"”, so ist
die Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination
fir sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb”
auch der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn
dagegen der Anspruch auf eine bloRe "Nebeneinanderstellung oder
Aneinanderreihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombina-
tion gerichtet ist, genligt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale
naheliegend sind, um zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merk-
male nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (siehe IV, 11.7.2,
letzter Absatz). Eine Gruppe technischer Merkmale gilt als eine
Kombination von Merkmalen, wenn sich durch die funktionelle
Wechselwirkung zwischen den Merkmalen ein kombinatorischer
technischer Effekt ergibt, der anders ausféllt als die Summe der
technischen Wirkungen der Einzelmerkmale, z. B. groRer. Mit anderen
Worten: Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Merkmalen
missen einen Synergieeffekt hervorbringen. Liegt ein solcher nicht vor, so
handelt es sich um eine bloRe Aneinanderreihung von Merkmalen (siehe
T 389/86, ABI. 3/1988, 87).

Beispielsweise ist die technische Wirkung eines einzelnen Transistors im
Wesentlichen die eines elektronischen Schalters. Mehrere zu einem
Mikroprozessor verbundene Transistoren dagegen wirken in syner-
gistischer Weise zusammen und erzeugen technische Wirkungen, z. B.
die Verarbeitung von Daten, die weit Uber die Summe der technischen
Wirkung der Einzeltransistoren hinausgehen (siehe auch V- Anlage 2).

11.6 Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale
gerichtet sein sollte (und beispielsweise nicht nur auf eine Idee), muss der
Prifer bei der Beurteilung, ob eine erfinderische Tétigkeit vorliegt, beach-
ten, dass es verschiedene Wege gibt, auf denen der Fachmann zu einer
Erfindung gelangen kann. Eine Erfindung kann beispielsweise auf
Folgendem beruhen:

i) Angabe einer neuen Idee oder einer bisher unerkannten zu
[6senden Aufgabe (wobei die Losung naheliegend ist, sobald die
Aufgabe klar dargelegt worden ist)

Beispiel: Der Anmelder hat in geeigneten Versuchen heraus-
gefunden, dass die Wirkung einer bekannten chemischen
Zusammensetzung nach langerer Lagerung nicht mehr
befriedigend ist, wobei die beanspruchte Lésung rtckwirkend
betrachtet einfach und an sich naheliegend erscheint (siehe
T 2/83, ABI. 6/1984, 265).

ii) Ersinnen einer Losung fir ein bekanntes Problem
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Beispiel: Das Problem der bleibenden Kennzeichnung von
Vieh, beispielsweise Kihen, ohne den Tieren Schmerz
zuzufigen oder deren Fell zu beschéadigen, stellt sich seit
Beginn der Viehzucht. Die Ldsung ("Gefrier-Kennzeichnung")
besteht darin, die Entdeckung der Tatsache zu nutzen, dass
dem Fell durch Gefrieren auf Dauer Pigment entzogen werden
kann.

iii) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phanomens (wobei die
praktische Nutzung dieses Phanomens dann naheliegend ist)

Beispiel: Es wird festgestellt, dass der angenehme
Geschmack von Butter durch geringfliigige Mengen eines
besonderen Bestandteils verursacht wird. Sobald diese
Einsicht gewonnen wurde, ist die technische Nutzung, die in
der Beigabe dieses Bestandteils zu Margarine besteht,
naheliegend.

Viele Erfindungen basieren natirlich auf einer Kombination der obigen
Moglichkeiten, beispielsweise kdénnen sowohl das Gewinnen einer
Einsicht in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht
erfinderische Fahigkeiten erfordern.

11.7 Aufgabe-LOsungs-Ansatz

In der Praxis sollte der Prufer im Interesse einer objektiven und nachvoll-
ziehbaren Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit in der Regel nach dem
so genannten Konzept "Aufgabe-Losungs-Ansatz" vorgehen.

Der "Aufgabe-L6sungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:

i) Ermittlung des "nachstliegenden Stands der Technik",
i) Bestimmung der zu loésenden "objektiven technischen Aufgabe"
und

iii) Prufung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des
nachstliegenden Stands der Technik und der objektiven techni-
schen Aufgabe fur den Fachmann naheliegend gewesen wére.

11.7.1 Bestimmung des néchstliegenden Stands der Technik

Unter dem néchstliegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen
Quelle offenbarte Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den
erfolgversprechendsten Ausgangspunkt fiir eine naheliegende Entwick-
lung darstellt, die zur beanspruchten Erfindung fiihrt. Die erste Uber-
legung bei der Bestimmung des néchstliegenden Stands der Technik ist
die, dass er auf einen ahnlichen Zweck oder eine ahnliche Wirkung wie
die Erfindung gerichtet oder zumindest demselben Gebiet der Technik wie
die beanspruchte Erfindung oder einem eng verwandten Gebiet zuzu-
ordnen sein sollte. In der Praxis ist der néchstliegende Stand der Technik
in der Regel der, der einem &ahnlichen Verwendungszweck entspricht und
die wenigsten strukturellen und funktionellen Anderungen erfordert, um zu
der beanspruchten Erfindung zu gelangen (siehe T 606/89, nicht im
Amitsblatt veroffentlicht).

Der néchstliegende Stand der Technik ist aus der Sicht des Fachmanns
am Tag vor dem wirksamen Anmelde- oder Priorititstag der bean-
spruchten Erfindung zu beurteilen.
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Bei der Bestimmung des nachstliegenden Stands der Technik ist zu
berticksichtigen, was der Anmelder in seiner Beschreibung und den
Patentanspriichen selbst als bekannt angibt. All diese Angaben Uber den
bekannten Stand der Technik sind vom Priifer als richtig anzusehen, es
sei denn, der Anmelder erklart, dass er sich geirrt hat (siehe VI, 8.2).

11.7.2 Formulierung der zu ldsenden objektiven technischen Aufgabe

In der zweiten Phase wird die zu l6sende technische Aufgabe objektiv
bestimmt. Hierfir werden die Anmeldung (oder das Patent), der nachstlie-
gende Stand der Technik und die zwischen der Erfindung und dem
nachstliegenden Stand der Technik bestehenden Unterschiede in Bezug
auf die (strukturellen oder funktionellen) Merkmale untersucht (die auch
als Unterscheidungsmerkmal(e) der Erfindung bezeichnet werden), und
anschlieRend wird die technische Aufgabe formuliert.

Merkmale, die offensichtlich fiir sich allein oder in Verbindung mit anderen
Merkmalen nicht zum technischen Charakter einer Erfindung beitragen,
sind fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit irrelevant (siehe T
641/00, ABI. 7/2003, 352). Dieser Fall kann beispielsweise eintreten,
wenn ein Merkmal ausschliel3lich zur L&sung einer nichttechnischen
Aufgabe beitréagt, z. B. in einem von der Patentierbarkeit ausgenommenen
Gebiet (siehe T 931/95, ABI. 10/2001, 441).

Wenn der Anspruch auf eine Zielsetzung auf einem nicht technischen
Gebiet verweist, darf diese Zielsetzung bei der Formulierung der Aufgabe
als Teil der Rahmenbedingungen fur die zu lésende technische Aufgabe
aufgegriffen werden, insbesondere als eine zwingend zu erflllende
Vorgabe (T 641/00, ABIl. 7/2003, 352 und T 172/03, nicht im ABI.
veroffentlicht).

Im Rahmen des Aufgabe-Losungs-Ansatzes besteht die technische Auf-
gabe darin, (ber die Anderung oder Anpassung des nachstliegenden
Stands der Technik die technischen Wirkungen zu erzielen, die die Erfin-
dung Uber den néchstliegenden Stand der Technik mit sich bringt. Die so
definierte technische Aufgabe wird oft als die "objektive technische Auf-
gabe" bezeichnet.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht
moglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als
"die Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umstéanden neu formu-
liert werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv fest-
gestellten Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe
des Verfahrens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem
dem Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unter-
scheiden kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht ange-
fuhrten Stands der Technik kann die Erfindung in ein véllig anderes Licht
gertickt werden als beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein.

Inwieweit eine solche Neuformulierung der technischen Aufgabe maoglich
ist, muss entsprechend dem Sachverhalt im Einzelfall beurteilt werden.
Grundsatzlich kann jede Wirkung der Erfindung als Grundlage fur die
Neuformulierung der technischen Aufgabe verwendet werden, sofern die
entsprechende Wirkung aus der Anmeldung in der urspriinglich einge-
reichten Fassung ableitbar ist (siehe T 386/89, nicht im ABI. vertffent-
licht). Es kdnnen auch neue Wirkungen herangezogen werden, Uber die
der Anmelder erst im Verfahren berichtet, sofern fir den Fachmann
erkennbar ist, dass diese Wirkungen in der urspriinglich gestellten Auf-
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gabe impliziert sind oder mit ihr im Zusammenhang stehen
(siehe 1V, 11.10 und T 184/82, ABI. 6/1984, 261).

Hinzuweisen ist darauf, dass die technische Aufgabe einer Erfindung so
zu formulieren ist, dass sie keine technischen Lésungsanséatze enthalt,
denn das Einbeziehen eines Teils eines technischen Losungsgedankens
aus der Erfindung in die Aufgabe muss bei der Bewertung des Stands der
Technik unter dem Aspekt dieser Aufgabe zwangslaufig zu einer
retrospektiven Betrachtungsweise der erfinderischen Tatigkeit flhren
(siehe T 229/85, ABI. 6/1987, 237).

Der Begriff "technische Aufgabe" sollte jedoch weit ausgelegt werden; er
impliziert nicht notwendigerweise, dass die technische Lésung eine
technische Verbesserung gegeniiber dem Stand der Technik bringt. So
konnte die Aufgabe einfach darin bestehen, nach einer Alternative zu
einer bekannten Vorrichtung oder einem bekannten Verfahren zu suchen,
das die gleichen oder ahnliche Wirkungen hat oder kostengunstiger ist.

Manchmal muss die objektive technische Aufgabe als Aneinanderreihung
verschiedener "Teilaufgaben" gesehen werden. Das ist der Fall, wenn
alle Unterscheidungsmerkmale in Kombination miteinander keine tech-
nische Wirkung erzielen, sondern vielmehr eine Reihe von Teilaufgaben
unabhéangig voneinander durch verschiedene Gruppen von Unterschei-
dungsmerkmalen gelést werden (siehelV,11.8 und T 389/86,
ABI. 3/1988, 87).

11.7.3 "Could/would approach”

In der dritten Phase gilt es zu klaren, ob sich im Stand der Technik insge-
samt eine Lehre findet, die den mit der objektiven technischen Aufgabe
befassten Fachmann veranlassen wiirde (nicht nur kdnnte, sondern
wirde), den nachstliegenden Stand der Technik unter Berlicksichtigung
dieser Lehre zu andern oder anzupassen und somit zu etwas zu
gelangen, was unter den Patentanspruch fallt, und das zu erreichen, was
mit der Erfindung erreicht wird (siehe 1V, 11.4).

Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der Fachmann durch eine
Anderung oder Anpassung des nachstliegenden Stands der Technik zu
der Erfindung hatte gelangen kénnen, sondern darum, ob er tatséchlich
dahin gelangt ware, weil der Stand der Technik ihn dazu veranlasste in
der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe zu l6sen, bzw. in
der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen (siehe
T 2/83, ABI. 6/1984, 265). Dies muss vor dem wirksamen Anmelde- oder
Prioritatstag des zu prifenden Anspruchs fiir den Fachmann der Fall
gewesen sein.

11.8 Verbindung von Dokumenten des Stands der Technik

Es ist zulassig, die Offenbarung von einem oder mehreren Dokumenten,
Dokumententeilen oder sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik
(z. B. einer offenkundigen Vorbenutzung) mit dem néchstliegenden Stand
der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass mehr als eine Offenbarung
mit dem néachstliegenden Stand der Technik in Verbindung gebracht wer-
den muss, um zu einer Merkmalkombination zu gelangen, kann jedoch ein
Indiz fur das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit sein.

Ein anderer Fall liegt vor, wenn die Erfindung verschiedene, voneinander

unabhangige "Teilaufgaben" 16st (siehe IV, 11.5 und 11.7.2). Dann ist
namlich fur jede Teilaufgabe separat zu beurteilen, ob die die Teilaufgabe
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I6sende Merkmalkombination in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik herleitbar ist. Dementsprechend kann der nachstliegende Stand
der Technik fur jede Teilaufgabe mit einem anderen Dokument zu ver-
knipfen sein (siehe T 389/86, ABI. 3/1988, 87). Damit der Gegenstand
des Patentanspruchs erfinderisch ist, genlgt es jedoch, wenn eine dieser
Merkmalkombinationen eine erfinderische Tatigkeit voraussetzt.

Bei der Beantwortung der Frage, ob die VerknUpfung zweier oder
mehrerer verschiedener Offenbarungen naheliegend ist, sollte der Prifer
insbesondere auch Folgendes beriicksichtigen:

i) Ist der Inhalt der Offenbarungen (z. B. der Dokumente) dergestalt,
dass es wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ist, dass der Fach-
mann, wenn er sich mit der durch die Erfindung geldsten Aufgabe
befasst, diese miteinander in Verbindung bringen wiirde? Wenn
beispielsweise zwei gemeinsam in Betracht gezogene Offenbarun-
gen in der Praxis nicht ohne Weiteres in Verbindung gebracht wer-
den koénnen, weil fur die Erfindung wesentliche offenbarte Merk-
male miteinander nicht vereinbar sind, so sollte das Verbinden
dieser Offenbarungen normalerweise nicht als naheliegend
betrachtet werden.

ii) Stammen die Offenbarungen, z. B. die Dokumente, aus &hnlichen,
benachbarten oder weit auseinander liegenden Gebieten der
Technik?

iii) Die Verknipfung zweier oder mehrerer Teile desselben Dokuments
ware naheliegend, wenn es fur einen Fachmann einen Anhalts-
punkt daflr gabe, diese Teile miteinander in Zusammenhang zu
bringen. Es ware in der Regel auch naheliegend, einen bekannten
Leitfaden oder ein Standardnachschlagewerk mit einem zum Stand
der Technik gehdérenden Dokument in Verbindung zu bringen; dies
ist lediglich ein Sonderfall fir die allgemeine Auffassung, dass es
naheliegend ist, die Lehre aus einem oder mehreren Dokumenten
mit dem allgemein tGblichen Wissensstand auf dem betreffenden
Gebiet in Verbindung zu bringen. Es ware generell gesprochen
auch naheliegend, zwei Dokumente miteinander in Verbindung zu
bringen, von denen eines eine klare, unmissversténdliche Bezug-
nahme auf das andere enthélt (zu Bezugnahmen, die als Bestand-
teil der Offenbarung gelten, siehe 7.1 und 9.1). Bei der Feststel-
lung, ob es zulassig ist, ein Dokument mit einem Teil des Stands
der Technik in Verbindung zu bringen, der der Offentlichkeit in
anderer Weise, beispielsweise durch Benutzung, zugénglich
gemacht worden ist, gelten &hnliche Erwégungen.

11.9 Indizien

11.9.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veranderung; willkir-
liche Auswahl

Ist eine Erfindung das Ergebnis einer vorhersehbaren nachteiligen Ande-
rung des néchstliegenden Stands der Technik, die der Fachmann klar ab-
sehen und richtig beurteilen konnte, und ist dieser vorhersehbare Nachteil
nicht von einem unerwarteten technischen Vorteil begleitet, so beruht die
beanspruchte Erfindung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (siehe
T 119/82, ABI. 5/1984, 217 und T 155/85, ABI. 3/1988, 87). Mit anderen
Worten: Eine bloRe vorhersehbare Verschlechterung des Stands der
Technik beinhaltet keine erfinderische Tatigkeit. Wenn diese Verschlech-
terung jedoch mit einem unerwarteten technischen Vorteil einhergeht,
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kann eine erfinderische Tatigkeit vorliegen. Ahnliche Erwagungen gelten
fur den Fall, dass eine Erfindung bloRR das Ergebnis einer willkirlichen,
nicht funktionellen Veranderung eines zum Stand der Technik gehérende
Gegenstands oder einer rein willkirlichen Auswahl aus einer Fille
mdglicher Lésungen ist (siehe T 72/95, nicht im ABI. veroffentlicht, und
T 939/92, ABI. 6/1996, 309).

11.9.2 Ex-post-facto-Analyse; Uiberraschender technischer Vorteil

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick
naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tatigkeit vorliegen
kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lasst sich oft theore-
tisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch eine
Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der Prifer
sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hiten. Er sollte immer
beriicksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente
zwangslaufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung er-
mittelt wurden. In allen Féllen sollte er versuchen, sich den gesamten
Stand der Technik zu vergegenwartigen, mit dem der Fachmann vor dem
Beitrag des Anmelders konfrontiert war; auRerdem sollte er versuchen,
eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren
vorzunehmen. Er sollte alles berlicksichtigen, was bereits Uber den
Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder
beigebrachten Beweismitteln des Anmelders in angemessener Weise
Rechnung tragen. Wenn beispielsweise bei einer Erfindung gezeigt wird,
dass sie betrachtlichen technischen Wert hat, insbesondere wenn sie
neue und uberraschende technische Vorteile bewirkt und nicht nur durch
einen Extra- oder Bonuseffekt in einer "Einbahnstral3en-Situation" (siehe
unten) erzielt wurde, und wenn dieser technische Vorteil in Giberzeugender
Weise mit einem oder mehreren Merkmalen in Beziehung gesetzt werden
kann, die in dem die Erfindung definierenden Patentanspruch enthalten
sind, so sollte der Prifer nicht ohne Weiteres den Einwand erheben, dass
bei einem solchen Patentanspruch keine erfinderische Tatigkeit vorliegt.

11.9.3 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt

Eine unerwartete technische Wirkung kann als Anzeichen fir eine erfinde-
rische Tatigkeit zu werten sein. Wenn sich jedoch fir den Fachmann
etwas, das unter den Patentanspruch féllt, bereits in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik ergeben héatte, beispielsweise weil aus
Mangel an Alternativen eine "Einbahnstraf3en-Situation" vorlag, dann ist
die unerwartete Wirkung lediglich ein Extra-Effekt, der dem beanspruch-
ten Gegenstand keine erfinderische Qualitat verleiht (siehe T 231/97, nicht
im ABI. veroffentlicht, und T 192/82, ABI. 9/1984, 415).

11.9.4 Seit Langem bestehendes Bedurfnis; kommerzieller Erfolg

Wenn durch die Erfindung eine technische Aufgabe geltst wird, die die
Fachwelt lange Zeit zu I6sen versuchte, oder ein seit Langem bestehen-
des Bedurfnis befriedigt wird, kann das ein Indiz fir eine erfinderische
Tatigkeit sein.

Der kommerzielle Erfolg allein ist nicht als ein Zeichen erfinderischer
Tatigkeit zu betrachten; der Nachweis des unmittelbaren kommerziellen
Erfolgs in Verbindung mit dem Nachweis eines seit langer Zeit bestehen-
den Bedirfnisses ist jedoch relevant, sofern der Priifer zu der Uber-
zeugung gelangt, dass der Erfolg auf die technischen Merkmale der
Erfindung und nicht auf andere Einflisse (beispielsweise Verkaufsver-
fahren oder Werbung) zurtickzufiihren ist.
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11.10 Vom Anmelder vorgelegte Angaben und Beweismittel

Die vom Prfer bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit zu bertick-
sichtigenden zweckdienlichen Angaben und Beweismittel kdnnen in der
urspringlichen Patentanmeldung enthalten sein oder vom Anmelder im
Laufe des Verfahrens eingereicht werden (siehe 11.7.2 und VI, 5.3.4,
5.3.5und 5.3.7).

Werden neue Wirkungen zur Stitzung der erfinderischen Tatigkeit ge-
nannt, so ist allerdings stets Vorsicht angebracht. Solche neuen Wirkun-
gen konnen nur bericksichtigt werden, wenn sie in der urspringlich
gestellten Aufgabe, wie sie sich aus der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung ergibt, impliziert sind oder zumindest im Zusam-
menhang mit ihr stehen (siehe auch IV, 11.7.2, T 386/89, nicht im ABI.
vertffentlicht, und T 184/82, ABI. 6/1984, 261).

Beispiel fur eine solche neue Wirkung:

Die Erfindung in der eingereichten Fassung bezieht sich auf eine pharma-
zeutische Zusammensetzung mit einer bestimmten Wirksamkeit. Auf den
ersten Blick scheint in Anbetracht des einschlagigen Stands der Technik
mangelnde erfinderische Tatigkeit vorzuliegen. Spater legt der Anmelder
neue Beweismittel vor, die zeigen, dass die beanspruchte Zusammen-
setzung einen unerwarteten Vorteil in Form geringer Toxizitat aufweist. In
diesem Fall ist es zuldssig, die technische Aufgabe neu zu formulieren
und den Gesichtspunkt der Toxizitat aufzunehmen, denn pharmazeuti-
sche Wirksamkeit und Toxizitdt stehen insofern miteinander im Zusam-
menhang, als der Fachmann die beiden Gesichtspunkte immer zusam-
men betrachten wiirde.

Durch die Neuformulierung der technischen Aufgabe kann es unter Um-
standen zu einer Anderung oder Hinzufiigung der technischen Aufgabe in
der Beschreibung kommen. Eine solche Anderung ist allerdings nur dann
zuldssig, wenn die in VI, 5.3.7 genannten Bedingungen erflillt werden. In
dem obigen Beispiel einer pharmazeutischen Zusammensetzung koénnte
weder die neu formulierte Aufgabe noch die Angabe Uber die Toxizitét
ohne Verstol3 gegen Art. 123 (2) in die Beschreibung aufgenommen
werden.

11.11 Auswabhlerfindungen

Der Gegenstand von Auswabhlerfindungen unterscheidet sich vom nachst-
liegenden Stand der Technik darin, dass er ausgewahlte Teilmengen oder
Teilbereiche darstellt. Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen
Wirkung verbunden und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der
Auswahl fuhren, so liegt erfinderische Tatigkeit vor (die in dem aus-
gewahlten Bereich auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe
sein, wie sie in dem breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in
einem unerwarteten Ausmafd). Das Kriterium des "ernsthaften Erwagens”,
das im Zusammenhang mit der Neuheitsprifung bei sich Uberschnei-
denden Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beur-
teilung der erfinderischen Tatigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische
Tatigkeit ist zu ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw.
den Uberschneidungsbereich gewahlt hatte, um das zugrunde liegende
technische Problem zu I6sen oder weil er sich davon eine Verbesserung
oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte
Gegenstand erfinderische Téatigkeit auf.
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11.12 Abhéangige Anspriiche; Anspriche verschiedener Kategorien

Ist ein unabhangiger Patentanspruch neu und nicht naheliegend, so
braucht nicht geprift zu werden, ob die von ihm abhéngigen Patent-
anspriche neu und nicht naheliegend sind; hiervon ausgenommen sind
Féalle, in denen das wirksame Datum flr den Gegenstand des abhéngigen
Anspruchs ein spateres ist, als flir den unabhangigen Anspruch und
Zwischenliteratur in Betracht zu ziehen ist (siehe V, 2.4.3).

Desgleichen muss, wenn ein Patentanspruch fur ein Erzeugnis neu und
nicht naheliegend ist, auch nicht mehr geprift werden, ob Patent-
anspriche fir ein Verfahren, das zwangslaufig zur Herstellung des betref-
fenden Erzeugnisses fiihrt, oder Patentanspriiche fiir eine Verwendung
des Erzeugnisses neu und nicht naheliegend sind. Insbesondere Analo-
gieverfahren, d. h. Verfahren, die ansonsten nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhen, sind trotzdem patentierbar, sofern sie zur Herstellung
eines neuen und erfinderischen Erzeugnisses filhren (siehe T 119/82,
ABI. 5/1984, 217). Zu beachten ist jedoch, dass in Féllen, in denen Er-
zeugnis-, Verfahrens- und Verwendungsanspriiche verschiedene wirk-
same Daten haben, in Anbetracht von Dokumenten der Zwischenliteratur
dennoch eine separate Prifung in Bezug auf Neuheit und erfinderische
Tatigkeit notwendig sein kann.

