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Kapitel | — Allgemeines

1. Bedeutung des Einspruchs

Gestitzt auf einen oder mehrere der in Art. 100 genannten Ein-
spruchsgriinde hat die Offentlichkeit die Moglichkeit, gegen ein
erteiltes europdisches Patent Einspruch zu erheben. Die Grinde, auf
die sich der Einspruch stitzt, kénnen sich z. B. aus Umstéanden
ergeben, die dem EPA bei der Erteilung des Patents nicht bekannt
waren (wie etwa eine Vorbenutzung oder eine in den dem EPA
zuganglichen Unterlagen nicht enthaltene oder nicht gefundene
Druckschrift). Mit dem Einspruch hat somit jeder (siehe jedoch D-l, 4)
ein Mittel, mit dem er eine Beschrénkung oder einen Widerruf des zu
Unrecht erteilten Patents erwirken kann.

2. Einspruch nach Verzicht oder Erléschen

Der Einspruch kann auch eingelegt werden, wenn fiir alle benannten
Vertragsstaaten auf das europdaische Patent verzichtet worden ist
oder wenn das europaische Patent fir alle diese Staaten erloschen
ist. Dies hat insofern Bedeutung, als in diesen Féllen die mit dem
Patent entstandenen Rechte fir den Zeitraum bis zum Verzicht oder
Erldschen bestehen bleiben und aus diesen Rechten auch noch nach
diesem Zeitpunkt Anspriiche hergeleitet werden kdénnen.

3. Territoriale Wirkung des Einspruchs

Der Einspruch erfasst das europaische Patent fur alle Vertrags-
staaten, in denen es Wirkung hat. Ein Einspruch muss deshalb
formell alle benannten Staaten betreffen. Wird ein Einspruch nur fur
einige der benannten Staaten eingelegt, dann wird er so behandelt,
als ware er fir alle benannten Staaten eingelegt worden.

Die Wirkung eines Einspruchs kann jedoch in den einzelnen Ver-
tragsstaaten unterschiedlich sein. Dieser Fall kann dann eintreten,
wenn das Patent gemalR Regel 18 (2) oder Regel 138 unterschied-
liche Patentanspriiche fur verschiedene Vertragsstaaten enthélt oder
wenn die Patentanspriiche gemaR Art. 54 (3) und (4) EPU 1973
(siehe D-VII, 8 und H-IIl, 4.2.1) einen unterschiedlichen Stand der
Technik bertcksichtigen missen. Das Patent kann daher fir
verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich geéndert und fur einen
oder mehrere Vertragsstaaten widerrufen werden, wahrend es fir die
Ubrigen aufrechterhalten wird.

4. Einspruchsberechtigung

Der Einspruch kann von "jedermann” ohne Angabe eines besonderen
Interesses eingelegt werden. Unter "jedermann" ist im Sinne von
Art. 58 jede naturliche Person (Privatpersonen, selbstandig Gewerbe-
treibende etc.), jede juristische Person und jede einer juristischen
Person nach dem fir sie malRgebenden Recht gleichgestellte Gesell-
schaft zu verstehen. Der Begriff "jedermann" schliel3t den
Patentinhaber nicht ein (siehe G 9/93 in Abkehr von G 1/84).

Regel 75

Art. 99 (2)

Art. 99 (1)
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Art. 105 (1) und (2)
Regel 89

Art. 99 (3)
Art. 105 (2)
Art. 115

Der Einspruch kann auch von mehreren der vorstehend genannten
Personen gemeinsam eingelegt werden. Zur Wahrung der Rechte
des Patentinhabers und im Interesse der Verfahrenseffizienz muss
wahrend des gesamten Verfahrens klar sein, wer der Gruppe der
gemeinsamen Einsprechenden angehért. Beabsichtigt einer der
gemeinsamen Einsprechenden (oder der gemeinsame Vertreter),
sich aus dem Verfahren zuriickzuziehen, so muss das EPA durch
den gemeinsamen Vertreter bzw. durch einen nach Regel 151 (1)
bestimmten neuen gemeinsamen Vertreter entsprechend unterrichtet
werden, damit der Riickzug aus dem Verfahren wirksam wird (siehe
auch G 3/99).

Die Einsprechendenstellung ist nicht Gbertragbar oder verauferlich;
ihr Ubergang ist aber im Fall der Erbfolge und bei jeder
Gesamtrechtsnachfolge, z.B. bei der Verschmelzung juristischer
Personen, zuzulassen (siehe G 4/88). Zulassig ist auch der Eintritt
der Hauptgesellschaft in die Einsprechendenstellung der
eingegliederten Gesellschaften. Eine juristische Person, die bei
Einlegung des Einspruchs eine Tochter des Einsprechenden war und
die den Geschéftsbetrieb weiterfuihrt, auf den sich das angefochtene
Patent bezieht, kann jedoch nicht die Einsprechendenstellung
erwerben, wenn ihre gesamten Aktien an eine andere Firma
Ubertragen werden (siehe G 2/04).

Das Europaische Patentamt ist verpflichtet, die Rechtswirksamkeit
einer angeblichen Ubertragung der Einsprechendenstellung auf einen
neuen Beteiligten in allen Stadien des Verfahrens von Amts wegen zu
prufen (siehe T 1178/04).

5. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe D-VII, 6) kann dem Ein-
spruchsverfahren nach Ablauf der Einspruchsfrist auch ein Dritter bei-
treten, der nachweist, dass gegen ihn Klage wegen Verletzung des
angegriffenen Patents erhoben worden ist oder dass er nach einer
Aufforderung des Patentinhabers, eine angebliche Patentverletzung
zu unterlassen, gegen diesen Klage auf gerichtliche Feststellung
erhoben hat, dass er das Patent nicht verletze. Nach seiner wirk-
samen, d. h. frist- und formgerechten Erklarung ist der Beitritt als
Einspruch zu behandeln (siehe D-IV, 5.6). Zur beschleunigten
Bearbeitung von Einsprichen auf Antrag siehe E-VII, 4.

6. Beteiligte am Einspruchsverfahren

Am Einspruchsverfahren sind der oder die Patentinhaber und die
Einsprechenden, gegebenenfalls auch die Beitretenden beteiligt.
Einsprechende, die ihren Einspruch zuriickgezogen haben oder
deren Einspruch als unzulassig verworfen worden ist, sind jedoch nur
bis zum Zeitpunkt der Zurtickziehung bzw. bis zu dem Zeitpunkt, an
dem die Entscheidung Uber die Verwerfung Rechtskraft erlangt hat,
am Verfahren beteiligt. Entsprechendes gilt fir Beitretende. Nicht
beteiligt sind Dritte, die Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der
angemeldeten Erfindung erhoben haben (siehe E-V, 3).
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Verschiedene Inhaber eines européischen Patents fir verschiedene
benannte Vertragsstaaten gelten im Einspruchsverfahren als gemein-
same Patentinhaber (siehe D-VII, 3.1 zur Einheit des europaischen
Patents).

Weist jemand nach, dass er in einem Vertragsstaat aufgrund einer
rechtskraftigen Entscheidung anstelle des bisherigen Patentinhabers
in das Patentregister dieses Staats eingetragen ist, so tritt er auf
Antrag in Bezug auf diesen Staat an die Stelle des bisherigen Patent-
inhabers. In diesem Fall gelten der bisherige Patentinhaber und
derjenige, der sein Recht geltend macht, abweichend von Art. 118
nicht als gemeinsame Inhaber, es sei denn, dass beide dies
verlangen. Durch diese Vorschrift soll dem neuen Patentinhaber die
Moglichkeit gegeben werden, sich gegen den Einspruch so zu
verteidigen, wie er es fiur richtig halt (siehe D-VII, 3.2 zur Durch-
fuhrung des Einspruchsverfahrens).

Die Rechtsabteilung ist zustandig fir Entscheidungen Uber
Eintragungen und Léschungen von Angaben im europaischen
Patentregister (siehe Beschluss der Préasidentin des EPA vom
12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, G.1).

7. Vertretung

Zu den Erfordernissen bezlglich der Vertretung von Einsprechenden
und Patentinhabern wird auf A-VIII, 1 verwiesen. Mangel in der
Vertretung eines Einsprechenden bei der Einlegung eines Einspruchs
und ihre Behebung werden in D-1V, 1.2.1ii) und 1.2.2.2 iv) behandelt.

8. Unterrichtung der Offentlichkeit

Der Tag der Einlegung des Einspruchs wird unverziglich nach
dessen Eingang ins europdische Patentregister eingetragen und im
Européischen Patentblatt bekannt gemacht. Gleiches gilt fir Tag und
Art des Abschlusses eines Einspruchsverfahrens (siehe auch
A-XI, 4).

Art. 118

Art. 99 (4)
Art. 61 (1) a)

Art. 20 (1)
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Kapitel Il — Die Einspruchsabteilung

1. VerwaltungsmaRige Gliederung
Jede Einspruchsabteilung ist Teil einer aus mehreren Prifungs- und
Einspruchsabteilungen bestehenden Direktion des EPA.

2. Zusammensetzung

2.1 Technisch vorgebildete Prifer

Eine Einspruchsabteilung setzt sich aus drei technisch vorgebildeten
Priufern zusammen, von denen mindestens zwei in dem Verfahren
zur Erteilung des europédischen Patents, gegen das sich der
Einspruch richtet, nicht mitgewirkt haben durfen.

2.2 Rechtskundige Prifer

Halt es die Einspruchsabteilung nach Art der Entscheidung fir erfor-
derlich, so wird sie durch einen rechtskundigen Prifer erganzt, der im
Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt haben darf.

Auf die Einspruchsabteilung finden die fir die Prifungsabteilung
geltenden Grundséatze bezuglich der Mitwirkung eines rechtskundigen
Mitglieds und der Beratung durch die Direktion Patentrecht, die fur die
Abstellung rechtskundiger Mitglieder fir Prifungs- und Einspruchs-
abteilungen zustandig ist, entsprechende Anwendung
(siehe C-VIII, 7). Rechtlich schwierige Fragen kdnnen sich dartber
hinaus bei der Prufung ergeben, ob der Einspruch als unzulassig zu
verwerfen ist. Ebenso ist die Beratung durch ein rechtskundiges
Mitglied in Betracht zu ziehen, wenn streitig ist, ob ein nicht in
schriftlichen Unterlagen enthaltener Stand der Technik der Offentlich-
keit zuganglich gemacht worden ist.

2.3 Vorsitz
Den Vorsitz fuhrt ein technisch vorgebildeter Priufer, der im
Erteilungsverfahren nicht mitgewirkt hat.

3. Geschaftsverteilung und Bestimmung der Mitglieder der Ein-
spruchsabteilung
C-ll, 2 ist entsprechend anzuwenden.

4. Aufgaben der Einspruchsabteilung

4.1 Prifung von Einspriichen
Die Einspruchsabteilungen sind fir die Prifung von Einspriichen
gegen europaische Patente zustandig.

Die Uberprifung neu eingegangener Unterlagen auf Formerforder-
nisse ist im Wesentlichen Aufgabe der zustandigen Formalsach-
bearbeiter (siehe D-II, 7, A-1, 2, A-lll, 3.2 und C-VIII, 1).

Regel 11 (1)

Art. 19 (2)

Art. 19 (2)

Regel 11 (1)

Art. 19 (1)
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Art. 104 (2)
Regel 88 (3) und (4)

Art. 122 (2)
Regel 136 (4)
Regel 112 (2)

Art. 19 (2)
Regel 119 (1)

Art. 19 (2)

4.2 Entscheidung Uber die Kostenfestsetzung der Einspruchs-
abteilung

Die Einspruchsabteilung entscheidet tber Antrdge auf Entscheidung
gegen die Kostenfestsetzung der Formalsachbearbeiter (siehe D-II, 7
und D-IX, 2.1).

4.3 Nebenverfahren

Der Einspruchsabteilung obliegt auch die Durchfiihrung von wahrend
des Einspruchsverfahrens anhangig werdenden Nebenverfahren, wie
z. B. die Bearbeitung von Antrdgen auf Wiedereinsetzung in eine
wahrend des Einspruchsverfahrens gegeniiber dem EPA versdumte
Frist oder von Antréagen auf Erlass einer Entscheidung tber eine vom
Formalsachbearbeiter getroffene Feststellung eines Rechtsverlusts.
Weitere Aufgaben konnen der Einspruchsabteilung geman
Regel 11 (2) vom Prasidenten des EPA lbertragen werden.

5. Beauftragung von Mitgliedern

Mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum Erlass der Entscheidung
Uber den Einspruch — jedoch nicht mit der Durchfiihrung einer
mindlichen Verhandlung — wird die Einspruchsabteilung in der
Regel eines ihrer Mitglieder beauftragen (siehe auch D-IV, 2);
gegebenenfalls kann dieses Mitglied auch mit der Durchfihrung der
Beweisaufnahme betraut werden (siehe E-Ill, 1.3). Dieses Mitglied
wird als beauftragtes Mitglied bezeichnet.

6. Aufgaben und Befugnisse der Mitglieder

Das beauftragte Mitglied fuhrt die Prufung des Einspruchs durch.
Wurde eine mundliche Verhandlung beantragt, so wird sie in der
Regel mit dem Erstbescheid und gegebenenfalls in Verbindung mit
einer Beweisaufnahme anberaumt (siehe E-Il;1 bis 4 und
E-lll, 1.6.1). Das beauftragte Mitglied erstellt den der Ladung zur
miindlichen Verhandlung beigefiigten Bescheid und Ubermittelt ihn
den anderen Mitgliedern. Sollten nach Ansicht des beauftragten
Mitglieds vor der Ladung zur miundlichen Verhandlung Bescheide an
die Beteiligten ergehen, so sollte es die Bescheide der Einspruchs-
abteilung vor der Absendung vorlegen.

Bei divergierender Auffassung innerhalb der Einspruchsabteilung
sollte das beauftragte Mitglied die streitigen Punkte mit den anderen
Mitgliedern bei einem Treffen besprechen. Der Vorsitzende leitet die
Sitzung und fuhrt nach Beratung eine Abstimmung Uber die Ent-
scheidung bzw. den weiteren Verfahrensgang durch.

In der Abstimmung wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Im Fall
der Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden der
Einspruchsabteilung den Ausschlag.

Sind weitere MaRnahmen erforderlich, so wird in der Regel das
beauftragte Mitglied damit betraut. Andernfalls entwirft das
beauftragte Mitglied die Entscheidung Uber den Einspruch und leitet
den Entwurf den dbrigen Mitgliedern der Einspruchsabteilung zur
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Uberprufung und Unterzeichnung zu. Soweit von einem Mitglied
Anderungen vorgeschlagen werden und hinsichtlich dieser
Anderungen divergierende Auffassungen bestehen, beraumt der Vor-
sitzende eine Sitzung an.

Soweit nachstehend die Einspruchsabteilung genannt wird, ist, sofern
eine Beauftragung stattgefunden hat und das beauftragte Mitglied
gemaR dem EPU allein handeln darf, dieses Mitglied gemeint.

7. Ubertragung einzelner Geschafte

Der Prasident des EPA kann mit der Wahrnehmung einzelner den
Prufungsabteilungen  oder  Einspruchsabteilungen  obliegender
Geschafte, die technisch oder rechtlich keine Schwierigkeiten
bereiten, auch Bedienstete betrauen, die keine technisch
vorgebildeten oder rechtskundigen Prifer sind. Soweit solche
Geschafte nach aulRen in Erscheinung treten, wird ihre Ubertragung
im Amtsblatt des EPA bekannt gemacht (siehe Sonderausgabe Nr. 1
ABI. EPA 2010, D.1, S. 52).

Die hiermit betrauten Formalsachbearbeiter setzen auch den Betrag
der Kosten fest (siehe D-IX, 2.1).

Regel 11 (3)
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Kapitel 1ll — Der Einspruch

1. Einspruchsfrist

Der Einspruch st innerhalb von neun Monaten nach der
Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents beim EPA in Miinchen, Den Haag oder Berlin einzulegen.

Zum Ablauf der Einspruchsfrist siehe E-VII, 1.4. Die Wieder-
einsetzung in die versaumte Einspruchsfrist ist flir einen Einsprechen-
den nicht moglich (siehe jedoch E-VII, 2.2.2).

2. Einspruchsgebihr

Bis zum Ablauf der Einspruchsfrist ist die Einspruchsgebihr in der in
der Gebuhrenordnung zum EPU vorgeschriebenen Hoéhe zu
entrichten.

Ein Einspruch, der von mehreren Personen gemeinsam eingelegt
wird und ansonsten den Erfordernissen des Art. 99 sowie der
Regeln 3 und 76 genugt, ist zuldssig, wenn nur eine Einspruchs-
gebuhr entrichtet wird (siehe G 3/99).

Zu den Rechtsfolgen und zum Verfahren bei nicht rechtzeitiger
Gebuhrenzahlung siehe D-1V, 1.2.1 i) und 1.4.1.

Zur ErmaRigung der Einspruchsgebiihr siehe A-X, 9.2.4.
3. Schriftlichkeit

3.1 Form des Einspruchs

Der Einspruch ist schriftlich einzulegen (Einspruchsschrift). Er soll mit
Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Auf jedem Blatt ist links
ein etwa 2,5 cm breiter Rand freizulassen. Zweckmafigerweise sollte
die Einspruchsschrift auch den Erfordernissen der Regel 49 (3)
genugen.

3.2 Elektronisch eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann elektronisch anhand von Version 5 oder einer
spateren Version der EPA-Software fur die Online-Einreichung
eingereicht werden (siehe ABI. EPA 2009, 182 und 2010, 226).

3.3 Per Fax eingereichter Einspruch

Der Einspruch kann auch per Fax eingereicht werden (siehe
Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12.Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007, A.3). Auf Aufforderung des
EPA ist ein Bestatigungsschreiben nachzureichen, das den Inhalt des
Fax wiedergibt und der Ausfihrungsordnung entspricht und
insbesondere ordnungsgemaf unterzeichnet sein muss. Kommt der
Einsprechende einer solchen Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so
gilt das Fax als nicht eingegangen (siehe A-VIII, 2.5). Die Einspruchs-
gebihr ist in jedem Falle innerhalb der Einspruchsfrist zu entrichten.

Art. 99 (1)

Art. 99 (1)

Regel 86

Regel 50 (2)

Regel 49 (3)
Regel 76 (1)

Regel 2



Teil D - Kapitel 111-2

Juni 2012

Regel 50 (3)
Regel 2

Art. 99 (1)
Regel 76 (1)

Art. 100

Art. 100 a)

3.4 Unterschrift unter der Einspruchsschrift

Die Einspruchsschrift ist von der verantwortlichen Person, d. h. vom
Einsprechenden oder gegebenenfalls seinem Vertreter, zu
unterzeichnen (siehe auch D-IV, 1.2.1 ii) und A-VIII, 1).

Eine Paraphe (geklUrzter Namenszug, etwa nur die Anfangs-
buchstaben) genligt nicht zur Unterzeichnung.

Wird der Einspruch elektronisch eingereicht, kann die Unterschrift
mittels "facsimile signature", "text string signature" oder unter
Verwendung einer fortgeschrittenen elektronischen  Signatur
("enhanced electronic signature") erfolgen (siehe ABI. EPA 2009,
182).

Wird der Einspruch per Fax eingereicht, so gilt die bildliche Wieder-
gabe der Unterschrift der handelnden Person als ausreichend.

Fehlt die Unterschrift, so fordert der Formalsachbearbeiter den
Beteiligten oder gegebenenfalls dessen Vertreter auf, sie innerhalb
einer vom Formalsachbearbeiter zu bestimmenden  Frist
nachzuholen. Wird das Schriftstiick rechtzeitig unterzeichnet, so
behdlt es den urspriinglichen Tag des Eingangs; andernfalls gilt es
als nicht eingegangen (siehe D-IV, 1.2.1ii) und 1.4.1).

