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Kapitel | — Einleitung

1. Uberblick
Der vorliegende Teil A der Richtlinien behandelt Folgendes:

i) die Erfordernisse und das Verfahren betreffend die Formalprifung
europaischer Patentanmeldungen (Kapitel A-ll bis VI)

i) Formalfragen allgemeiner Art, die sich im Anmeldungsstadium oder
nach der Patenterteilung ergeben kénnen (Kapitel A-VIl und VIII)

iii) die Form und Ausfihrung der Zeichnungen und Darstellungen bei
europaischen Patentanmeldungen (Kapitel A-IX)

iv)  Gebuhrenfragen (Kapitel A-X)

V) das Akteneinsichtsverfahren, die Auskunft aus den Akten, die Ein-
sichtnahme in das Europaische Patentregister und die Ausstellung
beglaubigter Kopien (Kapitel A-XI)

2. Zustandigkeit fiir die Formalpriufung

Die in Teil A behandelten Fragen sind flr die Formalsachbearbeiter des
EPA sowohl in Den Haag als auch in Minchen und Berlin bestimmt. In
erster Linie sind sie fur die Eingangsstelle bestimmt, die nach dem EPU
insbesondere sicherzustellen hat, dass die europaischen Patentanmel-
dungen den Formerfordernissen genitigen. Nach Ubermittiung der Anmel-
dung an die Prifungsabteilung Ubernimmt diese die Verantwortung fur die
die Anmeldung betreffenden Formalfragen; dabei ist davon auszugehen,
dass Bezugnahmen auf die Prifungsabteilung auch den Formalsach-
bearbeiter einschliefen, dem diese Arbeiten Ubertragen werden (siehe
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABI. EPA
2014, A6 und Beschluss des Prasidenten des EPA vom 23. November
2015, ABI. EPA 2015, A104).

3. Zweck des Teils A

Die Formalsachbearbeiter werden darauf aufmerksam gemacht, dass
Teil A der Richtlinien dazu bestimmt ist, ihnen das Wissen und die Grund-
kenntnisse zu vermitteln, die ihnen dabei helfen sollen, ihre Aufgaben
einheitlich und rasch durchzufiihren. Dadurch wird ihnen indessen nicht
das Recht gegeben, die Vorschriften des EPU auler Acht zu lassen; in
dieser Hinsicht wird besonders auf Nummer 3 des Allgemeinen Teils der
Richtlinien verwiesen.

4. Andere fur die Formalprifung relevante Teile

Es ist nicht beabsichtigt, dass sich die Formalsachbearbeiter allein mit
Teil A der Richtlinien befassen. Es wird vorausgesetzt, dass sie sich haufig
auf die anderen Teile, insbesondere Teil E, zu beziehen haben.

Regel 10
Regel 11 (3)
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Kapitel Il — Einreichung von Anmeldungen und
Eingangsprufung

1. Wo und wie kdnnen Anmeldungen eingereicht werden?

1.1 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Ubergabe

oder durch Postdienste

Europédische Patentanmeldungen kdnnen schriftlich durch unmittelbare Art. 75 (1)
Ubergabe, durch Postdienste oder durch Einrichtungen zur elektronischen  Regel 35 (1)
Nachrichtenibermittiung (siehe A-Il, 1.2 und 1.3) bei den Annahmestellen Regel 2 (1)
des EPA in Minchen, Den Haag oder Berlin eingereicht werden. Die

Dienststelle Wien des EPA ist keine Annahmestelle und ebenso wenig das
Verbindungsbiro des EPA in Brissel.

Die Offnungszeiten der Annahmestellen des EPA sind in der Mitteilung des
EPA vom 12.Juli 2007, Sonderausgabe Nr.3, ABI. EPA 2007,A.2
veroffentlicht worden. Im Amtsblatt des EPA werden auch regelmalig die
Tage verodffentlicht, an denen zumindest eine Annahmestelle des EPA zur
Entgegennahme von Schriftstiicken nicht gedffnet ist (siehe auch
E-VII, 1.4).

Bei den Annahmestellen des EPA in Berlin und Mlnchen gibt es automati-
sche Briefkasten, die zu jeder Zeit benutzt werden koénnen. Bei der
Annahmestelle Den Haag ist derzeit kein automatischer Briefkasten in
Betrieb. Unterlagen koénnen auferhalb der Dienstzeiten beim Pfértner
abgegeben werden.

Europdische Patentanmeldungen (auer Teilanmeldungen, siehe
A-1V, 1.3.1, und Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), siehe A-IV, 2.5) kénnen
auch bei der Zentralbehorde fur den gewerblichen Rechtsschutz oder bei
anderen zustandigen Behdrden eines Vertragsstaats eingereicht werden,
wenn das nationale Recht dieses Staats es gestattet (siehe A-ll, 1.7).