11.13 Beispiele

In der Anlage zu diesem Kapitel werden Beispiele dafir aufgefiihrt, wann
eine Erfindung als naheliegend anzusehen ist und wann sie auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht. Es ist hervorzuheben, dass diese Bei-
spiele nur der lllustration dienen und der in jedem Fall anzuwendende
Grundsatz lautet: "War der Gegenstand fur einen Fachmann
naheliegend?" (siehe 1V, 11.7). Die Prifer sollten nicht versuchen, einen
konkreten Fall in eines dieser Beispiele zu zwéangen, wenn der Beispielfall
nicht eindeutig anwendbar ist. Auch ist die Aufstellung nicht erschopfend.
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KAPITEL IV - Anlage

BEISPIELE FUR DIE BEURTEILUNG DER ERFINDERISCHEN TATIGKEIT - INDIZIEN
(siehe 1V, 11.13)

1.

11

ii)

1.2

Verwendung von bekannten Malnahmen?

Erfindungen, bei denen die Verwendung von bekannten MalBhahmen naheliegend ist und
bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit zu verneinen ist

Die Lehre eines frlheren Dokuments ist unvollstandig und wenigstens eine der Méglichkeiten
zum "Ausfillen dieser Licke", auf die der Fachmann zwangslaufig oder ohne Weiteres
kommen wiirde, fuhrt zu der Erfindung.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Baustruktur aus Aluminium. In einem
friheren Dokument wurde die gleiche Struktur offenbart und angegeben, dass es sich um
ein Leichtbaumaterial handelt, die Verwendung von Aluminium jedoch nicht erwahnt.

Die Erfindung unterscheidet sich vom bisherigen Stand der Technik lediglich durch die Ver-
wendung bekannter Aquivalente (mechanischer, elektrischer oder chemischer Art).

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf eine Pumpe, die sich von einer Pumpe bekannter
Art lediglich dadurch unterscheidet, dass ihr Antrieb nicht durch einen Elektromotor,
sondern einen hydraulischen Motor bewirkt wird.

Die Erfindung besteht lediglich in einer neuartigen Verwendung eines bekannten Stoffs unter
Ausnutzung der bekannten Eigenschaften dieses Stoffs.

Beispiel: Waschmittel, das als Reinigungsmittel ein bekanntes Gemisch mit der be-
kannten Eigenschaft, die Oberflachenspannung von Wasser herabzusetzen, enthalt,
wobei diese Eigenschaft bereits als eine der wesentlichen Eigenschaften von Reini-
gungsmitteln bekannt ist.

Die Erfindung besteht darin, dass bei einer bekannten Vorrichtung ein Material durch ein neu
entwickeltes Material ersetzt wird, dessen Eigenschaften es fiir die betreffende Verwendung
eindeutig pradestinieren (analoger Austausch).

Beispiel: Ein Elektrokabel hat eine Polyethylenhiille, die durch einen Klebstoff mit einem
Metallschutz verbunden ist. Die Erfindung besteht in der Verwendung eines bestimmten
neu entwickelten Klebstoffs, von dem bekannt ist, dass er sich fiir die Verbindung von
Polymeren mit Metall eignet.

Die Erfindung besteht lediglich darin, dass ein bekanntes technisches Verfahren in einer ana-
logen Situation angewendet wird (analoge Verwendung).

Beispiel: Die Erfindung besteht darin, dass eine Impulssteuerung bei einem Elektromotor
angewendet wird, der die Hilfseinrichtungen fur Forderwagen (wie Gabelstapler) antreibt,
wobei die Anwendung dieser Steuerung bei elektrischen Antriebsmotoren von
Forderwagen bereits bekannt ist.

Erfindungen, bei denen die Verwendung von bekannten MaRnahmen nicht naheliegend ist
und bei denen deshalb das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit zu bejahen ist

Bekannte Arbeitsverfahren oder Mittel werden fiir einen anderen Zweck mit neuer, Uber-
raschender Wirkung verwendet.
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Beispiel: Es ist bekannt, dass man beim induktiven Stumpfnahtschweil3en mit Hoch-
frequenzenergie arbeiten kann. Dementsprechend sollte es naheliegend sein, dass
Hochfrequenzenergie mit &hnlicher Wirkung auch beim konduktiven Stumpfnaht-
schweil3en eingesetzt werden kann. Wirde man aber Hochfrequenzenergie zum konti-
nuierlichen konduktiven Stumpfnahtschweifen von nicht entzunderten Blechen verwen-
den (das Entfernen der Zunderschicht ist beim konduktiven Schweilen normalerweise
notwendig, um eine Lichtbogenbildung zwischen Schleifkontakt und Blech zu vermeiden),
so wirde man die unerwartete zusatzliche Wirkung erzielen, dass sich die Entzunderung
als unnotig erweist, da bei Hochfrequenz der Strom Uber die ein Dielektrikum bildende
Zunderschicht vorwiegend kapazitiv zugefiihrt wird. In diesem Fall lage somit eine erfin-
derische Tatigkeit vor.

ii) Durch die neuartige Verwendung einer bekannten Vorrichtung oder eines bekannten Mittels
lassen sich technische Schwierigkeiten Uberwinden, die im Wege normaler technischer
Verfahren nicht behebbar waren.

Beispiel: Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, die als Trager fur Gasbehalter und zur
Steuerung des Hebens und Senkens von Gasbehaltern dient, wodurch das bisherige
aulRere Fuhrungsgerist hinfallig wird. Eine gleichartige Vorrichtung war bereits als Trager
fur Trockendocks und Pontons bekannt; bei der Anwendung einer solchen Vorrichtung
bei Gasbehéltern waren jedoch praktische Schwierigkeiten zu tberwinden, die bei den
bekannten Anwendungen nicht auftraten.

2. Naheliegende Kombination von Merkmalen?

2.1  Naheliegende und somit nicht erfinderische Kombination von Merkmalen:

Die Erfindung besteht lediglich in der Aneinanderreihung oder Nebeneinanderstellung bekannter
Vorrichtungen oder Verfahren, die jeweils auf normale Art und Weise funktionieren, wobei sich keine
erfinderische funktionelle Wechselwirkung ergibt.

Beispiel: Eine Maschine zur Wurstherstellung besteht aus einem Fleischwolf bekannter
Art und einer Fillmaschine bekannter Art, die nebeneinander angeordnet sind.

2.2 Nicht naheliegende und somit erfinderische Kombination von Merkmalen:

Die Kombinationsmerkmale unterstiitzen sich in ihrer Wirkung gegenseitig derart, dass ein neues
technisches Ergebnis erreicht wird. Dabei ist es unerheblich, ob die Einzelmerkmale jeweils fir sich
vollstéandig oder teilweise bekannt sind. Wenn jedoch die Kombination der Merkmale ein Bonuseffekt
ist, der sich z. B. aus einer "Einbahnstral3en-Situation" ergibt, hat die Kombination mdglicherweise
keinen erfinderischen Charakter.

Beispiel: Ein Arzneimittelgemisch besteht aus einem schmerzstillenden Mittel (Anal-
getikum) und einem Beruhigungsmittel (Sedativum). Es wurde gefunden, dass sich die
schmerzstillende Wirkung des Analgetikums durch den Zusatz des im Wesentlichen
keine schmerzstillende Wirkung aufweisenden Sedativums in einer Weise verstarkt, die
aufgrund der bekannten Eigenschaften der Wirkstoffe nicht vorherzusehen war.

3. Naheliegende Auswahl?

3.1 Naheliegende und somit nicht erfinderische Auswahl aus einer Reihe bekannter Mdglich-
keiten

i) Die Erfindung besteht lediglich darin, dass aus einer Reihe gleichartiger Alternativen eine
Auswabhl getroffen wird.

Dezember 2007



TEILC IV-37 KAPITEL IV

ii)

3.2

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein bekanntes chemisches Verfahren, bei dem
bekannt ist, dass dem Reaktionsgemisch auf elektrischem Wege Warme zugefiihrt wird.
Es gibt eine Reihe bekannter Alternativen fur eine derartige Warmezufuhr, und die
Erfindung besteht lediglich in der Wahl einer Alternative.

Die Erfindung besteht darin, dass bestimmte Abmessungen, Temperaturbereiche oder andere
Parameter aus einer begrenzten Anzahl von Méglichkeiten ausgewahlt werden, wobei klar ist,
dass man zu diesen Parametern auch durch routinemafige Erprobung oder Anwendung
normaler Entwicklungsverfahren gelangen kénnte.

Beispiel: Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Ausfiihrung einer bekannten
Reaktion und ist durch eine bestimmte Durchflussgeschwindigkeit eines Inertgases
gekennzeichnet. Bei dieser Durchflussgeschwindigkeit handelt es sich jedoch lediglich
um ein Ergebnis, zu dem der Fachmann zwangslaufig gelangen wiirde.

Die Erfindung ist lediglich das Ergebnis einer einfachen direkten Extrapolation bereits
bekannter Angaben.

Beispiel: Die Erfindung ist gekennzeichnet durch die Verwendung einer spezifizierten
Mindestmenge eines Stoffs X in einer Zubereitung Y zur Verbesserung von deren
Warmestabilitat; dieses kennzeichnende Merkmal kann durch bloRRe Extrapolation einer
zum Stand der Technik gehérenden linearen Kurve abgeleitet werden, welche die
Warmestabilitdt zum Gehalt des Stoffs X in Beziehung setzt.

Die Erfindung besteht lediglich in der Auswahl bestimmter chemischer Verbindungen oder
Zusammensetzungen (einschlie3lich Legierungen) aus einer breiten Palette.

Beispiel: Der Stand der Technik schlie3t die Offenbarung einer chemischen Verbindung
ein, die durch eine spezifizierte Struktur gekennzeichnet ist, welche eine mit "R"
bezeichnete Substituenten-Gruppe enthalt. Dieser Substituent "R" ist so angegeben,
dass er ganze Bereiche umfassend definierter Gruppen von Radikalen einschlief3t, z. B.
alle Halogen- oder Hydroxy-substituierten oder nicht substituierten Alkyl- oder Aryl-
Radikale, auch wenn aus praktischen Grinden nur eine sehr kleine Zahl spezifischer
Beispiele angegeben ist. Die Erfindung besteht in der Auswahl eines bestimmten
Radikals oder einer bestimmten Gruppe von Radikalen unter denen, die als Substituent
"R" bezeichnet werden (wobei das ausgewahlte Radikal bzw. die ausgewéhlte Gruppe
von Radikalen im Stand der Technik nicht ausdrticklich offenbart ist, da es sich dann eher
um mangelnde Neuheit als um mangelnde erfinderische Tatigkeit handeln wirde). Fir die
sich ergebenden Verbindungen wird

a) weder in der Beschreibung angegeben noch der Nachweis erbracht, dass sie Uber
vorteilhafte Eigenschaften verfligen, welche die unter den Stand der Technik fallenden
Beispiele nicht besitzen, oder

b) in der Beschreibung angegeben, dass sie im Vergleich zu im Stand der Technik
ausdriicklich genannten Verbindungen vorteilhafte Eigenschaften besitzen, wobei es
sich aber um Eigenschaften handelt, die ein Fachmann bei solchen Verbindungen
erwarten wirde, sodass die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er die betreffende
Auswahl treffen wirde.

Nicht naheliegende und somit erfinderische Auswahl aus einer Reihe bekannter Mdéglich-
keiten

Bei der Erfindung handelt es sich um eine spezielle Auswahl bestimmter Verfahrensbedin-
gungen (z. B. Temperatur und Druck) aus einem bekannten Bereich, wobei durch diese
Auswahl unerwartete Wirkungen hinsichtlich des Verfahrensablaufs oder der Eigenschaften
des hergestellten Erzeugnisses erzielt werden.
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Beispiel: Bei einem Verfahren, bei dem die Stoffe A und B bei erhdhter Temperatur in den
Stoff C umgesetzt werden, ist im Temperaturbereich von 50 bis 130 °C eine mit
wachsender Temperatur stetig ansteigende Ausbeute an Stoff C festgestellt worden. Es
wurde nun gefunden, dass im bisher nicht naher untersuchten Temperaturbereich von 63
bis 65 °C die Ausbeute an Stoff C erheblich hoher ist, als zu erwarten war.

Die Erfindung besteht in der Auswahl bestimmter chemischer Verbindungen oder Zusam-

mensetzungen (einschliellich Legierungen) aus einer breiten Palette, wobei diese
Verbindungen oder Zusammensetzungen unerwartete Vorteile aufweisen.

4.

Beispiel: Bei dem unter 3.1 iv) gegebenen Beispiel fiir eine substituierte chemische
Verbindung besteht die Erfindung wiederum in der Auswahl des Substituenten "R" aus
der Gesamtheit méglicher Radikale, die in der friheren Offenbarung angegeben ist. In
diesem Fall umfasst die Auswahl jedoch nicht nur einen bestimmten Bereich der
mdglichen Palette und fihrt nicht nur zu Verbindungen, deren vorteilhafte Eigenschaften
nachgewiesen werden kénnen (siehe IV, 11.10 und VI, 5.3.5), sondern es liegen auch
keine Anhaltspunkte vor, die den Fachmann veranlassen wiirden, gerade diese spezielle
und keine andere Auswahl zu treffen, um die vorteilhaften Eigenschaften zu erzielen.

Uberwindung eines technischen Vorurteils?

In der Regel liegt eine erfinderische Tatigkeit vor, wenn der Fachmann aufgrund des Stands der
Technik veranlasst wird, andere Wege einzuschlagen als das durch die Erfindung vorgeschlagene
Vorgehen. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Fachmann die Durchfiihrung von Versuchen nicht
einmal in Betracht ziehen wirde, um festzustellen, ob es sich hierbei um Alternativen zu den bisher
bekannten Moglichkeiten der Uberwindung eines tatsachlichen oder vermeintlichen technischen
Hindernisses handelt.

Beispiel: Kohlensaurehaltige Getranke werden nach erfolgter Sterilisierung im hei3en
Zustand in sterilisierte Flaschen abgefillt. Bei einem solchen Verfahren bestand die allge-
meine Auffassung, dass das eingefillte Getrank sofort nach dem Entfernen der Flasche
aus der Fullvorrichtung automatisch gegenlber der Aul3enatmosphére abgeschirmt
werden muisse, um ein Heraussprudeln des eingefillten Getranks zu vermeiden. Ein
Verfahren, bei dem genauso vorgegangen wird, keine Vorkehrungen zur Abschirmung
gegenlber der AuRenatmosphéare getroffen werden (weil namlich keine getroffen zu
werden brauchen), ware daher eine Erfindung.
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PRIORITAT

1. Prioritatsrecht

1.1  Anmeldetag als wirksames Datum

Nach Art. 80 erhalt eine europaische Patentanmeldung als Anmeldetag
den Tag, an dem sie die Erfordernisse der Regel 40 EPU oder, wenn sie
nach dem PCT eingereicht wird, die Erfordernisse des Art. 11 PCT erfillt.
Dieser Tag &ndert sich nicht, abgesehen von den in Regel 56 EPU und in
Art. 14 (2) PCT vorgesehenen besonderen Féllen nachtraglich einge-
reichter Zeichnungen oder nachtraglich eingereichter Teile der
Beschreibung.

Der Anmeldetag kann das einzige wirksame Datum der Anmeldung sein.
Es ist wichtig fur die Festlegung des Tags, an dem bestimmte Fristen
ablaufen (z.B. die Frist fur die Erfindernennung nach Regel 60, zur
Bestimmung des fir die Neuheit oder die erfinderische Tatigkeit des
Anmeldungsgegenstands mafl3gebenden Stands der Technik und im Falle
des Art. 60 (2) zur Entscheidung der Frage, flr welche von zwei oder
mehreren europaischen Anmeldungen, die von verschiedenen Personen
fur die gleiche Erfindung eingereicht worden sind, ein Patent zu erteilen
ist.

1.2  Prioritatstag als wirksames Datum

In vielen Fallen wird jedoch firr eine europaische Anmeldung die Prioritat
des Anmeldetags einer friiheren Anmeldung in Anspruch genommen
werden. In diesen Féllen ist der Prioritatstag (d.h. der Tag der
Einreichung der friheren Anmeldung) fur die im vorstehenden Abschnitt
genannten Zwecke wirksam.

1.3  Glltige Inanspruchnahme einer Prioritat

Damit ein Prioritatsanspruch gultig ist, missen folgende Bedingungen
erfullt sein:

i) Die frihere Anmeldung muss in einem oder mit Wirkung fir einen
Vertragsstaat der Pariser Verbandsibereinkunft ein Mitglied der
Welthandelsorganisation (WTO) oder in einem Staat eingereicht
worden sein, der mit dem Patentamt eine gleichwertige bilaterale
oder multilaterale Ubereinkunft getroffen hat (solche Vertrage sind
bisher noch nicht geschlossen worden).

ii) Die frihere Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen
wird, muss vom Anmelder des europdischen Patents oder seinem
Rechtsvorganger eingereicht worden sein.

iii) Die friihere Anmeldung darf nicht friher als 12 Monate vor dem
Anmeldetag der europdischen Anmeldung eingereicht worden sein.

iv) Die frihere Anmeldung muss die "erste Anmeldung" gewesen sein,
die fUr dieselbe Erfindung eingereicht wurde, auf die sich die
europdaische Anmeldung bezieht (siehe V, 1.4 und 1.4.1).

Mit Bezug auf i) bedeuten die Worte "in einem oder mit Wirkung fir einen”
Staat der Pariser Verbandsubereinkunft oder ein Mitglied der WTO, dass
die Prioritat einer friheren nationalen Anmeldung, einer friiheren europai-

Dezember 2007

Regel 40

Art. 89

Art. 87 (1)
Art. 87 (5)

Art. 87 (2)
Art. 87 (3)

KAPITEL V



TEILC

Art. 87 (1)

Art. 87 (1)

Art. 87 (4)

V-2 KAPITEL V

schen Anmeldung oder einer friiheren PCT-Anmeldung in Anspruch
genommen werden kann. Ist die friihere Anmeldung in einem oder mit
Wirkung fir einen EPU-Vertragsstaat eingereicht worden, so kann dieser
Vertragsstaat auch in der europaischen Anmeldung benannt werden. Die
frihere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder ein
Gebrauchszertifikatbetreffen.  Prioritdtsanspriiche aus Geschmacks-
musterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt (siehe J 15/80,
ABI. 7/1981, 213). Soweit der Inhalt der Anmeldung ausgereicht hat, um
einen Anmeldetag festzulegen, kann diese Anmeldung fir die Inan-
spruchnahme einer Prioritdt herangezogen werden, wobei das spatere
Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; sie kann beispielsweise in
der Folge fallen gelassen oder zurlickgewiesen werden.

Hinsichtlich ii) und iii) siehe A-lll, 6.1 bzw. 6.6.

Mit Bezug auf iv) ist der Ausdruck "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) so
auszulegen, dass die Prioritat einer friheren Anmeldung fir den Gegen-
stand eines Anspruchs in einer europaischen Patentanmeldung nur dann
anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und ein-
deutig der friheren Anmeldung als Ganzes entnehmen kann. Das bedeu-
tet, dass die spezifische Merkmalskombination dieses Anspruchs zumin-
dest implizit in der Anmeldung offenbart sein muss (siehe V, 2.2 und
G 2/98, ABI. 10/2001, 413).

1.4  Erste Anmeldung

Als Prioritat muss der Anmeldetag der "ersten Anmeldung”, d. h. der
Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand der européischen
Anmeldung erstmals ganz oder teilweise offenbart wurde. Stellt sich
heraus, dass die Anmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, nicht die
erste Anmeldung in diesem Sinne ist, sondern der betreffende Gegen-
stand ganz oder teilweise in einer noch friheren Anmeldung offenbart ist,
die von demselben Anmelder oder seinem Rechtsvorganger eingereicht
wurde, so ist der Prioritdtsanspruch insoweit ungultig, als der Gegenstand
bereits in der noch friiheren Anmeldung offenbart ist (siehe V, 1.4.1).

Soweit der Prioritdtsanspruch ungliltig ist, gilt als wirksames Datum der
europdischen Anmeldung ihr Anmeldetag. Der bereits friiher offenbarte
Gegenstand der europaischen Anmeldung ist nicht neu, wenn die oben
genannte noch frihere Anmeldung vor dem wirksamen Datum der euro-
paischen Anmeldung veroffentlicht wurde (Art. 54 (2)) oder wenn die noch
frihere Anmeldung ebenfalls eine européische Anmeldung ist, die an oder
nach dem wirksamen Datum der neuen européischen Anmeldung ver-
offentlicht wurde (Art. 54 (3)).

1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jiingere Anmeldung

Eine jingere Anmeldung fur denselben Gegenstand, die in oder mit Wir-
kung fir denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO eingereicht
worden ist, wird fur Prioritatszwecke als "erste Anmeldung" angesehen,
wenn bei Einreichung dieser jingeren Anmeldung die noch friihere
Anmeldung zurtickgenommen, fallen gelassen oder zurlickgewiesen
worden war, und zwar, bevor sie 6ffentlich ausgelegt wurde und ohne
dass Rechte bestehen geblieben sind, und wenn sie nicht Grundlage fur
die Inanspruchnahme einer Prioritat war. Das EPA wird auf diese Frage
nur dann eingehen, wenn der Nachweis dafiir erbracht worden ist, dass
eine noch frihere Anmeldung bestanden hat, wie beispielsweise im Fall
der Teilfortsetzung einer friheren Anmeldung in den Vereinigten Staaten.
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In Féllen, in denen eindeutig ist, dass eine noch frilhere Anmeldung fir
denselben Gegenstand besteht, und in denen das Prioritdtsrecht in
Anbetracht des zwischenzeitlichen Stands der Technik wichtig ist
(siehe V, 2.1), ist vom Anmelder zu verlangen, dass er durch einen Beleg
der betreffenden Behoérde (in der Regel das nationale Patentamt) den
Nachweis daflir erbringt, dass keine Rechte aus der noch friiheren
Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand der zu prifenden Anmeldung
bestehen geblieben sind.

1.5 Mehrere Prioritdten

"Mehrere Prioritdten kénnen in Anspruch genommen werden", d. h. fur
eine europdaische Anmeldung kdénnen Prioritatsrechte in Anspruch genom-
men werden, die auf mehr als einer friheren Anmeldung basieren. Die
frihere Anmeldung kann in demselben oder mit Wirkung fur denselben
Staat oder dasselbe Mitglied der WTO oder aber in verschiedenen oder
mit Wirkung fir verschiedene Staaten oder Mitglieder der WTO
eingereicht worden sein, doch darf die frilheste Anmeldung in jedem Fall
nicht friher als 12 Monate vor dem Anmeldetag der europdischen Anmel-
dung eingereicht worden sein. Der Gegenstand einer europdischen
Anmeldung erhélt den Prioritatstag der frilhesten prioritatsbegriindenden
Anmeldung, in der er offenbart ist. Werden zum Beispiel in der
européaischen Anmeldung zwei Ausfiihrungsformen (A und B) einer Erfin-
dung beschrieben und beansprucht, wobei A in einer franzosischen
Anmeldung und B in einer deutschen Anmeldung offenbart worden ist und
beide Anmeldungen innerhalb der vorausgegangenen 12 Monate ein-
gereicht worden sind, so kénnen sowohl der Prioritatstag der franzosi-
schen Anmeldung als auch der der deutschen Anmeldung fiir die entspre-
chenden Teile der europdischen Anmeldung in Anspruch genommen
werden; die Ausfiihrungsform A erhélt den franzésischen und die Ausfiih-
rungsform B den deutschen Prioritatstag als wirksames Datum. Werden
die Ausfiihrungsformen A und B als Alternativen in einem einzigen Patent-
anspruch beansprucht, so erhalten diese Alternativen gleichermal3en die
verschiedenen Prioritatstage als wirksames Datum. Basiert dagegen eine
europdische Anmeldung auf einer friiheren Anmeldung, die ein Merkmal C
offenbart, und auf einer zweiten friheren Anmeldung, die ein Merkmal D
offenbart, von denen aber keine die Kombination von C und D offenbart,
so kann fur diese Kombination lediglich der Anmeldetag der europaischen
Patentanmeldung selbst beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist
nicht zulassig, Prioritatsunterlagen "mosaikartig" zusammenzufassen. Ein
Ausnahmefall kdnnte vorliegen, wenn in einer Prioritatsunterlage auf eine
andere verwiesen und ausdriicklich angegeben wird, dass Merkmale aus
den beiden Unterlagen auf eine bestimmte Art und Weise kombiniert
werden kénnen.