4. Ausnahmen von der Sprache
Ausnahmen von der Sprache werden in Bezug auf das schriftliche
Einspruchsverfahren in A-VII, 2 und in Bezug auf das muindliche Ein-
spruchsverfahren in E-IV behandelt.

5. Einspruchsgrinde
Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist schriftlich zu
begriinden.

Der Einspruch kann nur darauf gestutzt werden, dass

i) der Gegenstand des europadischen Patents nach den Art. 52
bis 57 nicht patentfahig ist, weil er

nicht neu ist (Art. 52 (1), 54, 55),

- nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht
(Art. 52 (1), 56),

- nicht gewerblich anwendbar ist (Art. 52 (1), 57),

- nach Art. 52 (1) bis (3) nicht als Erfindung angesehen
wird oder

- nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist;
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i) das europaische Patent die Erfindung nicht so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfilhren kann
(siehe Art. 83);

i)  der Gegenstand des europdischen Patents tUber den Inhalt der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung
(siehe Art. 123 (2)) oder, wenn das Patent auf einer
europaischen Teilanmeldung oder einer nach Art. 61
eingereichten neuen europdischen Patentanmeldung (Neu-
anmeldung der Erfindung durch die Person, der durch rechts-
kraftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung des
europaischen Patents zugesprochen worden ist) beruht, Gber
den Inhalt der friheren Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgeht (siehe Art. 76 (1)).

(Siehe auch D-V, 3, 4 und 6 sowie C-1V.)

Jede einzelne dieser Bedingungen bildet eine individuelle Rechts-
grundlage fur einen Einwand gegen die Aufrechterhaltung des
Patents. Jede dieser Bedingungen ist infolgedessen als gesonderter
Einspruchsgrund anzusehen (siehe G 1/95 und G 7/95).

Der Einspruch kann nicht auf die Behauptung gestiitzt werden, es
lagen altere nationale Rechte vor, die die Patentierbarkeit der
Erfindung in Frage stellten (siehe jedoch H-Ill, 4.5), dem
Patentinhaber stehe das Recht auf das europdische Patent nicht zu,
der Gegenstand des Patents sei nicht einheitlich, die
Patentanspriiche seien nicht von der Beschreibung gestiitzt (es sei
denn, es wird in Verbindung damit geltend gemacht, die
Patentanspriiche seien derart breit gefasst, dass ihre Gegenstande
durch die Beschreibung in der Patentschrift nicht ausreichend im
Sinne von Art. 100 b) offenbart seien), Form wund Inhalt der
Beschreibung oder der Zeichnungen des Patents entsprachen nicht
den formalen Vorschriften der Regeln42 und 46 oder die
Erfindernennung sei unrichtig. Auch die alleinige Behauptung, die
Prioritat sei falsch beansprucht, ist kein Einspruchsgrund. Im
Einspruchsverfahren muss jedoch die Frage der Prioritdt sachlich
Uberprift werden, wenn im Rahmen eines Einspruchsgrunds nach
Art. 100 a) Stand der Technik entgegengehalten wird, flr den der
Prioritatstag entscheidend ist (siehe G-IV, 3 sowie F-VI, 2).

6. Inhalt der Einspruchsschrift
Die Einspruchsschrift muss enthalten:

i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehorigkeit sowie
den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Einsprechenden.
Bei natirlichen Personen sind Familienname und Vorname
anzugeben, wobei der Familienname vor dem Vornamen zu
stehen hat. Bei juristischen Personen und gemafd dem fir sie
malgebenden Recht gleichgestellten Gesellschaften ist die
amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften sind in der
Weise anzugeben, dass die Ublichen Anforderungen fir eine

Art. 100 b)

Art. 100 c)

Regel 76 (2) a)
Regel 41 (2) ¢)
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Regel 76 (2) b)

Regel 76 (2) ¢)

Regel 76 (2) d)

i)

ii)

iv)

schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift erfillt
sind. Sie missen alle malgeblichen Verwaltungseinheiten,
gegebenenfalls einschliellich der Hausnummer enthalten. Es
wird empfohlen, auch Telefon- und Faxnummern anzugeben
(siehe D-1V, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

die Nummer des europadischen Patents, gegen das der
Einspruch eingelegt wird, den Namen des Patentinhabers und
die Bezeichnung der Erfindung (siehe D-1V, 1.2.2.2 ii)
und 1.4.2);

eine Erklarung dariber, in welchem Umfang gegen das euro-
paische Patent Einspruch eingelegt und auf welche Ein-
spruchsgriinde der Einspruch gestitzt wird, sowie die Angabe
der zur Begrundung vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel
und Argumente (siehe D-1V, 1.2.2.1iii) bis v) und 1.4.2). Zur
Straffung des Einspruchsverfahrens wird jedoch empfohlen,
dass schriftiche Beweismittel sobald wie moglich in einem
einzigen Exemplar vorgelegt werden, idealerweise mit der
Einspruchsschrift (siehe D-1V, 1.2.2.1 v), letzte zwei Absétze);

falls ein Vertreter des Einsprechenden bestellt ist, seinen
Namen und die Geschéftsanschrift nach Mal3gabe des oben
genannten Punkts i) (siehe D-1V, 1.2.2.2 iii) und 1.4.2).

Nahere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des
Einspruchs, wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfillt ist, sind
aus D-1V, 1 ersichtlich.
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Kapitel IV — Verfahren bis zur materiell-
rechtlichen Prifung

1. Mangelprifung des Einspruchs und Mitteilungen aufgrund
der Mangelprifung durch den Formalsachbearbeiter

1.1 Vorlage des Einspruchs an den Formalsachbearbeiter

Der Einspruch ist unverziglich dem Formalsachbearbeiter zuzuleiten,
der den Einspruch nach MaRgabe der fur ihn geltenden
Geschéaftsanweisung in die elektronische Akte des angegriffenen
europdischen Patents aufnimmt und ihn unverziglich dem
Patentinhaber zur Information mitteilt. Geht ein Einspruch vor der
Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europaischen
Patents ein, so teilt der Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden
mit, dass sein Schriftsatz nicht als Einspruch behandelt werden kann.
Dieser Schriftsatz wird Teil der Akte, der auch zur Akteneinsicht nach
Art. 128 (4) zur Verfigung steht, und wird als Einwendung eines
Dritten gemafR Art. 115 dem Anmelder bzw. Patentinhaber zur
Kenntnis gebracht (Einzelheiten siehe E-V, 3). Eine etwa gezahlte
Einspruchsgebihr wird in diesem Fall zurlickerstattet.

Prifungen, Feststellungen, Mitteilungen und gegebenenfalls
Aufforderungen an die Beteiligten werden von dem Formal-
sachbearbeiter vorgenommen, dem das betreffende Geschaft der
Einspruchsabteilung Gbertragen worden ist (siehe D-II, 7).

1.2 Mangelpriufung des Einspruchs
Nach Vorlage des Einspruchs prift der Formalsachbearbeiter, ob
Mangel vorliegen.

1.2.1 Mangel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht
eingelegt gilt
Hierunter fallen folgende Méangel:

)] Die Einspruchsgebihr ist nicht oder nicht in ausreichender Art. 7 GebO
Hohe innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden Art. 8 GebO
(Art. 99 (1)). Ist allerdings die Einspruchsgebihr bis auf einen
geringflgigen Betrag (z. B. durch den Abzug von Bankspesen)
innerhalb der Einspruchsfrist entrichtet worden, so prift der
Formalsachbearbeiter, ob der Fehlbetrag aus Billigkeits-
grinden unbertcksichtigt gelassen werden kann. Gelangt er
dabei zu der Auffassung, dass der Fehlbetrag unberiicksichtigt
gelassen werden kann, so gilt die Einspruchsgebuhr als
entrichtet, und ein Mangel liegt diesbezuglich nicht vor.

ii) Die Unterschrift unter der Einspruchsschrift fehlt und ist nicht
innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten Frist, fur
die in der Regel zwei Monate anzusetzen sind (siehe
E-VII, 1.2), nachgeholt worden (Regel 50 (3)).



Teil D - Kapitel 1V-2

Juni 2012

Hinweis: In den Fallen nach Art. 133 (2) (siehe auch
D-l1V, 1.2.2.2 iv)) ist zunachst fristgerecht ein zugelassener
Vertreter zu bestellen. Dies gilt, wenn die Einspruchsschrift
nicht von ihm unterschrieben wurde und er diesen Mangel
weder durch Nachholung der Unterschrift noch durch
schriftiche Genehmigung der Einspruchsschrift behoben hat.

iii) Der Einspruch ist per Fax eingelegt worden, und ein gegebe-
nenfalls von der Formalprifungsstelle angefordertes Bestati-
gungsschreiben, das den Inhalt des Fax wiedergibt, ist nicht
rechtzeitig eingereicht worden (Regel 2 (1) und Beschluss der
Prasidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007,
A.3).

iv) Der Einspruch ist vom Vertreter oder von einem Angestellten
des Einsprechenden eingelegt worden, und die gegebenenfalls
erforderliche Vollmacht (siehe A-VIIl, 1.5 und Beschluss der
Prasidentin des EPA, Sonderausgabe Nr. 3, ABl. EPA 2007,
L.1) ist nicht rechtzeitig eingereicht worden (Regel 152 (1) bis
(3) und (6)).

V) Der Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist nicht geman
Regel 3 (1) in einer Amtssprache des EPA oder, wenn auf den
Einsprechenden Art. 14 (4) anzuwenden ist, die vorgeschrie-
bene Ubersetzung der in Regel 76 (2) c) genannten Angaben
ist nicht innerhalb der Einspruchsfrist eingereicht worden (siehe
auch A-VII, 2, G6/91 und T 193/87). Diese Frist verlangert
sich, falls die Einmonatsfrist nach Regel 6 (2) spater ablauft.
Der Mangel ist gegeben, wenn der Einspruch nicht in Deutsch,
Englisch oder Franzgsisch eingelegt wurde oder wenn z. B. ein
Einsprechender aus Belgien seinen Einspruch zwar fristgerecht
in Niederlandisch einreicht, aber die Ubersetzung der wesent-
lichen Angaben ins Deutsche, Englische oder Franzoésische
nicht innerhalb der vorgenannten Fristen nachreicht.

Zu Einspriichen, die bereits bei ihrer Vorlage wegen Mangeln der
beschriebenen Art als nicht eingelegt gelten, siehe weiteres
Verfahren gemaf D-1V, 1.3.1, 1.3.3 und 1.4.1.

1.2.2 Mangel, bei deren Nichtbehebung der Einspruch als
unzulassig zu verwerfen ist

Das Vorliegen von Mangeln nach Regel 77 (1) und (2) wird nur bei
Einsprichen geprift, die als eingelegt gelten.

Ist sich der Formalsachbearbeiter nicht klar dariber, ob der
betreffende Einspruch mit einem Mangel nach Regel 76 (2) c)
behaftet ist, so legt er die Akte der Einspruchsabteilung zur
Uberprufung vor. Er wird dies insbesondere dann tun, wenn der
Einspruch auf mangelnde Patentféhigkeit nach den Art. 52, 54 und 56
gestitzt ist und der einschlagige Stand der Technik der Offentlichkeit
in anderer Weise als der Schriftform zugénglich gemacht oder wenn
eine Beweisaufnahme nach Regel 117 beantragt worden ist.
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In diesem Zusammenhang wird die Einspruchsabteilung auch prufen,
inwieweit der Formalsachbearbeiter den Einsprechenden zur Vorlage
von Beweismitteln auffordern soll (siehe D-IV, 1.2.2.1 v)).

1.2.2.1 Mangel nach Regel 77 (1)
Hierunter fallen folgende Mangel:

)

Der Einspruch ist nicht innerhalb der neunmonatigen
Einspruchsfrist, gerechnet vom Tag der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung des europdischen Patents im
Europaischen Patentblatt, beim EPA in Minchen, seiner
Zweigstelle in Den Haag oder seiner Dienststelle in Berlin
schriftlich eingereicht worden (Art. 99 (1)).

Demgemal liegt z. B. ein Mangel des Einspruchs vor, wenn
die Einspruchsschrift verspatet, also nach Ablauf der
Neunmonatsfrist, beim EPA eingegangen ist, oder wenn der
Einspruch zwar rechtzeitig innerhalb der Einspruchsfrist, aber
durch einen amtsseitig in einer Aktennotiz niedergelegten
Telefonanruf nur mindlich mitgeteilt wurde. Ein hierunter
fallender Mangel ist auch bei einem Einspruch vorhanden, der
entgegen den Vorschriften des Art. 99 (1) bei einer Zentral-
behdorde fir den gewerblichen Rechtsschutz eines
Vertragsstaats oder einer dieser nachgeordneten Behdrde
eingereicht und von dieser Behdrde nicht oder nicht so recht-
zeitig weitergeleitet wurde, dass er bis zum Ablauf der
Einspruchsfrist beim EPA eingegangen ist. Eine gesetzliche
Verpflichtung, einen Einspruch an das EPA weiterzuleiten,
besteht fur die genannten Behorden nicht.

In der Einspruchsschrift ist das européische Patent, gegen das
Einspruch eingelegt wird, nicht hinreichend bezeichnet.

Ein solcher Mangel liegt vor, wenn das EPA aufgrund der
Angaben in der Einspruchsschrift das betreffende Patent nicht
identifizieren kann, also wenn z.B. allein der Inhaber des
angegriffenen Patents, gegebenenfalls in Verbindung mit der
Bezeichnung der Erfindung dieses Patents, in der
Einspruchsschrift genannt ist. Derartige Angaben allein
bezeichnen das angegriffene europaische Patent nicht
hinreichend, es sei denn, der alleinig genannte Inhaber besitzt
nur ein einziges Patent oder ein Patent neben weiteren
Patenten, dessen Gegenstand auf die in der Einspruchsschrift
genannte Bezeichnung der Erfindung zutrifft, aber sich von den
Gegenstanden der Ubrigen Patente dieses Inhabers eindeutig
unterscheidet. Die alleinige Nennung der Nummer des
angegriffenen europaischen Patents in der Einspruchsschrift
stellt eine hinreichende Bezeichnung des betreffenden Patents
dar, vorausgesetzt, dass keine sich widersprechenden
Informationen gegeben werden, z. B. die Namensangabe des
Patentinhabers widerspriuchlich ist, und der Widerspruch
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Regel 76 (2) ¢)

Regel 76 (2) ¢)

Art. 99 (1)
Regel 76 (2) ¢)

ii)

aufgrund der gegebenen Informationen nicht beseitigt werden
kann.

In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklarung darlber, in
welchem Umfang gegen das europdaische Patent Einspruch
eingelegt wird.

Ein Mangel dieser Art liegt vor, wenn aus der erforderlichen
Erklarung nicht ersichtlich ist, ob sich der Einspruch gegen den
gesamten Gegenstand des Patents oder nur gegen einen Telil
davon richtet, also ob er gegen die gesamten Patentanspriiche
oder nur gegen einen Anspruch oder nur einen Teil davon,
z. B. eine Alternative oder ein Ausfiihrungsbeispiel, gerichtet
ist.

In der Einspruchsschrift fehlt eine Erklarung dartber, auf
welche Einspruchsgriinde der Einspruch gestutzt wird.

Eine Einspruchsschrift ist mit einem Mangel dieser Art behaftet,
wenn darin nicht mindestens einer der in Art. 100 genannten
Einspruchsgrinde (siehe D-1ll, 5) genannt ist. Wird als
Einspruchsgrund mangelnde Patentierbarkeit genannt, so
muss sich zumindest implizit aus der Begriindung ergeben,
welche der Voraussetzungen fiur die Patentierbarkeit (Art. 52
bis 57) als nicht erfillt angesehen werden.

In der Einspruchsschrift fehlt die Angabe der zur Begriindung
vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente.

Ein Einspruch ist nur dann ausreichend begrindet, wenn
wenigstens zu einem der genannten Einspruchsgriinde
Tatsachen und Beweismittel angefuhrt sind, die einen
Tatbestand ergeben, der nach den Bestimmungen des EPU
ein Patenthindernis sein kann. Die technischen Zusam-
menhange und die daraus vom Einsprechenden gezogenen
Folgerungen sind darzulegen. Die Begriindung ist so
abzufassen, dass der Patentinhaber und die Einspruchs-
abteilung den behaupteten Widerrufsgrund ohne eigene
Ermittlungen prifen koénnen. Behauptungen ohne nahere
Begrindung gentigen diesem Erfordernis nicht. Auch die bloRRe
Nennung von Druckschriften reicht hierzu in aller Regel nicht
aus. Sofern ein Dokument nicht sehr kurz ist, hat der
Einsprechende die Stellen anzugeben, auf die er sich stitzt. Im
Falle der Geltendmachung einer Benutzung oder einer
mundlichen Beschreibung als Stand der Technik sind Angaben
zu den Tatsachen und Beweismitteln zu machen, die der
Einspruchsabteilung die Feststellungen gemal G-IV, 7.2 bzw.
7.3 erlauben. Siehe hierzu auch T 328/87.

Sind bei Vorliegen mehrerer Einspruchsgriinde die Tatsachen
und Beweismittel fir einen Einspruchsgrund ausreichend
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Vi)

angegeben, so ist der Einspruch zulassig, auch wenn fir die
anderen Einspruchsgriinde die Tatsachen und Beweismittel
gegebenenfalls verspéatet vorgebracht wurden. Derartige
verspatete Tatsachen und Beweismittel werden in diesem Fall
entsprechend E-V, 2 behandelt.

Fur die Frage der Zulassigkeit eines Einspruchs ist es
unerheblich, ob und inwieweit die rechtzeitig vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel auch tatsachlich den Widerruf des
angegriffenen européischen Patents oder seine Aufrecht-
erhaltung in geéndertem Umfang rechtfertigen. So kann ein
nicht Gberzeugender Einspruchsgrund klar und eingehend
dargelegt worden sein (womit der Einspruch zuléassig wére),
wahrend andererseits ein mangelhaftes Vorbringen als
unzuldssig verworfen werden kann, das bei richtiger
Formulierung héatte zum Erfolg fihren konnen (siehe auch
T 222/85).

Mit der Angabe mindestens eines Einspruchsgrunds sowie der
Tatsachen und Beweismittel, die ihn stutzen, sind die
Voraussetzungen fur die Zulassigkeit des Einspruchs erflillt.
Die Beweismittel selbst kdnnen auch noch nach Ablauf der
Einspruchsfrist vorgelegt werden. Wegen der langen
Einspruchsfrist (neun Monate) wird jedoch zur Straffung des
Einspruchsverfahrens empfohlen, dass sobald wie méglich ein
Exemplar der in der Einspruchsschrift angegebenen
schriftlichen Beweismittel vorgelegt wird, idealerweise mit der
Einspruchsschrift.

Andernfalls wird der Einsprechende, sofern sein Einspruch
zuldssig ist, aufgefordert, dies sobald wie méglich, in der Regel
innerhalb einer Frist von zwei Monaten, nachzuholen. Werden
die angeforderten Unterlagen weder beigefligt noch fristgerecht
nachgereicht, so braucht die Einspruchsabteilung das darauf
gestlitzte Vorbringen nicht zu bertcksichtigen. (Zu verspatet
vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln sowie in einem
fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten siehe
E-V, 2 und E-II, 8.6).

Der Einspruch lasst die Person, die Einspruch einlegt, nicht
zweifelsfrei erkennen (Art. 99 (1) und Regel 76 (2) a)).

1.2.2.2 Mangel nach Regel 77 (2)
Hierunter fallen folgende Mangel:

)

In der Einspruchsschrift sind der Name, die Anschrift und die
Staatsangehorigkeit sowie der Staat des Wohnsitzes oder
Sitzes des Einsprechenden nicht in der vorgeschriebenen
Weise enthalten (siehe D-llI, 6 i)).