1.2 Einreichung von Anmeldungen per Fax

Anmeldungen kédnnen auch per Fax bei den Annahmestellen des EPA oder Regel 2 (1)
bei den zustandigen nationalen Behdrden der Vertragsstaaten eingereicht
werden, die dies gestatten. Gegenwartig sind dies Osterreich (AT), Belgien
(BE), Bulgarien (BG), die Schweiz (CH), die Tschechische Republik (CZ),
Deutschland (DE), Danemark (DK), Spanien (ES), Finnland (FI), Frankreich
(FR), Griechenland (GR), Irland (IE), Island (IS), Liechtenstein (LI),
Luxemburg (LU), Monaco (MC), Norwegen (NO), Polen (PL), Portugal (PT),
San Marino (SM), Schweden (SE), Slowenien (Sl), die Slowakei (SK) und
das Vereinigte Konigreich (GB). Naheres ist der neuesten Ausgabe der
Broschiire "Nationales Recht zum EPU" zu entnehmen.

Ist ein Schriftstiick mithilfe dieses technischen Verfahrens unleserlich oder
unvollstandig Ubermittelt worden, so gilt es als nicht eingegangen, soweit
es unleserlich ist oder der Ubermittlungsversuch fehlgeschlagen ist, und
der Absender ist unverziglich zu benachrichtigen (siehe Beschluss der
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Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3, ABIL. EPA 2007, A.3).

Wird eine europaische Patentanmeldung per Fax eingereicht, so ist eine
schriftliche Nachreichung nur erforderlich, wenn die Qualitat der betreffen-
den Schriftsticke mangelhaft ist. Dann fordert das EPA den Anmelder auf,
diese innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzureichen (Regel 2 (1)).
Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so wird
die européische Patentanmeldung zurtickgewiesen. Um eine Doppelanlage
von Anmeldeakten zu vermeiden, werden die Anmelder gebeten, das
formgerechte Papierexemplar der Unterlagen mit einem Hinweis auf die
Anmeldenummer oder das Datum der Ubermittlung des Fax und den
Namen der Einreichungsbehdrde zu versehen und deutlich darauf hinzu-
weisen, dass diese Unterlagen eine "Bestatigung einer per Fax einge-
reichten Anmeldung" darstellen.

1.3 Einreichung von Anmeldungen durch Einrichtungen zur
elektronischen Nachrichtentlibermittiung

Europaische Patentanmeldungen und internationale (PCT-) Anmeldungen
kénnen beim EPA in elektronischer Form online oder auf elektronischen
Datentragern eingereicht werden (siehe Beschluss des Prasidenten des
EPA vom 10. November 2015, ABI. EPA 2015, A91). Derzeit sind als
Datentrager CD-R entsprechend ISO 9660, und DVD-R oder DVD+R
zugelassen (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.5). Soweit nicht die Verwendung
einer anderen Software gestattet wird, sind die Unterlagen einer
europaischen oder einer internationalen Patentanmeldung in elektronischer
Form zu erstellen, und zwar unter Verwendung

i) der EPA-Software fir die Online-Einreichung oder der PaTrAS-
Software (siehe den Beschluss des Prasidenten des EPA vom
5. Februar 2015, ABI. EPA 2015, A26, Art. 2 des Beschlusses der
Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3,
ABI. EPA 2007, A.5 und die Mitteilung des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.6.),

ii) des Case-Management-Systems des EPA (siehe Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 11. Marz 2015, ABI. EPA 2015, A27),
auch als "neue Online-Einreichung (CMS)" bezeichnet, oder

iii) des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung (siehe Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 10. September 2014, ABI. EPA 2014,
A98).

In den Verfahren nach dem EPU kdénnen auch andere Unterlagen in
elektronischer Form eingereicht werden (siehe Beschluss des Prasidenten
des EPA vom 10. November 2015, ABI. EPA 2015, A91).

Europaische Patentanmeldungen konnen in elektronischer Form auch bei
den zustandigen nationalen Behdrden der Vertragsstaaten eingereicht
werden, die dies gestatten.
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1.4 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren

Seit 1. Januar 2003 kdénnen mit der EP-EASY-Software erstellte euro-
paische Patentanmeldungen auf Diskette nebst Papierausdruck nicht mehr
beim EPA eingereicht werden (siehe Mitteilung des EPA vom
1. Oktober 2002, ABI. EPA 2002, 515). Dasselbe gilt fiir die Einreichung
europaischer Patentanmeldungen bei den Amtern Belgiens (BE), der
Schweiz (CH), Finnlands (Fl), Frankreichs (FR), Schwedens (SE) und des
Vereinigten Konigreichs (GB).