2. Festlegung der Prioritatstage

2.1  Priufung der Gultigkeit eines Prioritatsrechts

In der Regel sollte der Prifer die Glltigkeit eines Prioritatsrechts nicht
nachprifen. Das Prioritdtsrecht wird jedoch wichtig, wenn ein Stand der
Technik in Erwagung zu ziehen ist, der im Sinne des Art. 54 (2) der
Offentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Priorititstag und vor dem
Anmeldetag zugéanglich gemacht worden ist (z. B. Zwischenliteratur, siehe
IV, 6.3), oder wenn der Inhalt der europaischen Patentanmeldung ganz
oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen europdischen Patentanmel-
dung im Sinne des Art. 54 (3) Ubereinstimmt, wobei fur diese andere
Anmeldung ein Prioritédtstag beansprucht wird, der innerhalb des vorge-

Dezember 2007

Art. 88 (2)
Art. 88 (3)

KAPITEL V



TEILC

V-4 KAPITEL V

nannten Zeitraums liegt. In solchen Féllen (d. h. in Fallen, in denen die in
Betracht zu ziehende Offenbarung relevant wére, wenn sie friiher erfolgt
ware) muss sich der Priifer Gewissheit darliber verschaffen, ob der bean-
spruchte Prioritdtstag oder die beanspruchten Prioritatstage den
entsprechenden Teilen der von ihm gepriften Anmeldung zuerkannt
werden koénnen. Der Priifer teilt dem Anmelder mit, ob bestimmte bean-
spruchte Prioritatstage den gepriften Teilen der Anmeldung zuerkannt
werden konnen oder nicht, und ob demzufolge zum Beispiel die
Zwischenliteratur oder die andere europaische Patentanmeldung zum
Stand der Technik im Sinne des Art. 54 gehort. Im Falle einer etwaigen
Kollision mit einer anderen europaischen Anmeldung im Sinne des
Art. 54 (3) kdnnte es darliber hinaus notwendig sein, den entsprechenden
Teilen dieser anderen Anmeldung Prioritatstage zuzuordnen und dies in
sinngemafer Weise dem Anmelder mitzuteilen (siehe auch IV, 6.3). Hat
der Prifer die Frage des Prioritatstags zu untersuchen, so sollte er alle in
den Abschnitten V, 1.3 bis 1.5 aufgefuhrten Erfordernisse beriicksichtigen.

Liegt im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, fur die das EPA als Bestim-
mungsamt oder ausgewdahltes Amt tatig ist, die Prioritdtsunterlage nicht
vor, so kann trotzdem mit der Sachprifung begonnen werden. Die Anmel-
dung kann bei nicht vorliegender Prioritatsunterlage gegebenenfalls sogar
wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfinderischer Téatigkeit des
beanspruchten Gegenstands zurlickgewiesen werden, sofern der malf3-
gebliche Stand der Technik weder ein Dokument der Zwischenliteratur
noch eine Patentanmeldung nach Art. 54 (3) ist. Ein europdisches Patent
kann jedoch nicht erteilt werden, solange die Prioritatsunterlage fehlt. In
diesem Fall wird der Anmelder davon unterrichtet, dass kein Erteilungs-
beschluss gefasst wird, ehe die Prioritatsunterlage vorliegt.

Gibt es Zwischenliteratur oder Patentanmeldungen im Sinne des
Art. 54 (3) und héngt die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegen-
stands von der Giltigkeit des Prioritatsanspruchs ab, so kann die Sach-
prifung nicht abgeschlossen werden, solange die Prioritatsunterlage nicht
vorliegt. Wenn der Anmelder Regel 17.1 a) oder b) PCT entsprochen hat,
kann die Einreichung der Prioritatsunterlage nicht von ihm verlangt
werden. Das Verfahren ist auszusetzen und der Anmelder wird davon
unterrichtet, dass, da die Patentfahigkeit des beanspruchten Gegenstands
von der Gultigkeit des Prioritatsanspruchs abhéngt, die Sachpriifung nicht
abgeschlossen werden kann, solange die Prioritatsunterlage nicht vorliegt.

2.2  Dieselbe Erfindung

Die grundlegende Prifung, ob einem Patentanspruch der Prioritatstag
einer Prioritdtsunterlage zukommt, ist - was das Erfordernis "derselben
Erfindung" angeht (siehe V, 1.3 iv)) - identisch mit der Prifung, ob eine
Anderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfiillt
(siehe VI, 5.3). Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritatstag in
dieser Hinsicht nur giltig ist, wenn der Gegenstand des Patentanspruchs
unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der
Prioritatsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in Betracht zu
ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrtcklich genannt, aber fur
den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (siehe G 2/98, ABI. 10/2001,
413). Zum Beispiel kann einem Patentanspruch fur ein Geréat mit "losbarer
Verschlussvorrichtung" der Prioritatstag einer Offenbarung dieses Gerats
zukommen, wenn dort der entsprechende Verschlussmechanismus bei-
spielsweise aus Mutter und Schraube, einem Schnappverschluss oder
einem Klinkenverschluss besteht, sofern der allgemeine Begriff "losbar”
aus dieser Offenbarung eines solchen Mechanismus fiir den Fachmann
hervorgeht.
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Zur Festlegung eines Prioritatstags ist es nicht notwendig, dass der
Gegenstand der Erfindung, fir die die Prioritat in Anspruch genommen
wird, in einem Patentanspruch der friheren Anmeldung enthalten ist. Es
reicht aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der friilheren
Anmeldung diesen Gegenstand "deutlich offenbart". Die Beschreibung
und die Patentanspriiche oder Zeichnungen der frilheren Anmeldung sind
daher bei der Entscheidung dieser Frage als eine Gesamtheit anzusehen;
nicht zu bericksichtigen sind allerdings Gegenstande, die lediglich in dem
sich auf den Stand der Technik beziehenden Teil der Beschreibung oder
in einem Disclaimer enthalten sind.

Das Erfordernis, dass die Offenbarung deutlich sein muss, bedeutet, dass
es nicht ausreicht, wenn lediglich in groben Ziigen und ganz allgemein auf
den betreffenden Gegenstand Bezug genommen wird. Fir einen Patent-
anspruch auf eine detaillierte Ausfiihrungsform eines bestimmten Merk-
mals kdnnte aufgrund einer bloRen allgemeinen Bezugnahme auf dieses
Merkmal in einer Prioritdtsunterlage keine Prioritdt beansprucht werden.
Eine exakte Ubereinstimmung ist jedoch nicht erforderlich. Es genugt,
wenn sich bei einer angemessenen Beurteilung zeigt, dass der Gegen-
stand des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit tatsachlich offenbart
wurde.

Durch einen urspringlich nicht offenbarten Disclaimer, der nach
Artikel 123 (2) EPU zulassig ist und somit keinen technischen Beitrag
leistet (siehe VI, 5.3.11), wird die Identitat der Erfindung im Hinblick auf
Art. 87 (1) nicht geandert. Auch koénnte ein Disclaimer, der keinen
technischen Beitrag leistet, bei der Abfassung und Einreichung einer
europaischen Patentanmeldung aufgenommen werden, ohne dass
dadurch das Prioritatsrecht aus der friitheren Anmeldung berthrt wird, die
den Disclaimer nicht enthalt (G 1/03 (ABI. 8-9/2004, 413) und G 2/03
(ABI. 8-9/2004, 448)).

2.3 Ungultiger Prioritdtsanspruch

Fallen die inV, 2.2 beschriebenen Untersuchungen in Bezug auf eine
bestimmte frihere Anmeldung negativ aus, so gilt als wirksamer Tag des
Gegenstands des betreffenden Patentanspruchs entweder der Anmelde-
tag der frihesten Anmeldung, in der die erforderliche Offenbarung
enthalten ist und deren Prioritdt wirksam beansprucht wird (siehe G 3/93,
ABI. 1-2/1995, 18), oder -bei Fehlen einer solchen Anmeldung - der
Anmeldetag der europdischen Anmeldung selbst (oder der neue
Anmeldetag, falls der Anmeldetag gemalR Regel 56 neu festgesetzt
worden ist).

2.4  Einige Beispiele fur die Festlegung von Prioritatstagen

Bemerkung: Die verwendeten Tage dienen lediglich der Veranschauli-
chung; nicht bericksichtigt ist, dass die Annahmestellen des EPA an
Wochenenden und bestimmten gesetzlichen Feiertagen geschlossen
sind.

2.4.1 Zwischenverdffentlichung des Inhalts der prioritdtsbegrindenden
Anmeldung

P ist die Anmeldung, deren Prioritdt von EP beansprucht wird, D ist die
Offenbarung des Gegenstands von P.
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1.1.90 1.5.90 1.6.90
Einreichung Veroffentlichung Einreichung
P D EP

D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Prioritdt von P nicht
wirksam beansprucht werden kann.

2.4.2 Zwischenverdffentlichung einer weiteren européischen Anmeldung

P1 ist die Anmeldung, deren Prioritat von EP1 beansprucht wird; P2 ist die
Anmeldung, deren Prioritdt von EP2 beansprucht wird. EP1 und EP2
werden von verschiedenen Anmeldern eingereicht.

1.2.89 1.1.90 1.2.90 1.8.90 1.1.91
Einreich. Einreich. Einreich. Veroffent. Einreich.
P1 P2 EP1 EP1 EP2
A+B A+B A+B A+B A+B

EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3), wenn die Prioritat von P1 bzw.
P2 wirksam beansprucht werden kann. Hieran &ndert sich nichts, wenn
EP1 nach dem Anmeldetag von EP2 veroffentlicht wird. Die Verotffentli-
chung von EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Prioritat
von P2 nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritdten flr unterschiedliche
Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer
Zwischenveroffentlichung einer der Erfindungen

EP beansprucht die Prioritdt von P1 und P2, D ist die Offenbarung von
A +B.

1.1.90 1.2.90 1.3.90 1.6.90
Einreichung Veréffentlichung  Einreichung  Einreichung

P1 D P2 EP

A+B A+B A+B+C Anspruch 1: A+ B

Anspruch2: A+B +C

Anspruch 1 kann die Prioritdét von P1 fir seinen Gegenstand wirksam
beanspruchen; die Veréffentlichung D kann somit diesem Anspruch nicht
als Stand der Technik nach Art. 54 (2) entgegengehalten werden.
Anspruch 2 steht die Prioritdt von P1 nicht zu, da er nicht denselben
Gegenstand betrifft. Damit ist die Veroffentlichung D fur diesen Anspruch
Stand der Technik nach Art. 54 (2) (siehe G 3/93, ABI. 1-2/1995, 18). Es
kommt nicht darauf an, ob Anspruch 2 in Form eines abhéngigen oder
eines unabhangigen Anspruchs abgefasst ist.

2.4.4 Ein Fall, in dem geprift werden muss, ob die Anmeldung, deren
Prioritat beansprucht wird, die "erste Anmeldung” im Sinne des
Art. 87 (1) ist

P1 ist die friheste Anmeldung desselben Anmelders, die die Erfindung
enthélt. EP beansprucht die Prioritat der spateren US-Anmeldung P2,
einer Teilfortsetzung der friiheren Anmeldung P1 ("Continuation-in-part" -
cip). D ist eine offenkundige Offenbarung von A + B.

1.7.89 1.1.90 1.6.90 1.12.90

Einreichung  Einreichung Vertffentlichung  Einreichung

P1 P2 (cip) D EP

A+B A+B A+B Anspruch 1: A+ B
A+B+C Anspruch2: A+ B+ C
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Die Prioritat von P2 kann fir Anspruch 1 nicht wirksam beansprucht
werden, weil P2 nicht die "erste Anmeldung" fir diesen Gegenstand im
Sinne des Art. 87 (1) ist; die "erste Anmeldung" ist vielmehr P1, die inso-
fern "Rechte bestehen lieR", als P2 eine Teilfortsetzung der friheren
Anmeldung P1 ist. Deshalb findet Art. 87 (4) keine Anwendung; hieran
andert sich auch nichts, wenn P1 fallen gelassen, zurlickgenommen,
zurlickgewiesen oder nicht veréffentlicht wird. D ist Stand der Technik
nach Art. 54 (2) fir den Anspruch 1, nicht aber fiir den Anspruch 2, da
diesem die jlingere Prioritat von P2 zusteht.

3. Inanspruchnahme der Prioritat

3.1 Allgemeines

Ein Anmelder, der eine Prioritdt in Anspruch nehmen will, hat Folgendes
einzureichen: eine Prioritdtserklarung, in der bestimmte in der
Regel 52 (1) aufgefiihrte Angaben Uber die friihere Anmeldung enthalten
sein mussen, sowie eine beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung
und, falls zur Uberprifung der Patentierbarkeit erforderlich, eine Uber-
setzung der frlheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des EPA
(siehe A-llI, 6).

3.2  Prioritatserklarung

Die Prioritéatserklarung in Bezug auf eine frihere Anmeldung ist
vorzugsweise bei Einreichung der europdischen Patentanmeldung abzu-
geben, kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten ab dem friihesten
beanspruchten Prioritatstag abgegeben werden (siehe A-lll, 6.5.1). In der
Prioritétserklarung missen der Tag der prioritdtsbegriindenden
Anmeldung, die betreffenden Staaten der Pariser Verbandstibereinkunft
bzw. die betreffenden Mitglieder der WTO und das Aktenzeichen
angegeben werden.

Eine Prioritatserklarung kann innerhalb von 16 Monaten nach dem
frihesten Prioritatstag berichtigt werden. Diese Frist kann friihestens vier
Monate nach dem Anmeldetag enden (siehe A-lll, 6.5.2).

3.3  Beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung (Prioritatsunterlage)

Die beglaubigte Abschrift der friheren Anmeldung, d.h. die
Prioritatsunterlage, ist innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem
Prioritatstag einzureichen (siehe A-VII, 3.5), sofern sie nicht schon in der
Akte enthalten ist, weil sie auf eine Aufforderung nach Regel 56 hin
vorgelegt worden ist (siehe A-lll, 6.7).

Im Ubrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss der
Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA
2007, B.1) eine Abschrift der friiheren Anmeldung gebuhrenfrei in die Akte
der europdischen Patentanmeldung auf, falls die frihere Anmeldung
Folgendes ist:

i) eine europaische Patentanmeldung,

ii) eine beim Europédischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt einge-
reichte internationale Anmeldung,

iii) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

iv) eine beim japanischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt einge-
reichte internationale Anmeldung,
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V) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
eingereichte vorlaufige oder endgultige Patentanmeldung oder

Vi) eine beim koreanischen Amt flir geistiges Eigentum eingereichte
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Ein Antrag ist hierfir nicht erforderlich. Sobald das EPA eine Abschrift der
friheren Anmeldung in die Akte der européischen Patentanmeldung
aufgenommen hat, teilt es dies dem Anmelder mit.

3.4  Ubersetzung der fritheren Anmeldung

Eine Ubersetzung der fritheren Anmeldung in einer der Amtssprachen des
EPA ist nur erforderlich, wenn sie fiir die Beurteilung der Wirksamkeit des
Prioritatsanspruchs benétigt wird und diese fur die Patentierbarkeit der
zugrunde liegenden Erfindung relevant ist. Die Ubersetzung ist innerhalb
der vom EPA bestimmten Frist einzureichen. Es ist auch mdglich,
innerhalb derselben Frist eine Erklarung vorzulegen, dass die europaische
Patentanmeldung eine vollstandige Ubersetzung der friiheren Anmeldung
ist. Ist dies nicht der Fall oder enthalt die europaische Anmeldung mehr
oder weniger Text als die frlhere Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung, so kann eine solche Erklarung nicht akzeptiert
werden, und es ist eine vollstandige Ubersetzung einzureichen. Enthélt
die européaische Anmeldung an ihrem Anmeldetag Patentanspriiche und
hat die prioritdtsbegrindende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine
oder weniger Patentanspriiche als die spatere europaische Anmeldung
enthalten, kann die Erklarung nicht akzeptiert werden (siehe A-lll, 6.8).
Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich anders
angeordnet (stehen z. B. die Anspriiche einmal vor der Beschreibung und
einmal danach), so beriihrt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklarung
nicht (siehe Rechtsauskunft Nr. 19/99 (ABI. 5/1999, 296).

Die Ubersetzung bzw. die Erklarung nach Regel 53 (3) ist auch in den
Fallen einzureichen, in denen das EPA eine Abschrift der friiheren
Anmeldung in die Akte aufnimmt (Mitteilung des EPA, ABI. 4/2002, 192).

Hat der Anmelder dem EPA eine Ubersetzung der Prioritatsunterlage
bereits vorgelegt, als er nach Regel 56 beantragt hat, dass den fehlenden
Teilen der Beschreibung oder den fehlenden Zeichnungen die
prioritdtsbegrindende Anmeldung zugrunde gelegt wird (siehe A-Il,
5.4 vi)), braucht er die Ubersetzung nicht ein zweites Mal einzureichen.

Wird die erforderliche Ubersetzung oder Erklarung nicht fristgerecht ein-
gereicht, so wird das Dokument.(bzw. die Dokumente) auf Grund dessen
(bzw. deren), die Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs fir die Beurteilung
der Patentierbarkeit relevant geworden war, als Teil des Stands der
Technik gemaf Art. 54 (2) bzw. Art. 54 (3) angesehen (siehe A-lll, 6.8).
Fir die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3)
(siehe V, 2.1 und 3.5) in Bezug auf jede andere europaische Patent-
anmeldung bleibt das Prioritdtsrecht jedoch aus Grinden der
Rechtssicherheit wirksam. In dieser Hinsicht kommt es auf die
Einreichung der Ubersetzung oder Erklarung nicht an, da Anderungen, die
nach dem Verdffentlichungstag wirksam werden, die Anwendung des
Art. 54 (3) nicht berthren.

3.5  Verzicht auf den Prioritdatsanspruch

Ein Anmelder kann zu jedem Zeitpunkt freiwillig auf eine beanspruchte
Prioritat verzichten. Falls er darauf verzichtet, bevor die technischen Vor-
bereitungen fir die Veroffentlichung abgeschlossen sind, ist der Priori-
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tatstag nicht wirksam, und die Veroffentlichung wird bis zum Ablauf von
18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Falls er erst nach Ab-
schluss der technischen Vorbereitungen fiir die Veroffentlichung darauf
verzichtet, wird die Anmeldung dennoch 18 Monate nach dem urspriing-
lich in Anspruch genommenen Prioritatstag veroffentlicht (siehe A-VI, 1.1
und C-IV, 7.1.1).

3.6  Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist

Nach Art. 122 kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in die
Prioritatsfrist beantragen (siehe A-lll, 6.6). Nach Regel 136 (1) Satz 2 ist
ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 87 (1) innerhalb von
zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Wurde einem Antrag auf
Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist stattgegeben, sollte der Prifer
sorgfaltig die Relevanz von Dokumenten des Stands der Technik
Uberprifen, die vorher im Recherchenbericht oder in Mitteilungen
aufgefiihrt wurden.
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KAPITEL VI

PRUFUNGSVERFAHREN

In diesem Kapitel wird das allgemeine Priifungsverfahren beschrieben; es
enthalt ferner Leitlinien zu besonderen Fragen, soweit dies erforderlich ist.
Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne Verwaltung betreffen,
sind darin nicht vorgesehen.

1. Beginn der Prifung

1.1  Prufungsantrag

Damit mit der Priifung einer europdischen Anmeldung begonnen werden
kann, hat der Anmelder einen Prifungsantrag zu stellen. Der Prifungs-
antrag gilt erst als gestellt, wenn die Prifungsgebihr entrichtet worden ist.
Der Prifungsantrag kann ab Einreichung der Anmeldung bis zum Ablauf
von sechs Monaten nach dem Tag gestellt werden, an dem im
Européischen Patentblatt auf die Vertffentlichung des europdischen
Recherchenberichts hingewiesen worden ist. Wird der Prifungsantrag
nicht innerhalb dieser Frist gestellt, so gilt die Anmeldung als
zurickgenommen. Der Anmelder hat in einem solchen Fall jedoch die
Mdoglichkeit, die Weiterbehandlung nach Art. 121 zu beantragen. Nach
Regel 70 (1) kann der Prifungsantrag nicht zurickgenommen werden.

Die Zustandigkeit fur die Prifung der Anmeldung geht zu dem Zeitpunkt
von der Eingangsstelle auf die Prifungsabteilung (ber, an dem ein
Prifungsantrag gestellt wird. Dabei gibt es allerdings zwei Ausnahmen:

i) Stellt der Anmelder einen Prifungsantrag, bevor ihm der
europaische Recherchenbericht Ubermittelt worden ist, so ist die
Prifungsabteilung erst ab dem Zeitpunkt zustéandig, an dem auf
eine Aufforderung nach Regel 70 (2) hin die Bestatigung des
Antrags beim EPA eingeht.

ii) Stellt der Anmelder einen Prifungsantrag, bevor ihm der
europdische Recherchenbericht tbermittelt worden ist und hat er
zudem auf das Recht verzichtet, nach Regel 70 (2) zur Bestatigung
aufgefordert zu werden, so ist die Prifungsabteilung erst ab dem
Zeitpunkt zustandig, an dem der Recherchenbericht dem Anmelder
Ubermittelt wird.

1.1.1 Bestatigung des vorgezogenen Prifungsantrags

Hat der Anmelder den Prifungsantrag gestellt, bevor ihm der Recher-
chenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA auf, innerhalb der
genannten Sechsmonatsfrist zu erkléaren, ob er die Anmeldung aufrecht-
erhélt. Unterlasst es der Anmelder, auf diese Aufforderung rechtzeitig zu
antworten, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen. In diesem Fall ist
jedoch der Rechtsbehelf des Art. 121 (Weiterbehandlung der Anmeldung)
anwendbar (siehe A-VI, 2.2 und 2.3). Fur die Voraussetzungen fir die
Ruckerstattung der Prifungsgebihr, wenn die Anmeldung zurtick-
gewiesen oder zuriickgenommen wurde oder als zuriickgenommen gilt,
siehe A-VI, 2.5.

1.1.2 Beschleunigung des Priifungsverfahrens

Der Anmelder kann, wenn er den Prifungsantrag vor Zugang des Recher-
chenberichts stellt, auch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2)
verzichten und den Prifungsantrag ohne Rucksicht auf das Ergebnis der
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Recherche unbedingt stellen, wodurch das Verfahren ebenfalls beschleu-
nigt werden kann (siehe Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.1). In diesem Fall gilt die
Aufrechterhaltungserklarung mit dem Zugang des Recherchenberichts als
abgegeben, sodass gemafll Regel 62 (1) mit dem Recherchenbericht
keine Stellungnahme zur Recherche ergeht. Falls die Anmeldung in
diesem Fall die Voraussetzungen fir die Erteilung nicht erfillt, wird dem
Anmelder eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2)
zugestellt. Sind die Voraussetzungen fir die Erteilung erfllt, so hangt das
weitere Verfahren davon ab, ob zu diesem Zeitpunkt die Recherche nach
kollidierenden europdischen Anmeldungen im Sinne des Artikels 54 (3)
durchgefihrt werden kann oder nicht (siehe VI, 8.1 und B-XIl, 8). Kann
diese Recherche durchgefiihrt werden und fordert sie keine kollidierenden
Anmeldungen zutage, wird dem Anmelder die Mitteilung nach
Regel 71 (3) zugestellt. Ist die Recherche noch nicht méglich, so wird die
Mitteilung der Prifungsabteilung aufgeschoben, bis die Recherche durch-
gefuhrt werden kann, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet.
Wird die europaische Patentanmeldung nachtraglich zuriickgenommen,
bevor die Sachprifung begonnen hat, so wird die Prifungsgebihr zu
75 % zurlckgezahlt. Zu anderen Wegen, die das europdische Erteilungs-
verfahren beschleunigen, z.B. im Rahmen des PACE-Programms,
siehe E-VIII, 3.