Regel 76 (2) ¢)
Regel 83

Art. 99 (1)
Regel 76 (2) a)

Regel 76 (2) a)
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Regel 76 (2) b)

Regel 76 (2) d)

Regel 86

Art. 14 (4)

Regel 2 (1)

Regel 3 (1)

Regel 6 (2)

Regel 50 (3)

Regel 77 (1) und (2)
Regel 152 (1) bis (3)

i) Die Nummer des europaischen Patents, gegen das der
Einspruch eingelegt wird, oder die Bezeichnung des
Patentinhabers oder die Bezeichnung der Erfindung ist nicht
angegeben.

Jede der vorstehend unter ii) genannten Angaben ist auch
dann innerhalb der vom Formalsachbearbeiter zu setzenden
Frist (siehe D-IV, 1.3.2) beizubringen, wenn das angegriffene
europaische Patent aufgrund einer dieser oder aufgrund
anderer Angaben innerhalb der Einspruchsfrist identifiziert
werden kann (siehe D-1V, 1.2.2.1ii)). Entspricht der vom Ein-
sprechenden angegebene Name des Patentinhabers nicht dem
im  Register eingetragenen Namen, so teilt der
Formalsachbearbeiter dem Einsprechenden den richtigen
Namen des Patentinhabers mit.

iii) In der Einspruchsschrift ist, sofern ein Vertreter des Ein-
sprechenden bestellt ist, dessen Name oder Geschéftsanschrift
nicht in der vorgeschriebenen Weise enthalten (siehe
D-lll, 6 iv)).

iv) Der Einsprechende hat weder Wohnsitz noch Sitz in einem
Vertragsstaat (Art. 133 (2)) und hat die Bestellung eines
zugelassenen Vertreters (Art. 134) nicht mitgeteilt. In der
Mitteilung, mit der der Einsprechende aufgefordert wird, diesen
Mangel zu beheben, ist er gleichzeitig aufzufordern, die
Einspruchsschrift vom zu bestellenden Vertreter unterzeichnen
oder genehmigen zu lassen.

V) Die Einspruchsschrift geniigt weiteren, in Regel 77 (1) nicht
genannten Vorschriften nicht. Sie weicht z.B. in nicht
vertretbarer Weise von den Formvorschriften der Regel 50 (2)
ab.

1.3 Erlass von Mitteilungen durch den Formalsachbearbeiter
aufgrund der Mangelprifung

Stellt der Formalsachbearbeiter bei seiner Prifung nach D-1V, 1.2
Mangel fest, die noch beseitigt werden kdnnen, und liegen keine nicht
mehr behebbaren Mangel vor (bei Vorliegen nicht mehr behebbarer
Mangel siehe D-IV,1.4), so erldsst er - nach Madoglichkeit
zusammengefasst in einem Bescheid - an den Einsprechenden die
nachstehenden Mitteilungen gemag D-IV, 1.3.1 bzw. 1.3.2.

1.3.1 Mitteilung im Falle von Ma&ngeln gemaR D-1V, 1.2.1, bei
deren Nichtbehebung der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Die Mitteilung enthalt die Angabe der festgestellten Mangel
gemal D-1V, 1.2.1 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als nicht
eingelegt gilt, wenn die Méangel nicht bis zum Ablauf der in D-1V, 1.2.1
genannten Fristen beseitigt werden.
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1.3.2 Mitteilung im Falle von Mangeln gemal D-1V, 1.2.2, bei
deren Nichtbehebung der Einspruch als unzuléassig verworfen
wird

Die Mitteilung enthalt die Angabe der festgestellten Mangel gemali
D-1v, 1.2.2.1 bzw. 1.2.2.2 sowie den Hinweis, dass der Einspruch als
unzuléssig verworfen wird, wenn die Mangel gemal D-1V, 1.2.2.1
nicht innerhalb der Einspruchsfrist und die Mangel gemafl
D-1Vv, 1.2.2.2 nicht innerhalb der vom Formalsachbearbeiter gesetzten
Frist beseitigt werden.

1.3.3 Umfang der Verpflichtung des Formalsachbearbeiters
zum Erlass vorstehender Mitteilungen

Obwohl fur den Formalsachbearbeiter dazu keine Verpflichtung
besteht, sollte er die unter D-1V, 1.2.11), iii) und iv) sowie unter
D-1V, 1.2.2.1 angegebenen Mangel dem Einsprechenden rechtzeitig
vor Ablauf der Fristen mitteilen, innerhalb deren eine
Mangelbeseitigung noch moglich ist. Aus der Unterlassung dieser
Mitteilungen kann der Einsprechende jedoch keine Rechtsfolgen
ableiten. Vielmehr ist der Erlass dieser Mitteilungen als reiner Service
zu werten, den das EPA dem Einsprechenden bietet, damit
Rechtsnachteile  weitgehend vermieden werden. Die unter
D-1V, 1.2.1ii) und 1.2.2.2 festgestellten Mangel sind auf jeden Fall
amtsseitig mitzuteilen, da dies gesetzlich vorgeschrieben ist. Sollte
diese Mitteilung trotz bestehender diesbezliglicher Méangel der
Einspruchsschrift versehentlich unterblieben sein, so kann die
einsprechende Partei jederzeit auch nach Ablauf der Einspruchsfrist
von sich aus die fehlenden Angaben ohne Rechtsnachteil
nachreichen.

1.4 Weiteres Verfahren beim Vorliegen nicht mehr behebbarer
Mangel

1.4.1 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Méangeln, aufgrund
deren der Einspruch als nicht eingelegt gilt

Stellt der Formalsachbearbeiter fest, dass die unter D-lV, 1.2.1
genannten Mangel nicht innerhalb der im EPU festgelegten bzw. vom
EPA gesetzten Fristen beseitigt worden sind, so teilt er dem
Einsprechenden nach Art. 119 mit, dass der Einspruch als nicht
eingelegt gilt und eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragt
werden kann (siehe E-VII, 1.9.3). Geht innerhalb der gesetzlich
vorgeschriebenen Frist von zwei Monaten nach Zustellung dieser
Mitteilung kein derartiger Antrag ein und liegt ein weiterer gultiger
Einspruch nicht vor, so wird das Verfahren abgeschlossen, und die
Beteiligten werden davon benachrichtigt. Eventuell gezahlte
Einspruchsgebiihren werden zurlickerstattet.

Die mit einem als nicht eingelegt geltenden Einspruch vorgelegten
Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen somit zur
Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfiigung. Sie werden als
Einwendungen Dritter nach Art. 115 behandelt (siehe dazu D-V, 2.2

Regel 112 (1)
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und E-V, 3). Liegt ein zul&ssiger weiterer Einspruch vor, so wird das
Verfahren flr diesen fortgefthrt.

1.4.2 Vorliegen von nicht mehr behebbaren Méangeln gemaf
Regel 77 (1) und (2), aufgrund deren der Einspruch als
unzulassig verworfen wird

Liegen Mangel nach D-IV, 1.4.1 nicht vor, weist aber der als eingelegt
geltende Einspruch nicht mehr behebbare Mangel nach Regel 77 (1)
auf (siehe D-1V, 1.2.2.1), die dem Einsprechenden nicht gemaf
D-1V, 1.3.2 mitgeteilt worden sind (weil die Einspruchsfrist bereits
abgelaufen ist), so teilt der Formalsachbearbeiter nach Mal3gabe von
Art. 113 (1) dem Einsprechenden die Mangel unter Fristsetzung (in
der Regel zwei Monate) zur AuRerung mit und weist ihn darauf hin,
dass der Einspruch voraussichtlich als unzuléssig verworfen wird.

Hat der Einsprechende die Auffassung des Formalsachbearbeiters
Uber das Vorliegen nicht mehr behebbarer Méangel nicht entkréftet
oder noch behebbare Mangel (Regel 77 (2)), die ihm nach D-IV, 1.3.2
mitgeteilt worden sind, nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft der
Formalsachbearbeiter den Einspruch als unzuldssig; eine Ausnahme
bildet der in D-IV, 1.2.2.1v) erwahnte Fall (fir die Entscheidung
hierliber ist die Einspruchsabteilung zustandig, siehe Beschluss der
Prasidentin des EPA Uber die Wahrnehmung einzelner den Prifungs-
oder Einspruchsabteilungen  obliegender  Geschafte  durch
Bedienstete, die keine Prifer sind, vom 12.Juli 2007, Sonder-
ausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.2). Zur Form der Entscheidung
siehe E-IX, 4 und 5.

In allen anderen Fallen legt der Formalsachbearbeiter die
Einspruchsakte der fir das angegriffene europdische Patent
zusténdigen Direktion vor (zur Bestimmung einer Einspruchsabteilung
siehe D-1V, 2).

Die Entscheidung Uber die Unzulassigkeit des Einspruchs nach
Regel 77 (1) oder (2) kann geméal Regel 77 (3) ohne Beteiligung des
Patentinhabers getroffen werden. Jedoch wird aus Grinden der
Verfahrensokonomie bei Vorliegen mindestens eines zulassigen
weiteren Einspruchs die materiellrechtliche Prifung eingeleitet. In
ihrem Rahmen kann der Patentinhaber auch zur Zuldssigkeit des
Einspruchs gehort werden.

Mit der Rechtskraft der Entscheidung Uber die Unzuldssigkeit ist
dieser Einsprechende am Verfahren nicht mehr beteiligt.

1.5 Mitteilungen an den Patentinhaber und dessen
Stellungnahmen

Mitteilungen und Entscheidungen im Rahmen der Prifung, ob der
Einspruch als eingelegt gilt und zulassig ist, werden auch dem
Patentinhaber mitgeteilt. Reicht er daraufhin von sich aus eine
Stellungnahme hierzu ein, so kann diese in der Entscheidung
berilicksichtigt werden.
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1.6 Weiteres Verfahren
Zum weiteren Verfahren bei mindestens einem mangelfreien
Einspruch siehe D-1V, 5.2.

2. Tatigwerden der Einspruchsabteilung

Nach Ablauf der Fristen gemal3 D-1V, 5.2 und 5.5, in den Ubrigen
Fallen (siehe D-1V, 1.4.2) unmittelbar, legt der Formalsachbearbeiter
die Akten der zustandigen Direktion vor.

Der zustandige Direktor bestimmt daraufhin die drei technisch vor-
gebildeten Mitglieder der zustandigen Einspruchsabteilung. Die
Einspruchsabteilung entscheidet, ob eines ihrer Mitglieder —und
wenn ja, welches — mit der Bearbeitung des Einspruchs bis zum
Erlass der Entscheidung Uber den Einspruch beauftragt werden soll
(siehe D-11, 5). Von der Bestimmung der technisch vorgebildeten
Mitglieder der Abteilung ist abzusehen, wenn der Einspruch durch
den Formalsachbearbeiter als unzulassig verworfen wird und kein
weiterer zulassiger Einspruch vorliegt (siehe D-1V, 1.4.2).

3. Verwerfung des Einspruchs als unzulassig durch die
Einspruchsabteilung ohne Beteiligung des Patentinhabers

(Zur Verwerfung des Einspruchs als unzulassig in einer spateren
Phase mit Beteiligung des Patentinhabers siehe D-1V, 5.1 und 5.5.)

Ist ein Einspruch nicht hinreichend substanziiert und ist der Formal-
sachbearbeiter fur die Entscheidung Uber die Unzuldssigkeit nicht
zustandig (siehe D-1V, 1.2.2.1v)), so geht die Einspruchsabteilung
wie folgt vor:

i) Sie erlasst die Entscheidung uUber die Verwerfung des
Einspruchs als unzulassig (wenn der Formalsachbearbeiter
dem Einsprechenden diesen Mangel nach D-1V, 1.3.2 bereits
mitgeteilt hat),

ii) sie betrachtet den Einspruch als zuldssig und fahrt mit dessen
Prifung fort (siehe D-V) oder

iii) sie teilt ihre Feststellungen dem betreffenden Einsprechenden
mit und fordert ihn gleichzeitig zur Stellungnahme auf.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung tber
das Vorliegen nicht mehr behebbarer Méangel nicht entkraftet, so
verwirft die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulassig
(eventuell nach Abhaltung einer mindlichen Verhandlung). Zur Form
der Entscheidung siehe E-IX, 4 und 5.

Die Entscheidung wird den (brigen Beteiligten mitgeteilt. Der
unzuldssige Einspruch bzw. die mit dem unzuléassigen Einspruch
vorgelegten Dokumente werden zu den Akten genommen und stehen
somit zur Akteneinsicht nach Art. 128 (4) zur Verfigung. Zur
Madoglichkeit ihrer Behandlung als Einwendungen Dritter siehe

Art. 19 (2)
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D-V, 2.2 und E-V, 3. Liegen weitere, zuldssige Einspriiche vor, so
wird die Entscheidung, den Einspruch als unzuldssig zu verwerfen,
aus Grinden der Verfahrensokonomie in der Regel am Ende des
Verfahrens zusammen mit der Entscheidung lber die zuldssigen
Einspriche getroffen.

Zur Beschwerdemoglichkeit des Einsprechenden und zu sonstigen
Abhilfen siehe E-X, 1 und 7.

4. Beendigung des Einspruchsverfahrens bei unzulassigem
Einspruch

Wie sich aus Art. 101 (1) und Regel 79 (1) ergibt, kann die Prifung
hinsichtlich der Aufrechterhaltung des européischen Patents nur dann
durchgefihrt werden, wenn mindestens ein zulassiger Einspruch
vorliegt. Wenn sich die Einspruchsabteilung zur Unzul&ssigkeit eines
Einspruchs &uf3ert, darf sie daher nicht zu seinen materiellrechtlichen
Aspekten Stellung nehmen, sofern kein weiterer, zulassiger
Einspruch vorliegt (siehe T 925/91). Das Einspruchsverfahren ist
demnach beendet, wenn samtliche gegen ein européisches Patent
erhobenen Einspriiche rechtskraftig als unzulassig verworfen worden
sind. Dies wird den Beteiligten mitgeteilt.

5. Vorbereitung der materiellrechtlichen Prifung

5.1 Unzulassigkeit in einer spateren Verfahrensphase

Da die Zulassigkeit eines Einspruchs vom Patentinhaber angefochten
werden kann, erhdlt weder er noch der Einsprechende eine
besondere Mitteilung dariiber, dass der Einspruch zuldssig ist. Stof3t
die Einspruchsabteilung in der ihr vorgelegten Einspruchsakte auf
Mangel oder hat der Patentinhaber in irgendeiner Phase des
Verfahrens Mangel geltend gemacht, aufgrund deren der Einspruch
voraussichtlich als unzuldssig anzusehen ist, aber von denen der
Einsprechende durch den Formalsachbearbeiter bisher nicht
unterrichtet worden ist, so teilt sie den Beteiligten in einem Bescheid
ihre Bedenken mit und fordert gleichzeitig den betreffenden
Einsprechenden zur Stellungnahme auf. Handelt es sich dabei um
Méangel gemal Regel 77 (2), so reicht es aus, dem Einsprechenden
eine Frist zur Beseitigung dieser Mangel zu setzen.

Hat der Einsprechende die Auffassung der Einspruchsabteilung tber
das Vorliegen dieser nicht mehr behebbaren Mangel nicht entkréftet
oder noch behebbare Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so verwirft
die Einspruchsabteilung den Einspruch als unzulassig (eventuell nach
Abhaltung einer muandlichen Verhandlung). Zur Form der
Entscheidung siehe E-IX, 4 und 5. Zum weiteren Verfahren siehe die
beiden letzten Absatze von D-1V, 3.



Juni 2012

Teil D - Kapitel IV-11

5.2 Aufforderung des Patentinhabers zur Stellungnahme und
Mitteilung der Einspriche an die Gbrigen Beteiligten durch den
Formalsachbearbeiter

Ist der Formalsachbearbeiter der Auffassung, dass gegen die
Zulassigkeit des einzigen bzw. jedes einzelnen Einspruchs von Amts
wegen keine Einwénde mehr bestehen, so fordert er unmittelbar nach
Ablauf der Einspruchsfrist oder der Frist, die vom Formal-
sachbearbeiter zur Mangelbeseitigung gemall Regel 77 (2)
(siehe D-1V, 1.2.2.2) oder zur Vorlage von Beweismitteln
(siehe D-1V, 1.2.2.1 v)) gesetzt worden ist, den Patentinhaber auf, zu
den bereits Ubersandten Einsprichen innerhalb einer vom Formal-
sachbearbeiter zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate)
eine  Stellungnahme und gegebenenfalls Anderungen der
Beschreibung, der Patentanspriche wund der Zeichnungen
einzureichen. Dies gilt auch fir Einspriche, bei denen eine
rechtskraftige Entscheidung, dass sie als nicht eingelegt gelten oder
unzulassig sind, noch aussteht.

Sind mehrere Einspriche eingelegt worden, so unterrichtet der
Formalsachbearbeiter die Ubrigen Einsprechenden dartber gleich-
zeitig mit der im vorhergehenden Absatz vorgesehenen Mitteilung.
Eine Aufforderung zur Stellungnahme oder eine Fristsetzung wird
damit nicht verbunden.

Kopien von Patentdokumenten werden jedoch nur auf Antrag
Ubermittelt. Alle Dokumente konnen aber Uber den Online-Dienst
"Register Plus" eingesehen werden (Mitteilung des EPA vom 3. Juni
2009, ABI. EPA 2009, 434).

5.3 Einreichung geénderter Unterlagen in Beantwortung des
Einspruchsschriftsatzes

Geanderte Unterlagen sollten, sofern dies bei einem bestimmten
Verfahrensstand nicht abwegig ist, mdglichst vollstandig und so
formuliert sein, dass das europdische Patent gegebenenfalls ohne
weitere Verzogerung in der geanderten Fassung aufrechterhalten
werden kann.

Dies gilt auch fur Hilfsantrage, in denen der Patentinhaber
Anderungen vorschlagt, die von der Einspruchsabteilung nur dann in
Betracht zu ziehen sind, wenn sie seinem Hauptantrag, z. B. den
Einspruch zu verwerfen, nicht entsprechen kann. Bisweilen ist es
jedoch in beiden Fallen angebrachter, zuerst die Fassung der
Patentanspriiche festzulegen und daraus folgende Anderungen in der
Beschreibung spater zu behandeln.

Es ist darauf zu achten, dass die Anderungen nicht gegen Art. 123 (2)
und (3) verstoRRen (siehe D-V, 6, H-IV, 4.3 und H-V, 2 und 3). Es ist
auch zu prufen, ob das Patent nicht aufgrund der Anderungen selbst
gegen das EPU (mit Ausnahme von Art. 82, siehe D-V, 2.2) verstoRit.
Zur Form der geanderten Unterlagen siehe H-Ill, 2.2 bis 2.4.

Regel 79 (1) und (2)
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Regel 79 (3)
Regel 81 (2)

5.4 Mitteilung der Stellungnahme eines Beteiligten an die
Ubrigen Beteiligten

Der Formalsachbearbeiter teilt die Stellungnahme eines Beteiligten in
jedem Verfahrensstadium unverziglich den anderen Beteiligten mit.

Legt der Patentinhaber mit seiner Stellungnahme gegebenenfalls im
Rahmen eines Hilfsantrags geédnderte Unterlagen vor, so fordert der
Formalsachbearbeiter die Ubrigen Beteiligten auf, innerhalb einer von
ihm zu bestimmenden Frist (in der Regel vier Monate) Stellung zu
nehmen.

Halt die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens eine
Stellungnahme fir erforderlich, so erfolgt eine gesonderte
Aufforderung hierzu unter Fristsetzung (in der Regel vier Monate), mit
oder ohne begriindeten Bescheid.

5.5 Entscheidung tber die Zulassigkeit des Einspruchs mit
Beteiligung des Patentinhabers

Macht der Patentinhaber im Rahmen der Beantwortung des Ein-
spruchsschriftsatzes geltend, dass der Einspruch aufgrund im
Einzelnen zu bezeichnender Méangel gemalR Regel 77 (1) und (2)
unzulassig sei, so ist dem betroffenen Einsprechenden die
Mdglichkeit zu geben, sich hierzu innerhalb einer vom
Formalsachbearbeiter gesetzten Frist (zwei Monate) zu aul3ern.