1.1.3 Euro-PCT-Anmeldungen

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingegangen (Euro-PCT-Anmel-
dung), so beginnt die oben genannte Sechsmonatsfrist mit der Ver-
offentlichung des PCT-Recherchenberichts oder der Erklarung nach
Art. 17 (2) a) PCT. Wie in Art. 150 (2) dargelegt, lauft jedoch die Frist zur
Stellung des Prufungsantrags fir eine Euro-PCT-Anmeldung nicht vor der
in Art. 22 und 39 PCT genannten Frist (d. h. nicht vor der Frist nach
Regel 159 (1) f)) ab. Ob eine ergdnzende européische Recherche gemal
Art. 153 (7) durchzufiihren ist oder ob die internationale Anmeldung nach
Art. 153 (4) nochmals vom EPA veroéffentlicht wird, hat keinen Einfluss auf
den Fristenlauf.

Wird der Prufungsantrag fur eine Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb
der genannten Frist gestellt, so gilt die Anmeldung nach Regel 160 (1) als
zurickgenommen. In einem solchen Fall hat der Anmelder jedoch die
Moglichkeit, die Weiterbehandlung nach Art. 121 zu beantragen.

1.1.4 Zu prifende Erfindung

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder im Falle eines Recherchen-
berichts und einer Stellungnahme zur Recherche, die mehrere Erfindun-
gen einschliel3en, die nicht einheitlich sind, entscheiden kann, welche
Erfindung in der betreffenden Anmeldung geprift wird. Gegen die tbrigen
Erfindungen wird Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben; es
kénnen dann Teilanmeldungen nach Regel 36 eingereicht werden
(vgl. lll, 7.9 bis 7.11).

1.2  Zuweisung der Anmeldung

Die Akte wird normalerweise der Prifungsabteilung zugewiesen, die fir
die Prafung von Anmeldungen auf dem Gebiet der Technik zusténdig ist,
fur das die betreffende Anmeldung von der Recherchenabteilung oder von
der ISA, die die Recherche durchgefihrt hat, klassifiziert worden ist. Es
kann Falle geben, in denen es angebracht ist, die Anmeldung einer
Prufungsabteilung mit Prifern zuzuweisen, die normalerweise nicht fur
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den angegebenen Teil der IPC zustandig sind. Dafur kann es eine Reihe
von Grinden geben: z. B. wenn die Prifung einer Anmeldung sehr
spezielle technische Kenntnisse erfordert oder dass die urspringliche
Anmeldung und eine Teilanmeldung, wo es angebracht ist, moglichst
durch die gleiche Prufungsabteilung bearbeitet werden sollen (dies kénnte
manchmal zweckmafiger sein, selbst wenn die beiden Anmeldungen fir
verschiedene Gebiete der Technik klassifiziert worden sind), oder wenn
die Klassifikation der verdffentlichten Anmeldung nicht dem Gegenstand
der Anmeldung in der Form entspricht, in der sie dem Sachprifer
zugeleitet wird (beispielsweise weil die Anmeldung nach Erhalt des
Recherchenberichts gedndert wurde).

1.3  Prufungsabteilung

Eine Priufungsabteilung setzt sich normalerweise aus drei technisch vor-
gebildeten Prifern zusammen. Innerhalb der fur die Prifung der Anmel-
dung zustandigen Priufungsabteilung wird jedoch in der Regel ein Mitglied
mit der Ausfiihrung der gesamten Arbeit bis zum Zeitpunkt der Entschei-
dung Uber die Erteilung eines Patents oder die Zurtickweisung der Anmel-
dung beauftragt. Dies bedeutet, dass der betreffende Prifer beauftragt ist,
bis zu dem genannten Zeitpunkt das Verfahren mit dem Anmelder im Auf-
trag der Prifungsabteilung zu fUhren; er kann sich indessen informell
jederzeit mit den anderen Mitgliedern der Abteilung besprechen, wenn
besondere Zweifelsfragen oder Schwierigkeiten auftreten (siehe VI, 7.1).
Wird in diesem Teil C der Richtlinien von "Priifer" gesprochen, so handelt
es sich in der Regel um den mit dieser Arbeit beauftragten Prifer, und es
ist davon auszugehen, dass dieser Prifer stets im Auftrag der Prifungs-
abteilung handelt. Dieser Prifer hat in der Regel auch den Recherchen-
bericht erstellt.

1.4  Benennungsgebihren, Erstreckungsgebihren

Nach Regel 39 (1) kdnnen die Benennungsgebuhren innerhalb derselben
Frist wie die Prifungsgebiihr wirksam entrichtet werden und werden des-
halb im Allgemeinen gleichzeitig mit ihr entrichtet. Mit der Priifung, ob und
inwieweit die Benennungsgebiihren wirksam entrichtet wurden, sind
gemal Regel 11 (3) die Formalsachbearbeiter betraut worden (siehe
Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.2). Dasselbe gilt fur die Prifung, ob
Erstreckungsgebiihren entrichtet wurden (siehe A-lll, 12.2).

2. Prifungsverfahren im Allgemeinen

2.1  Ziel der Prifung

Mit der Prufung soll sichergestellt werden, dass die Anmeldung und die
Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den in den einschléagigen Artikeln
des EPU und den Regeln der Ausfiihrungsordnung angegebenen
Erfordernissen gentigen. Die vorrangige Aufgabe der Prifungsabteilung
ist die Bearbeitung im Hinblick auf die sachlichen Erfordernisse; die Krite-
rien, nach denen der Prifer beurteilt, ob sie erfilllt sind, sind in C-1l bis
C-V im Einzelnen behandelt worden, soweit dies flr notwendig gehalten
wurde. Fir Fragen der Formerfordernisse (siehe Teil A) ist anfangs die
Eingangsstelle zustandig. Nach Ubermittlung der Anmeldung an die
Prifungsabteilung nach Regel 10 ist diese Abteilung letztlich zusténdig,
wobei formale Fragen in der Regelvon den Formalsachbearbeitern
bearbeitet werden. Der Prifer sollte keine Zeit zur Nachprifung der Arbeit
der Eingangsstelle oder der Formalsachbearbeiter aufwenden; ist er
jedoch der Ansicht, dass ein Formalbescheid unrichtig oder unvollstandig
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ist, so hat er die Anmeldung dem Formalsachbearbeiter zwecks erneuter
Priifung zuzuleiten.

Die Prifung ist gemaR Art. 94 (3) und (4), Art. 97, Regel 71 (1) bis (10)
und Regel 72 vorzunehmen. Der Prifer wird als Erstes die Beschreibung,
etwaige Zeichnungen und die Patentanspriiche der Anmeldung studieren.
Da der Prifer dies jedoch in der Regel bereits im Zuge der Recherche
erledigt hat (siehe B-XII, 3), sollte er sich auf etwaige Anderungen bzw.
Bemerkungen konzentrieren, die der Anmelder auf die Stellungnahme zu
Recherche hin eingereicht hat.

2.2  AbschlieRende Recherche

Der Prifer sollte eine Recherche hinsichtlich etwaiger weiterer kollidie-
render europdischer Patentanmeldungen vornehmen, die unter Art. 54 (3)
fallen (siehe VI, 8.1), sofern dies noch nicht im Rahmen des
Recherchenberichts geschehen ist.

2.3 Dialog mit dem Anmelder

Der Prufer hat unter Berticksichtigung etwaiger im Recherchenbericht auf-
gefuhrter Dokumente und etwaiger weiterer Dokumente, die er bei der
vorstehend in VI, 2.2 genannten Recherche ermittelt hat, sowie unter
Berlcksichtigung der vom Anmelder auf die Stellungnahme zur
Recherche hin eingereichten Anderungsvorschlage oder Stellungnahmen
festzustellen, ob seines Erachtens die Anmeldung irgendwelchen
Erfordernissen des EPU nicht geniigt. Sind Einwande zu erheben, so teilt
er diese unter Angabe der Grinde dem Anmelder schriftich mit und
fordert ihn auf, innerhalb einer festgelegten Frist hierzu Stellung zu
nehmen oder Anderungen zu unterbreiten. Die eingereichten Anmel-
dungsunterlagen werden dem Anmelder nicht zuriickgesandt, obwohl eine
Kopie der Beschreibung und der Patentanspriiche in geeigneten Fallen
zugesandt werden kann (siehe E-Il). Der Prifer wird die Anmeldung
erneut prifen, nachdem der Anmelder geantwortet hat.

2.3.1 Anfordern von Auskiinften beim Anmelder

Das EPA kann den Anmelder auffordern, Auskiinfte Giber den Stand der
Technik zu erteilen, der in nationalen oder regionalen Patentverfahren in
Betracht gezogen wurde und eine Erfindung betrifft, die Gegenstand der
europdischen Patentanmeldung ist. Kommt der Anmelder dieser
Aufforderung nicht nach, so gilt die Anmeldung nach Art. 124 (2) als
zurlickgenommen.

2.4  Erneute Priufung, Zuriickweisung, Beschwerde, Abhilfe

Der Prifer hat sich in der Phase der erneuten Prifung von dem maf3geb-
lichen Grundsatz leiten zu lassen, dass die endgiltige Entscheidung
(Erteilung oder Zurickweisung) in mdglichst wenigen Arbeitsgdngen
zustande kommen sollte, und er hat das Verfahren entsprechend zu
fiihren. Das EPU schreibt vor, dass der in VI, 2.3 beschriebene Dialog mit
dem Anmelder "so oft wie erforderlich” zu wiederholen ist. Kbnnen die
Einwande jedoch trotz der Stellungnahmen des Anmelders, d. h. durch
Anderungen oder Gegenargumente, nicht ausgeraumt werden, so hat der
Prufer die Anmeldung sogar schon in der ersten Phase der erneuten
Prufung den Ubrigen Mitgliedern der Prufungsabteilung vorzulegen, die
dann die Zurlckweisung der Anmeldung beschliel3en kénnen. Zu irgend-
einem Zeitpunkt wird der Prifer auf jeden Fall der Abteilung eine kurze
schriftliche Empfehlung zugehen lassen, ob die Anmeldung zuriickgewie-
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sen oder darauf ein Patent erteilt werden soll. Beabsichtigt die Abteilung,
die Anmeldung zurlickzuweisen, so ist eine begrindete schriftliche Ent-
scheidung notwendig, die in der Regel von dem Prifer vorbereitet wird,
der mit der Prifung der Anmeldung beauftragt war. Hierbei muss der
Prifer sich an den allgemeinen in Art. 113 (1) verankerten Grundsatz
halten, wonach die Entscheidung nur auf Griinde gestiitzt werden darf, zu
denen sich der Anmelder auR3ern konnte. Legt der Anmelder gegen die
Entscheidung Beschwerde ein, und gelangt die Prifungsabteilung ange-
sichts der Begrindung des Anmelders zu der Auffassung, dass die
Beschwerde zulassig und begrindet ist, so hat sie ihrer Entscheidung
innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Begrindung abzuhelfen.
Andernfalls wird sich eine Beschwerdekammer mit der Beschwerde
befassen. Wird eine Zurlckweisungsentscheidung auf die Beschwerde
hin aufgehoben, so kann die Anmeldung an die Priifungsabteilung zur
Weiterprifung zuriickverwiesen werden. In einem solchen Fall wird die
Weiterprifung in der Regel dem Prifer tbertragen, der die urspriingliche
Prifung durchgefihrt hat. Die Prifungsabteilung ist an die rechtliche
Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand
derselbe ist.

2.5 Mitteilung nach Regel 71 (3)

Ist die Prufungsabteilung der Ansicht, dass ein européisches Patent erteilt
werden kann, so erlasst sie zunachst eine Mitteilung nach Regel 71 (3),
um dem Anmelder mitzuteilen, in welcher Fassung sie das Patent zu
erteilen beabsichtigt. In dieser Mitteilung fordert sie ihn auf, innerhalb
einer Frist von vier Monaten die Erteilungs- und die Druckkostengebiihr zu
entrichten und eine Ubersetzung der Patentanspriiche in den beiden
Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht Verfahrenssprache sind.
Die Ubersetzungen sollten die Erfordernisse der Regel 50 (1) erfiillen.
Wenn der Anmelder innerhalb der Frist von vier Monaten die Gebihren
entrichtet und die Ubersetzungen einreicht, ist das als Einverstandnis mit
der fur die Erteilung vorgesehenen Fassung zu werten.

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder gegebenenfalls
auch aufgefordert, innerhalb der oben genannten Frist die Anspruchs-
gebihren nach Regel 71 (6) zu entrichten.

In der Mitteilung ist anzugeben, welche der benannten Vertragsstaaten
eine Ubersetzung gemaf Art. 65 (1) verlangen (Regel 71 (10)).

Zu weiteren Einzelheiten in Bezug auf das Verfahren in der abschlieBen-
den Prifungsphase siehe VI, 14.

2.6  Erteilung eines Patents

Sind die in VI, 2.5 genannten Erfordernisse vom Anmelder erflllt worden,
so wird die Erteilung eines européischen Patents beschlossen, sofern die
Jahresgebihren und sonstige bereits angefallene Geblhren gezahlt
wurden.

2.7 Fiktion der Zuriicknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebuihr oder die
Anspruchsgebiihren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Ubersetzung nicht
rechtzeitig einreicht, so gilt die europaische Patentanmeldung als zurtick-
genommen.
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2.8  Anderungen

Reicht der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3)
Anderungen oder andere Antrage ein, so wird das Verfahren wie
in VI, 14.4 beschrieben fortgesetzt.

2.9  Priufungsphasen

Die einzelnen Phasen des Prifungsverfahrens werden in den folgenden
Abschnitten naher dargelegt.

3. Erste Prifungsphase

3.1 GemalR Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder Teile
der Beschreibung oder nach der Zuerkennung des Anmeldetags
eingereichte Anspriiche

Hat der Anmelder fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der
Beschreibung gemafl Regel 56 nach der Zuerkennung eines Anmeldetags
eingereicht (siehe A-ll, 5), und hat die Eingangsstelle festgestellt, dass die
fehlenden Zeichnungen bzw. die fehlenden Teile der Beschreibung in der
beanspruchten prioritdtsbegrindenden Anmeldung "vollstandig enthalten”
sind, so wird der Anmeldetag der Anmeldung nicht auf den Tag neu
festgesetzt, an dem die fehlenden Zeichnungen oder Teile der
Beschreibung vorgelegt wurden. Die Prifungsabteilung kann die
Feststellungen der Eingangsstelle hinsichtlich der Anwendbarkeit der
Regel 56 (3) noch uberprifen, es sei denn, diese sind nach der
Entscheidung einer Beschwerdekammer verbindlich geworden. Sollte die
Prufungsabteilung zu dem Schluss kommen, dass die fehlenden Teile
entgegen der urspriinglichen Feststellung der Eingangsstelle im Prioritats-
dokument nicht "vollstdndig enthalten” sind, so unterrichtet sie den
Anmelder entsprechend und teilt ihm den neuen Anmeldetag mit, sobald
feststeht, dass er gemal Art. 113 (1) dazu gehért wurde (siehe A-ll, 5).
Die Prifungsabteilung hat dem Anmelder auch mitzuteilen, dass nach-
gereichte fehlende Zeichnungen oder Teile der Beschreibung innerhalb
eines Monats nach der Mitteilung des neuen Anmeldetags wieder zurick-
genommen werden konnen. Entscheidet sich der Anmelder fur die
Zurtcknahme, gilt die Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt
(siehe auch B-XII, 2.1 und 2.2). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine
Uberpriifung nach Regel 82ter PCT moglich.

Lagen am Tag der Anmeldung keine Anspriche vor, Uberprift die
Prufungsabteilung, ob die spater eingereichten Anspriche den
Erfordernissen des Art. 123 (2) genlgen.

3.2 Einreichung von Stellungnahmen und Anderungen durch den
Anmelder; PACE

Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids
der Prifungsabteilung kann der Anmelder Stellungnahmen zum
Recherchenbericht und gegebenenfalls zur Stellungnahme zur Recherche
sowie Anderungen zur Beschreibung, den Patentanspriichen oder den
Zeichnungen einreichen. Diese Anderungen kénnen unterbreitet werden,
um die in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwénde auszu-
raumen; sie kbnnen aber auch aus anderen Griinden vorgeschlagen
werden, z. B. zur Beseitigung von Unklarheiten, die der Anmelder in den
urspringlichen Unterlagen selbst festgestellt hat.
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Der Anmelder kann die Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprifung
beschleunigen, indem er einen schriftichen Antrag auf beschleunigte
Prifung im Rahmen des Programms zur beschleunigten Bearbeitung
europaischer Patentanmeldungen (PACE) stellt (siehe Mitteilung des EPA
vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.1 und
E-VIII, 3).

3.3 Anderungen, die der Anmelder auf den EESR hin oder von sich aus
vornimmt

Die vorstehend unter VI, 3.2 genannten Anderungen nimmt der Anmelder
"von sich aus" vor. Dies bedeutet, dass sich der Anmelder nicht auf die
Anderungen zu beschranken braucht, die notwendig sind, um einem
Mangel in seiner Anmeldung abzuhelfen. Es bedeutet jedoch nicht, dass
der Anmelder jede beliebige Anderung vornehmen kann. Die Anderungen
unterliegen folgenden Bedingungen:

i) Sie durfen den Anmeldungsgegenstand nicht Gber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus er-
weitern (siehe VI, 5.3 bis 5.3.11) und

ii) sie durfen nicht selbst zur Folge haben, dass gegen die Anmeldung
in der geénderten Fassung Einwéande nach dem EPU erhoben wer-
den konnen, z. B. darf die Anderung nicht zu Unklarheiten fiihren.

Sind diese Bedingungen nicht erfillt, so ist dem Anmelder mitzuteilen,
dass die gednderte Anmeldung nicht zugelassen werden kann. Der An-
melder darf neben den vorstehend beschriebenen Anderungen, die er
gemal Regel 137 (2) vornehmen kann, jederzeit offensichtliche Fehler
berichtigen (siehe VI, 5.4).

3.4  Einheitlichkeit der Erfindung

Ein etwaiger Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung
sollte bereits im Recherchenstadium erhoben werden. Ist dies nicht ge-
schehen und vertritt die Prifungsabteilung die Auffassung, dass die Erfor-
dernisse des Artikels 82 nicht erfillt sind, so wird Gber die Frage der Ein-
heitlichkeit der Erfindung so friilh wie moglich in der Prifungsphase befun-
den. Hat der Anmelder infolge einer Aufforderung der Recher-
chenabteilung nach Regel 64 (1) weitere Recherchengebihren entrichtet
und deren RuUckerstattung beantragt, so hat die Prifungsabteilung die
Frage erneut zu prifen (siehe auch lll, 7.9 bis 7.11).

Auch wenn der Anmelder der vorgenannten Aufforderung der Recher-
chenabteilung zur Zahlung einer weiteren Recherchengebihr fir einen
bestimmten Gegenstand nicht nachkommt, gilt es doch zu bedenken,
dass die letztendliche Verantwortung fur die Entscheidung, ob die
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung entspricht,
bei der Prifungsabteilung liegt (siehe T 631/97, ABI. 1/2001, 13). Die
Prufungsabteilung Ubernimmt in der Regel den in der Stellungnahme zur
Recherche vertretenen Standpunkt (siehe 11, 7.10 und B-XIl, 1.2), und der
weiteren Prifung wird nur die Erfindung zugrunde gelegt, die Gegenstand
der Recherche war, und der Anmelder hat die Anmeldung durch Streichen
der Teile, die sich auf die nicht recherchierten Gegenstande beziehen, zu
beschranken (siehe G 2/92, ABI. 10/1993, 591). Der Anmelder kann
jedoch fur diese Gegenstande Teilanmeldungen einreichen.

Ist der Anmelder der vorgenannten Aufforderung zur Zahlung weiterer
Recherchengebuhren nachgekommen, so wird er zu Beginn der Sach-
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prifung aufgefordert anzugeben - sofern er dies noch nicht getan hat -,
welche Erfindung bei der weiteren Bearbeitung der Anmeldung zugrunde
gelegt werden soll, und die Anmeldung durch Streichen der Teile zu be-
schrénken, die sich auf die anderen Erfindungen beziehen. Fir Letztere
kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen.

3.5 Erster Bescheid

Wurde keine Stellungnahme zur Recherche erstellt (siehe 1.1.2, lll,
7.11.1ii) und B-XIl, 1.1), enthalt der erste Bescheid des Prifers nach
Art. 94 (3) im Allgemeinen (siehe B-XIl, 3) alle Einwande zu der Anmel-
dung (siehe aber B-XIl, 3.4). Diese Einwande kénnen Formfragen (z. B.
Nichterfillung eines oder mehrerer der Erfordernisse gemafR den
Regeln 30 bis 34, 41 bis 43, 46, 48, 49 und 50), Sachfragen (der
Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht patentierbar) oder
beides betreffen.

Wurde eine Stellungnahme zur Recherche gemaR Regel 62 (1) erstellt
und hat der Anmelder nicht darauf reagiert, so ergeht als erster Bescheid
nach Art. 94 (3) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur Recher-
che verwiesen und eine Frist fur die Erwiderung gesetzt wird. Wird auf
diese Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so gilt die Anmeldung nach
Art. 94 (4) als zuriickgenommen. Hat der Anmelder auf die Stellungnahme
zur Recherche hin Anderungen oder Bemerkungen eingereicht, so
werden diese bei der Erstellung des ersten Bescheids berticksichtigt.

3.5.1 Euro-PCT-Anmeldungen

War das EPA als ISA und/oder IPEA tatig, so wurde dem Anmelder
bereits in der PCT-Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA bzw. ein
internationaler vorlaufiger Pufungsbericht Gbermittelt. In diesem Fall wird
wie folgt verfahren:

i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem
EPA Anderungen oder Bemerkungen eingereicht, so werden diese
bei der Abfassung des ersten Bescheids bericksichtigt.

i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem
EPA keine Anderungen oder Bemerkungen eingereicht, so wird
der erste Bescheid im Wesentlichen auf der Grundlage des
schriftichen Bescheids oder des internationalen vorlaufigen
Prufungsberichts erstellt.

Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zuriick, fir die
das EPA nicht als ISA und/oder IPEA tétig war, so wird fur die Anmeldung
eine erganzende Recherche nach Art. 153 (7) durchgefuhrt (siehe B-lI,
4.3), und in der Regel wird ein EESR erstellt (siehe B-XII, 1 und 2). Der
erste Bescheid ergeht dann wie unter 3.5 beschrieben.

3.6  Begriindete Einwande

Zu jedem Einwand ist im Bescheid anzugeben, welcher Teil der Anmel-
dung mangelhaft ist und welches Erfordernis des EPU nicht erfullt ist,
indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln Bezug genommen
wird oder indem dies auf andere Weise klar zum Ausdruck gebracht wird;
ferner ist der Grund fur den Einwand anzugeben, wenn dieser nicht sofort
ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der Technik angegeben
wird und nur ein Teil des angefiihrten Dokuments von Bedeutung ist, so
sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird, gekennzeichnet
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werden. Ergibt sich aufgrund des angegebenen Stands der Technik, dass
der oder die unabhangigen Patentanspriiche nicht neu oder nicht erfin-
derisch und demzufolge die abhé&ngigen Patentanspriiche nicht einheitlich
sind (siehe Ill, 7.8), so ist der Anmelder auf diese Situation aufmerksam
zu machen (siehe VI, 5.21)). In der Regelist mit den Sachfragen zu
beginnen. Der Bescheid ist so abzufassen, dass die erneute Prifung der
geanderten Anmeldung erleichtert und insbesondere vermieden wird,
dass die Anmeldung nochmals voéllig neu gelesen werden muss
(siehe VI, 4.2).

3.7 Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Ande-
rungen

Der Bescheid hat eine Aufforderung an den Anmelder zu enthalten, seine
Stellungnahme einzureichen, etwaige Mangel zu beseitigen und gegebe-
nenfalls Anderungen zur Beschreibung, zu den Patentanspriichen und zu
den Zeichnungen zu unterbreiten. Ferner ist darin die Frist zu nennen,
innerhalb deren der Anmelder sich aufern muss. Geht die Antwort nicht
rechtzeitig ein, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen
(siehe E-VIII, 1).

3.8  Verspétetes Eingehen von Anderungen, die der Anmelder auf den
EESR hin oder von sich aus vorgenommen hat

Nach Erhalt des Recherchenberichts und vor Erhalt des ersten Bescheids
des Prifers gemafl? VI, 3.5 und 3.5.1 kann der Anmelder von sich aus
oder auf die Stellungnahme zur Recherche hin Anderungen unterbreiten.
Gelegentlich werden diese Anderungen nach Ubermittlung des ersten
Bescheids eingehen. In diesem Fall muss der Prifer unter Umstanden
den friheren ersten Bescheid zuriickziehen und einen neuen ersten
Bescheid erlassen, in dem diesen Anderungen Rechnung getragen und
eine neue Frist fir die Erwiderung gesetzt wird.

4, Weitere Prifungsphasen

4.1  Allgemeines Verfahren

Der Prufer muss die Anmeldung nach der Erwiderung des Anmelders auf
seinen ersten Bescheid erneut prifen und dabei Ausfihrungen oder
Anderungen des Anmelders beriicksichtigen.

Liegen ein oder mehrere Hilfsantrage vor, die auf Alternativfassungen fir
die Erteilung eines Patents gerichtet sind, so gilt jeder dieser Antrage als
eine vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des
Art. 113 (2); die Antrage sind deshalb in der vom Anmelder angegebenen
oder gebilligten Reihenfolge bis zum hdchstrangigen gewéahrbaren Antrag
einschliel3lich zu behandeln (siehe Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2),
ABI. 6/2005, 357 und ABI. 6/2005, 15.1).

4.2  Umfang der erneuten Priifung

Nach der ersten Prifungsphase braucht der Priifer, sofern der erste
Bescheid klar und verstéandlich war (siehe VI, 3.5 und 3.6), die Anmeldung
in der Regel nicht nochmals vollstandig durchzulesen, sondern sollte sich
auf die Anderungen selbst, damit zusammenhiéngende Textstellen und die
Mangel konzentrieren, auf die im ersten Bescheid hingewiesen worden ist.
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4.3  Weiteres Vorgehen nach der erneuten Priifung

Der Anmelder wird meistens versucht haben, sich mit allen Einwanden
des Prifers auseinanderzusetzen.

Ergibt die erneute Priifung, dass trotz der Stellungnahme des Anmelders
weiterhin Einwénde bestehen, und wurde der Anmelder dazu gehort
(Art. 113 (1)), stutzt sich also die Entscheidung ausschlief3lich auf Griinde,
zu denen der Anmelder sich &uRern konnte, so ist die Anmeldung zurick-
zuweisen (T 201/98, nicht im ABI. veroffentlicht).

Zeigt sich bei der erneuten Prifung, dass sich der Anmelder in seiner
Stellungnahme nicht mit allen entscheidenden Einwé&nden befasst hat, so
sollte der Prufer den Anmelder, z. B. durch einen Anruf, auf die Mangel
hinweisen. Ist nicht mit einer positiven Reaktion zu rechnen, sollte er Gber-
legen, ob er den Ubrigen Mitgliedern der Prifungsabteilung die unverzig-
liche Zurlickweisung der Anmeldung empfiehit.

Meistens wird sich jedoch bei der erneuten Priifung herausstellen, dass
gute Aussichten bestehen, das Verfahren positiv, d. h. mit einem Ertei-
lungsbeschluss, zu beenden. Bestehen in solchen Féllen weiterhin Ein-
wande, denen zu entsprechen ist, so muss der Priifer abwéagen, ob sie
sich am besten durch einen weiteren Schriftwechsel, ein Telefongesprach
oder eine personliche Ricksprache ausrdumen lassen. Gibt es grund-
legende Meinungsunterschiede, so empfiehlt es sich im Allgemeinen, die
Schriftform zu wahlen. Wenn jedoch bei strittigen Punkten Unklarheit zu
herrschen scheint, d. h., der Anmelder die Argumente des Priifers offen-
sichtlich falsch verstanden hat oder das Vorbringen des Anmelders unklar
ist, kann eine personliche Rucksprache hilfreich sein. Sind die zu klaren-
den Fragen dagegen von untergeordneter Bedeutung, so lassen sie sich
schneller telefonisch regeln. Ricksprachen und Telefongesprache mit
dem Anmelder werden ausfiihrlicher in VI, 6 behandelt. Sie stellen keine
mindliche Verhandlung dar (siehe E-IlI).

4.4  Spatere Phasen der erneuten Priifung

Ahnliche Erwagungen gelten fiir spatere Phasen der erneuten Prifung,
wobei es angesichts des in VI, 2.4 aufgestellten Grundsatzes mit zuneh-
mender Zahl der bereits erfolgten Arbeitsgange immer wahrscheinlicher
wird, dass es am zweckmagigsten ist, die Anmeldung den ubrigen Mit-
gliedern der Prifungsabteilung zur Entscheidung zu unterbreiten. Wenn
diese endglltige Entscheidung ein Zurickweisungsbeschluss ist, so ist
darauf zu achten, dass nicht gegen Art. 113 (1) verstol3en wird.

4.5 Entscheidung nach Aktenlage

Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Anmelder, statt mit einer Stellungnahme
oder Anderungen auf den Bescheid des Priifers zu reagieren, eine Ent-
scheidung "nach Aktenlage" beantragt, d. h., wenn er den Dialog beenden
und eine Entscheidung auf der Grundlage des derzeitigen Stands der
Anmeldung und der Argumente erwirken will. Die Entscheidung, die mit
der Beschwerde angefochten werden kann, darf sich nur auf Griinde
stutzen, zu denen der Anmelder sich &uf3ern konnte (Art. 113 (1)). Es han-
delt sich um eine Standardentscheidung, in der zur Begriindung lediglich
auf die friiheren Bescheide und auf den Antrag des Anmelders auf eine
solche Entscheidung verwiesen wird (siehe E-X, 4.4).
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4.6  Prufung der Anderungen

Fur alle Anderungen gelten die in VI, 3.3 aufgefiihrten sachlichen Be-
schrankungen. Im Ubrigen ist zu unterscheiden, wann eine Anderung vor-
genommen wird.

4.7  Zulassigkeit von Anderungen seitens des Anmelders

Nach Erhalt des européischen Recherchenberichts und vor Erhalt des
ersten Bescheids der Priifungsabteilung kann der Anmelder von sich aus
die Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zeichnungen andern.

Nach Erhalt des ersten Bescheids des Priifers kann der Anmelder "von
sich aus die Beschreibung, die Patentanspriiche und die Zeichnungen
einmal dndern", sofern die Anderung gleichzeitig mit der Erwiderung ein-
gereicht wird. Nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid darf der
Anmelder Anderungen nur noch mit Zustimmung des Priifers vornehmen.
Diese Vorschrift stellt die Zulassung von Anderungen in das Ermessen
der Priifungsabteilung, um sicherzustellen, dass das Priifungsverfahren in
moglichst wenigen Arbeitsgdngen zum Abschluss gebracht wird (siehe
VI, 2.4). Bei Zulassung einer Anderung wird die neue Fassung der Be-
schreibung, der Patentanspriiche und der Zeichnungen dem weiteren Ver-
fahren zugrunde gelegt. Die Zustimmung zu einer Anderung bedeutet
nicht unbedingt, dass gegen die Anmeldung in der geanderten Fassung
keine sich aus dem EPU ergebenden Einwéande bestehen. Es ist zwi-
schen verschiedenen Arten von Anderungen zu unterscheiden.

Anderungen, mit denen ein Mangel behoben wird, zu dessen Beseitigung
im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, sind stets zuzu-
lassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht. Anderungen, mit
denen ein bereits fiir gewahrbar befundener Anspruch eingeschrankt wird,
sollten in der Regel ebenfalls zugelassen werden. Dasselbe gilt fur
Anderungen, mit denen die Klarheit der Beschreibung oder der Patent-
anspriiche in eindeutig winschenswerter Weise verbessert wird.

Im Ubrigen ist danach zu unterscheiden, in welchem Umfang die Unter-
lagen Uberarbeitet werden sollen. Eine weitgehende Neufassung der
Beschreibung oder der Patentanspriche kommt in Betracht, wenn die
Anderung aufgrund eines weiteren, besonders einschlagigen Stands der
Technik erfolgt, von dem der Anmelder erst spat Kenntnis erhalten hat
(z. B. durch eine weitere Entgegenhaltung des Prifers oder durch
Information von anderer Seite). Bei kleineren Anderungen sollte sich der
Prifer verstandnisvoll zeigen und abwéagen zwischen Fairness gegenuber
dem Anmelder und der Notwendigkeit, unnétige Verzégerungen und
UberméRige, ungerechtfertigte Mehrarbeit fur das EPA zu vermeiden.
Spatere Antrage auf Zuriicknahme von Anderungen stellen selbst Antrage
auf weitere Anderungen dar; wird also ein solcher Antrag nach der Erwi-
derung auf den ersten Bescheid des Prifers gestellt, so darf die zuge-
horige Anderung nur mit Zustimmung des Prifers vorgenommen werden.
Bei der Ausiibung seines Ermessens nach Regel 137 (3) sollte der Prifer
die bisherige Dauer des Verfahrens in Betracht ziehen und bertcksichti-
gen, ob der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Anderungen
hatte. Eine Anderung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn sie einen
Mangel wieder einfiihrt, der bereits zuvor gertigt und beseitigt worden war.

Bei der Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung sollte der
Anmelder alle Erklarungen vermeiden, die als Verzicht auf diesen Gegen-
stand ausgelegt werden konnten. Andernfalls kann dieser Gegenstand
nicht wieder in das Verfahren eingefiihrt werden.
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4.8 Beispiele fiir unzulassige Anderungen

Jeder Antrag des Anmelders, eine vorliegende Fassung der Anmeldungs-
unterlagen, aufgrund deren ein Patent erteilt werden konnte, durch eine
weitgehend Uberarbeitete Fassung zu ersetzen, sollte abgelehnt werden,
sofern der Anmelder nicht berechtigte Griinde daflr vortragt, warum er die
Anderung erst in diesem Verfahrensstadium vornimmt. Dies gilt insbe-
sondere dann, wenn die Prifungsabteilung eine vom Anmelder vorgelegte
Fassung der Anspriiche fir gewahrbar befunden hat und vom Anmelder
nur noch die Anpassung der Beschreibung an diese Fassung fordert.

4.9  Anderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)

Die Mitteilung nach Regel 71 (3) (siehe VI, 2.5 und 14.1 bis 14.3) eroffnet
dem Anmelder nicht die Madglichkeit, die Ergebnisse des bisherigen
Verfahrens wieder infrage zu stellen. In dieser Phase des Verfahrens ist
die Sachprifung bereits abgeschlossen, und der Anmelder hatte Gelegen-
heit, die Anmeldung zu &ndern; deshalb werden in der Regel nur
Anderungen, die die Vorbereitungen fiir die Patenterteilung nicht merklich
verzdgern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch angebracht,
gesonderte Anspruchssatze fir einen oder mehrere benannte Staaten
zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2) EPU 1973 gemacht
haben (siehe lll 8.3) oder fir die é&ltere nationale Rechte bestehen
(siehe 111, 8.4).

Mochte der Anmelder nach Uberpriifung der fiir die Erteilung vorgeschla-
genen Fassung noch geringfiigige Anderungen und/oder Berichtigungen
vornehmen, so sollte er diese gemalR Regel 71 (4) innerhalb der nach
Regel 71 (3) bestimmten Frist zusammen mit einer Ubersetzung der
geanderten und/oder berichtigten Anspriche einreichen und die Ertei-
lungs- sowie die Druckkostengebihr entrichten. Sind die Anspriche von
den Anderungen und/oder Berichtigungen nicht betroffen, sind Uber-
setzungen der Anspriche in der Fassung der Mitteilung nach Regel 71 (3)
einzureichen. Werden innerhalb dieser Frist die Ubersetzungen nicht ein-
gereicht oder die Gebihren nicht entrichtet, so gilt die Anmeldung nach
Regel 71 (7) als zurickgenommen. Zu beachten sind die drei in VI, 14.4.1
beschriebenen Félle, in denen dieses Erfordernis nicht gilt (Aufrechterhal-
tung eines hoéherrangigen Antrags, Aufrechterhaltung des bestehenden
Antrags ohne die von der Prifungsabteilung in der Mitteilung nach
Regel 71 (3) vorgenommenen Anderungen und Erstellung der Mitteilung
nach Regel 71 (3) auf der Grundlage falscher Unterlagen).

Wenn die Prifungsabteilung den Anderungen und/oder Berichtigungen
nach Regel 137 (3) zustimmt und diese fir zulassig erachtet, kann sie
gemal Art. 97 (1) sofort ein Patent erteilen.

Soll jedoch ein Anderungsantrag nach Regel 137 (3) abgelehnt werden,
so muss der Anmelder gemafR Regel 71 (5) und Art. 113 (1) zuerst einen
Bescheid erhalten, in dem die Grinde fur die Ablehnung dargelegt sind
und der ihm Gelegenheit gibt, entweder seinen Anderungsantrag zuriick-
zuziehen oder Stellung zu nehmen und etwaige von der Prifungsabtei-
lung fir notwendig erachtete Anderungen und - sofern die Anspriiche be-
troffen sind - eine Ubersetzung der geanderten Anspriiche einzureichen.

Wenn der Anmelder seinen Anderungsantrag aufrechterhalt und die
Prufungsabteilung keinen Grund sieht, davon abzuriicken, dass sie den
Anderungen nach Regel 137 (3) nicht zustimmt, so muss die Anmeldung
nach Art. 97 (2) zurtckgewiesen werden, weil unter diesen Umstanden
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keine Fassung der Anmeldung vorliegt, die der Anmelder gebilligt und die
Prifungsabteilung fir gewahrbar befunden hat (Art. 113 (2)).

Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach Art. 94 (3)
vorausgegangen, so ist sie der "erste Bescheid" im Sinne von
Regel 137 (3). Das bedeutet, dass der Anmelder Beschreibung,
Anspriiche und Zeichnungen von sich aus andern kann (siehe VI, 3.3 zu
den Bedingungen, die alle Anderungen erfillen missen). Was die
Einreichung der Ubersetzungen der geadnderten Anspriiche und die
Entrichtung der Gebihren betrifft, gelten auch in diesem Fall die
Bestimmungen der Regel 71 (4), sofern die Erwiderung des Anmelders
nicht einer der in VI, 14.4.1 genannten Ausnahmen entspricht. Ist jedoch
die Priufungsabteilung in diesem Fall der Auffassung, dass die
Anderungen unzuldssig oder nicht gewahrbar sind, sollte das
Prufungsverfahren in der Regel gemall VI, 14.5 wiederaufgenommen
werden. Fuhrt dies wie bei den in VI, 4.11 genannten Fallen zu einer
Fassung, die den Erfordernissen des EPU entspricht, so wird eine zweite
Mitteilung nach Regel 71 (3) erstellt. Eine Ausnahme von diesem
Verfahren kann gemacht werden, wenn die Einwande der
Prifungsabteilung relativ geringfiigig sind und telefonisch ausgeraumt
werden koénnten, sodass sich eine Wiederaufnahme des Prifungs-
verfahrens ertbrigt.

4.10 Weitere Anderungsantrage nach der Einverstandniserklarung

Hat der Anmelder sein Einverstandnis mit der ihm nach Regel 71 (3)
mitgeteilten Fassung erklart, indem er die Gebiuhren entrichtet und die
Ubersetzung der Anspriiche - gegebenenfalls mit geringfiigigen Anderun-
gen und/oder Berichtigungen - eingereicht hat, so werden weitere Ande-
rungsantrdge in Anwendung des Ermessens, das der Prufungsabteilung
gemald Regel 137 (3) eingerdaumt wird, nur noch ausnahmsweise zuge-
lassen. Ein eindeutiges Beispiel fur einen zulassigen Anderungsantrag
wére der Fall, dass der Anmelder gesonderte Anspruchssatze fir
benannte Staaten einreicht, die Vorbehalte nach Art. 167 (2) EPU 1973
gemacht haben (siehe lll, 8.3) oder fir die altere nationale Rechte
bestehen (siehe Ill, 8.4). Ebenso ist es zweckmaRig, geringfiigige Ande-
rungen zuzulassen, die keine Wiederaufnahme der Sachpriifung
erforderlich machen und den Erlass des Erteilungsbeschlusses nicht
merklich verzégern (siehe G 7/93, ABI. 11/1994, 775). Betreffen diese
Anderungen jedoch die Anspriiche, sind natirlich gemaR Regel 71 (4)
auch die entsprechenden Ubersetzungen einzureichen.

Mit der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des
EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder ist die Prifungs-
abteilung allerdings an ihn gebunden (siehe G 12/91, ABI. 5/1994, 285)
und kann ihn dann nur mehr unter den eingeschrankten Voraussetzungen
der Regel 140 andern (siehe E-X, 10).

4.11 Wiederaufnahme des Prifungsverfahrens

Ungeachtet der Abséatze 4.9 und 4.10 kann die Prifungsabteilung das
Verfahren von Amts wegen wiederaufnehmen, wenn ihr ein Sachverhalt
bekannt wird, der die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands
ausschlie3t. Ein solcher Sachverhalt kann der Prifungsabteilung z. B.
durch den Anmelder oder durch Einwendungen Dritter nach Art. 115 zur
Kenntnis gebracht und bis zur Abgabe des Beschlusses an die interne
Poststelle des EPA berlicksichtigt werden. Im wiederaufgenommenen
Verfahren sind sachliche Anderungen zur Lésung dieses Problems mog-
lich. Fuhrt dies zu einer Fassung, die den Erfordernissen des EPU ent-
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spricht, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3), und die
Absatze 4.9 und 4.10 finden erneut Anwendung.

5. Anderungen

5.1 Vornahme von Anderungen

Die allgemeinen Erwagungen betreffend die Vornahme von Anderungen
sind in E-1l dargelegt.

5.2  Zulassigkeit von Anderungen

Bei der Frage nach der Zulassigkeit einer Anderung geht es juristisch
gesehen darum, ob die Anmeldung in der gednderten Fassung zuldssig
ist. Eine geanderte Anmeldung muss natirlich allen Erfordernissen des
EPU entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit
und jener Punkte, die in B-XIl, 3.6 aufgefuhrt sind (siehe auch VI, 3.3). Je-
doch darf der Prufer vor allem in Fallen, in denen die Patentanspriiche
wesentlich beschrénkt worden sind, nicht auBer Acht lassen, dass im Zu-
sammenhang mit Anderungen mdglicherweise folgende Fragen beson-
ders zu beriicksichtigen sind:

i) Einheitlichkeit der Erfindung:

Erfullen die gednderten Patentanspriiche weiterhin die Erfordernisse des
Art. 82? Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an Neuheit
oder erfinderischer Tatigkeit in Bezug auf die Idee zu ergeben, die allen
Patentanspriichen gemein ist, erfordern aber die geanderten Patent-
anspriche keine weitere Recherchenarbeit, so sollte der Prifer sorgfaltig
erwéagen, ob der Verfahrensstand noch einen Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit rechtfertigt (siehe lll, 7.7). Fehlt den Patentanspriichen je-
doch eine gemeinsame erfinderische Idee und ist eine weitere Recherche
notwendig, so ist ein Einwand zu erheben.

i) Wechseln auf nicht recherchierte Gegenstande:

Wenn geédnderte Anspriche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der
nicht recherchiert worden ist (z. B. weil er nur in der Beschreibung
enthalten war und die Recherchenabteilung es nicht fir zweckméaRig hielt,
die Recherche auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-lll, 3.5) und
der mit der urspringlich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder
Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische
Idee verbunden ist, so sind die Anderungen nicht zulassig. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn nur noch dieser eine nicht recherchierte Gegen-
stand beansprucht wird; anders verhélt es sich dagegen, wenn ein ur-
springlich in der Beschreibung offenbartes Merkmal in einen urspringlich
eingereichten Anspruch aufgenommen wird, um einem vom Prifer erho-
benen Einwand z. B. wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder erfin-
derischer Tatigkeit zu begegnen. In diesem Fall kann jedoch eine zusatz-
liche Recherche erforderlich sein (siehe VI, 8.2).

Soll ein Einwand nach Regel 137 (4) erhoben werden, so ist dem
Anmelder mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form
einer Teilanmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann. Wird ein solcher
Einwand nicht erhoben, so sollte die Prufungsabteilung in Betracht ziehen,
eine zusatzliche Recherche zu verlangen (siehe VI, 8.2).

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Priufungsverfahren in
maoglichst wenigen Arbeitsgdngen zum Abschluss gebracht werden soll;
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die Prufungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen,
weitere Anderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe VI, 4.7).

iii) Ubereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentanspriichen:

Ist die Beschreibung im Falle einer Anderung der Patentanspriiche ent-
sprechend zu &andern, um schwerwiegende Widerspriche zwischen
Patentanspriichen und Beschreibung auszuraumen? Werden beispiels-
weise alle Ausfuihrungsformen der beschriebenen Erfindung weiterhin
vom Umfang eines oder mehrerer Patentanspriiche erfasst
(siehe 1ll, 4.3)? Werden umgekehrt alle geédnderten Patentanspriiche von
der Beschreibung gestiitzt (siehe lll, 6)? Ist ferner, wenn die Kategorien
der Patentanspriche geandert worden sind, die Bezeichnung ent-
sprechend zu andern? Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass
Anderungen den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung nicht erweitern und dadurch gegen Art. 123 (2) verstol3en, was
im Folgenden erlautert wird.

5.3  Unzuldssige Erweiterung

In der Regelist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Anmelder durch
eine Anderung weitere sachdienliche Angaben zum Stand der Technik
hinzuftgt; dies kann sogar vom Priifer verlangt werden (siehe Il, 4.3 und
4.19). Auch ist gegen die einfache Beseitigung einer Unklarheit oder die
Behebung eines Widerspruchs nichts einzuwenden. Versucht der Anmel-
der jedoch, die Beschreibung (Bezugnahmen auf den Stand der Technik
ausgenommen), die Zeichnungen oder die Patentanspriche in einer
Weise zu &andern, durch die ihr Gegenstand Uber den Inhalt der Anmel-
dung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird, so
darf die geanderte Anmeldung nicht zugelassen werden.

5.3.1 Grundprinzip; Prioritdtsunterlage

Art. 123 (2) liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht
gestattet ist, seine Position durch Hinzufiigung von in der urspringlichen
Anmeldung nicht offenbarten Gegenstanden zu verbessern, weil ihm dies
zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhilfe und der Rechtssicherheit far
Dritte, die sich auf den Inhalt der urspringlichen Anmeldung verlassen,
abtraglich sein konnte (G 1/93, ABI. 8/1994, 541). Eine Anderung ist als
Einbringen von Sachverhalten, die Gber den Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehen, und folglich als unzu-
lassig anzusehen, wenn die Gesamtveranderung des Inhalts der Anmel-
dung (durch Hinzufiigung, Anderung oder Weglassung) dazu fiihrt, dass
der Fachmann Angaben erhélt, die aus den zuvor durch die Anmeldung
vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig hervorgehen, auch
wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die fur den Fachmann
vom Inhalt mit erfasst waren. Die Prifung auf unzulassige Anderungen
entspricht daher - zumindest bei Hinzufiigungen - der in IV, 9.2 angege-
benen Neuheitsprifung (siehe T 201/83, ABI. 10/1984, 481).

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zuléssig, in eine europaische Patentanmel-
dung Gegenstande aufzunehmen, die nur in den Prioritatsunterlagen zu
dieser Anmeldung enthalten sind (siehe T 260/85, ABI. 4/1989, 105). Zur
Berichtigung von Méangeln siehe VI, 5.4.