Kommt die Einspruchsabteilung zu dem Ergebnis, dass der
Einspruch unzuldssig ist, so ist in der Regel vorab (eventuell nach
Abhaltung einer mindlichen Verhandlung) eine begrindete
Entscheidung zu treffen, die beschwerdefahig ist. Kann hingegen
aufgrund eines anderen - zulassigen - Einspruchs unmittelbar eine
Entscheidung Uber die Zurickweisung des Einspruchs bzw. der
Einspriiche oder tber den Widerruf des Patents getroffen werden, so
ist die Entscheidung Uber die Unzulassigkeit zusammen mit dieser
Endentscheidung zu treffen.

Kommt die Einspruchsabteilung trotz der Einwendungen des Patent-
inhabers zu dem Ergebnis, dass der Einspruch zulassig ist, so wird,
insbesondere bei Vorliegen mindestens eines zuldssigen weiteren
Einspruchs, die Entscheidung Uber die Zulassigkeit in der Regel
zusammen mit der Endentscheidung zu treffen sein. Wenn nur Ein-
spruche vorliegen, deren Zulassigkeit zweifelhaft ist, sollte eine be-
grundete, beschwerdefahige Zwischenentscheidung ergehen, sofern
das Verfahren dadurch nicht unangemessen verzdgert wird.

Ein Einsprechender, dessen Einspruch rechtskraftig als unzuléssig
verworfen wurde, ist mit Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung
am weiteren Verfahren nicht mehr beteiligt.
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5.6 Prufung der Zulassigkeit eines Beitritts und Vorbereitungen
im Falle des Beitritts

Bei der Prufung der Zuléssigkeit des Beitritts haben der Formalsach-
bearbeiter und die Einspruchsabteilung wie bei der Prufung der
Zulassigkeit eines Einspruchs zu verfahren (siehe D-1V, 1, 3 und 5.5),
jedoch unter Zugrundelegung der Beitrittserfordernisse nach Art. 105
und Regel 89.

Im Falle eines Antrags auf Beitritt zum Einspruchsverfahren kann
jedoch von der Anwendung der Bestimmungen gemaf D-1V, 5.2 und
5.4 abgesehen werden.

Der Formalsachbearbeiter wird daher, insbesondere bei schon weit
fortgeschrittenem Einspruchsverfahren, dem beigetretenen Dritten
den Stand des Verfahrens mitteilen und ihn bitten, innerhalb einer
Frist von einem Monat mitzuteilen, ob die Schriftstiicke der Beteiligten
nach Regel 79 (1) bis (3) und die Bescheide der Einspruchsabteilung
sowie die Stellungnahmen der Beteiligten nach Regel 81 (2) auch fir
die zurtickliegende Zeit bendtigt werden. Ist dies der Fall, so hat der
Formalsachbearbeiter sie zusammen mit den einschlagigen
Bescheiden der Einspruchsabteilung bzw. des Formalsach-
bearbeiters dem beigetretenen Dritten mitzuteilen.

Regel 79 (4)

Regel 86
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Kapitel V — Materiellrechtliche Prifung beim
Einspruch

1. Beginn der Prifung des Einspruchs

Ist die Vorbereitung der Einspruchsprifung gemafR Regel 79 abge-
schlossen, so prift die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100
genannten Einspruchsgriinde (siehe D-lll, 5) der Aufrechterhaltung
des europdischen Patents entgegenstehen. Die Prifung kann auch
dann aufgenommen werden, wenn ein einziger zulassiger Einspruch
mittlerweile zuriickgenommen worden ist (siehe D-VII, 5.3). Ist der
Einsprechende gestorben oder geschaftsunfahig geworden, so kann
die Prufung auch ohne Beteiligung der Erben oder gesetzlichen
Vertreter aufgenommen werden (siehe D-VII, 5.2).

2. Umfang der Prifung

2.1 Umfang, in dem gegen das Patent Einspruch eingelegt wird
In dem ungewdéhnlichen Fall, in dem ein Einspruch nur auf einen
bestimmten Teil des Patents beschrankt ist, hat die
Einspruchsabteilung ihre Prifung auf den angefochtenen Teil zu
beschranken. Ist ein Einspruch aber nur auf einen unabhangigen
Anspruch gerichtet, so wird davon ausgegangen, dass die
abhangigen Anspriche vom Einspruch implizit mit abgedeckt sind
und von der Einspruchsabteilung gepriift werden kénnen, sofern ihre
Gultigkeit durch das bereits vorliegende Informationsmaterial prima
facie in Frage gestellt wird (siehe G 9/91). Wird nur ein Verfahrens-
anspruch angefochten, so wird analog davon ausgegangen, dass ein
auf dasselbe Verfahren gerichteter Product-by-Process-Anspruch
vom Einspruch implizit mit abgedeckt ist und unter den obigen
Bedingungen geprift werden darf (siehe T 525/96).

2.2 Prifung der Einspruchsgriinde

Das Einspruchsverfahren stellt keine Weiterfihrung des Prifungs-
verfahrens dar. Daher wird die Einspruchsabteilung ihre Prifung im
Allgemeinen auf die Einspruchsgrinde beschranken, die von den
Einsprechenden vorgebracht wurden. Sind z. B. die Einspriiche nur
darauf gestitzt, dass der Gegenstand des europadischen Patents
nicht hinreichend offenbart ist oder Uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, so wird die
Einspruchsabteilung die Patentfahigkeit des Gegenstands des
europdischen Patents nach den Art. 52 bis 57 nur prifen, wenn ihr
diesbezuglich Tatsachen bekannt geworden sind, die prima facie der
Aufrechterhaltung des Patents ganz oder teilweise entgegenstehen
(siehe G 10/91).

Ein in der Patentschrift als nachstkommender oder wesentlicher
Stand der Technik angegebenes Dokument, von dem ausgehend die
in der Beschreibung dargelegte technische Aufgabe verstandlich
wird, befindet sich im Einspruchsverfahren, auch wenn es innerhalb
der Einspruchsfrist nicht ausdricklich aufgegriffen worden ist.

Art. 101 (1)
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Regel 81 (1)
Art. 114

Art. 82

Dasselbe trifft auf jedes in der Patentschrift genannte relevante
Dokument zu, das zwar nicht den nachstliegenden Stand der Technik
darstellt, dessen Inhalt aber dennoch fir das Verstandnis der der
Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe wichtig ist im Sinne von
Regel 42 (1) ¢) (T 536/88, insbesondere Nr. 2.1).

Wurde ein Verfahren zur Prifung des Einspruchs bzw. der
Einspriiche in Gang gesetzt, weil ein (wenn auch inzwischen vielleicht
zuriickgenommener) zulassiger Einspruch vorliegt, stehen moglicher-
weise andere Grinde prima facie der Aufrechterhaltung des
europaischen Patents ganz oder teilweise entgegen. Ist dies der Fall,
sind diese Grinde im Allgemeinen von Amts wegen gemali
Regel 81 (1) zu berticksichtigen. Solche anderen Griinde kénnen sich
aus Tatsachen aus dem Recherchenbericht oder dem Prifungs-
verfahren, eigenen Kenntnissen des Prifers oder Einwendungen
Dritter nach Art. 115 ergeben (siehe auch E-V, 3). Sie kdnnen auch in
anderen als unzulassig verworfenen Einspriichen oder in anderen als
nicht eingelegt geltenden Einspriichen geltend gemacht worden sein.
Es kann sich auch um von Einsprechenden verspéatet vorgebrachte
Grinde handeln (siehe E-V, 1.1 und 2). Gemal} Art. 114 (1) sollten
die in einem zuriickgenommenen Einspruch geltend gemachten
schadlichen Griinde ebenfalls generell von Amts wegen geprft
werden. Bei dieser Prifung sollte die Einspruchsabteilung jedoch
verfahrenstékonomische Gesichtspunkte beriicksichtigen (siehe
E-V, 1.2). Sofern die Entscheidung auf Griinde gestitzt werden soll,
die gemaR Art. 114 (1) oder Regel 81 (1) berlcksichtigt werden,
missen die Beteiligten sich auch hierzu &ufern kénnen (siehe
E-IX, 1).

Scheint wahrend der Prifung das Vorbringen zu einer relevanten
Tatsache glaubhaft zu sein, so kann es ohne weitere Beweise
berilicksichtigt werden, aul3er es wird von einem anderen Beteiligten
infrage gestellt.

Wird eine Tatsache bestritten oder ist sie nicht glaubhaft, so muss der
Beteiligte, der sie vorbringt, seine Behauptung beweisen. Stellen die
Beteiligten in einem Einspruchsverfahren entgegengesetzte
Tatsachenbehauptungen auf, ohne sie belegen zu kénnen, und kann
die Einspruchsabteilung den Sachverhalt von Amts wegen nicht
ermitteln, so geht dieser Nachteil zu Lasten des Einsprechenden
(siehe T 219/83, Leitsatz I).

Mangelnde Einheitlichkeit ist kein Einspruchsgrund nach Art. 100
(siehe D-lll, 5).

Da die Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 nur fur die
europdische Patentanmeldung vorgeschrieben ist, kann die
Einheitlichkeit des Gegenstands des europaischen Patents auch von
Amts wegen nicht geprift werden. Insbesondere ist in den Fallen, in
denen das Einspruchsvorbringen zu einer Aufrechterhaltung des
europaischen Patents in geandertem Umfang fuhrt, nicht mehr zu
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prifen, ob das verbleibende Patentbegehren nur eine einzige
Erfindung enthalt oder mehrere Erfindungen. Eine etwaige
Uneinheitlichkeit ist hinzunehmen (siehe G 1/91).

Nachstehend wird auf die Einspruchsgrinde nach Art. 100 naher
eingegangen.

3. Mangelnde Patentfahigkeit nach den Art. 52 bis 57

Im Einspruchsverfahren gelten bezuglich der Patentfahigkeit nach
den Art. 52 bis 57 die gleichen materiellrechtlichen Erfordernisse wie
im Prufungsverfahren. Die Kapitel G-I bis VII sind deshalb auch im
Einspruchsverfahren anzuwenden. Im Einspruchsverfahren wird
jedoch der Prufung auf Patentfahigkeit haufiger als im
Prufungsverfahren ein Stand der Technik zugrunde liegen, der der
Offentlichkeit nicht durch schriftiche Beschreibung, sondern "durch
mindliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise"
(siehe Art. 54 (2) und G-1V, 7) zuganglich ist.

4. Mangelhafte Offenbarung der Erfindung
Zur ausreichenden Offenbarung der Erfindung in der européischen
Patentanmeldung siehe F-Ill, 1 bis 3.

Diese Grundsatze gelten entsprechend auch fur das Einspruchs-
verfahren. Malgeblich ist hier der Offenbarungsgehalt der
europaischen Patentschrift, d. h. das, was der Fachmann aus den
Patentanspriichen, der Beschreibung und gegebenenfalls den
Zeichnungen ohne erfinderische Uberlegungen entnehmen konnte.
GemalR Art. 100 b) hat namlich das Patent die Erfindung so deutlich
und vollstandig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfiihren
kann. Mangel beziiglich der Ausfiihrbarkeit nach Art. 100 b) in der
Patentschrift konnen, falls in den urspringlichen Unterlagen
diesbezlglich eine ausreichende Offenbarung vorliegt, behoben
werden, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass gemal
Art. 123 (2) der Gegenstand des européischen Patents nicht Uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgeht und geman Art. 123 (3) der Schutzbereich nicht erweitert
wird.

Fehlt ein fur die Ausfihrung der Erfindung wesentliches Merkmal im
Anspruch, das jedoch in der Beschreibung und/oder in den
Zeichnungen offenbart ist, so liegt in der Regel kein Mangel gemani
Art. 100 b) vor. Gegen zu weit gefasste Anspriiche kann jedoch ein
Einwand gemaf Art. 56 erhoben werden (siehe T 939/92).

5. Klarheit der Anspriiche

Einwdnde gemal Art. 84 kdnnen nur erhoben werden, wenn der
Mangel gemaR Art. 84 eine Folge der vorgenommenen Anderungen
ist (siehe T 301/87).

Art. 100 a)

Art. 100 b)
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Art. 100 c)

6. Uber die urspriingliche Offenbarung hinausgehender
Gegenstand des européischen Patents

6.1 Grundlage dieses Einspruchsgrunds

Der Einspruchsgrund gemaf Art. 100 c) geht auf Art. 123 (2) zuriick
und besagt, dass der Gegenstand des europdischen Patents nicht
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgehen darf. Im Fall eines Patents, das auf der
Grundlage einer europaischen Teilanmeldung (Art. 76 (1)) erteilt
wurde, sind zwei Kriterien anzuwenden: Der Gegenstand darf nicht
Uber den Inhalt der friheren Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung (Art. 76 (1)) und nicht Uber den Inhalt der
Teilanmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
(Art. 123 (2)) hinausgehen (siehe T 873/94). Ahnliche Erwagungen
gelten fir Anmeldungen, die gemal Art. 61 eingereicht wurden. Im
Fall eines Patents, das auf einer Anmeldung beruht, die geman
Art. 14 (2) oder Regel 40 (siehe Regel 40 (3)) in einer anderen
Sprache als den Amtssprachen des EPA eingereicht wurde, ist nach
Art. 70 (2) der ursprungliche Text fur die Feststellung maf3gebend, ob
der Gegenstand des europadischen Patents Uber den Inhalt der
Anmeldung in der eingereichten Fassung hinausgeht. Jedoch kann
die Einspruchsabteilung, soweit z. B. seitens der Einsprechenden
nicht der Gegenbeweis erbracht wird, gemal Regel 7 davon
ausgehen, dass die in Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) genannte
Ubersetzung mit dem urspriinglichen Text der Anmeldung
Ubereinstimmt.

6.2 Grenzen zwischen einer zulassigen und einer unzuldssigen
Anderung

Die Grenzen zwischen einer zuldssigen und einer Art. 123 (2) oder
Art. 76 (1) widersprechenden Anderung des Inhalts einer euro-
paischen Patentanmeldung sind in H-IV, 2 und C-1X, 1.4 gezogen.
Diese Richtlinien sind im Einspruchsverfahren entsprechend
anzuwenden, wenn der Gegenstand des europdischen Patents in
seiner erteilten oder in seiner im Einspruchsverfahren gednderten
Fassung Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgeht.
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Kapitel VI — Verfahren bei der Prifung des
Einspruchs

(Miindliche Verhandlung siehe E-ll, Beweisaufnahme und Beweis-
sicherung siehe E-III)

1. Allgemeines

Die Einspruchsabteilung wird zundchst bestrebt sein, eine Entschei-
dung im schriftlichen Verfahren herbeizufuhren. Sie stitzt sich dabei
unter Bertcksichtigung der in der Regel vorausgegangenen Ermitt-
lungen eines beauftragten Mitglieds (siehe D-II, 5 und 6) auf das
schriftliche Vorbringen der Beteiligten und gegebenenfalls auf im
schriftichen Wege herbeigefiihrte Beweiserhebungen, insbesondere
durch Vorlegung von Urkunden, durch Einholung von Auskinften und
durch schriftliche Erklarungen unter Eid. Siehe D-VI, 3.2 zu Fallen, in
denen eine mindliche Verhandlung beantragt wird.

Die Beweismittel sind so frih wie mdglich vorzulegen
(siehe D-IV, 1.2.2.1).

Auf Antrag eines Beteiligten oder, sofern die Einspruchsabteilung
dies fur sachdienlich erachtet, von Amts wegen ist jedoch in den in
Art. 116 (1) vorgesehenen Fallen nach entsprechender Vorbereitung
eine mindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung abzuhalten.
In der mundlichen Verhandlung kénnen die Beteiligten zur Klarung
der noch offenen Fragen ihre Sache vortragen sowie Antrége stellen
und begriinden. Die Mitglieder der Einspruchsabteilung koénnen
Fragen an die Beteiligten stellen.

Ein seltener Sonderfall des Einspruchsverfahrens ist die unter
Umsténden erforderliche mindliche Beweisaufnahme als Teil einer
mundlichen Verhandlung bzw. zur Beweissicherung vor der
Einspruchsabteilung oder auf3erhalb der mindlichen Verhandlung
durch ein beauftragtes Mitglied. Zur Durchfihrung einer Beweis-
aufnahme, die die Einspruchsabteilung nicht fir erforderlich halt, ist
sie auch dann nicht verpflichtet, wenn ein Beteiligter sie beantragt
hat. Die Beweisaufnahme durch Vernehmung kann auch vor dem
zustandigen Gericht im Wohnsitzstaat des zu Vernehmenden,
gegebenenfalls unter Eid, stattfinden. Der Vernehmung vor dem
zustandigen Gericht kann auf Antrag der Einspruchsabteilung ein
Mitglied der Einspruchsabteilung beiwohnen (siehe E-IlI, 1.3).

Zur mindlichen Beweisaufnahme zahlt in erster Linie die
Vernehmung von Zeugen und Beteiligten (siehe E-llI, 1.6).

Die Beweisaufnahme durch Sachverstandigengutachten in mind-
licher und/oder schriftlicher Form (siehe E-Ill, 1.8.1) und die
Einnahme des Augenscheins (siehe E-lll, 1.2, letzter Absatz) sind,
soweit sie von der Einspruchsabteilung veranlasst werden, sehr
seltene Ausnahmefalle. Wegen der Sachkundigkeit der Mitglieder der

Art. 116

Regeln 117 bis 120
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Art. 113 (2)

Art. 101 (1)
Regel 81 (2)

Regel 81 (2)

Art. 116 (1)
Regel 115 (1)

Einspruchsabteilung sollten sie — auch im Hinblick auf die dabei
anfallenden Kosten — nur der allerletzte Ausweg sein.

2. Bindung an die vom Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte
Fassung des europaischen Patents

2.1 Grundlage der Prifung

Hat der Patentinhaber nach der Mitteilung des Einspruchs
Anderungen der Beschreibung, der Patentanspriiche oder der
Zeichnungen eingereicht (siehe H-II, 3), so legt die Einspruchs-
abteilung der Priifung die vom Patentinhaber vorgelegte Fassung des
europaischen Patents zugrunde. Der Grundsatz, dass sich die
Einspruchsabteilung ausschliel3lich an die jeweils letzte "vom
Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung" zu halten hat, gilt
auch fur das weitere Einspruchsverfahren. (Zur Mdoglichkeit, die
Unterlagen zu &ndern, siehe H-IV, 3.1, zweiter Absatz)

2.2 Widerruf des Patents

Erklart der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents
in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geanderte
Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch dann,
wenn der Patentinhaber den Antrag stellt, das Patent zu widerrufen.

3. Aufforderung zur Stellungnahme

3.1 Prufungsbescheide

Bei der Prifung des Einspruchs fordert die Einspruchsabteilung die
Beteiligten so oft wie zur Klarung der Sachlage erforderlich auf, eine
Stellungnahme zu ihren Bescheiden oder zu den Schriftsdtzen
anderer Beteiligter einzureichen (siehe E-I, 1) und erforderlichenfalls
zu strittigen Punkten Beweis anzutreten. Gemal Regel 81 (2) ist die
Einspruchsabteilung nicht verpflichtet, eine Frist zu bestimmen,
innerhalb der die Beteiligten dieser Aufforderung nachkommen
muissen. Eine solche Frist wird aber gesetzt, wenn die
Einspruchsabteilung dies fiir sachdienlich erachtet. Zur Dauer der
Frist siehe E-VII, 1.2, zur Verlangerung einer Frist siehe E-VII, 1.6
und zur verspateten Stellungnahme siehe E-VII, 1.7 und 1.8 sowie
Art. 114 (2).

Die Bescheide der Einspruchsabteilung und alle hierzu eingehenden
Stellungnahmen sind den Beteiligten zu Gibersenden.

3.2 Ladung zu einer mindlichen Verhandlung

Ist eine muindliche Verhandlung anzuberaumen, so muissen die
Beteiligten so rasch wie mdglich mit einer angemessenen Frist zur
mindlichen Verhandlung geladen werden (siehe E-I, 6). Wurde eine
mindliche Verhandlung beantragt, so wird der Ladung in der Regel
der erste sachliche Prifungsbescheid der Einspruchsabteilung nach
Art. 101 (1) beigefigt.
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Der Ladung wird ein Bescheid beigefugt, in dem die Einspruchs-
abteilung die Punkte angibt und erlautert, die sie fur die zu treffende
Entscheidung als ertrterungsbeduirftig ansieht; ist dies bereits in
einem friiheren Bescheid hinreichend geschehen, so sollte auf ihn
verwiesen werden. Der beigefigte Bescheid enthalt in der
Regel auch die vorlaufige, unverbindliche Auffassung der
Einspruchsabteilung zu den Standpunkten der Beteiligten und
insbesondere zu den vom Patentinhaber vorgelegten Anderungen.
Gleichzeitig wird der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsétze oder
Anderungen, die den Erfordernissen des EPU geniigen, eingereicht
werden kénnen. In der Regel liegt er einen Monat vor dem Tag der
mindlichen Verhandlung. Allerdings kann ein friherer Zeitpunkt
ratsam sein, wenn damit zu rechnen ist, dass ein Beteiligter mehr Zeit
bendtigt, etwa um die Ergebnisse von Vergleichstests zu prifen, die
der andere Beteiligte eingereicht hat. In Bezug auf diesen Zeitpunkt
gilt Regel 132 nicht, d. h., diese Frist kann nicht auf Antrag der
Beteiligten verlangert werden.

4. Bescheide der Einspruchsabteilung an den Patentinhaber

4.1 Begrundung der Bescheide der Einspruchsabteilung

Die Bescheide, die an den Patentinhaber ergehen, sind, soweit
erforderlich, zu begrinden. Dies gilt auch fir Bescheide an die
Ubrigen Beteiligten, die dem Patentinhaber nur zur Kenntnis gebracht
werden. Eine Begriindung ist im Allgemeinen dann nicht erforderlich,
wenn der Bescheid nur formale Angelegenheiten behandelt oder
wenn darin nur Vorschlage gemacht werden, die ohne Weiteres aus
sich selbst heraus verstandlich sind. Im Bescheid sollen
gegebenenfalls alle Grinde zusammengefasst werden, die der
Aufrechterhaltung des europaischen Patents entgegenstehen.

4.2 Aufforderung zur Einreichung geénderter Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das europdische
Patent nicht in unverdnderter Form aufrechterhalten werden kann, so
teilt sie dies dem Patentinhaber unter Angabe der Grinde mit und
fordert ihn gegebenenfalls auf, "soweit erforderlich, die Beschreibung,
die Patentanspriche und die Zeichnungen in geanderter Form
einzureichen." Zur Fristsetzung siehe E-VII, 1.2. In die den neuen
Patentanspriichen angepasste neue Beschreibung sind gegebe-
nenfalls zuséatzlich der im Einspruchsverfahren genannte Stand der
Technik sowie die technische Aufgabe und die Vorteile der noch
verbleibenden Erfindung aufzunehmen.

Verspatet eingereichte Anderungsantrage brauchen nicht beriick-
sichtigt zu werden (siehe T 406/86).

Zu geanderten Unterlagen siehe H-III, 2.
5. Zusatzliche Recherche

Die Einspruchsabteilung kann in Ausnahmeféllen wie die Priufungs-
abteilung von sich aus zum Stand der Technik neues Material nennen

Regel 116 (1)

Regel 81 (3)

Regel 81 (2) und (3)



Teil D - Kapitel VI-4

Juni 2012

Art. 116 (1)
Regel 117

und in ihrer spateren Entscheidung berucksichtigen (siehe C-1V, 7.3).
In der Regel wird jedoch, da der Patenterteilung bereits eine
Recherche des Anmeldungsgegenstands durch die Recherchen-
abteilung, die Prifungsabteilung und gewdhnlich auch durch die
Einsprechenden vorausgegangen ist, eine zuséatzliche Recherche
nicht durchgefiihrt werden. Nur in Ausnahmeféllen ist eine zusatzliche
Recherche durch die Recherchenabteilung zu veranlassen. Ein
solcher Fall kdénnte z. B. gegeben sein, wenn sich das wesentliche
Patentbegehren im Einspruchsverfahren auf Merkmale eines
abhangigen Patentanspruchs von urspriinglich untergeordneter
Bedeutung, auf Merkmale, die bisher nicht im Patentanspruch,
sondern nur in der Beschreibung standen, auf Einzelelemente einer
Kombination oder auf Unterkombinationen verschiebt und Anlass zu
der Vermutung besteht, dass sich die urspriingliche Recherche nicht
auf diese Merkmale erstreckt hat, und wenn bedeutsame Dokumente
unter den in C-1V, 7.3 genannten Gesichtspunkten nicht schnell
gefunden werden kdnnen.

6. Prifung des Einspruchs in der mindlichen Verhandlung
Zur Prifung kurz vor und in der mindlichen Verhandlung und zu
deren Durchfthrung im Einzelnen siehe E-II, 8.

7. Vorbereitung der Entscheidung

7.1 Allgemeines

Sofern die Einspruchsabteilung die Anberaumung einer muindlichen
Verhandlung von Amts wegen (siehe E-Il, 4) oder eine Beweis-
aufnahme, selbst wenn Letztere beantragt ist (siehe E-III), nicht fur
sachdienlich erachtet und auch kein statthafter Antrag eines Beteilig-
ten auf Anberaumung einer mindlichen Verhandlung (siehe E-lI, 2)
vorliegt, ist im schriftichen Verfahren zu entscheiden. Eine
Verpflichtung zur Anberaumung einer mindlichen Verhandlung vor
einer Entscheidung besteht in diesem Fall nicht.

Wird der Fall im schriftichen Verfahren entschieden, so kdénnen
Eingaben, die eingereicht werden, nachdem die Entscheidung bereits
zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des EPA
abgegeben wurde, nicht mehr bericksichtigt werden, da die Abteilung
ab diesem Zeitpunkt die Entscheidung nicht mehr &ndern kann (siehe
G 12/91), auBer in dem in Regel 140 vorgesehenen begrenzten
Umfang (siehe H-VI, 5.1).

Unabhangig davon, ob eine mindliche Verhandlung oder eine
Beweisaufnahme stattgefunden hat, kann der Widerruf des Patents
(siehe D-VIII, 1.2), die Zurtckweisung des Einspruchs
(siehe D-VIII, 1.3) oder die Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang (siehe D-VIII, 1.4) entschieden werden.
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7.2 Vorbereitung der Entscheidung tber die Aufrechterhaltung
des europaischen Patents in gedndertem Umfang

7.2.1 Verfahrensrechtliche Voraussetzungen

Die Entscheidung Uber die Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang darf erst ergehen, wenn das Einverstandnis des
Patentinhabers zu der Fassung vorliegt, in der die Einspruchs-
abteilung das Patent aufrechtzuerhalten beabsichtigt, und der
Einsprechende in angemessener Weise Gelegenheit gehabt hat, zu
dieser Fassung Stellung zu nehmen.

Beide Erfordernisse konnen im Rahmen einer miuindlichen
Verhandlung erflillt werden, in der die Einspruchsabteilung eine
vollstandige Fassung einschlie8lich der ge&énderten Beschreibung
sowie gegebenenfalls der geénderten Zeichnungen erstellt. Im
schriftlichen Verfahren kann dem Einsprechenden die notwendige
Gelegenheit zur Stellungnahme zu der von der Einspruchsabteilung
beabsichtigten Neufassung des Patents auch anlasslich eines
Bescheids an die Beteiligten gegeben werden. Nach Vorliegen dieser
Voraussetzungen ist eine gesonderte Mitteilung nach Regel 82 (1)
weder erforderlich noch zweckmaRig (G 1/88).

Die Einspruchsabteilung sollte bemiht sein, im Falle einer mdglichen
Aufrechterhaltung in gedndertem Umfang sofort die Zustimmung des
Patentinhabers zu der Fassung herbeizufiihren, in der das Patent
aufrechterhalten werden kann, und dem Einsprechenden rechtliches
Gehor hierzu zu geben. Damit sind die Voraussetzungen fir eine
unmittelbare Zwischenentscheidung gegeben.

Sind diese Voraussetzungen noch nicht erflllt, so hat, wenn keine
muindliche Verhandlung stattfindet, ein Bescheid nach Art. 101 (1) zu
ergehen. Das gilt auch fur den Fall, dass zwar grundsatzlich geklart
ist, in welchem Umfang das Patent aufrechterhalten werden kann,
jedoch eine vollstdndige, vom Patentinhaber konkret gebilligte
Fassung noch nicht vorliegt.

Das Einverstandnis des Patentinhabers zu einer gednderten Fassung
des Patents muss nicht in einer gesonderten, ausdriicklichen
Erklarung abgegeben werden; es kann sich auch aus den Umstanden
ergeben, insbesondere daraus, dass er die gednderte Fassung
eingereicht oder beantragt hat. Dies gilt auch fir Fassungen, die zum
Gegenstand eines Hilfsantrags gemacht wurden. (Zur Abfassung der
Unterlagen in der mindlichen Verhandlung siehe E-Il, 8.11 und
8.11.1)

Das Einverstéandnis des Patentinhabers kann auch im Wege einer
Mitteilung nach Regel 82 (1) eingeholt werden, in der die Einspruchs-
abteilung den Beteiligten mitteilt, "in welchem Umfang sie das Patent
aufrechtzuerhalten beabsichtigt”, und sie auffordert, "innerhalb von
zwei Monaten Stellung zu nehmen, wenn sie mit der Fassung, in der
das Patent aufrechterhalten werden soll, nicht einverstanden sind."

Art. 113

Regel 82 (1)
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Erhebt der Patentinhaber nicht fristgerecht Einwendungen gegen die
so mitgeteilte Fassung, gilt sie als von ihm gebilligt.

Eine solche Mitteilung ist in der Regel nur zweckmaélfig, wenn die Ein-
spruchsabteilung noch Anderungen in der vom Patentinhaber konkret
gebilligten Fassung der vollstandigen Unterlagen, zu der der Einspre-
chende Stellung nehmen konnte, fur erforderlich halt. Solche
Anderungen durfen jedoch gegeniiber der zuletzt vom Patentinhaber
vorgelegten oder gebilligten Fassung nur unbedingt notwendig
erscheinende redaktionelle Anderungen sein. Die Einspruchs-
abteilung weist gegebenenfalls auf solche Anderungen hin und
begriindet deren Notwendigkeit, falls sich die Anderungen nicht von
selbst verstehen.

Erhebt der Patentinhaber innerhalb der mit Bescheid oder
gegebenenfalls in einer Mitteilung nach Regel 82 (1) gesetzten Frist
Einwendungen gegen die Fassung, in der das Patent aufrechterhal-
ten werden soll, so wird das Verfahren fortgesetzt. Das europaische
Patent kann im weiteren Verfahren widerrufen werden, wenn der
Patentinhaber nicht mit der Fassung einverstanden ist und trotz
Aufforderung keine neuen, sachgerecht geénderten Unterlagen
einreicht.

Erhebt ein Einsprechender Einwendungen gegen die ihm mitgeteilte
Fassung, in der das Patent aufrechterhalten werden soll, so setzt die
Einspruchsabteilung die Prifung fort, wenn sie der Auffassung ist,
dass das EPU der Aufrechterhaltung des Patents in der zun&chst
vorgesehenen Fassung entgegensteht.

7.2.2 Entscheidung uber die der Aufrechterhaltung des Patents
zugrunde zu legenden Unterlagen

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass das Patent aufgrund
der vom Patentinhaber vorgelegten oder gebilligten Fassung
aufrechterhalten werden kann, und hatte der Einsprechende
ausreichend Gelegenheit, zu dieser Fassung entweder im schrift-
lichen Verfahren oder im Rahmen einer mindlichen Verhandlung
Stellung zu nehmen und sich zu den Griinden zu &uf3ern, die fir die
Aufrechterhaltung des Patents mafRgebend sind, so erlasst die
Einspruchsabteilung eine Zwischenentscheidung, in der festgestellt
wird, dass das Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat,
unter Berlcksichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchs-
verfahren vorgenommenen Anderungen den Erfordernissen des EPU
genugen.

Kann das Patent nur aufgrund eines Hilfsantrags aufrechterhalten
werden, so ist in der Entscheidung zu begrinden, warum die
Fassung des Hauptantrags (und etwaiger vorheriger Hilfsantrage) die
Erfordernisse des EPU nicht erfiillt (siehe T 234/86).

Gegen diese Entscheidung, die in Bezug auf die vom Einsprechen-
den aufrechterhaltenen oder von der Einspruchsabteilung aufgegriffe-
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nen Einspruchsgrinde zu begrinden ist, wird die gesonderte
Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen. Die Entscheidung ergeht
in allen Fallen der Aufrechterhaltung eines europaischen Patents in
geandertem Umfang, auch wenn der Einsprechende sein Einverstéan-
dnis zu der von der Einspruchsabteilung mitgeteilten Fassung erklart
oder sich dazu nicht geduf3ert hat. Im ersten Fall ist die Entscheidung
relativ kurz und beschrankt sich auf die Feststellung, dass der
Einsprechende die hinsichtlich des Widerrufs des Patents urspriing-
lich geltend gemachten Griinde gegeniber dem Patent in der
geanderten Fassung nicht mehr aufrechterhalten hat. Wird diese
Entscheidung nicht angefochten, so ist die in ihr getroffene Fest-
stellung rechtskraftig, sodass die Unterlagen nicht mehr geéndert
werden kdnnen.

Durch den Erlass dieser Zwischenentscheidung sollen dem
Patentinhaber unnétige Ubersetzungskosten infolge einer Anderung
der Fassung im Beschwerdeverfahren erspart werden.

7.2.3 Anforderung der Verdffentlichungsgebthr und der
Ubersetzungen

Nach Rechtskraft der Zwischenentscheidung oder wenn die
geanderten Unterlagen, mit denen das Patent aufrechtzuerhalten ist,
im Einspruchsbeschwerdeverfahren festgelegt wurden, fordert der
Formalsachbearbeiter den Patentinhaber auf, innerhalb von drei
Monaten die Gebuhr fir die Veroffentlichung einer neuen
europaischen Patentschrift zu entrichten und eine Ubersetzung der
geanderten Patentanspriiche in den beiden Amtssprachen des EPA
einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

In der Mitteilung nach Regel 82 (2) wird der Patentinhaber gefragt, ob
er zusammen mit der neuen Urkunde Uber das geanderte euro-
paische Patent ein Papierexemplar der neuen Patentschrift erhalten
mochte. Dieses Papierexemplar wird ihm kostenlos zugestellt, wenn
es innerhalb der in Regel 82 (2) oder (3) vorgesehenen Frist
beantragt wird. Siehe auch C-V, 12.

Enthalt das europaische Patent in gedndertem Umfang unterschied-
liche Patentanspriiche fir verschiedene Vertragsstaaten, so ist eine
Ubersetzung fiir alle Satze der Patentanspriiche — in der dem Patent-
inhaber mitgeteilten Fassung — in den beiden Amtssprachen des EPA
einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Wird der Aufforderung in Absatz 1 "nicht rechtzeitig" entsprochen, so
kénnen die Handlungen noch innerhalb einer Frist von zwei Monaten
nach Zustellung einer Mitteilung, in der auf die Fristversdumung
hingewiesen wird, wirksam vorgenommen werden, sofern innerhalb
dieser Frist die vorgeschriebene Zuschlagsgebuihr entrichtet wird.
Wird eine der Handlungen auch nicht innerhalb der Nachfrist
vorgenommen, so erlasst der Formalsachbearbeiter eine Entschei-
dung auf Widerruf des Patents gemaf} Regel 82 (3).

Regel 82 (2)

Regel 74

Regel 82 (2) und (3)
Art. 2 Nr. 9 GebO
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Kapitel VII — Einzelheiten und
Besonderheiten des Verfahrens

1. Reihenfolge der Bearbeitung

1.1 Grundsatz

Die Prufung der Zulassigkeit des Einspruchs und die Vorbereitung
der Einspruchsprufung sind unverzuglich nach Zuleitung des
Einspruchs an den Formalsachbearbeiter bzw. die Einspruchs-
abteilung vorzunehmen (siehe D-1V, 1 bzw. 3 und D-V, 1 und 2).

Kann die Einspruchsabteilung im Verlauf des weiteren Verfahrens
aufgrund ihrer Geschéftslage nicht jeden vorliegenden Einspruch
unverziglich bearbeiten, so ist fur die Reihenfolge der Bearbeitung
grundsatzlich der Tag des Eingangs der innerhalb einer gesetzten
Frist zuletzt von einem Beteiligten eingegangenen Stellungnahme,
jedoch spatestens das Datum des Fristablaufs maRgebend. Schrift-
satze, die unaufgefordert oder ohne vorausgegangene amtliche
Fristsetzung auf amtliche Mitteilungen oder Bescheide unter Frist-
setzung eingehen, beeinflussen die Reihenfolge der Bearbeitung
nicht, es sei denn, diese Schriftsatze machen eine erneute baldige
Zustellung mit Fristsetzung erforderlich.

1.2 Ausnahmen
Abweichend von D-VII, 1.1 sind Einspriiche vorrangig zu bearbeiten,

i) wenn das vorangegangene Prifungsverfahren weit Gberdurch-
schnittlich lange gedauert hat,

ii) wenn sich das Einspruchsverfahren bereits tber eine weit
Uberdurchschnittlich lange Zeit hingezogen hat,

i) wenn ein Beteiligter einen begrindeten Antrag auf
Beschleunigung des Verfahrens in einem Fall eingereicht hat,
in dem bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine
Verletzungsklage aus einem europaischen Patent anhangig ist,
oder wenn das EPA von einem nationalen Gericht oder einer
zustandigen Behorde eines Vertragsstaats darlber informiert
wird, dass Verletzungsverfahren anhangig sind (Mitteilung des
EPA vom 17. Marz 2008, ABI. 2008, 221),

iv)  wenn von der Entscheidung tUber den Einspruch die Bearbei-
tung anderer Sachen, z.B. europaischer Teilanmeldungen,
abhangig ist oder

V) wenn der nachste Bearbeitungsvorgang nur einen geringen
Zeitaufwand erfordert.

2. Anforderung von Unterlagen
Unterlagen, die von einem am Einspruchsverfahren Beteiligten Regel 83
genannt werden, sind zusammen mit dem Einspruch oder dem



Teil D - Kapitel VII-2

Juni 2012

Regel 53 (3)

Art. 118

schriftlichen Vorbringen einzureichen. Diese Unterlagen brauchen nur
in einem Exemplar eingereicht zu werden. Sind solche Unterlagen
nicht beigefigt und werden sie auch nach Aufforderung des
Formalsachbearbeiters nicht rechtzeitig nachgereicht, so braucht die
Einspruchsabteilung das darauf gestitzte Vorbringen nicht zu
beriicksichtigen.

Bei der Anwendung dieser Bestimmung sollte dem angestrebten Ziel
einer Straffung des Verfahrens ebenso Rechnung getragen werden
wie dem Umstand, dass die Berlcksichtigung offensichtlich
relevanter Ausfihrungen im allgemeinen Interesse liegt.

Stellt sich im Laufe des Einspruchsverfahrens heraus, dass die
frihere Anmeldung, deren Prioritit das angegriffene Patent in
Anspruch nimmt, nicht in einer Amtssprache des europdaischen
Patentamts abgefasst ist und dass die Wirksamkeit des Prioritats-
anspruchs fir die Beurteilung der Patentierbarkeit des Gegenstands
des Patents relevant ist, so fordert die Einspruchsabteilung den
Inhaber des europdischen Patents auf, innerhalb einer zu
bestimmenden Frist eine Ubersetzung der Anmeldung in einer der
Amtssprachen einzureichen. Statt der Ubersetzung kann eine Erkla-
rung vorgelegt werden, dass die europaische Patentanmeldung, auf
deren Grundlage das angegriffene Patent erteilt wurde, eine voll-
standige Ubersetzung der friilheren Anmeldung ist. Zum Verfahren,
mit dem der Patentinhaber aufgefordert wird, eine solche Uber-
setzung bzw. Erklarung einzureichen, siehe A-lll, 6.8 und F-VI, 3.4.
Eine solche Aufforderung ergeht nicht, wenn die Ubersetzung der
friheren Anmeldung bzw. die Erklarung dem Europdaischen Patent-
amt zuganglich war und gemaR Regel 53 (2) in die Akte der euro-
paischen Patentanmeldung aufzunehmen ist.