Das in Regel 56 festgelegte Verfahren ermdglicht es dem Anmelder,
fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung spater
einzureichen und sich dabei auf das Prioritdtsdokument zu berufen,
sodass eine Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der
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Einreichung der fehlenden Teile vermieden wird. Nach Regel 56 (3) erfolgt
nur dann keine Neufestsetzung, wenn die fehlenden Teile im
Prioritatsdokument "vollstandig enthalten” waren (siehe VI, 3.1 und A-lll,
5). Die Bestimmungen der Regel 56 (3) gelten ausschlielich fur die
Anmeldephase: so ist es insbesondere nicht zulassig, sich in spateren
Verfahrensstadien auf Prioritdtsdokumente zu berufen, um die
urspringlich eingereichte Fassung der Anmeldung zu berichtigen oder zu
andern (in Ubereinstimmung mit G 3/89 und G 11/91, ABI. 3/1993, 117
bzw. 125). Bei Euro-PCT-Anmeldungen ist eine Uberpriifung nach
Regel 82ter PCT mdoglich.

5.3.2 Beispiele

Betrifft beispielsweise eine Anmeldung eine Gummiverbindung, die sich
aus mehreren Bestandteilen zusammensetzt, und versucht der Anmelder,
die Angabe einzufliigen, dass ein weiterer Bestandteil hinzugefiigt werden
kénnte, so ist diese Anderung in der Regel zu beanstanden, weil sie
gegen Art. 123 (2) verstof3t. Auch bei einer Anmeldung, in der eine auf
elastischen Unterlagen montierte Vorrichtung beschrieben und bean-
sprucht wird, ohne dass irgendeine bestimmte Art einer elastischen Unter-
lage offenbart wird, ist es zu beanstanden, wenn der Anmelder die spezi-
fische Information hinzuzufligen versucht, dass die Unterlagen beispiels-
weise aus Schraubenfedern bestehen oder bestehen kdonnten.

Kann jedoch der Anmelder nachweisen, dass in den Zeichnungen nach
Ansicht des Fachmanns Schraubenfedern wiedergegeben sind, so ware
die besondere Nennung von Schraubenfedern zulassig.

Vorsicht ist jedoch geboten, wenn Anderungen auf Details basieren, die
nur aus den schematischen Zeichnungen der urspriinglichen Anmeldung
hervorgehen. Die Darstellungsweise eines bestimmten Merkmals in den
Zeichnungen kann zuféllig sein. In diesen Fallen muss der Fachmann in
der Lage sein, aus den Zeichnungen im Kontext der gesamten Beschrei-
bung klar und unmissverstandlich zu erkennen, dass das hinzugeflgte
Merkmal das bewusste Ergebnis der technischen Uberlegungen ist, die
zur Lésung der technischen Aufgabe angestellt wurden. So kénnen die
Zeichnungen beispielsweise ein Fahrzeug darstellen, in dem etwa zwei
Drittel des Motors unterhalb einer Ebene liegen, die tangential zum
oberen Rand der Rader verlauft. Eine Anderung, wonach der GroRteil des
Motors unterhalb dieser Ebene liegt, wirde nicht gegen Art. 123 (2)
verstolRen, wenn der Fachmann erkennt, dass eine solche rdumliche
Anordnung des Motors in Relation zu den R&adern eine bewusste MalR3-
nahme ist, mit der die technische Aufgabe geltst werden soll (siehe
T 398/00).

5.3.3 Klarstellung der technischen Wirkung

Ist ein technisches Merkmal in der urspriinglichen Anmeldung eindeutig
offenbart, wurde jedoch seine Wirkung nicht oder nicht vollstandig ge-
nannt und kann diese ohne Weiteres von einem Fachmann aus der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung abgeleitet werden,
so verstof3t eine spatere Klarstellung dieser Wirkung in der Beschreibung
nicht gegen Art. 123 (2).

5.3.4 Hinzufigung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen

Anderungen durch Hinzufiigung weiterer Beispiele sollten unter Beriick-
sichtigung der in den Absétzen VI, 5.3 bis 5.3.3 dargelegten allgemeinen
Grundsatze stets besonders sorgfaltig geprift werden. Gleiches gilt fir die
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Hinzuflgung von neuen (d. h. zuvor nicht erwahnten) Wirkungen der Er-
findung wie neuen technischen Vorteilen: Bezieht sich z. B. die urspring-
lich dargelegte Erfindung auf ein Verfahren zur Reinigung von Woll-
sachen, bei dem das Kleidungsstiick mit einer besonderen Flissigkeit
behandelt wird, so darf der Anmelder zu einem spateren Zeitpunkt in die
Beschreibung nicht die Angabe aufnehmen, dass das Verfahren den zu-
satzlichen Vorteil hat, das Kleidungsstiick gegen Mottenfral® zu schiitzen.

5.3.5 Beweismittel

Unter bestimmten Umstéanden kénnen jedoch spater eingereichte Bei-
spiele oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung auf-
genommen werden dirfen, vom Prifer als Beweismittel zur Stlitzung der
Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung beriicksichtigt werden. So
kann z. B. ein zusatzliches Beispiel als Beweismittel dafiir herangezogen
werden, dass die Erfindung anhand der in der urspriinglich eingereichten
Anmeldung gemachten Angaben auf dem gesamten beanspruchten
Gebiet ohne Weiteres ausgefiihrt werden kann (siehe Ill, 6.3). Ebenso
kann eine neue Wirkung (z. B. die in VI, 5.3.4 erwdhnte Wirkung) als
Beweismittel zur Stlitzung der erfinderischen Tatigkeit berticksichtigt wer-
den, sofern diese neue Wirkung in einer in der urspringlich eingereichten
Anmeldung offenbarten Wirkung impliziert ist oder zumindest im Zusam-
menhang mit ihr steht (siehe 1V, 11.10).

5.3.6 Ergénzende technische Angaben

Nach dem Anmeldetag eingereichte erganzende technische Angaben
werden, soweit sie nicht nach Regel 144 d) von der Akteneinsicht ausge-
nommen sind, dem der Offentlichkeit zuganglichen Teil der Akte beige-
fagt. Ab dem Tag, an dem dies geschehen ist, gehdren sie zum Stand der
Technik im Sinne von Art. 54 (2). Um die Offentlichkeit auf das Vorhan-
densein solcher Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung einge-
reicht wurden und nicht in der Patentschrift enthalten sind, aufmerksam zu
machen, wird ein entsprechender Vermerk auf dem Deckblatt der Patent-
schrift angebracht.

5.3.7 Uberarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Es ist auch sicherzustellen, dass jede Anderung der technischen Aufgabe
oder jede spatere Hinzufligung zur technischen Aufgabe, die durch die
Erfindung gel6st wird, in Einklang mit Art. 123 (2) steht. Es kann z. B. vor-
kommen, dass es im Anschluss an die Beschrankung der Patent-
anspriche als Entgegnung auf den Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit wiinschenswert ist, die angegebene Aufgabe zu Ulberarbeiten,
um eine Wirkung zu betonen, die durch die dergestalt beschrankte Erfin-
dung, nicht jedoch durch den Stand der Technik erreicht wird. Zu beden-
ken ist, dass eine solche Uberarbeitung nur dann zulassig ist, wenn die
betonte Wirkung ohne Weiteres von einem Fachmann aus der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung abgeleitet werden kann
(siehe 5.3.3 und 5.3.4).

5.3.8 Bezugsdokument

Fur die Zwecke des Art. 123 (2) gehtren Merkmale, die nicht in der Be-
schreibung der Erfindung in der urspriinglich eingereichten Fassung offen-
bart, sondern nur in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der Be-
schreibung Bezug genommen wird, prima facie nicht zum "Inhalt der An-
meldung in der urspringlich eingereichten Fassung". Nur unter bestimm-
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ten Umstanden kénnen solche Merkmale im Wege einer Anderung in die
Anspriche einer Anmeldung aufgenommen werden.

Eine solche Anderung bedeutet keinen VerstoR gegen Art. 123 (2), wenn
aus der Beschreibung der Erfindung in der urspringlich eingereichten
Fassung fur den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist (siehe T 689/90,
ABI. 10/1993, 616), dass

i) fur diese Merkmale Schutz begehrt wird oder werden kann,

i) diese Merkmale zur Ldsung der der Erfindung zugrunde liegenden
technischen Aufgabe beitragen,

iii) diese Merkmale zumindest implizit eindeutig zur Beschreibung der
in der eingereichten Anmeldung enthaltenen Erfindung
(Art. 78 (1) b)) und damit zum Offenbarungsgehalt dieser Anmel-
dung (Art. 123 (2)) gehoéren und

iv) diese Merkmale in der Offenbarung des Bezugsdokuments genau
definiert und identifizierbar sind.

Ein Dokument, das der Offentlichkeit am Anmeldetag der Patentanmel-
dung nicht zuganglich war, kann zudem nur bertiicksichtigt werden, wenn
(siehe T 737/90, nicht im ABI. verdffentlicht)

i) dem EPA vor dem oder am Anmeldetag eine Abschrift des Doku-
ments vorlag und

i) das Dokument der Offentlichkeit spatestens am Tag der Veroffentli-
chung der Anmeldung gemaR Art. 93 zuganglich gemacht wurde
(z. B. indem es in die Anmeldungsakte aufgenommen und damit
nach Art. 128 (4) veroffentlicht wurde).

5.3.9 Anderung, Weglassung und Hinzufligung von Text

Unzulassige Anderungen kénnen sowohl durch Anderung oder Weglas-
sung einer Textstelle als auch durch die Hinzufligung weiterer Textstellen
erfolgen. Betrifft eine Erfindung beispielsweise eine mehrschichtige Ver-
bundplatte und enthalt die Beschreibung mehrere Beispiele verschieden
geschichteter Anordnungen, von denen eine eine Aul3enschicht aus Poly-
ethylen hat, so wére eine Anderung dieses Beispiels entweder durch ein
Ersetzen der AuRRenschicht durch Polypropylen oder durch vélliges Weg-
lassen dieser Schicht in der Regel nicht zulassig. In beiden Féllen ware
die im gednderten Beispiel offenbarte Platte géanzlich anders als jene, die
urspringlich offenbart worden ist, und somit héatte die Anderung einen
neuen Gegenstand zur Folge und wére deshalb unzulassig.

5.3.10 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch ver-
stof3t nicht gegen Art. 123 (2), sofern der Fachmann unmittelbar und
eindeutig erkennen wirde, dass

i) das Merkmal in der Offenbarung nicht als wesentlich hingestellt
worden ist,

i) das Merkmal als solches fir die Funktion der Erfindung unter
Berucksichtigung der technischen Aufgabe, die sie l6sen soll, nicht
unerlasslich ist und
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iii) das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung ande-
rer Merkmale erfordert.

Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so muss das Ersatzmerkmal
selbstverstandlich durch die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
gestutzt sein, damit kein Versto3 gegen Art. 123 (2) vorliegt (siehe
T 331/87, ABI. 1-2/1991, 22).

5.3.11 Disclaimer, die in der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung nicht offenbart sind

Die Beschrankung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen
"Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der urspriinglich einge-
reichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern,
verstofit in folgenden Féllen nicht gegen Art. 123 (2) (siehe G 1/03
(ABI. 8-9/2004, 413) und G 2/03 (ABI. 8-9/2004, 448) sowie C-III, 4.20):

i) Wiederherstellung der Neuheit gegenlber einer Offenbarung nach
Art. 54 (3)

ii) Wiederherstellung der Neuheit gegentber einer zufélligen
Vorwegnahme nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufallig,
wenn sie so unerheblich fur die beanspruchte Erfindung ist und so
weitab von ihr liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht
bertcksichtigt hatte". Die Prifung, ob eine "zuféllige" Vorwegname
vorliegt, ist ohne Beriicksichtigung des sonstigen verfligbaren
Stands der Technik durchzufihren. Ein Dokument, zu dem ein
Bezug besteht, wird nicht schon dadurch zu einer zufalligen
Vorwegnahme, dass es andere Offenbarungen mit noch engerem
Bezug gibt. Der Umstand, dass ein Dokument nicht als
nachstliegender Stand der Technik angesehen wird, reicht nicht
aus, um eine "zufallige" Vorwegnahme geltend zu machen. Eine
zuféllige Offenbarung hat nichts mit der Lehre der beanspruchten
Erfindung zu tun, da sie fur die Prifung der erfinderischen Tatigkeit
nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn ein und
dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei vdllig
verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten
verwendet werden (siehe T 298/01, nicht im ABI. veréffentlicht). Ein
Dokument des Stands der Technik, dessen Lehre von der
Erfindung wegfuhrt, ist jedoch keine zufallige Vorwegnahme; der
Umstand, dass die neuheitsschadliche Offenbarung ein
Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um eine "zufallige"
Vorwegnahme zu begriinden (siehe T 14/01 und T 1146/01, beide
nicht im ABI. veroffentlicht);

iii) Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 aus
nicht technischen Griinden vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
Die Einfugung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das
Erfordernis des Art. 53 a) ist beispielsweise zulassig.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist jedoch nicht zuldssig, wenn

i) er verwendet wird, um nicht funktionsfahige Ausfihrungs-
formen auszuklammern oder einer unzureichenden Offenbarung
abzuhelfen;

ii) er einen technischen Beitrag leistet.

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist insbesondere nicht zuldssig, wenn
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i) die Beschrankung fir die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit
relevant ist;

i) der Disclaimer, der auf der Grundlage einer kollidierenden Anmel-
dung (Art. 54 (3)) eigentlich zulassig ware, die Erfindung neu oder
erfinderisch gegeniiber einem anderen Dokument aus dem Stand
der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine nicht zuféllige
Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;

iii) der Disclaimer, dem eine kollidierende Anmeldung zugrunde liegt,
auch einen Mangel nach Art. 83 beseitigt.

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschlief3en, als nétig ist, um die Neu-
heit wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus
nicht technischen Griinden vom Patentschutz ausgeschlossen ist. Ein An-
spruch, der einen Disclaimer enthalt, muss die Erfordernisse der Klarheit
und Knappheit nach Art. 84 erfillen. Im Interesse der Transparenz des
Patents sollte der ausgeklammerte Stand der Technik in der Beschrei-
bung gemal Regel 42 (1) b) angegeben und die Beziehung zwischen
dem Stand der Technik und dem Disclaimer sollte aufgezeigt werden.

5.4  Berichtigung von Mangeln

Die Berichtigung von Mangeln ist ein Sonderfall, der eine Anderung bein-
haltet; daher gilt Art. 123 (2) ebenfalls.

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und sonstige Unrichtigkeiten in den
beim EPA eingereichten Unterlagen koénnen jederzeit berichtigt werden.
Befindet sich der Fehler jedoch in der Beschreibung, den Patentan-
sprichen oder den Zeichnungen, so mussen sowohl der Fehler als auch
die Berichtigung derart offensichtlich sein, dass sofort (zumindest nach-
dem darauf aufmerksam gemacht wurde) erkennbar ist,

)] dass ein Fehler vorliegt und
i) welche Berichtigung vorzunehmen ist.

Was i) betrifft, so missen die unrichtigen Angaben fir den Fachmann
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens aus den urspriinglich
eingereichten Unterlagen (Beschreibung, Anspriiche und Zeichnungen)
objektiv erkennbar sein.

Was ii) betrifft, so sollte die Berichtigung nur im Rahmen dessen erfolgen,
was der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens
- objektiv und bezogen auf den Anmeldetag - den urspringlich eingereich-
ten Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.

Der Nachweis, was am Anmeldetag allgemeines Fachwissen war, kann in
jeder geeigneten Form erbracht werden.

Die Prioritatsunterlagen kénnen fir die unter i) und ii) genannten Zwecke
nicht herangezogen werden (siehe G 3/89 und G 11/91, ABI. 3/1993, 117
bzw. 125).

Eine Berichtigung nach Regel 139 Satz2 hat rein feststellenden
Charakter und bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter
Heranziehung des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung
betreffenden Teilen einer europaischen Patentanmeldung in ihrer
Gesamtheit bereits am Anmeldeag entnehmen konnte (siehe oben G 3/89
und G 11/91). Daher ist das Ersetzen der vollstandigen Unterlagen einer
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Anmeldung, also der Beschreibung, der Patentanspriiche und der Zeich-
nungen, durch andere Unterlagen nicht mdoglich (siehe G 2/95,
ABI. 10/1996, 555).

Solche Berichtigungen kénnen nur bis zur Abgabe der Erteilungs- oder
Zurtckweisungsentscheidung an die interne Poststelle des EPA zum
Zwecke der Zustellung an den Anmelder (im schriftlichen Verfahren) bzw.
bis zu deren Verkiindung in der mindlichen Verhandlung bericksichtigt
werden (siehe G 12/91, ABI. 5/1994, 285).

5.5  Unterschiedliche Anderungen

Es kann der Fall eintreten, dass die Anmeldung aufgrund einer Anderung
zwei oder mehr unterschiedliche Satze von Patentanspriichen enthalt
(siehe IV, 7.1.1 und 1lI, 8.1).

Bei der Priifung der vorstehend genannten Satze von Patentanspriichen
durfte es im Allgemeinen zweckmafiig sein, jeden von ihnen véllig ge-
trennt zu behandeln, insbesondere dann, wenn zwischen ihnen ein er-
heblicher Unterschied besteht. Der Bescheid an den Anmelder wird somit
aus zwei oder mehr Teilen bestehen, und es ist anzustreben, dass jeder
Satz von Patentansprichen zusammen mit der Beschreibung und den
Zeichnungen in eine Form gebracht wird, in der er die Voraussetzungen
fur eine Patenterteilung erfllt.

Ist der Prufer der Ansicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen
mit einem der Anspruchsséatze so wenig lbereinstimmen, dass Unklar-
heiten entstehen, so hat er den Anmelder aufzufordern, die Beschreibung
und die Zeichnungen zu andern, um diese Unklarheiten zu beseitigen.
Schlagt der Anmelder solche Anderungen von sich aus vor, so sollte sie
der Prufer nur zulassen, wenn er sie fir notwendig hélt.

Diese Art von Anmeldung wird folglich nach der Anderung entweder aus
zwei oder mehr unterschiedlichen Satzen von Patentansprichen beste-
hen, von denen jeder durch dieselbe Beschreibung und dieselben Zeich-
nungen gestutzt wird, oder aus zwei oder mehr Satzen von Patent-
anspriichen, die sich jeweils auf eine andere Beschreibung und andere
Zeichnungen stiitzen.

Eine &hnliche Lage kann entstehen, wenn eine rechtskraftige Ent-
scheidung uber den Anspruch auf Erteilung eines européischen Patents
nur fir einige der in der Anmeldung benannten Staaten gilt (siehe VI,
9.2.4).

6. Ricksprache mit dem Anmelder

6.1 Allgemeines

In diesem Abschnitt ist unter dem Begriff "Anmelder" der "Vertreter" zu
verstehen, falls ein solcher bestellt worden ist. Wenn der Anmelder einen
Vertreter bestellt hat, sollte mit diesem Ricksprache genommen werden.

6.2  Telefonische und personliche Riicksprache

Die Umsténde, unter denen es angebracht ist, dass der Prifer mit dem
Anmelder telefonisch Ricksprache nimmt oder ihm eine persoénliche
Ricksprache vorschlagt, anstatt ihm einen weiteren schriftlichen Bescheid
zuzusenden, sind in VI, 4.3 dargelegt. Beantragt der Anmelder eine Ruck-
sprache, so ist diesem Antrag zu entsprechen, es sei denn, der Prifer ist
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der Ansicht, dass eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist. Zu
telefonischen und persdnlichen Riicksprachen in Reaktion auf den EESR
vor dem Eintritt der Anmeldung in die Prifungsphase siehe B-XII, 9.

Wird telefonisch oder schriftich vom Prifer oder vom Anmelder eine
Ricksprache vereinbart, so sind die zu erdrternden Fragen festzulegen.
Erfolgt die Vereinbarung telefonisch, so sollte der Prifer deren Einzel-
heiten festhalten und die zu erdrternden Fragen in der Akte kurz ver-
merken.

Die Rucksprache wird in der Regel allein von dem Priifer gefihrt, der die
Anmeldung bearbeitet. Es handelt sich hierbei nicht um ein formelles Ver-
fahren (zur formellen mindlichen Verhandlung vor der Priifungsabteilung
siehe E-IIl), und die Niederschrift Uber die Ricksprache richtet sich nach
der Art der erérterten Fragen. Dient die Ricksprache dazu, Unklarheiten
zu beseitigen, Unbestimmtheiten auszurdumen oder die Anmeldung durch
Klarung einiger untergeordneter Punkte in eine ordnungsgemafie Form zu
bringen, so genigt es in der Regel, wenn der Priifer in der Akte einen Ver-
merk Uber die erdrterten Fragen und die erzielten Ergebnisse oder tber
die vereinbarten Anderungen macht. Sollen jedoch durch die Ruick-
sprache schwerwiegendere Probleme ausgerdaumt werden, wie Fragen
betreffend Neuheit und erfinderische Tétigkeit oder unzuldssige Erweite-
rung, so ist in der Akte ein ausfuhrlicherer Vermerk Uber die erdrterten
Fragen zu machen. Es ist dem Anmelder immer klarzumachen, dass die
Gultigkeit einer getroffenen Vereinbarung letztlich von der Ansicht der
Ubrigen Mitglieder der Prifungsabteilung abhangt.

Wird bei einer Riicksprache ein neuer wesentlicher Einwand erhoben und
dabei keine Einigung iiber eine ausrdumende entsprechende Anderung
erzielt, so muss der Einwand durch eine Mitteilung bestatigt werden, in
der dem Anmelder eine neue Frist gesetzt wird, innerhalb derer er antwor-
ten kann, falls er dies wiinscht. Ansonsten kdnnen Fristen aufgrund einer
Rucksprache nicht geandert werden.

Erfolgt die Klarung offener Fragen telefonisch, so sollte der Prifer in der
Regel so vorgehen, dass er den Anmelder anruft, ihm die Nummer der
Anmeldung nennt, die er mit ihm erdrtern mochte, und ihn ersucht, zu
einem bestimmten Zeitpunkt zurlickzurufen. In der Akte muss ein Vermerk
gemacht werden, in dem Einzelheiten festgehalten und erdrterte Fragen
sowie erzielte Vereinbarungen beschrieben werden. Fragen, Uber die
keine Einigung erzielt wurde, sind gleichfalls zu vermerken und die vom
Anmelder vorgetragenen Griinde zusammenzufassen.

Aus der Aufzeichnung Uber personliche Ricksprachen oder Telefon-
gesprache sollte immer hervorgehen, ob der néchste Schritt vom Anmel-
der oder vom Prifer auszugehen hat.

7. Arbeit innerhalb der Prifungsabteilung

7.1 Allgemeines

Wie in VI, 1.3 dargelegt, kann der Prifer bei Bedarf in allen Prifungs-
stadien die anderen Mitglieder der Prifungsabteilung zurate ziehen.
Sobald ein gewisses Stadium erreicht ist, empfiehlt es sich aber fir den
Prufer, den Fall formal den anderen Mitgliedern der Prifungsabteilung
vorzulegen; und zwar dann, wenn er der Ansicht ist, dass einer Patent-
erteilung nichts im Wege steht, oder - anderenfalls - wenn keine Méglich-
keit zu bestehen scheint, seine Einwande durch Anderungen auszuréu-
men, oder der Anmelder diese Einwande nicht ausgeraumt hat und daher
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die Anmeldung nach Auffassung des Prifers zuriickgewiesen werden
misste. Daneben gibt es noch weitere Falle, in denen es angebracht ist,
die Angelegenheit der Priufungsabteilung vorzulegen, z. B. wenn eine
mindliche Verhandlung vom Prifer vorgeschlagen oder vom Anmelder
verlangt wird, weil ein toter Punkt erreicht worden ist. Bei der Ent-
scheidung darliber, ob die Anmeldung der Abteilung vorzulegen ist, sollte
sich der Prifer von dem in VI, 2.4 dargelegten Grundsatz leiten lassen.