Reicht der Inhaber des europaischen Patents die erforderliche
Ubersetzung bzw. Erklarung nicht fristgerecht ein, so wird das
Dokument (bzw. die Dokumente) auf Grund dessen (bzw. deren), die
Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs fir die Beurteilung der Patentier-
barkeit relevant geworden ist, als Teil des Stands der Technik geman
Art. 54 (2) bzw. Art. 54 (3) angesehen.

3. Einheit des europdischen Patents

3.1 Allgemeines

Die Einheit des europaischen Patents wird im Einspruchsverfahren
durch verschiedene Patentinhaber fir verschiedene benannte
Vertragsstaaten nicht beeintrachtigt, weil diese als gemeinsame
Patentinhaber gelten (siehe D-I, 6, Abs. 2 und 3).

Insbesondere ist die Fassung des europdischen Patents fir alle
benannten Vertragsstaaten einheitlich, sofern im EPU nichts anderes
vorgeschrieben ist (siehe D-VII, 3.2 und H-III, 4).
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3.2 Beeintrachtigung der Einheit des européaischen Patents

Die Einheit des européischen Patents im Einspruchsverfahren wird
beeintrachtigt, wenn der bisherige Patentinhaber und der im Fall des
Art. 99 (4) in Bezug auf einen bestimmten Vertragsstaat an seine
Stelle tretende Berechtigte nicht als gemeinsame Patentinhaber
gelten (siehe D-I, 6). In einem solchen Fall muss das Einspruchs-
verfahren fir die verschiedenen Patentinhaber getrennt durchgefiihrt
werden. Da von den beiden Patentinhabern unterschiedliche Antrage
(z. B. bezuglich geanderter Patentanspriiche) gestellt werden
kdnnen, ist ein unterschiedlicher Ausgang beider Einspruchs-
verfahren moglich, beispielsweise hinsichtlich der Fassung des
europaischen Patents oder des Schutzumfangs.

4. Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Patentinhabers

4.1 Aussetzung des Verfahrens

Weist ein Dritter dem EPA wéahrend eines Einspruchsverfahrens oder
wahrend der Einspruchsfrist nach, dass er gegen den Inhaber des
europdischen Patents ein Verfahren eingeleitet hat, in dem das
europdische Patent ihm zugesprochen werden soll, was durch eine
entsprechende Bestéatigung des Gerichts erfolgen kann, so setzt die
Einspruchsabteilung das Einspruchsverfahren aus, es sei denn, dass
der Dritte einer Fortsetzung zustimmt. Diese Zustimmung ist dem
EPA schriftlich zu erklaren und ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf
jedoch erst angeordnet werden, wenn die Einspruchsabteilung den
Einspruch fiir zulassig halt. Die Beteiligten werden von der
Anordnung der Aussetzung in Kenntnis gesetzt.

4.2 Fortsetzung des Verfahrens

Mit der Entscheidung Uber die Aussetzung des Verfahrens oder
spater kann die Einspruchsabteilung einen Zeitpunkt festsetzen, zu
dem sie beabsichtigt, das Einspruchsverfahren ohne Riicksicht auf
den Stand des in D-VII, 4.1 genannten, gegen den Patentinhaber
eingeleiteten Verfahrens fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten,
dem Patentinhaber und den Ubrigen Beteiligten mitzuteilen. Wird bis
zu diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, dass eine rechtskraftige
Entscheidung ergangen ist, so kann die Einspruchsabteilung das
Verfahren fortsetzen.

Wird ein Zeitpunkt fir die Fortsetzung des Einspruchsverfahrens fest-
gesetzt, so sollte dieser jedoch mit Ricksicht auf die Interessenlage
des Dritten, der am Verfahren erst nach Vorliegen einer fir ihn
gunstigen Entscheidung beteiligt ist, entsprechend der voraus-
sichtlichen Dauer des Gerichtsverfahrens zunachst so gewahlt
werden, dass das Gerichtsverfahren bis dahin abgeschlossen sein
kann. Ist zu dem festgesetzten Zeitpunkt noch keine Entscheidung
des Gerichts ergangen, so sollte das Einspruchsverfahren jedenfalls
dann weiter ausgesetzt werden, wenn mit einer baldigen
Gerichtsentscheidung gerechnet werden kann. Das Einspruchs-
verfahren sollte aber fortgesetzt werden, wenn eine Verschlep-
pungsabsicht des Dritten erkennbar ist oder das Gerichtsverfahren in

Regel 78 (1)

Regel 14 (3)
Regel 78 (1)
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Regel 14 (2)
Regel 78 (1)

Regel 14 (4)

Art. 20

Regel 84 (1)

der ersten Instanz zugunsten des Patentinhabers abgeschlossen und
das gerichtliche Verfahren durch Einlegung eines Rechtsmittels
verlangert wird. Eine Fortsetzung des Einspruchsverfahrens ohne
Vorliegen eines Gerichtsurteils ware auch dann in Betracht zu ziehen,
wenn die Aufrechterhaltung des Patents in unverdnderter Fassung
beschlossen werden kann.

Wird der Einspruchsabteilung nachgewiesen, dass in dem Verfahren
zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des européischen
Patents eine rechtskraftige Entscheidung ergangen ist, so teilt die
Einspruchsabteilung dem Patentinhaber und den ubrigen Beteiligten
mit, dass das Einspruchsverfahren von einem in der Mitteilung
genannten Tag an fortgesetzt wird. Ist die Entscheidung zugunsten
des Dritten ergangen, so darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt
werden, es sei denn, dass der Dritte die Fortsetzung des
Einspruchsverfahrens beantragt.

4.3 Hemmung der Fristen

Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Ausnahme der
Fristen zur Zahlung der Jahresgeblhren werden durch die
Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fortsetzung des Verfahrens
beginnt der noch nicht verstrichene Teil einer Frist zu laufen; die nach
Fortsetzung des Verfahrens verbleibende Frist betragt jedoch
mindestens zwei Monate.

Beispiel: Die Dreimonatsfrist der Regel 82 (2) begann am 4.1.2006;
die Aussetzung des Verfahrens erfolgte am 24.1.2006, die
Fortsetzung am 26.9.2006. Vom ersten Monat (der am
3. Februar 2006 endet) verbleiben noch 11 Tage (24.Januar -
3. Februar). Der noch nicht verstrichene Teil der Frist betragt dann
insgesamt 11 Tage und 2 Monate.

Die Frist endet am 6.12.2006.

4.4 Zustandige Abteilung

Die Rechtsabteilung ist fur Fragen im Zusammenhang mit der
Aussetzung und Wiederaufnahme des Verfahrens zustandig (siehe
den Beschluss der Préasidentin des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, G.1).

5. Fortsetzung des Einspruchsverfahrens in den Fallen der
Regel 84

5.1 Fortsetzung bei Verzicht auf das Patent oder Erléschen des
Patents

Hat der Patentinhaber fir alle benannten Vertragsstaaten auf das
europaische Patent verzichtet oder ist das europaische Patent flr alle
diese Staaten erloschen, so kann das Einspruchsverfahren auf
Antrag des Einsprechenden fortgesetzt werden. Der Antrag ist
innerhalb von zwei Monaten nach dem Tag zu stellen, an dem die
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Einspruchsabteilung dem Einsprechenden den Verzicht oder das
Erléschen mitgeteilt hat. Der Nachweis des Erldschens ist in der
Regel durch Vorlage von Ausziigen aus den Patentregistern der
benannten Vertragsstaaten zu fuhren.

Der Verzicht bzw. das Erléschen des Patents gilt ex nunc (d. h. vom
Datum des Verzichts bzw. Erléschens an existiert der Patentschutz
nicht mehr), wahrend der Widerruf ex tunc gilt (d. h. die Wirkungen
des Patents gelten als von Anfang an nicht eingetreten (Art. 68)). Der
Einsprechende kann also durchaus auch bei Erldschen oder Verzicht
ein Interesse an einem Widerruf haben.

Hat der Patentinhaber im Falle eines Antrags auf Fortsetzung des
Verfahrens vor den zustandigen Behdrden in den benannten Staaten
auf alle Rechte aus dem Patent gegeniber jedem von Anfang an
verzichtet oder geht innerhalb der Frist kein Antrag auf Fortsetzung
des Verfahrens ein, so wird das Einspruchsverfahren eingestellt. Die
Entscheidung udber die Einstellung des Verfahrens wird den
Beteiligten zugestellt.

Erklart stattdessen der Patentinhaber dem EPA gegentiber, dass er
auf das Patent verzichtet, so versteht das EPA dies als Antrag auf
Widerruf des Patents. Erklart der Patentinhaber, dass er fir alle
benannten Vertragsstaaten auf das Patent verzichtet, dann wird dies
als Antrag auf Widerruf des Patents betrachtet (T 68/90). Naheres zu
diesem Verfahren siehe D-VIII, 1.2.5.

5.2 Fortsetzung bei Tod eines Einsprechenden oder Verlust
seiner Geschaftsfahigkeit

Stirbt ein Einsprechender oder verliert er seine Geschéaftsfahigkeit, so
kann das Einspruchsverfahren auch ohne die Beteiligung seiner
Erben oder gesetzlichen Vertreter von Amts wegen fortgesetzt
werden, beispielsweise wenn die Erbenermittlung oder die Bestellung
eines neuen gesetzlichen Vertreters das Verfahren ungebdihrlich
lange verzogern wirde. Diese Bestimmung findet nicht nur bei
Vorliegen eines einzigen Einspruchs Anwendung. Sie gilt auch fir
den Fall, dass nicht alle Einsprechenden verstorben sind oder ihre
Geschaftsfahigkeit verloren haben.

Die Einspruchsabteilung sollte das Verfahren z. B. dann fortsetzen,
wenn der Patentinhaber auf den Einspruch hin Anderungen des
Patents eingereicht hat (siehe T 560/90). Sie sollte es auch dann
fortsetzen, wenn sie nach dem Stand des Einspruchsverfahrens der
Auffassung ist, dass dieses voraussichtlich ohne zusatzliche Hilfe des
oder der betreffenden Einsprechenden und ohne aufwendige eigene
Ermittlungen zu einer Beschrankung oder zum Widerruf des
europaischen Patents flihren wird (siehe T 197/88).

Dem Patentinhaber und gegebenenfalls den Ubrigen Beteiligten wird
mitgeteilt, dass das Verfahren fortgesetzt wird, oder das Verfahren

Regel 84 (2)
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Art. 105
Regel 89

Regel 79 (4)

wird eingestellt und die Entscheidung Uber die Einstellung des
Verfahrens den Beteiligten zugestellt.

5.3 Fortsetzung bei Zuriicknahme des Einspruchs

Das Einspruchsverfahren kann auch fortgesetzt werden, wenn alle
Einspriche zurtickgenommen werden. Fir die Entscheidung darlber,
ob das Verfahren fortgesetzt werden soll, gelten entsprechend die
gleichen Grundsétze wie unter D-VII, 5.2.

6. Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers

Der vermeintliche Patentverletzer (siehe D-I, 5) kann den Beitritt zum
Einspruchsverfahren innerhalb von drei Monaten nach dem Tag
erklaren, an dem die Verletzungsklage gegen ihn erhoben wurde
bzw. an dem er die Klage auf gerichtliche Feststellung, dass er das
Patent nicht verletze, erhoben hat. Der Beitritt ist schriftlich zu
erklaren und zu begrinden. Er ist erst wirksam, wenn die
Einspruchsgebiihr in der in der Gebuhrenordnung zum EPU
vorgeschriebenen Hohe entrichtet worden ist.

Ein Beitritt ist moglich, solange ein Einspruchs- oder ein Beschwerde-
verfahren anhéngig ist. Ein Dritter kann nur dann Verfahrens-
beteiligter werden, wenn im Sinne von Art. 107 ein an dem zur
Entscheidung flhrenden Verfahren Beteiligter innerhalb der
Beschwerdefrist Beschwerde eingelegt hat; andernfalls wird mit
Ablauf der Beschwerdefrist die Entscheidung der Einspruchsabteilung
rechtskraftig (siehe G 4/91 und G 1/94).

Ist der Beitritt ordnungsgemal erklart worden und zulassig, so wird er
als Einspruch behandelt, der auf jeden der in Art. 100 genannten
Einspruchsgriinde gestitzt werden kann (siehe G 1/94). Dies
bedeutet, dass ein in einer beliebigen Phase des erstinstanzlichen
Verfahrens Beitretender grundsatzlich dieselben Rechte wie jeder
andere am Verfahren Beteiligte hat. Fuhrt der Beitretende in das
Verfahren neue Tatsachen und Beweismittel ein, die
entscheidungswesentlich erscheinen, so muss das Verfahren
gegebenenfalls fortgesetzt werden, damit diese angemessen
bertcksichtigt werden koénnen. In allen anderen Fallen hat die
Einspruchsabteilung darauf zu achten, dass das Verfahren durch den
Beitritt nicht verzdgert wird.

Wird die Beitrittserklarung in einem fortgeschrittenen Verfahrens-
stadium eingereicht, z. B. wenn bereits eine mindliche Verhandlung
anberaumt ist, so kann die Einspruchsabteilung auf den Erlass der
Mitteilungen nach Regel 79 (1) bis (3) verzichten. Die Einfihrung
eines neuen Einspruchsgrunds so spat im Verfahren kann dazu
fuhren, dass die mundliche Verhandlung verschoben wird.

Zur beschleunigten Bearbeitung von Einsprichen und zur
beschleunigten Bearbeitung vor den Beschwerdekammern auf Antrag
siehe E-VII, 4 und 5.
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Die Beitrittserklarung ist schriftlich abzufassen und zu begriinden und
muss enthalten:

)] eine Beitrittsbegriindung sowie einen entsprechenden
Nachweis;

1)) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehorigkeit sowie
den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des vermeintlichen
Patentverletzers. Bei natlrlichen Personen sind Familienname
und Vorname anzugeben, wobei der Familienname vor dem
Vornamen zu stehen hat. Bei juristischen Personen und gemaR
dem fur sie mafRgebenden Recht gleichgestellten Gesell-
schaften ist die amtliche Bezeichnung anzugeben. Anschriften
sind in der Weise anzugeben, dass die Ublichen Anforderungen
fur eine schnelle Postzustellung an die angegebene Anschrift
erfullt sind. Sie missen in jedem Fall alle mafRgeblichen
Verwaltungseinheiten, gegebenenfalls einschlie3lich der Haus-
nummer enthalten. Es wird empfohlen, auch Telefon- und
Faxnummern anzugeben (siehe D-1V, 1.2.2.2 i) und 1.4.2);

iii) die Nummer des europaischen Patents, das Gegenstand des
Einspruchsverfahrens ist, dem beigetreten wird, den Namen
des Patentinhabers und die Bezeichnung der Erfindung (siehe
D-1v, 1.2.2.2ii) und 1.4.2);

iv)  eine Erklarung dartber, in welchem Umfang gegen das
angegriffene européische Patent Einspruch durch Beitritt
eingelegt und auf welche Grinde der Einspruch durch Beitritt
gestiitzt wird, sowie die Angabe der zur Begrindung
vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Argumente
(siehe D-IV, 1.2.2.1iii) bis v) und 1.4.2);

V) falls ein Vertreter des vermeintlichen Patentverletzers bestellt
ist, seinen Namen und die Geschaftsanschrift nach MaRRgabe
des oben genannten Punktsii) (siehe D-1V, 1.2.2.2iii)) und
1.4.2).

Néahere Einzelheiten und Anweisungen zur Behandlung des Beitritts,
wenn eines dieser Erfordernisse nicht erfillt ist, sind aus D-1V, 1
ersichtlich.

7. Veroffentlichung einer neuen Patentschrift

Ist das européische Patent in gedndertem Umfang aufrechterhalten
worden, so gibt das EPA so bald wie méglich nach Bekanntmachung
des Hinweises auf die Entscheidung lUber den Einspruch eine neue
europdische Patentschrift heraus, in der die Beschreibung, die
Patentanspriche und gegebenenfalls die Zeichnungen in der
geanderten Form enthalten sind.

Regel 74 ist auf die neue europdische Patentschrift entsprechend
anzuwenden.

Regel 89 (2)

Artikel 105 (1)

Regel 76 (2) a)
Regel 41 (2) c)

Regel 76 (2) b)

Regel 76 (2) ¢)

Regel 76 (2) d)

Regel 77 (1)

Art. 103

Regel 87
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8. Ubergangsregelung fiir Art. 54 (4) EPU 1973 und Art. 54 (5)
Art. 54 (4) und Regel 23a EPU 1973 finden nach wie vor Anwendung
auf Patente, die auf vor dem 13. Dezember 2007 eingereichte
Patentanmeldungen erteilt werden. Fir die Neuheitsprifung geman
Art. 54 (3) ist daher zu beriicksichtigen, welche Staaten benannt sind
(siehe H-III, 4.2).

Art. 54 (5) ist nur anzuwenden, wenn die Entscheidung uber die
Erteilung des betreffenden Patents ab dem 13. Dezember 2007
ergangen ist (Sonderausgabe Nr. 1, ABI. EPA 2007, 197). Ist die
Entscheidung Uber die Erteilung vor diesem Datum (dem Inkrafttreten
des EPU 2000) ergangen, so ist fur eine zweite oder weitere
medizinische Verwendung nur die schweizerische Anspruchsform
zulassig (sofern diese Anspriche allen tbrigen Erfordernissen des
Ubereinkommens geniigen).

Bei europdischen oder internationalen Anmeldungen, deren
Anmeldetag bzw. friihester Prioritatstag der 29. Januar 2011 oder ein
spaterer Tag ist, darf ein Anspruch, dessen Gegenstand nur durch
eine neue therapeutische Verwendung eines Arzneimittels Neuheit
verliehen wird, nicht mehr in der schweizerischen Anspruchsform
abgefasst werden (siehe G 2/08, ABIl.EPA 2010, 514
sowie G-VI, 7.1).
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Kapitel VIII — Entscheidungen der
Einspruchsabteilung

Allgemeines Uber Entscheidungen wird in E-1X behandelt.

1. AbschlieRende Entscheidungen lber einen zulédssigen
Einspruch

1.1 Allgemeines

Die Einspruchsabteilung entscheidet abschlielend dber den
Einspruch dadurch, dass sie das européische Patent widerruft oder
den Einspruch zuriickweist oder die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents in gedndertem Umfang beschliet. Wird der
einzige zulassige Einspruch oder werden alle zulassigen Einspriche
zurickgenommen und ist die Einspruchsabteilung aufgrund der
Aktenlage der Auffassung, dass kein Anlass zur Fortsetzung des
Verfahrens von Amts wegen besteht, so wird das Verfahren mit einer
férmlichen Entscheidung eingestellt (Regel 84 (2) Satz 2).

1.2 Widerruf des europaischen Patents

1.2.1 Widerruf aus sachlichen Grinden

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass wenigstens einer Art. 101 (2)
der in Art. 100 genannten Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung Art. 101 (3) b)
des europaischen Patents entgegensteht, so widerruft sie das

europaische Patent nach Art. 101 (2), erster Satz. Ist sie im analogen

Fall der Ansicht, dass das im Einspruchsverfahren geénderte Patent

den Erfordernissen des Ubereinkommens nicht geniigt, so widerruft

sie es nach Art. 101 (3) b).