7.2  Erteilungsempfehlung

Ist der Prifer der Ansicht, dass die Anmeldung den Erfordernissen des
EPU geniigt und somit alle Voraussetzungen fiir eine Patenterteilung
erfillt, so hat er einen kurzen schriftichen Bericht (das so genannte
Votum) zu erstellen. Grundséatzlich sollte der Prifer in diesem Votum
begrinden, weshalb der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand
seines Erachtens im Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend
ist. Dabei sollte er sich in der Regel zu dem Dokument, das den nachst-
liegenden Stand der Technik widerspiegelt, und zu den Merkmalen der
beanspruchten Erfindung aul3ern, die diese patentfdhig machen; in Aus-
nahmeféllen kann sich dies allerdings erlibrigen, z. B. wenn die Patent-
fahigkeit auf einem Uberraschenden Effekt beruht. Er sollte ferner
angeben, wie etwaige ersichtlich unklare, aber wichtige Punkte letztlich
geklart wurden. Wenn Grenzfragen vorliegen, in denen der Prifer
zugunsten des Anmelders entschieden hat, sollte er auf diese besonders
hinweisen.

7.3 Zurickweisungsempfehlung

Legt der Prufer der Prifungsabteilung eine Anmeldung vor, die nicht die
Voraussetzungen fir eine Patenterteilung erfillt, so hat er ein schriftliches
Votum zu erstellen, in dem die strittigen Punkte dargelegt sind, die Vor-
geschichte des Falls so weit wie notig zusammengefasst ist, damit die
Ubrigen Mitglieder die wesentlichen Tatsachen rasch erfassen kdnnen,
und entsprechende MalRnahmen empfohlen werden, z. B. die Zurlickwei-
sung oder die Patenterteilung unter der Bedingung, dass bestimmte wei-
tere Anderungen vorgenommen werden. Da sich die anderen Mitglieder
selbst mit dem Fall befassen mussen, braucht er nicht im Einzelnen dar-
gelegt zu werden. Es diirfte jedoch nutzlich sein, auf ungewdhnliche Merk-
male oder auf Punkte hinzuweisen, die nicht ohne Weiteres aus den
Unterlagen ersichtlich sind. Wird im Bericht die Zuriickweisung empfohlen
und ist die Lage eindeutig, so kann der Prifer seinem Bericht einen Ent-
wurf fir eine begrindete Entscheidung der Priufungsabteilung beifligen
(siehe VI, 2.4); ist die Lage nicht eindeutig, so sollte die Ausarbeitung der
begrindeten Entscheidung zurtickgestellt werden, bis die Abteilung den
Fall erortert hat.

7.4  Aufgaben der tbrigen Mitglieder der Prifungsabteilung

Wird eine Anmeldung den Gbrigen Mitgliedern der Abteilung vorgelegt, so
wird zunéchst jeder Einzelne fiir sich den Fall priifen und seine Meinung
Uber das weitere Vorgehen duRern. Besteht vollige Ubereinstimmung mit
der Empfehlung des beauftragten Prifers, so ist eine Sitzung der Abtei-
lung nicht notwendig. Sind weitere MalRBnahmen zu treffen, so wird der
beauftragte Prifer damit betraut. Ergibt sich aber nicht sogleich vdllige
Ubereinstimmung mit dem beauftragten Priifer oder wiinscht auch nur ein
Mitglied der Abteilung, den Fall zu ertrtern, so wird eine Sitzung der
Abteilung anberaumt. Die Abteilung hat in einer solchen Sitzung zu ver-
suchen, in einer Aussprache zu einem einstimmig gebilligten Standpunkt
zu gelangen; ist es unwahrscheinlich, dass dies erreicht werden kann, so
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muss abgestimmt werden. Ist die Abteilung auf vier Mitglieder erweitert
worden (siehe VI, 7.8), so gibt die Stimme des Vorsitzenden erforder-
lichenfalls den Ausschlag.

Die Uibrigen Mitglieder der Prufungsabteilung sollten nicht vergessen, dass
ihre Aufgabe im Allgemeinen nicht darin besteht, die Anmeldung vdllig
neu zu prifen. Werden die Ergebnisse des mit der Prifung beauftragten
Prufers nach einer Aussprache im Wesentlichen als angemessen
erachtet, so sollten die tUbrigen Mitglieder sie akzeptieren.

7.5 Weitere Riucksprache mit dem Anmelder

Besteht nach Auffassung der Prifungsabteilung die Mdglichkeit, die An-
meldung so zu andern, dass sie die Erfordernisse des EPU erfiillt, dann
erhalt der beauftragte Prifer die Aufgabe, den Anmelder zu unterrichten,
dass die Prufungsabteilung der Ansicht ist, dass die Anmeldung aus
gewissen Griinden zuriickzuweisen ist, sofern nicht innerhalb einer be-
stimmten Frist geeignete Anderungen eingereicht werden. Werden solche
Anderungen fristgerecht vorgenommen, so erstattet der Priifer der Prii-
fungsabteilung Bericht und empfiehlt, auf die Anmeldung ein Patent zu
erteilen. Andernfalls hat er in seinem Votum die Zuriickweisung zu
empfehlen.

7.6 Zurlckweisung

Hat sich die Prufungsabteilung andererseits vergewissert, dass der An-
melder ausreichend Gelegenheit zur Vornahme von Anderungen hatte
und dass trotzdem noch nicht alle Erfordernisse erfillt sind, so hat sie
eine Entscheidung Uber die Zuriickweisung der Anmeldung zu erlassen;
diese Entscheidung wird in der Regel vom beauftragten Prifer abgefasst.

Die Griinde fir die Zurtckweisung sind zu nennen, und es muss eine
umfassende Begrindung abgegeben werden. Zurickweisungen durfen
nur auf Grinde gestitzt werden, zu denen sich der Anmelder auf3ern
konnte. AuBerdem muss der Anmelder auf die Beschwerdevorschriften
der Art. 106 bis 108 aufmerksam gemacht werden. Findet eine mindliche
Verhandlung statt (siehe E-Ill), so kann die Entscheidung mundlich ver-
kindet werden, muss aber noch schriftlich zugestellt werden; die Be-
schwerdefrist beginnt dann mit dem Tag dieser Zustellung.

7.7  Entscheidung

Entscheidungen werden von der Prifungsabteilung als Ganzes und nicht
von einem einzelnen Prifer getroffen. Die schriftliche Entscheidung wird
daher von allen Mitgliedern unterzeichnet, gleichgliltig, ob sie einstimmig
getroffen worden ist oder nicht. Die Unterschrift kann durch ein Siegel
ersetzt werden.

7.8  Erweiterung der Prifungsabteilung; Hinzuziehung eines rechtskun-
digen Prifers

Halt es die Prifungsabteilung nach Art der Entscheidung fur erforderlich,
so wird sie durch einen rechtskundigen Prifer ergénzt.

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Priifers oder zumindest die interne
Beratung durch die Direktion Patentrecht, die fur die Entsendung rechts-
kundiger Mitglieder in Priifungs- und Einspruchsabteilungen zustandig ist,
wird dann geboten sein, wenn eine in den Richtlinien oder in der Recht-
sprechung noch nicht eindeutig geldste, rechtlich schwierige Frage auftritt.
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Wird die Priifungsabteilung um einen rechtskundigen Prifer erweitert, so
besteht sie aus vier Mitgliedern. In diesem Fall gibt bei Stimmengleichheit
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine solche Erweiterung der
Prifungsabteilung um ein rechtskundiges Mitglied ist in der Regel bei
einer Beweisaufnahme nach Regel 117 erforderlich. Sie kann auch im Fall
einer mindlichen Verhandlung zweckmaRig sein.

Je nach Art der Frage kann anstelle der Erweiterung der Prifungs-
abteilung eine interne Beratung durch ein Mitglied der Direktion Patent-
recht stattfinden. Beispielsweise kann es zweifelhaft sein, ob die Anmel-
dung nach Art. 52 (2) eine Erfindung zum Gegenstand hat oder ob die
beanspruchte Erfindung nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausge-
nommen ist. Die Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied ist auch dann
sinnvoll, wenn bei einer Entscheidung insgesamt rechtliche Erwégungen
im Vordergrund stehen, wie bei einem Verfahren tber einen Antrag auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach Art. 122. Auch der Formal-
prufer kann im Rahmen der ihm gemal3 Regel 11 (3) ubertragenen
Aufgaben Anfragen an die Direktion Patentrecht stellen.

8. Recherchenbezogene Aspekte der Prifung

8.1 Recherche nach kollidierenden européischen Anmeldungen

Wie in VI, 2.2 dargelegt, muss der Prufer eine abschlieRende Recherche
nach kollidierenden europaischen Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3)
durchfiihren, weil im Allgemeinen die Recherchendokumentation zu dem
Zeitpunkt, da die Hauptrecherche vorgenommen wird, in Bezug auf
solches Material unvollstéandig ist. Da ein etwa beanspruchter Prioritatstag
moglicherweise nicht der gesamten Anmeldung oder einem Teil davon,
wohl aber dem entsprechenden Teil einer kollidierenden Anmeldung
zuzuerkennen ist (siehe V, 2.1), ist diese Recherche auf alle européischen
Anmeldungen auszudehnen, die bis zu 18 Monate nach Einreichung der
betreffenden Anmeldung veréffentlicht worden sind. Kann der Prifer diese
abschlieRende Recherche bis zur Abfassung der Stellungnahme zur
Recherche oder des ersten Bescheids nach Art. 94 (3) nicht zu Ende
fihren, so hat er sicherzustellen, dass sie abgeschlossen wird, ehe sein
Votum ergeht, dass die Anmeldung die Vorausetzungen fiur die Erteilung
eines Patents erfullt. In den seltenen Féllen, in denen die Ordnungs-
maRigkeit der Anmeldung festgestellt wird, ehe diese Recherche abge-
schlossen werden kann (z. B. aufgrund eines Antrags auf beschleunigte
Bearbeitung einer Anmeldung ohne Prioritatsanspruch ("PACE", siehe
Mitteilung des EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABIl. EPA
2007, F.1)), sollte die Erteilung eines Patents so lange aufgeschoben
werden, bis die abschlieRende Recherche durchgefiihrt werden kann.

8.2  Zusatzliche Recherchen wéahrend der Prifung

Mitunter wird entweder in der ersten Anderungsphase oder im Anschluss
daran eine zusatzliche Recherche notwendig sein. Diese Notwendigkeit
kann sich aus einer Reihe von Grinden ergeben. Erstens kann eine zu-
sétzliche Recherche erforderlich sein, wenn im Recherchenstadium eine
Erklarung abgegeben oder eine Teilrecherche durchgefuhrt wurde, die
nach Regel 63 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, und der An-
melder spater die Mangel, die eine sinnvolle Recherche unmdglich ge-
macht haben, durch Anderungen beseitigt oder erfolgreich widerlegt hat.
Zweitens kann eine zusatzliche Recherche erforderlich sein, wenn wegen
eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung fir einen
bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche durchgefiihrt wurde, die
Argumente des Anmelders aber die Priifungsabteilung davon lberzeugt
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haben, dass Einheitlichkeit gegeben ist. Drittens kann eine zusétzliche
Recherche erforderlich sein, wenn die Anspriiche in einem Male
geandert worden sind, dass sie nicht mehr in vollem Umfang durch die
ursprungliche Recherche erfasst werden. Ausnahmsweise kann eine
zusatzliche Recherche notwendig sein, wenn der Anmelder eigene
Angaben zum Stand der Technik zuriicknimmt (siehe IV, 11.7.1) oder
wenn der Prifer glaubt, dass fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit bedeutsames Material in einem Bereich der Technik gefunden
werden koénnte, der bei der Recherche nicht beriicksichtigt worden ist.
Viertens kann eine zusétzliche Recherche erforderlich sein, wenn der
Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen Prioritdtsanspruch
hinzugefiigt hat: mdglicherweise wusste der Recherchenprifer nichts von
dem neuen Prioritdtsanspruch und hat die Recherchenstrategie deshalb
auf der Annahme aufgebaut, der Anmeldetag (oder der urspriingliche
Prioritatstag) sei die Zasur. Der neue Prioritdtstag konnte dazu fuhren,
dass eines oder mehrere der im urspringlichen Recherchenbericht
aufgeflihrten Dokumente aus dem Stand der Technik ausgenommen
werden.

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingereicht worden, so besteht der
Recherchenbericht aus dem im Rahmen des PCT erstellten internatio-
nalen Recherchenbericht, der von einem erganzenden europdischen
Recherchenbericht begleitet ist, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlos-
sen hat, dass auf einen ergdnzenden Recherchenbericht verzichtet wird
(siehe E-I1X, 5.4). Der Prifer muss diese beiden Berichte in Betracht zie-
hen, wenn er dartiber entscheidet, ob eine zuséatzliche Recherche erfor-
derlich ist.

8.3  Recherche im Prufungsstadium

Obgleich grundsatzlich die gesamte Recherchenarbeit (mit Ausnahme der
Recherchen nach Material im Sinne des Art. 54 (3)) im Recherchen-
stadium durchzufiihren ist, steht es dem Prifer in Ausnahmeféllen
durchaus frei, nach malgeblichen Dokumenten zu forschen, deren
Existenz ihm bekannt oder aus gutem Grund zu vermuten ist, sofern er sie
in kurzer Zeit auffinden kann.

8.4  Anfuhren im Recherchenbericht nicht erwahnter Druckschriften

Eine Kopie jeder vom Prifer angefiuihrten, aber nicht im Recherchen-
bericht erwahnten Druckschrift, die z.B. bei einer Recherche
gemal VI, 8.1 oder 8.2 gefunden wurde, ist dem Anmelder zu Uber-
senden. Eine weitere Kopie ist in die Akte aufzunehmen und so der
Offentlichkeit zuganglich zu machen.

9. Besondere Anmeldungen

9.1 Teilanmeldungen (siehe auch A-1V, 1)
9.1.1 Allgemeines

Nach der Einreichung einer europdischen Anmeldung kann eine Teil-
anmeldung eingereicht werden. Die Teilanmeldung erhalt den gleichen
Anmeldetag wie die Stammanmeldung und geniel3t deren Prioritatsrecht
fur ihren Gegenstand. Eine europdische Anmeldung kann zu mehr als
einer Teilanmeldung fuhren. Eine Teilanmeldung kann ihrerseits wieder zu
einer oder mehreren Teilanmeldungen fihren.
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9.1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung

Der Anmelder kann von sich aus eine Teilanmeldung einreichen (frei-
willige Teilung). Meist wird jedoch eine Teilanmeldung auf einen Einwand
wegen mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 hin eingereicht (obliga-
torische Teilung). Erhebt der Prifer einen Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit, so wird dem Anmelder eine Frist eingeraumt (siehe VI, 10),
um seine Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu beschréanken. Die
Beschrankung der Stammanmeldung muss eindeutig und vorbehaltlos
sein. In der Aufforderung an den Anmelder, die Anmeldung wegen
mangelnder Einheitlichkeit zu beschrénken, sollte daher auch darauf
hingewiesen werden, dass die Anmeldung zuriickgewiesen werden kann,
wenn sie nicht innerhalb der festgesetzten Frist beschrankt wird.

9.1.3 Frist; Verzicht auf Gegenstéande

Teilanmeldungen kénnen nur wirksam eingereicht werden, solange die
Stammanmeldung anhé@ngig ist. Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber
nicht mehr an) dem Tag anhéngig, an dem im Europaischen Patentblatt
auf die Erteilung des europaischen Patents hingewiesen wird (siehe Mit-
teilung des EPA vom 9. Januar 2002, ABI. 2/2002, 112). Zu weiteren
Einzelheiten siehe A-IV, 1.1.1.

Die blof3e Streichung von Gegenstanden aus der Stammanmeldung lasst
die spatere Einreichung einer Teilanmeldung unberihrt. Bei der Heraus-
nahme von Gegenstanden sollte der Anmelder jedoch alle Erklarungen
vermeiden, die als Verzicht mit materiellrechtlicher Wirkung aufgefasst
werden und damit der wirksamen Einreichung einer Teilanmeldung fir
diesen Gegenstand entgegenstehen konnten (siehe auch VI, 4.7, letzter
Absatz).

9.1.4 Prifung einer Teilanmeldung

Grundsatzlich ist eine Teilanmeldung sachlich in derselben Weise zu
prufen wie jede andere Anmeldung; es sind aber einige besondere Punkte
zu beachten. Die Anspriche einer Teilanmeldung missen nicht auf
bereits in den Anspriichen der Stammanmeldung beanspruchte Gegen-
stande beschrankt sein. Nach Art. 76 (1) darf ihr Gegenstand jedoch nicht
Uber den Inhalt der Stammanmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgehen. Enthalt eine Teilanmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung Sachverhalte, die tber den Inhalt der Stamm-
anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgehen, und ist der Anmel-
der nicht bereit, diesen Mangel durch Streichung der zusétzlichen Sach-
verhalte zu beheben, so muss die Teilanmeldung nach Art. 97 (2) wegen
VerstoRes gegen Art. 76 (1) zurickgewiesen werden. Sie kann nicht in
eine unabhéangige Anmeldung mit eigenem Anmeldetag umgewandelt
werden. Eine weitere Teilanmeldung fur diese zusétzlichen Sachverhalte
ist ebenfalls nach Art. 97 (2) wegen Verstol3es gegen Art. 76 (1) zurlickzu-
weisen.

Anderungen, die in einer Teilanmeldung nach ihrer Einreichung vorge-
nommen werden, missen den Erfordernissen des Art. 123 (2) geniigen,
d. h., sie durfen den Gegenstand nicht Gber den Inhalt der Teilanmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe
T 873/94, ABI. 10/1997, 456).

Beschrankt sich der Gegenstand einer Teilanmeldung nur auf einen Teil

des in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstands, so muss sich
dieser Teil des Gegenstands unmittelbar und eindeutig als eine separate
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Einheit aus der Stammanmeldung ableiten lassen, d. h. als Einheit, die
selbst auBBerhalb des Gesamtzusammenhangs der in der Stammanmel-
dung offenbarten Erfindung verwendet werden konnte (siehe T 545/92,
nicht im ABI. vertffentlicht).

9.1.5 Beschreibung und Zeichnungen

Die Beschreibung und die Zeichnungen der Stammanmeldung und aller
Teilanmeldungen sollten grundsétzlich auf die Gegenstande beschrankt
sein, die fUr die in der Anmeldung beanspruchte Erfindung relevant sind.
Eine Anderung der Beschreibung sollte jedoch nur verlangt werden, wenn
dies unbedingt erforderlich ist. Die Wiederholung von Gegenstéanden der
Stammanmeldung in einer Teilanmeldung braucht also nur beanstandet
zu werden, wenn diese Gegenstande mit der in der Teilanmeldung bean-
spruchten Erfindung in keinem Zusammenhang stehen oder unvereinbar
sind. Verweisungen braucht der Prifer in der Beschreibung nicht nachzu-
prifen, da nach der gangigen Praxis zwischen Stamm- und Teilanmel-
dung immer Querverweisungen gemacht werden. Diese erscheinen auf
dem Titelblatt der nach Eingang der Teilanmeldung verdéffentlichten An-
meldung bzw. des Patents, sofern die technischen Vorbereitungen fur die
Veroffentlichung nicht bereits abgeschlossen sind.

9.1.6 Patentanspriiche

In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche
Gegenstand beansprucht werden (siehe 1V, 7.4). Dies bedeutet nicht nur,
dass sie keine Patentanspriiche von im Wesentlichen gleichem Umfang
enthalten durfen, sondern auch, dass in einer Anmeldung nicht der
Gegenstand beansprucht werden darf, auf den in der anderen Anmeldung
-auch wenn dies mit anderen Worten geschieht- Patentanspriiche
gerichtet sind. Der Unterschied zwischen den Gegenstanden der beiden
Anmeldungen muss deutlich erkennbar sein. In der Regel kann jedoch in
der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand in Verbindung mit dem-
jenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden. Mit anderen Wor-
ten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung jeweils einen
eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B beanspru-
chen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der beiden
Anmeldungen auch einen Patentanspruch fir A plus B enthalten.

9.2 Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemafl Art. 61
ergeben

9.2.1 Allgemeines

In bestimmten Féllen kann vor Erteilung eines Patents auf eine bestimmte
Anmeldung durch rechtskraftige Entscheidung eines nationalen Gerichts
der Anspruch auf Erteilung dieses Patents einer Person zugesprochen
werden, die nicht der Anmelder ist. In diesem Fall kann dieser Dritte
entweder

i) die europédische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als
eigene Anmeldung weiterverfolgen,

i) eine neue europdische Patentanmeldung fir dieselbe Erfindung
einreichen oder

iii) beantragen, dass die européische Patentanmeldung zurtickgewie-
sen wird.

(siehe auch 1V, 10.3)
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Wabhlt der Dritte die erste Moglichkeit, so tritt er an die Stelle des vorheri-
gen Anmelders, und die Bearbeitung der Anmeldung wird in dem Stand
des Verfahrens fortgesetzt, in dem sie unterbrochen wurde.

Reicht jedoch der Dritte eine neue Anmeldung gemaf Art. 61 (1) b) ein,
so gilt Art. 76 (1) fur diese neue Anmeldung entsprechend. Das bedeutet,
dass die neue Anmeldung wie eine Teilanmeldung behandelt wird und
somit den Anmeldetag der friiheren Anmeldung erhalt und deren Priori-
tatsrecht genief3t. Der Priifer muss sich deshalb vergewissern, dass der
Gegenstand der neuen Anmeldung nicht Uber den Inhalt der friheren
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht. Yom
Tag der Einreichung der neuen Anmeldung an gilt die frihere Anmeldung
fur die betreffenden benannten Staaten als zurickgenommen.

9.2.2 Frihere Anmeldung nicht mehr anhéngig

Ist die frihere Anmeldung zurickgenommen oder zurlickgewiesen
worden oder gilt sie als zuriickgenommen und ist somit nicht mehr
anhangig, so kommt Art. 61 (1) b) zur Anwendung; der Dritte kann also
noch eine neue Anmeldung fiir dieselbe Erfindung einreichen (siehe
G 3/92, ABI. 9/1994, 607).

9.2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung

Ergibt sich aus einer rechtskréaftigen Entscheidung, dass einem Dritten der
Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents nur fur einen Teil des
in der europdischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zuge-
sprochen worden ist, so gelten die vorgenannten Uberlegungen nur fur
diesen Teil. In diesem Fall kann der Dritte die in VI, 9.2.1i) genannte
Maoglichkeit nicht wahlen; wahlt er die unter ii) genannte Moglichkeit, so
muss er die neue Anmeldung auf den Teil des urspringlichen Gegen-
stands beschrénken, fur den er Anspruch erworben hat. Ebenso muss die
frihere Anmeldung fir die betreffenden benannten Staaten auf den
Gegenstand beschrankt werden, fir den der frihere Anmelder seinen An-
spruch behélt. Die neue Anmeldung und die geanderte friilhere Anmel-
dung stehen dann in einem ahnlichen Verhéltnis zueinander wie zwei Teil-
anmeldungen, und jede von ihnen steht zu der frilheren Anmeldung in
einem ahnlichen Verhaltnis wie Teilanmeldungen zu der Anmeldung, aus
der sie ausgeschieden worden sind. Die in VI, 9.1.4, 9.1.5 und 9.1.6 gege-
benen Richtlinien gelten daher sinngemaf auch fir diesen Sachverhalt.

9.2.4 Anspruchsberechtigung nur fir bestimmte benannte Staaten

Gilt die rechtskréftige Entscheidung uber die Anspruchsberechtigung nur
fur einige der benannten Staaten, so kann die frihere Anmeldung fir
diese Staaten andere Patentanspriche, Beschreibungen und Zeichnun-
gen als fur die Ubrigen Staaten enthalten (siehe VI, 5.5, letzter Absatz
und Ill, 8.2).

Wenn die Anwendung des Art. 61 (1) nur dazu fihrt, dass der Anspruch
auf Erteilung des Patents zwischen dem frilheren Anmelder und dem
Dritten dahin gehend geteilt wird, dass jeder den vollstandigen Gegen-
stand fir verschiedene benannte Staaten anmelden kann, ist jede Anmel-
dung ohne Berucksichtigung der anderen normal zu prifen; allerdings darf
der Gegenstand keiner der Anmeldungen Uber den der frilheren Anmel-
dung hinausgehen.

Dezember 2007

KAPITEL VI

Art. 61 (1), (2)
Regel 17 (1)

Regel 18 (1)

Regel 18 (2)



TEILC

Art. 153

Regel 161

VI-30 KAPITEL VI

9.3 Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemall Art. 167 (2) a)
EPU 1973

Siehe lll, 8.3.
9.4 Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)

Die allgemeinen Erwagungen Uber internationale Anmeldungen sind in
E-IX angegeben. Die Prifung von nach den PCT-Vorschriften einge-
reichten europaischen Patentanmeldungen wird in der gleichen Weise wie
bei anderen europaischen Anmeldungen durchgefiihrt. Wenn die Recher-
che jedoch durch eine andere ISA als das EPA durchgefihrt wird, muss
der Prufer unter Umstéanden sowohl den internationalen Recherchen-
bericht (mit dem internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentfahigkeit
oder dem internationalen vorlaufigen Prifungsbericht) als auch einen vom
EPA erstellten erganzenden europdischen Recherchenbericht (mit der
Stellungnahme zur Recherche) berlicksichtigen (siehe B-II, 4.3).

Regel 161 steckt den Rahmen fiir Anderungen der Anmeldung nach dem
Eintritt in die europdische Phase ab. Unbeschadet der Regel 137 (2)
bis (4) kann die Anmeldung einmal geéndert werden, und zwar innerhalb
einer nicht verlangerbaren Frist von einem Monat ab Zustellung der
Mitteilung, die den Anmelder auf diese Madglichkeit hinweist und un-
mittelbar nach Ablauf der Frist fir den Eintritt in die europdische Phase
erlassen wird. Die Anmeldung in der gednderten Fassung dient als Grund-
lage fur die - gegebenenfalls erforderliche - ergdnzende Recherche nach
Art. 153 (7) (siehe B-Il, 4.3).

Wenn das EPA ausgewahltes Amt ist, so sind gemaf E-1X, 6.4 der inter-
nationale vorlaufige Prifungsbericht und dessen Unterlagen zu berick-
sichtigen.

10.  Fristen fur die Beantwortung von Bescheiden des Prifers

10.1 Allgemeines

Die allgemeinen Vorschriften Uber Fristen werden in E-VIII behandelt. Die
Frist fir die Beantwortung eines Bescheids des Prifers sollte gemali
Regel 132 im Allgemeinen zwischen zwei und vier Monaten betragen. Der
zu gewahrende Zeitraum wird vom Prufer unter Berlicksichtigung aller fir
die betreffende Anmeldung wichtigen Faktoren festgelegt. Dazu gehoren
die vom Anmelder oder seinem Vertreter in der Regel benutzte Sprache,
die Anzahl und die Art der erhobenen Einwande sowie die Lange und der
technische Schwierigkeitsgrad der Anmeldung, die Entfernung zwischen
dem EPA und dem Anmelder oder gegebenenfalls dessen Vertreter und
die Entfernung zwischen Anmelder und Vertreter.

10.2 Besondere Umstande

Liegen besondere Umstande vor, so kann der Priifer Fristen bis zu sechs
Monaten vorsehen. Die Frist von sechs Monaten kann z. B. angemessen
sein, wenn der Anmelder weit entfernt von seinem Vertreter wohnt und
ihm die Verfahrenssprache nicht gelaufig ist oder wenn der Gegenstand
der Anmeldung oder die erhobenen Einwande aufRergewdhnlich kompli-
ziert sind.

Die Stellungnahme zur Recherche ist kein Bescheid nach Art. 94 (3),
sodass hier keine Frist gesetzt wird.
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11. Prdfung von Einwendungen Dritter

Die Prufung von Einwendungen Dritter wird in E-VI, 3 behandelt. Im Rah-
men der Sachprifung werden solche Einwendungen nur dann bertck-
sichtigt, wenn ein Prifungsantrag gestellt worden ist.

12. Mindliche Verhandlung

Die miindliche Verhandlung wird in E-1ll behandelt.

13. Beweisaufnahme

13.1 Allgemeines

Die allgemeinen Erwagungen Uber die Beweisaufnahme sind in E-IV an-
gegeben. Dieser Abschnitt behandelt nur die Beweismittel, die am wahr-
scheinlichsten in Verfahren vor der Patenterteilung vorkommen werden,
namlich schriftliche Beweismittel.

13.2 Beibringung von Beweisen

Prifungsabteilungen verlangen im Allgemeinen nicht die Beibringung von
Beweisen. Die Hauptaufgabe des Priifers im Verfahren vor der Patent-
erteilung besteht darin, den Anmelder auf alle Punkte aufmerksam zu
machen, in denen die Anmeldung die Erfordernisse des EPU nicht erfiillt.
Ist der Anmelder mit dem Standpunkt des Priifers nicht einverstanden, so
ist es Sache des Anmelders zu entscheiden, ob er seine Argumente durch
Beweise belegen méchte und, wenn ja, in welcher Form. Die Prifungs-
abteilung hat dem Anmelder ausreichend Gelegenheit zu geben, alle
Beweise beizubringen, die von Belang sein dirften.

Diese Gelegenheit sollte ihm jedoch nicht gegeben werden, wenn die
Prifungsabteilung davon lberzeugt ist, dass ein solches Vorgehen nicht
sachdienlich ware oder den Ablauf des Verfahrens unnétig verzdgern
wirde.

13.3 Schriftliche Beweismittel

Schriftliche Beweismittel kdnnen in der Erteilung von Auskiinften, der Vor-
lage von Urkunden oder der Abgabe einer schriftichen Erklarung unter
Eid bestehen. Nachstehend werden einige Beispiele gegeben:

Um die Behauptung des Prufers zu widerlegen, es liege keine erfinderi-
sche Tatigkeit vor, kann der Anmelder zur Stitzung seiner Argumente
Angaben zu den technischen Vorziigen der Erfindung beibringen. Ferner
konnte er selbst oder ein unabhéangiger Zeuge eine schriftliche Erklarung
unter Eid abgeben, in der zum Ausdruck gebracht wird, dass Fachleute
seit geraumer Zeit erfolglos versucht haben, die der Erfindung zugrunde
liegende technische Aufgabe zu I6sen oder dass die Erfindung auf dem
entsprechenden Fachgebiet einen vollig neuen Weg geht.

14.  AbschlieRende Priufungsphase

14.1 Mitteilung nach Regel 71 (3)

Hat die Prufungsabteilung beschlossen, dass ein Patent erteilt werden
kann, so muss sie dem Anmelder die fir die Erteilung vorgesehene Fas-
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sung mitteilen. Diese Fassung kann Anderungen und Berichtigungen ent-
halten, die die Prifungsabteilung von sich aus angebracht hat und von
denen sie mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt.

Die Fassung wird dem Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3)
Ubermittelt, in der er auBerdem aufgefordert wird, die Erteilungs- und die
Druckkostengebiihr zu entrichten und eine Ubersetzung der Anspriiche in
den beiden Amtssprachen des EPA einzureichen, die nicht die Verfah-
renssprache sind; hierfir wird ihm eine Frist von vier Monaten gesetzt, die
nicht verlangert werden kann.

Sind im Prifungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsantrage gestellt
worden (siehe 4.1 und E-X, 3) und ist einer dieser Antrage gewahrbar, so
muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage des (ersten)
gewahrbaren Antrags zusammen mit einer Erlauterung ergehen, warum
die im Rang vorgehenden Antrage nicht gewéhrbar sind (siehe auch
Rechtsauskunft Nr. 15/05 (rev. 2), ABI. 6/2005, 357).

Enthalt die Anmeldung unterschiedliche Patentanspriiche fiir verschie-
dene Vertragsstaaten (siehe Ill, 8), so ist fur alle Anspruchssatze eine
Ubersetzung einzureichen.

Die Ubersetzung muss nur in einer Ausfertigung eingereicht werden.

Der Prufer sollte sich nicht damit aufhalten, die Qualitat der Ubersetzung
zu prifen.

Enthalt die europédische Patentanmeldung in der flr die Erteilung vorge-
sehenen Fassung mehr als zehn Patentanspriiche, so fordert die
Prufungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Regel 71 (3) vorge-
sehenen Frist fur jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebihren zu
entrichten, soweit diese nicht bereits gemall Regel 45 (1) oder
Regel 162 (1) und (2) entrichtet worden sind. Bei mehreren Satzen von
Patentanspriichen unterliegt nur der Satz der Gebuhrenpflicht nach
Regel 45 (1), Regel 162 (1) und (2) oder Regel 71 (6), der die meisten
Patentanspriiche enthalt.

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder gefragt, ob ihm
zusammen mit der Urkunde Uber das europdische Patent ein Papier-
exemplar der Patentschrift Ubermittelt werden soll. Dieses Exemplar wird
ihm auf Antrag kostenlos zur Verfligung gestellt. Naheres siehe unter VI,
14.10.

In einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) sind die wirksam benann-
ten Vertragsstaaten, die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtsspra-
chen des EPA, die internationale Patentklassifikation und der registrierte
Name des Anmelders angegeben.

Aus der Mitteilung nach Regel 71 (3) geht ferner hervor, welche der
benannten Vertragsstaaten gegebenenfalls eine Ubersetzung des Texts
verlangen, wenn das europdische Patent nicht in einer ihrer Amts-
sprachen abgefasst ist.

14.2 Erteilung eines Patents

Wenn der Anmelder innerhalb der vorgegebenen Frist die Erteilungs- und
die Druckkostengebiihr entrichtet und die Ubersetzung der Anspriiche ein-
reicht, gilt dies als Einverstandnis mit der fur die Erteilung vorgesehenen
Fassung. Sind alle in VI, 14.1 genannten Erfordernisse erfillt, so wird die
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Erteilung eines europdaischen Patents beschlossen, vorausgesetzt, dass
die bereits féalligen Jahres- und Zuschlagsgebiihren entrichtet wurden.

Wird eine Jahresgebihr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3)
und vor dem vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf
die Erteilung des europaischen Patents féllig, so wird der Hinweis erst
bekannt gemacht, wenn die Jahresgebihr entrichtet worden ist. Der An-
melder wird hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebiihr oder gegebe-
nenfalls die Zuschlagsgebihr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmel-
dung als zurtickgenommen.

Wenn, was selten vorkommt, die Prifung so sehr beschleunigt wurde,
dass die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht, bevor die Benennungs-
gebihren féllig werden, wird der Hinweis auf die Erteilung des Patents
erst bekannt gemacht, wenn die Benennungsgebihren entrichtet worden
sind und die Benennung von Staaten, fir die keine Benennungsgebiihren
entrichtet worden sind, zurtickgenommen worden ist. Der Anmelder wird
hiervon unterrichtet.

Der Erteilungsbeschluss wird erst an dem Tag wirksam, an dem im Euro-
paischen Patentblatt auf die Erteilung hingewiesen wird.

14.3 Fiktion der Zuriicknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und die Druckkostengebiihr oder die
Anspruchsgebiihren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Ubersetzung nicht
rechtzeitig einreicht, so gilt die europaische Patentanmeldung als zurtick-
genommen. Dies gilt auch, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf
die Mitteilung nach Regel 71 (3) nur erklart, dass er mit der fur die Ertei-
lung vorgesehenen Fassung nicht einverstanden ist.

14.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Anderungen

Die Mitteilung nach Regel 71 (3) ertffnet dem Anmelder nicht die Méglich-
keit, die Ergebnisse des bisherigen Verfahrens wieder infrage zu stellen.
In dieser Phase des Verfahrens ist die Sachprifung bereits abgeschlos-
sen, und der Anmelder hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu andern; des-
halb werden in der Regel nur Anderungen, die die Vorbereitungen fiir die
Patenterteilung nicht merklich verzégern, nach Regel 137 (3) zugelassen.
Es ist jedoch angebracht, gesonderte Anspruchssétze fiir einen oder meh-
rere benannte Staaten zuzulassen, die einen Vorbehalt nach Art. 167 (2)
EPU 1973 gemacht haben (siehe lll, 8.3) oder fiir die altere nationale
Rechte bestehen (siehe I, 8.4).

Ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) jedoch kein Bescheid nach Art. 94 (3)
vorausgegangen, so ist sie der "erste Bescheid" im Sinne von
Regel 137 (3). Das bedeutet, dass der Anmelder Beschreibung,
Anspriiche und Zeichnungen von sich aus andern kann (siehe VI, 3.3 zu
den Bedingungen, die alle Anderungen erfillen missen). Dennoch
missen, sofern die Erwiderung des Anmelders nicht einer der in VI,
14.4.1 genannten Ausnahmen entspricht, gemaR Regel 71 (4) die
Erteilungs- und die Druckkostengebiihr  entrichtet und die
Anspruchsiibersetzungen eingereicht werden.

Wenn der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) und
innerhalb der gesetzten Frist Anderungen nach Regel 137 (3) und/oder
die Berichtigung von Fehlern nach Regel 139 beantragt, die die Patentan-
spruche betreffen, hat er seinem Antrag eine Ubersetzung der geanderten
bzw. berichtigten Anspriiche beizufligen. Dies gilt unabhangig davon, ob
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der Antrag als ausdriicklicher Anderungsantrag oder als von den einge-
reichten Anderungen abhéngige Einverstandniserklarung abgefasst ist.
Wird dieses Erfordernis nicht erfillt, so gilt die europdische Patentan-
meldung als zuriickgenommen (Regel 71 (7)). Wenn der Anmelder inner-
halb dieser Frist die Ubersetzung der geanderten bzw. berichtigten An-
spriiche einreicht und die Erteilungs- und die Druckkostengebiihr ent-
richtet, gilt dies als Einverstéandnis mit der Erteilung des Patents in der
geanderten bzw. berichtigten Fassung.

Wenn die Priifungsabteilung diese Anderungen und/oder Berichtigungen
nach Regel 137 (3) zulasst und sie ohne einen weiteren Bescheid nach
Art. 94 (3) fur gewahrbar erachtet, so erlasst sie keine zweite Mitteilung
nach Regel 71 (3), sondern beschlief3t die Erteilung des Patents geman
Art. 97 (1).

Wenn die Prifungsabteilung dagegen die vorgeschlagenen Anderungen
und/oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) nicht zuldsst (siehe VI, 4.7
bis 4.9) oder sie nicht gewahrt, weil die Anmeldung die Erfordernisse des
EPU nicht erfillt (siehe VI, 3.3,5.2 und5.4), so teilt sie dies dem
Anmelder unter Angabe der Grinde mit und gibt ihm Gelegenheit,
innerhalb einer angegebenen Frist Stellung zu nehmen und von der
Prufungsabteilung fir erforderlich gehaltene Anderungen und, soweit die
Patentanspriiche geandert werden, eine Ubersetzung der geadnderten
Anspriche einzureichen. Das Verfahren kann dann z.B. wie folgt
fortgesetzt werden:

)] Reicht der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist keine
Stellungnahme ein, so gilt die Anmeldung als zurtickgenommen
(Art. 94 (4)).

i) Zieht der Anmelder die in seiner Antwort auf die Mitteilung nach
Regel 71 (3) beantragten Anderungen und/oder Berichtigungen
zuriick, so muss er innerhalb der angegebenen Frist eine Uber-
setzung der Anspriche in der Fassung einreichen, wie sie der
Mitteilung nach Regel 71 (3) beilagen.

iii) Reicht der Anmelder eine Stellungnahme ein und erhélt gleichzeitig
die beantragten Anderungen und/oder Berichtigungen aufrecht und
sieht die Prifungsabteilung keinen Grund, davon abzuweichen,
dass sie die Anderungen nach Regel 137 (3) nicht zulassen oder
sie aus den dargelegten Grinden nicht gewéahren will, so wird die
Anmeldung nach Art. 97 (2) zuriickgewiesen, weil unter diesen Um-
standen keine Fassung der Anmeldung vorliegt, die der Anmelder
gebilligt und die Prifungsabteilung fir gewahrbar befunden hat
(Art. 113 (2)) bzw. weil die Anmeldung nicht die Erfordernisse des
EPU erfullt.

iv) Reicht der Anmelder weitere Anderungen ein, die die Patent-
anspriche betreffen, so hat er innerhalb der angegebenen Frist
eine Ubersetzung der geénderten Anspriiche einzureichen.

Das Verfahren nach Regel 71 (5) sollte jedoch im Normalfall nicht
angewendet werden, wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) der erste
Bescheid der Prifungsabteilung war (siehe VI, 4.9, letzter Absatz). In
diesem Fall wéare das normale Verfahren bei der Einreichung nicht
zulassiger Anderungen die Wiederaufnahme des Prufungsverfahrens, wie
in VI, 14.5 dargelegt.
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14.4.1 Ausnahmen vom Erfordernis der Regel 71 (4)

Das Erfordernis der Regel 71 (4) iiber die Einreichung von Ubersetzungen
und die Entrichtung von Geblhren gilt jedoch nicht in den drei folgenden
Fallen, in denen Anderungen der Antrage des Anmelders keine Ande-
rungen im Sinne der Regel 137 (3) darstellen:

i) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines
Hilfsantrags erstellt wurde und der Anmelder in seiner Erwiderung
einen oder mehrere hoéherrangige Antrage aufrechterhalt, die den
Erfordernissen des EPU nicht entsprechen (siehe auch
Rechtsauskunft 15/05 (rev. 2), ABI. 6/2005, 357);

ii) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) von der Prifungsabteilung
geanderte Ansprliche enthalt (siehe VI, 14.1, erster Absatz) und
der Anmelder in seiner Ewiderung erklart, dass er mit den
Anderungen nicht einverstanden ist und seinen Antrag in der
Fassung aufrechterhélt, die zum Zeitpunkt der Erstellung der
Mitteilung nach Regel 71 (3) vorlag; oder

iii) wenn die Mitteilung nach Regel 71 (3) wegen eines Irrtums des
EPA auf der Grundlage falscher Unterlagen erstellt wurde und der
Anmelder in seiner Erwiderung auf diesen Irrtum hinweist oder ihn
berichtigt.

Erhélt der Anmelder, wie unter i) beschrieben, einen héherrangigen, nicht
zuldssigen Antrag aufrecht, oder ist er wie unter Ziffer ii) nicht mit den von
der Prifungsabteilung vorgeschlagenen Anderungen einverstanden und
halt an seinem nicht zuldassigen Antrag fest, so wéare eine begriindete
Zurtckweisungsentscheidung Artikel 97 (2) zu erlassen, gegebenenfalls
nach einer Mitteilung, in der begrindet wird, warum der Antrag nicht
zulassig ist. Einigt man sich jedoch, gegebenenfalls nach einer weiteren
Mitteilung der Prifungsabteilung und einer Erwiderung des Anmelders,
auf eine gewdahrbare Fassung, so ist eine zweite Mitteilung nach
Regel 71 (3) zu erlassen, in der auf das Erfordernis der Ubersetzungen
und der Gebuhren hinzuweisen ist und die jeweiligen Fristen neu fest-
gesetzt werden. Eribrigen wirde sich eine weitere Mitteilung nach
Regel 71 (3) jedoch im Fall iii), wenn der Anmelder in Erwiderung auf die
urspriingliche Mitteilung nach Regel 71 (3) von sich aus die berichtigten
Unterlagen zusammen mit den Ubersetzungen einreicht und die Gebiih-
ren entrichtet; in diesem Fall konnte dann direkt die Patenterteilung
folgen.

14.5 Wiederaufnahme des Priufungsverfahrens

Die Prufungsabteilung kann das Priufungsverfahren vor Abgabe des Ertei-
lungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke der
Zustellung an den Anmelder jederzeit wiederaufnehmen. Dies wird selten
vorkommen, kann sich aber als notwendig erweisen, z. B. wenn der An-
melder weitere Dokumente des Stands der Technik einreicht, die eine
zusatzliche Sachprifung erforderlich machen; wenn der Prifungs-
abteilung infolge von Einwendungen Dritter nach Art. 115 ein besonders
relevanter Stand der Technik bekannt wird; wenn eine der Ausnahmen
nach VI, 14.4.1ii) undiii) zutrift; oder wenn die Mitteilung nach
Regel 71 (3) der erste Bescheid der Prifungsabteilung war und der An-
melder in seiner Erwiderung Anderungen einreicht, die nicht gewahrbar
sind. Fihrt die wiederaufgenommene Prifung zu einer Fassung, auf
deren Grundlage ein Patent erteilt werden kann, so ergeht eine zweite
Mitteilung nach Regel 71 (3). Die Erteilungs- und die Druckkostengebihr
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missen nicht nochmals gezahlt werden, wenn sie bereits auf die erste
Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurden.

14.6 Weiterbehandlung

Nach Versaumung der gemald Regel 71 (3) oder (5) gesetzten Fristen
kann die Anmeldung auf Antrag gemaf Art. 121 weiterbehandelt werden
(siehe E-VIII, 2.1).

14.7 Ruckerstattung von Gebihren

Wird die europdische Patentanmeldung zurlickgewiesen oder zurlickge-
nommen oder gilt sie als zurickgenommen, so werden die Erteilungs- und
die Druckkostengebihr sowie nach Regel 71 (6) entrichtete Anspruchs-
geblhren zurtickerstattet.

14.8 Verotffentlichung der Patentschrift

Die Entscheidung Uber die Patenterteilung enthélt den Tag des Hinweises
auf die Erteilung des europaischen Patents und wird dem Anmelder nach
Abschluss der technischen Vorbereitungen fiir den Druck der Patentschrift
zugestellt.

Das EPA gibt so bald wie mdglich nach der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung im Patentblatt die Patentschrift heraus, in der
die Beschreibung, die Patentanspriiche (in den drei Amtssprachen) und
gegebenenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Auf der Titelseite der
veroffentlichten Patentschrift werden unter anderem die Vertragsstaaten
angegeben, die zum Zeitpunkt der Erteilung noch benannt waren (oder
deren Benennung erst nach Abschluss der Vorbereitungen zur
Drucklegung zuriickgenommen wurde).

Fehler in der europaischen Patentschrift, die bei deren Herstellung ent-
standen sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents.
Fur diesen ist vielmehr die dem Patenterteilungsbeschluss zugrunde
gelegte Fassung allein verbindlich (siehe Rechtsauskunft Nr. 17/90,
ABI. 6/1990, 260).

14.9 Zuricknahme der Patentschrift vor ihrer Veroffentlichung

Die europdische Patentschrift wird nicht vertffentlicht, wenn die Anmel-
dung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die Veroffent-
lichung zuriickgenommen wird. Wird die Anmeldung nach Abschluss der
technischen Vorbereitungen zurtickgenommen, um eine Veroéffentlichung
zu verhindern, so kann nicht gewahrleistet werden, dass die Veroffentli-
chung unterbleibt. Das EPA wird sich jedoch im Einzelfall (entsprechend
den Grundsétzen in J5/81, ABI. 4/1982, 155) bemihen, die Verdoffentli-
chung zu verhindern, wenn dies angesichts des Stadiums des Veroffentli-
chungsverfahrens noch vertretbar erscheint. Die Anmeldung kann mittels
einer unterzeichneten Erklarung zuriickgenommen werden, die keinerlei
Vorbehalte enthalten darf und eindeutig sein muss (siehe J 11/80,
ABI. 5/1981, 141). Der Anmelder ist an eine wirksame Zurlicknahme-
erklarung gebunden (siehe Rechtsauskunft Nr. 8/80, ABI. 1/1981, 6).

14.10 Urkunde

Sobald die europdaische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das
EPA dem Patentinhaber eine Urkunde aus, dass das europdische Patent
der in der Urkunde genannten Person erteilt worden ist. Auf besonderen
Antrag innerhalb der in Regel 71 (3) gesetzten Frist wird dieser Urkunde
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eine Kopie der Patentschrift beigefligt. Der Patentinhaber kann auch eine
zusatzliche Ausfertigung der Urkunde mit beigefligter Patentschrift
beantragen, die ihm gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebihr
zugestellt wird. Naheres siehe Beschluss der Préasidentin des EPA vom
12. Juli 2007 (Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, D.2).

14.11 Européisches Patentblatt

Gelangt innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung des europdischen Patents kein Einspruch zu
den Akten des europdischen Patents, so wird dies dem Patentinhaber
mitgeteilt und im Européischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe
Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3, ABIl. EPA 2007, E.1). Wenn danach noch ein rechtzeitig
eingegangener Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der
Patentinhaber benachrichtigt und das Europaische Patentblatt berichtigt.
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