Zum  Widerruf wegen fehlenden  Einverstdndnisses des
Patentinhabers mit der vorliegenden Fassung siehe D-VI, 2.2 und
D-Vill, 1.2.5.

1.2.2 Widerruf wegen fehlender Verdffentlichungsgebuhr oder

fehlender Ubersetzung

Hat der Patentinhaber die vorgeschriebene Veroffentlichungsgebihr  Regel 82 (3)
fir eine neue europdische Patentschrift nicht rechtzeitig entrichtet

oder die Ubersetzung der geanderten Patentanspriiche in den beiden
Amtssprachen des EPA, die nicht die Verfahrenssprache sind, nicht

rechtzeitig eingereicht (siehe D-VI, 7.2.3), so wird das europdische

Patent widerrufen.

1.2.3 Widerruf wegen fehlender Anzeige der Bestellung eines

neuen Vertreters

Wird nach Unterbrechung des Einspruchsverfahrens nach Regel 142 (3) a)
Regel 142 (1) ¢) von einem Patentinhaber ohne Wohnsitz in einem

der  Vertragsstaaten innerhalb  der  Zweimonatsfrist  der

Regel 142 (3) a) keine Anzeige Uber die Bestellung des neuen
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Art. 101 (2)

Art. 101 (3) a)
Regel 82 (1) und (2)

Regel 82 (4)

Vertreters eingereicht (siehe E-VI, 1.21)), so wird das europaische
Patent widerrufen.

1.2.4 Widerruf bei Vorlage nach Fristablauf

Der Widerruf des européischen Patents ist in den in D-VIII, 1.2.2
und 1.2.3 genannten Fallen auch dann auszusprechen, wenn
zwischen dem Ablauf der Frist und dem Erlass der Entscheidung die
versdumte Handlung nachgeholt worden ist, es sei denn, dass ein
Antrag auf Wiedereinsetzung vorliegt. Dann ist zun&chst Uber diesen
zu entscheiden.

1.2.5 Widerruf des Patents, wenn der Patentinhaber an der
Aufrechterhaltung in der erteilten Fassung nicht mehr
interessiert ist

Erklart der Patentinhaber, dass er der Aufrechterhaltung des Patents
in der erteilten Fassung nicht zustimmt, und legt er keine geanderte
Fassung vor, so ist das Patent zu widerrufen. Dies gilt auch, wenn
der Patentinhaber den Widerruf des Patents beantragt.

Erklart ein Patentinhaber dem EPA gegenliber eindeutig, dass er auf
sein Patent verzichtet, so wird dies als Antrag auf Widerruf des
Patents verstanden (siehe T 237/86). Ist der Antrag des Patent-
inhabers nicht eindeutig, so erhalt dieser die Mdglichkeit, den Wider-
ruf des Patents zu beantragen oder zu erklaren, dass er der Aufrecht-
erhaltung in der erteilten Fassung nicht zustimmt. Dies fuhrt zum
Widerruf des Patents.

1.3 Zuruckweisung des Einspruchs

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass die in Art. 100
genannten Einspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des euro-
paischen Patents in unverédnderter Form nicht entgegenstehen, so
weist sie den Einspruch zuriick.

1.4 Aufrechterhaltung des européischen Patents in geandertem
Umfang

1.4.1 Erlass der Entscheidung

Ist die Einspruchsabteilung der Auffassung, dass unter Berick-
sichtigung der vom Patentinhaber im Einspruchsverfahren vorge-
nommenen Anderungen das europaische Patent und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU geniigen,
so erlasst sie die Entscheidung Uber die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents in dem geanderten Umfang.

Der Entscheidung geht das Verfahren gemaR D-VI, 7.2.1 bis 7.2.3
voraus.

1.4.2 Angabe der gednderten Fassung des europaischen
Patents in der Entscheidung

In der Entscheidung ist die der Aufrechterhaltung zugrunde liegende
geénderte Fassung des europaischen Patents anzugeben.
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2. Sonstige Entscheidungen

2.1 Entscheidung tUber die Unzulassigkeit eines Einspruchs
oder Beitritts

Zum Einspruch siehe D-IV,3 und 5.5 und zum Beitritt eines
vermeintlichen Patentverletzers siehe D-1V, 5.6 und D-VII, 6.

2.2 Ein Verfahren nicht abschlieBende Entscheidungen
Diese Entscheidungen werden in E-1X, 6 behandelt.

Zur Aufrechterhaltung des Patents mit geanderten Unterlagen
siehe D-VI, 7.2.2.

2.3 Entscheidung uber einen mitgeteilten Rechtsverlust auf
Antrag des Betroffenen
Diese Entscheidung wird in E-VII, 1.9.3 behandelt. Regel 112 (2)

2.4 Entscheidung uber die Wiedereinsetzung
Diese Entscheidung wird in E-VII, 2.2.7 behandelt.

2.5 Entscheidung tber die Einstellung des
Einspruchsverfahrens
Diese Entscheidung wird in D-VII, 5 und in D-VIII, 1.1 behandelt.
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Kapitel IX — Kosten
1. Kostenauferlegung

1.1 Allgemeines

Jeder am Einspruchsverfahren Beteiligte tragt die ihm erwachsenen
Kosten selbst. Die Einspruchsabteilung kann aber, wenn dies der
Billigkeit entspricht, eine andere Verteilung von Kosten anordnen, die
durch eine Beweisaufnahme, eine mindliche Verhandlung oder
andere Umstande entstanden sein kénnen.

Der Begriff "Beweisaufnahme" umfasst jegliche Form der Beweisauf-
nahme durch die Einspruchsabteilung. Dazu gehéren unter anderem
die Vorlage von Urkunden, die Abgabe schriftlicher Erklarungen unter
Eid und die Vernehmung von Zeugen (siehe T 117/86).

1.2 Entscheidung uber die Verteilung der Kosten

Die Kostenverteilung wird in der Entscheidung uber den Einspruch
angeordnet. Sie ist ein Teil der Hauptentscheidung und ist in die
Formel der Entscheidung aufzunehmen.

In der Entscheidung wird nur die Verpflichtung des oder der
Beteiligten zur Kostentragung ausgesprochen. Die tatsachlichen
Betrage, die ein Beteiligter dem anderen zu erstatten hat, sind
Gegenstand in der Entscheidung Uber die Kostenfestsetzung
(siehe D-IX, 2).

Eine Erklarung, dass die Beteiligten ihre Kosten selbst zu tragen
haben, kann in die Grinde der Entscheidung Uber den Einspruch
aufgenommen werden und soll erfolgen, wenn ein Beteiligter einen
Kostenantrag gestellt hat, den die Einspruchsabteilung nicht fur
gerechtfertigt halt.

Uber die Kosten kann die Einspruchsabteilung von Amts wegen ent-
scheiden, auch wenn kein Kostenantrag gestellt ist.

Bei Fehlen einer ausdricklichen Entscheidung Uber die Kosten-
verteilung hat jeder am Verfahren Beteliligte seine eigenen Kosten zu
tragen.

1.3 Zu beriucksichtigende Kosten
Gegenstand der Kostenverteilung kénnen nur die Kosten sein, die zur
zweckentsprechenden Wahrung der Rechte notwendig waren.

Zu diesen Kosten gehdren unter anderem

)] die Auslagen fir Zeugen und Sachverstandige sowie andere
durch eine Beweisaufnahme verursachte Kosten;

Art. 104 (1)

Regel 88 (1)

Regel 88 (1)

Art. 104 (1)
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i) die Vergutung fur die Vertreter der Beteiligten, soweit sie sich
auf die mundliche Verhandlung oder Beweisaufnahme bezieht;

iii) die Vergitung fur die Vertreter der Beteiligten, soweit einer der
Beteiligten das Verfahren unnétig verzdgert hat oder Unter-
lagen verspéatet eingereicht wurden, und

iv) die unmittelbaren Aufwendungen der Beteiligten, d. h. ihre
Reisekosten zum Termin der mindlichen Verhandlung oder
der Beweisaufnahme.

Kosten flUr Uberflissige oder unerhebliche Beweismittel oder
dergleichen kénnen nicht Gegenstand der Kostenentscheidung sein.

1.4 Prinzip der Billigkeit

Es entspricht der Billigkeit, eine Entscheidung Uber die Verteilung der
Kosten dann zu treffen, wenn die Kosten ganz oder teilweise durch
ein Verhalten eines Betelligten verursacht werden, das mit der bei der
Wahrnehmung von Rechten zu fordernden Sorgfalt nicht in Einklang
steht, also die Kosten schuldhaft durch leichtfertiges oder gar
boswilliges Handeln verursacht werden. Natirlich kann aber jeder
sein Recht bzw. seine Interessen (z. B. der Patentinhaber sein
Patent) mit allen im Rahmen des Einspruchsverfahrens gesetzlich
zuldssigen Mitteln verteidigen, also z. B. miundliche Verhandlungen
und Beweisaufnahmen beantragen.

Durch Saumnisse oder nicht sachgeméfRe Angriffs- bzw.
Verteidigungsmittel verursachte Kosten kdénnen somit dem
veranlassenden Beteiligten auferlegt werden, auch wenn er im
Einspruchsverfahren obsiegt hat.

Beispiele fiir die mogliche Anwendung des Billigkeitsprinzips:

Dem Patentinhaber kdnnen die Kosten des Einsprechenden fiur die
Vorbereitung einer anberaumten mindlichen Verhandlung auferlegt
werden, wenn er auf das Patent erst kurz vor dem Verhandlungs-
termin verzichtet hat, obwohl die Aussichtslosigkeit aufgrund einer
vom Einsprechenden entgegengehaltenen Druckschrift schon zum
Zeitpunkt der Anberaumung offensichtlich war, also die leichtfertige
Verhaltensweise des Patentinhabers allein von ihm zu vertreten war.

Entstehen den Ubrigen Beteiligten durch das verspatete Vorbringen
eines diesem Beteiligten nachweislich oder offensichtlich bereits
friher bekannten Stands der Technik, z. B. in Form einer eigenen
Vorbenutzung, zusatzliche Kosten durch nochmalige mindliche
Verhandlung, so kénnen die dadurch unnétig entstandenen Kosten
dem Beteiligten auferlegt werden, der diese durch sein verspéatetes
Vorbringen verschuldet hat.

Legt ein Beteiligter wichtige Tatsachen und Beweismittel ohne
triftigen Grund verspétet vor und entstehen einem anderen Beteiligten
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dadurch unnétige Kosten, so kann die Einspruchsabteilung dem
ersteren Beteliligten die Kosten auferlegen.

2. Kostenfestsetzungsverfahren

2.1 Kostenfestsetzung durch die Einspruchsabteilung

Die Einspruchsabteilung setzt auf Antrag wenigstens eines
Beteiligten den Betrag der Kosten fest, die aufgrund einer
Entscheidung Uber die Verteilung zu erstatten sind. Der Antrag ist
erst zulassig, wenn die Entscheidung tber die Verteilung der Kosten
rechtskraftig ist.

Dem Antrag sind eine Kostenberechnung und die zur Rechtfertigung
der einzelnen Betrdge dienenden Belege beizufiigen. Zur Fest-
setzung der Kosten genulgt es, dass sie glaubhaft gemacht werden.

Die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung wird den Beteiligten
zugestellt.

Zur Ubertragung des Geschéfts der Kostenfestsetzung siehe D-lI, 7.

2.2 Rechtsbehelf gegen die Kostenfestsetzung der
Einspruchsabteilung

Gegen die Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung ist der Antrag
auf Entscheidung durch die Einspruchsabteilung zulassig.

Der Antrag auf eine solche Entscheidung ist innerhalb eines Monats
nach Zustellung der Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung
schriftlich beim EPA einzureichen und zu begriinden. Er gilt erst als
gestellt, wenn die Kostenfestsetzungsgebtihr in der in der Geblihren-
ordnung zum EPU vorgeschriebenen Hohe entrichtet worden ist.

Die Einspruchsabteilung entscheidet Uber den Antrag ohne
mindliche Verhandlung.

3. Vollstreckbarkeit der Kostenfestsetzung

Jede unanfechtbare Entscheidung des EPA uber die Festsetzung der
Kosten ist in jedem Vertragsstaat in Bezug auf die Vollstreckung wie
ein rechtskréftiges Urteil eines Zivilgerichts des Staats zu behandeln,
in dessen Hoheitsgebiet die Vollstreckung stattfindet. Eine
Uberpriufung dieser Entscheidung darf sich lediglich auf ihre Echtheit
beziehen.

Unter "Entscheidung" im obigen Sinne ist auch die unanfechtbare
Kostenfestsetzung der Einspruchsabteilung zu verstehen.

Art. 104 (2)
Regel 88 (2)

Regel 88 (2)

Art. 119

Regel 88 (3)

Regel 88 (4)

Art. 104 (3)
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Kapitel X — Beschrankungs- und
Widerrufsverfahren

1. Einleitung

Beschrénkungs- und Widerrufsverfahren sind zentralisierte Ex-parte-
Verfahren vor dem EPA, in denen der Patentinhaber entweder die
Anspriiche seines erteilten Patents beschrénken oder das ganze
Patent in allen benannten Staaten widerrufen lassen kann. Vor allem
das Beschrankungsverfahren ermdglicht eine Beschrankung des
europaischen Patents in einem kurzen und einfachen Verfahren.

Anders als im Einspruchsverfahren ist der Zeitraum zwischen der
Patenterteilung und der Antragstellung nicht befristet. Dement-
sprechend kann der Antrag jederzeit nach der Erteilung, nach dem
Einspruchsverfahren oder sogar nach dem Erléschen des Patents
gestellt werden.

Die Formalsachbearbeiter werden mit einzelnen Teilen dieses
Verfahrens betraut (siehe den Beschluss der Prasidentin des EPA
vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, F.2).

2. Mangelprifung des Antrags

2.1 Mangel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als nicht
gestellt gilt

Bei Eingang eines Antrags auf Widerruf oder Beschrankung eines
Patents prift der Formalsachbearbeiter, ob

i) der Antrag beim EPA gestellt worden ist (Art. 105a (1)),

i) nicht im Zeitpunkt der Antragstellung ein Einspruchsverfahren
in Bezug auf das Patent anhéngig ist (Art. 105a (2) und
Regel 93 (1)),

iii) die erforderliche Gebihr entrichtet worden ist (Art. 105a (1)
und Art. 2 Nr. 10a GebO); der Betrag der Beschrankungs- oder
Widerrufsgebiihr kann nach Mal3gabe der Gebuhrenordnung
ermafigt werden, wenn der Antrag auf Beschrankung oder
Widerruf in einer zugelassenen Nichtamtssprache des EPA
gestellt wird (Regel 6 (3), siehe A-XI, 9.1 und 9.2.6),

iv) in den Fallen, in denen der Antrag in einer Sprache nach
Art. 14 (4) gestellt wurde, die Ubersetzung rechtzeitig
eingereicht worden ist (Regel 6 (2)),

V) in den Féllen, in denen nach Art. 133 (2) ein Vertreter zu
bestellen ist, der Antragsteller diesen rechtzeitig bestellt hat
(Regel 152 (3) und (6)).

Art. 105a
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Regel 92

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfillt, so gilt der Antrag als nicht
gestellt. Diese Feststellung wird dem Antragsteller zugestellt
(Art. 119), und die Gebihr wird zurtickerstattet.

Andernfalls gilt der Antrag als gestellt, und das Beschrankungs- bzw.
Widerrufsverfahren wird eingeleitet.

2.2 Mangel, bei deren Nichtbehebung der Antrag als unzulassig
zu verwerfen ist
Der Formalsachbearbeiter priift ferner, ob

)

Vi)

vii)

viii)

der Antrag schriftlich gestellt worden ist (Regel 92 (1)),

der Antrag die nach Regel 92 (2) a) erforderlichen Angaben zur
Person des Antragstellers nach MalRgabe von Regel 41 (2) c)
enthalt,

der Antrag angibt, fir welche Vertragsstaaten der Antragsteller
Inhaber des Patents ist (Regel 92 (2) a)),

der Antrag die Nummer des Patents enthalt, dessen
Beschrankung oder Widerruf beantragt wird (Regel 92 (2) b)),

der Antrag die Vertragsstaaten enthdlt, in denen das Patent
wirksam geworden ist, auch wenn es zwischenzeitlich in einem
oder mehreren dieser Vertragsstaaten erloschen st
(Regel 92 (2) b)),

der Antragsteller in den unter iii) und v) genannten Fallen,
wenn er nicht in allen diesen Vertragsstaaten Inhaber des
Patents ist, Namen und Anschrift der anderen Patentinhaber
angibt und nachweist, dass er befugt ist, flr sie zu handeln
(Regel 92 (2) c)); aufgrund der rickwirkenden Wirkung einer
Beschrankung bzw. eines Widerrufs (Art. 68) wird der
Nachweis auch dann bendétigt, wenn das Patent in einem oder
mehreren der unter v) aufgefihrten Vertragsstaaten
zwischenzeitlich erloschen ist. Bei gemeinsamen Inhabern fir
den gleichen oder verschiedene Vertragsstaaten gelten die
Erfordernisse der Regel 151 fir die Bestellung eines
gemeinsamen Vertreters auch im Beschrédnkungs- oder
Widerrufsverfahren (siehe A-VIII, 1.3).

in den Fallen, in denen eine Beschrankung beantragt wird, der
Antrag eine vollstdindige Fassung der gednderten
Patentanspriche (und gegebenenfalls der Beschreibung und
Zeichnungen) enthalt (Regel 92 (2) d)) und ob

in den Fallen, in denen der Antragsteller einen Vertreter bestellt
hat, die Angaben zur Person nach Regel 41 (2) d) eingereicht
worden sind (Regel 92 (2) e)).
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Ist eines der oben genannten Erfordernisse nicht erfiillt, so wird der
Antragsteller aufgefordert, die festgestellten Mangel innerhalb einer
Zu bestimmenden Frist zu beseitigen.

Werden die Mangel nicht innerhalb dieser Frist beseitigt, so ist der
Antrag als unzulassig zu verwerfen. Diese Entscheidung wird dem
Antragsteller zugestellt (Art. 119). Die Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nach Art. 122 ist aber moglich. Die Entscheidung Uber
die Zurlckweisung des Antrags kann mit der Beschwerde
angefochten werden (Art. 106 (1)).

Andernfalls gilt der Antrag als zul&ssig.

3. Entscheidung Uber den Antrag auf Widerruf

Ist ein Antrag auf Widerruf zuldssig, so widerruft die Prifungs-
abteilung das Patent und teilt dies dem Antragsteller mit (Art. 105b (2)
und Regel 95 (1)). Die Entscheidung wird an dem Tag wirksam, an
dem sie im Europaischen Patentblatt bekannt gemacht wird
(Art. 105b (3)). GemalR Art. 68 bewirkt die Entscheidung, dass das
Patent als von Anfang an widerrufen gilt und keine Rechte nach
Art. 64 oder 67 gewahren kann. Nach MaRRgabe von Art. 105b (3) gilt
die Entscheidung fir alle Vertragsstaaten, fiir die das Patent erteilt
worden ist. Es ist nicht mdglich, das Patent nur in einigen
Vertragsstaaten zu widerrufen und in anderen nicht.

4. Materiellrechtliche Prifung (Beschrankung)

4.1 Zustandige Abteilung
Gilt ein Antrag auf Beschrankung als zuléssig, so wird die betreffende
Akte der Prifungsabteilung zugeleitet, die den Antrag zu prifen hat.

4.2 Grundlage der Prifung

Grundlage der Prifung ist das Patent in der erteilten bzw. im
Einspruchs- oder Beschréankungsverfahren geéanderten Fassung
(Regel 90). In Féllen, in denen bereits ein Einspruchs- und ein oder
mehrere Beschrankungsverfahren stattgefunden haben, wird das
Patent in der im letzten dieser Verfahren geanderten Fassung
geprift.

Es steht dem Antragsteller frei (gleich bei der Antragstellung oder im
Laufe des Verfahrens) darzulegen, warum dem Antrag stattzugeben
ist und/oder was er mit dem Antrag bezweckt. Der zugrunde liegende
Zweck ist aber unerheblich fir die Frage, ob dem Antrag
stattzugeben ist.

4.3 Umfang der Prifung

Der Umfang der Prifung wird durch Regel 95 (2) beschrankt. Die
Prifungsabteilung hat nur dartiber zu entscheiden, ob die geanderten
Patentanspriche des Antrags gegentber den Ansprichen in der
erteilten oder gednderten Fassung (wie unter D-X, 4.2 dargelegt) eine

Regel 94

Art. 105b (2)
Regel 95

Regel 91

Regel 90

Regel 95 (2)
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Regel 92 (2) d)
Art. 69 (1)

Beschrankung darstellen und ob sie den Erfordernissen der Art. 84
und 123 (2) und (3) gentigen.

Mit dem Begriff "Beschrankung” ist gemeint, dass der Schutzbereich
der Patentanspriche verkleinert wird. BloRe Klarstellungen oder
Anderungen, die dem Schutz eines anderen Gegenstands ("aliud")
dienen, kdnnen nicht als Beschrankungen gelten.

Insbesondere ist die Beschrdnkung eines abhangigen Anspruchs
ohne die gleichzeitige Beschrankung eines unabhéngigen Anspruchs
zulassig. Unzulassig sind jedoch nicht beschrankende Anderungen
der Beschreibung oder der Anspriiche, die sich nicht aus der
Beschrankung der Anspriche ergeben (z. B. Klarstellung unklarer
Anspriuche und Anderungen, die nur darauf abzielen, das Patent zu
verbessern, oder kosmetische Anderungen). Auch dirfen im
Beschrankungsverfahren keine abhangigen Anspriiche hinzugefugt
werden, die sich nicht direkt aus der Beschrankung der Anspriiche
ergeben.

Bei Anderungen an einem Patentanspruch, die dessen Schutzbereich
verkleinern, aber dazu fiuhren, dass er teilweise Uber den
Schutzbereich des zuvor eingereichten Anspruchs hinausgeht, ist
Vorsicht geboten. Auch wenn die Anderung eine Beschrankung
darstellt, verstdf3t ein solcher Patentanspruch in der Regel gegen
Art. 123 (3) (siehe auch H-V, 7 in Bezug auf Art. 123 (3) im Falle
eines Wechsels der Anspruchskategorie).

Nach MaRgabe der Regel 95 (2) hat die Prifungsabteilung nur die
geadnderten Patentanspriche zu prifen. Gemall Regel 92 (2) d) kann
sich der Antrag auf Beschrankung aber auch auf eine geédnderte
Fassung der Beschreibung und Zeichnungen erstrecken. In diesem
Fall sind auch diese Anderungen auf die oben genannten
Erfordernisse hin zu prifen. Daher sollte der Prufer prufen, ob die
geénderten Anspriiche noch von der Beschreibung gestitzt werden.
Anderungen der Beschreibung, die nur darauf abzielen, das Patent
zu verbessern, oder kosmetische Anderungen, die nicht durch die
beschréankten Anspriiche erforderlich werden, sind unzuléssig.

Zur Auslegung der Art. 84 und 123 (2) siehe F-1V, 4 und H-IV, 4.4.
Zur Auslegung der Patentanspriiche werden nach MaRgabe des
Art. 69 (1) sowie des Protokolls Uber dessen Auslegung die
Beschreibung und die Zeichnungen herangezogen. Deshalb kdnnte
eine Anderung dieser Teile moglicherweise bewirken, dass
Gegenstande eingefuhrt werden, die gegen Art. 123 (3) verstol3en
(siehe H-I1V, 3.1 und 3.3).

Nicht zu prufen ist, ob der Gegenstand der beschrankten Fassung
des Patents nach MaRRgabe der Art. 52 bis 57 patentierbar ist oder ob
der zu vermutende Zweck der Beschrankung (z. B. Abgrenzung von
einem bestimmten Stand der Technik), sofern angegeben, mit der
beantragten Anderung der Patentanspriiche tatsachlich erfiillt wird.
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Schreibfehler oder offensichtliche Unrichtigkeiten kdnnen aber auf
Antrag oder von Amts wegen berichtigt werden.

Die Einreichung von Hilfsantrdgen zusammen mit dem Hauptantrag
ist moglich (siehe H-III, 3).

4.4 Weitere Prufungsphasen

Wenn die unter D-X, 4.3 beschriebene Prifung ergibt, dass dem
Antrag stattzugeben ist, kann der nachste Verfahrensschritt - die
Prifung der Formerfordernisse fiir die Beschrdnkung nach D-X, 5 -
eingeleitet werden. Andernfalls ist dem Antragsteller gemaR
Regel 95 (2) mitzuteilen, welche Méngel festgestellt wurden, und
Gelegenheit zu geben, diese innerhalb einer zu bestimmenden Frist
zu beseitigen. In der Regel betragt diese Frist zwei Monate
(Regel 132 (2)). Sie kann grundsatzlich verlangert werden, aber nur
unter besonderen Umsténden.

Der Prifer kann die Beschreibung nicht von Amts wegen andern
(siehe D-X, 5). Bei Widersprichen zwischen den Anspriichen und der
Beschreibung wird er immer einen Einwand erheben.

Raumt der Antragsteller rechtzeitig alle bestehenden Einwande aus,
so wird das Verfahren wie unter D-X, 5 beschrieben fortgesetzt.

Regel 95 (2) sieht vor, dass der Antragsteller nur einmal Gelegenheit
erhalt, im Beschrankungsverfahren Anderungen vorzunehmen.
Beseitigt die Antwort des Antragstellers auf die Mitteilung nach
Regel 95 (2) zwar die dort genannten Mangel, entstehen aber
gleichzeitig neue Mangel, so macht der Grundsatz des Anspruchs auf
rechtliches Gehdr (Art. 113 (1)) in der Regel eine zweite Mitteilung
erforderlich, in der dem Antragsteller die neuen Einwédnde mitgeteilt
werden, bevor die Entscheidung Uber die Zurtickweisung des
Beschrankungsantrags ergeht (siehe D-X, 6). Auf diese Mitteilung hin
durfen in der Regel keine weiteren Anderungen mehr vorgenommen
werden.

Gemal Regel 95 (2) muss die Prifungsabteilung dem Antragsteller
einmal Gelegenheit geben, die Mangel zu beseitigen. Einem Antrag
auf mindliche Verhandlung nach Art. 116 ist jedoch stattzugeben,
wenn der Beschrankungsantrag nicht gewdahrbar ist. In der
mundlichen Verhandlung dirfen keine weiteren Anderungen mehr
vorgelegt werden, wenn die Gelegenheit zur Vornahme von
Anderungen bereits wahrgenommen wurde.

4.5 Einwendungen Dritter wdhrend des Verfahrens

Art. 115 erstreckt sich ausdricklich auf alle Verfahren vor dem EPA,
nicht nur auf das Verfahren vor der Erteilung, und gilt damit
grundsatzlich auch fur Widerrufs- und Beschrankungsverfahren. Die
Patentierbarkeit nach Art. 115 ist breit auszulegen, sodass auch
Einwendungen nach Art. 84 und 123 (2) bericksichtigt werden
kénnen. Der Antragsteller kdnnte, wenn er einer Aufforderung nach

Regel 139

Art. 115
Regel 114
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Regel 95 (3)
Art. 2 Nr. 8 und
9 GebO

Art. 105b (2) und (3)

Art. 105¢

Regel 95 (2) nachkommt, weitere Beschrankungen einfihren, um
solchen Einwendungen zu begegnen. Wenn er dies beabsichtigt,
ohne dass eine Aufforderung nach Regel 95 (2) ergeht, hat er nur die
Madoglichkeit, einen weiteren Antrag auf Beschrankung zu stellen.

5. Formerfordernisse bei der Beschrankung im Falle eines
gewdhrbaren Antrags

Ist einem Antrag auf Beschrdnkung stattzugeben, so muss die
Prifungsabteilung dies dem Antragsteller gemaR Regel 95 (3) mittei-
len und ihn auffordern, innerhalb einer Frist von drei Monaten die
vorgeschriebene Gebiihr zu entrichten und eine Ubersetzung der
geadnderten Patentanspriiche in den anderen beiden Amtssprachen
einzureichen.

Die Aufforderung des Antragstellers zur Entrichtung der vorge-
schriebenen Geblhr und zur Einreichung der Ubersetzung der
Anspriche nach Regel 95 (3) entspricht nicht der Mitteilung nach
Regel 71 (3) im Prufungsverfahren, in der die Prufungsabteilung den
Anmelder informiert, in welcher Fassung sie das Patent zu erteilen
beabsichtigt. Im Beschrankungsverfahren gilt die vom Antragsteller
eingereichte Fassung als genehmigt, wahrend in der Prifungsphase
eine dem Anmelder vorgeschlagene Fassung vorliegt, die dieser erst
genehmigen muss.

Sobald der Antragsteller die Mitteilung nach Regel 95 (3) erhalten
hat, kann er nur entweder die GebUhr entrichten und die
Ubersetzungen einreichen, andernfalls wird sein Antrag abgelehnt.
Die Prifungsabteilung kann also nicht in der Mitteilung nach
Regel95(3) von Amts wegen die Anspriiche eines
Beschrankungsantrags éandern, damit diese zulassig werden oder die
Beschreibung von Amts wegen an die beschrankten Anspriche
anpassen. Wirde sie dies tun, waren die Bestimmungen des Art. 113
nicht erfullt, denn der Antragsteller hat keine Gelegenheit, die
Anderungen anzufechten oder sich dazu zu 4uRern.

Wie beim Einspruchsverfahren wird dem Antragsteller gegen
Entrichtung einer Zuschlagsgebuhr (Art. 2 Nr. 9 GebO) eine Nachfrist
von zwei Monaten gewahrt. Die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ist mdglich.

Wenn der Antragsteller rechtzeitig die Gebuhr entrichtet und die
erforderlichen Ubersetzungen einreicht, beschlieRt die Priifungs-
abteilung die Beschrdnkung des Patents (Art. 105b (2) und
Regel 95 (3) letzter Satz). Diese wird an dem Tag wirksam, an dem
der Hinweis auf die Entscheidung im Europédischen Patentblatt
bekannt gemacht wird.

Im Anschluss hieran verdéffentlicht das EPA so bald wie méglich die
geadnderte Patentschrift. In welcher Form die geanderte Patentschrift
veroffentlicht wird, ist in den Regeln 96, 73 (2) und (3) sowie 74
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festgelegt. Es qilt die gleiche Vorgehensweise wie im
Einspruchsverfahren.

Wie beim Widerruf (siehe D-X, 3) gilt auch bei der Beschréankung des
Patents die Wirkung der Entscheidung als von Anfang an eingetreten.

6. Zurickweisung des Antrags
Falls

)] der Antragsteller der Aufforderung nach Regel 95 (2) nicht
rechtzeitig nachkommt (siehe D-X, 4.4) oder

ii) er zwar der Aufforderung rechtzeitig nachkommt, aber dem
Antrag trotzdem nicht stattgegeben werden kann, oder

iii) er es versaumt, gemafl Regel 95 (3) die vorgeschriebene
Gebiuhr zu entrichten und die Ubersetzungen einzureichen
(siehe D-X, 5),

so weist die Prifungsabteilung den Antrag zuriick (Art. 105b (2)
letzter Satz und Regel 95 (4)), vorausgesetzt, die Erfordernisse des
Artikels 113 (1) sind erflllt (siehe D-X, 4.4).

Die Entscheidung Uber die Zurickweisung des Antrags wird dem
Antragsteller gemaf Art. 119 zugestellt.

In dem unter ii) beschriebenen Fall erlasst die Prifungsabteilung eine
begriindete Entscheidung, die mit der Beschwerde angefochten
werden kann.

7. Verhaltnis zum Einspruchsverfahren

7.1 Vorrang des Einspruchsverfahrens

Unter D-X, 2.1 wurde der Fall angefihrt, dass zu dem Zeitpunkt, zu
dem der Antrag auf Widerruf oder Beschrankung gestellt wird, bereits
ein Einspruchsverfahren anhangig ist. Im umgekehrten Fall, d. h.,
wenn ein Einspruch eingelegt wird und bereits ein Widerrufs- oder
Beschrankungsverfahren anhéangig ist, richtet sich das Verfahren
danach, ob dem anhéngigen Verfahren ein Antrag auf Widerruf oder
auf Beschrankung zugrunde liegt.

Bezieht sich das anhangige Verfahren auf einen
Beschrénkungsantrag, so stellt die Priifungsabteilung dieses
Verfahren gemal Regel 93 (2) ein und ordnet die Rickzahlung der
Beschrankungsgebihr an. Das Beschrankungsverfahren endet an
dem Tag, an dem die Entscheidung Uber die Beschrankung an die
interne Poststelle des EPA weitergeleitet wird. Hat der Antragsteller
die in Regel 95 (3) genannte Gebuhr (siehe D-X, 5) bereits entrichtet,
so wird sie ebenfalls zurtickgezahlt. Das Einspruchsverfahren wird
dann regular fortgesetzt.

Art. 68

Regel 111 (2)
Art. 106 (1)

Regel 93 (1)

Regel 93 (2)
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Art. 106 (1)

Art. 105b (3)

Die Entscheidung, das Beschrankungsverfahren einzustellen, wird
dem Antragsteller zugestellt (Art. 119).

Regel 93 (2) gilt ausschlie8lich fir das Beschrankungsverfahren.
Daher genief3t ein Einspruch keinen Vorrang gegeniber einem
Widerrufsverfahren. Ein Widerrufsverfahren wird nach Einlegen eines
Einspruchs fortgesetzt, und es kommt nur dann zum Einspruchs-
verfahren, wenn der Antrag auf Widerruf als nicht gestellt gilt oder als
unzuldssig verworfen bzw. zurickgenommen wird. Andernfalls
werden, wenn das Patent widerrufen wird, die Einsprechenden
hiertiber informiert, und das Einspruchsverfahren wird eingestellt.

7.2 Einlegung eines Einspruchs nach der Entscheidung tber
die Beschrankung

In seltenen Féllen kann es vorkommen, dass das Beschrankungs-
verfahren abgeschlossen ist und die Entscheidung Uber die
Beschrankung bereits im Europédischen Patentblatt verdffentlicht
wurde, bevor innerhalb der Neunmonatsfrist ein Einspruch eingelegt
wird. In diesen Fallen kann der Einsprechende keine neue
Neunmonatsfrist in Anspruch nehmen, weil die Einspruchsfrist nur
einmal ab der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des
Patents zu laufen beginnt. Demgemaf steht dem Einsprechenden
nicht die volle Neunmonatsfrist zur Verfligung, um Einspruch gegen
das beschrankte Patent einzulegen.

8. Rechtsstatus von Entscheidungen

Entscheidungen, mit denen Antrdge auf Beschrankung oder Widerruf
als unzulassig oder nicht gewahrbar zurickgewiesen werden
(siehe D-X, 2 und 6), sind beschwerdefahig, da die Prifungsabteilung
mit diesen Entscheidungen ein Verfahren abschliel3t. Als solche
werden sie von Art. 21 (3) a) erfasst.

9. Zuricknahme des Antrags

Sofern nichts anderes bestimmt wird und in Ubereinstimmung mit den
Ublichen Rechtsgrundsétzen, kann der Antragsteller seinen Antrag
auf Beschrankung oder Widerruf jederzeit zuricknehmen, sofern der
Antrag noch anhéngig ist. In diesem Fall wird jedoch die
Beschrankungs- bzw. Widerrufsgebihr nicht zurilickerstattet.

10. Unterschiedliche Anspruchssatze

Art. 105b (3) schreibt vor, dass die Entscheidung Uber die
Beschrankung oder den Widerruf das Patent mit Wirkung fur alle
Vertragsstaaten erfasst, fur die es erteilt worden ist. Es liegt also eine
einzige Entscheidung vor, die fir alle Vertragsstaaten gilt, aber in
verschiedenen Vertragsstaaten unterschiedliche Anspruchssétze
erfassen oder bestimmen kann, dass sich die Beschrankung flr
verschiedene Vertragsstaaten anderweitig unterscheidet. In diesem
Zusammenhang sind zwei Szenarien denkbar.
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10.1 Beschrankung, die zu unterschiedlichen Patentanspriichen
fur verschiedene Vertragsstaaten fluhrt

Die Beschrankung kénnte dazu fihren, dass die Patentanspriiche flr
verschiedene Vertragsstaaten unterschiedlich ausfallen, falls der
Antragsteller beabsichtigt, die Anspriche flr einen oder mehrere,
aber nicht fur alle Vertragsstaaten zu beschrénken, um eine Kollision
mit alteren nationalen Rechten zu vermeiden. Solche unterschied-
lichen Anspruchssétze konnen zugelassen werden, wenn die
materiellrechtlichen Erfordernisse flr jeden einzelnen von ihnen erfiillt
sind.

Nach Regel 138 kann der Antragsteller im Beschrankungsverfahren
nur dann unterschiedliche Anspriche fir verschiedene Vertrags-
staaten einfuhren, wenn er dem EPA bei der Einreichung der
unterschiedlichen Anspruchssatze das Bestehen alterer nationaler
Rechte mitgeteilt hat. Unterlasst es der Anmelder bei der Einreichung
unterschiedlicher Anspruchssatze, dem EPA die alteren nationalen
Rechte anzuzeigen, so ist der Antrag nach MalRRgabe von
Art. 105b (3) und Regel 138 zurtickzuweisen.

Bei ab dem 13. Dezember 2007 eingereichten Anmeldungen lassen
sich unterschiedliche Anspruchssatze nicht mehr mit einem Stand der
Technik nach Art. 54 (3) rechtfertigen (siehe aber D-VII, 8 zu den
Ubergangsbestimmungen).

10.2 Unterschiedliche Beschrankung fir verschiedene
Vertragsstaaten aufgrund von Unterschieden bei den fir
verschiedene Vertragsstaaten erteilten Patentanspriichen

Die Beschrankung fur verschiedene Vertragsstaaten kann unter-
schiedlich sein, weil dem Beschrankungsverfahren unterschiedliche
Patentanspriiche fur verschiedene Vertragsstaaten zugrunde lagen.
Dieser Fall tritt ein, wenn die unterschiedlichen Patentanspriiche des
Patents fir verschiedene Vertragsstaaten durch altere nationale
Rechte oder Stand der Technik nach Art. 54 (3) bedingt sind (bei
Patenten, die vor dem 13. Dezember 2007 bzw. auf zu dem Zeitpunkt
anhangige europdische Patentanmeldungen erteilt wurden) oder
durch einen teilweisen Rechtstibergang gemaf Art. 61 (Regel 18 (2)).

Mdoglicherweise mdchte der Antragsteller eine Beschrankung, die
bereits fur einen oder mehrere Vertragsstaaten eingefiihrt wurde, auf
die anderen Vertragsstaaten ausweiten oder aus einem anderen
Grund die Patentanspriche aneinander angleichen. Sofern dies zu
einem einzigen Anspruchssatz fir alle Vertragsstaaten fuhrt und die
materiellrechtlichen Erfordernisse fir jeden der ursprunglichen
Anspruchsséatze erfillt sind, ist der Antrag gewahrbar.

Es ist auch mdglich, dass bei ein und demselben Antrag die in
diesem Abschnitt und die unter D-X, 10.1 beschriebenen Umstande
zusammen eintreten.

Regel 138

Art. 54 (3)
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Regel 90

11. Mehrere Antrage

Regel 90 legt fest, dass dem Antrag die Patentanspriiche in der im
Beschrankungsverfahren geénderten Fassung zugrunde gelegt
werden kénnen, wodurch es mdglich ist, dass mehrere Antrage
aufeinander folgen, d. h. ein Antrag auf Beschrankung oder Widerruf
kann auf einen oder mehrere frilhere Beschrankungsantrage folgen.
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