Die Einreichung europaischer Patentanmeldungen durch andere Verfahren
wie E-Mail ist zurzeit nicht zulassig (siehe auch Mitteilung vom
12. September 2000, ABI. EPA 2000, 458).

1.5 Nachreichung von Schriftstiicken
Zur Nachreichung von Schriftstiicken siehe A-VIII, 2.5 und A-ll, 1.3, zweiter
und dritter Absatz.

1.6 Abbuchungsauftrage fir beim EPA gefiihrte laufende Konten
Europaischen Patentanmeldungen und internationalen (PCT-)Anmeldun-
gen kann ein Abbuchungsauftrag Uber die zu entrichtenden Gebuhren
beigefligt werden. Wird ein Abbuchungsauftrag per Fax Ubermittelt, so ist
zur Vermeidung von Doppelbuchungen von einer Nachreichung des
Originals abzusehen (siehe Nr. 6.2 der Vorschriften Uber das laufende
Konto, Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015, 12). Zur Abschaffung der
Zahlung per Scheck siehe A-X, 2.

1.7 Weiterleitung von Anmeldungen

Die Zentralbehorde flir den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertrags-
staats hat die bei ihr oder bei anderen zustandigen Behorden dieses Staats
eingereichten Anmeldungen (siehe A-Il, 3.2) innerhalb der kiirzesten Frist,
die mit den nationalen Vorschriften Uber die Geheimhaltung der Erfindung
vereinbar ist, an das EPA weiterzuleiten. (Hinsichtlich beigeflgter Abbu-
chungsauftrage siehe A-1l, 1.6).

Bei Anmeldungen, deren Gegenstand offensichtlich nicht geheimhaltungs-
bedurftig ist, ist fur die Weiterleitung an das EPA eine Frist von sechs
Wochen nach dem Tag der Einreichung vorgesehen; diese Frist ist fur An-
meldungen, bei denen weiter geprtift werden muss, ob sie geheimhaltungs-
bedirftig sind, auf vier Monate oder, wenn eine Prioritdt in Anspruch
genommen worden ist, auf 14 Monate nach dem Prioritatstag ausgedehnt.
Es ist jedoch zu beachten, dass eine Anmeldung, die nach der vorge-
schriebenen Frist von sechs Wochen oder vier Monaten eingeht, bearbeitet
werden muss, sofern die Anmeldung bis zum Ablauf des vierzehnten
Monats nach der Einreichung oder gegebenenfalls nach dem Prioritatstag
in Minchen, Den Haag oder Berlin eingeht. Anmeldungen, die nach der
zuletzt genannten Frist eingehen, gelten als zurlickgenommen. Eine
Wiedereinsetzung in die Frist der Regel 37 (2) und eine Weiterbehandlung
sind ausgeschlossen, weil der Rechtsverlust nicht durch eine Frist-
versaumung seitens des Anmelders verursacht wurde, (siehe J 3/80),
jedoch kann ein Umwandlungsantrag nach Art. 135 (1) a) gestellt werden
(siehe A-1V, 6).

Nr. 6.2 VLK

Art. 77 (1)
Regel 37 (1)

Art. 77 (3)
Regel 37 (2)
Art. 135 (1) a)
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Regel 134 (2)

Art. 58

Lauft die Frist der Regel 37 (2) an einem Tag ab, an dem die Post-
zustellung oder -Ubermittlung im Sinne von Regel 134 (2) unterbrochen
oder im Anschluss an eine solche Unterbrechung gestort ist, so erstreckt
sich die Frist auf den ersten Tag nach Beendigung der Unterbrechung oder
Storung.

1.8 Nummerierungssysteme fur die Anmeldungen

1.8.1 Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden
Fir Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2002 eingereicht wurden, gilt
folgendes Nummerierungssystem:

Die Anmeldenummer ist 9-stellig. Die ersten beiden Stellen geben
(v. . n.r.) das Anmeldejahr an. Die letzte (9.) Stelle ist eine Prufziffer. Die
verschiedenen Einreichungsorte sind aus der dritten bzw. der dritten und
vierten Stelle der Anmeldenummer ersichtlich.

Mit den Gbrigen Stellen werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres
Eingangs beim Anmeldeort durchnummeriert.

Internationale Anmeldungen nach dem Patentzusammenarbeitsvertrag
(PCT), in denen "EP" bestimmt ist (Euro-PCT-Anmeldungen), erhalten an
der dritten Stelle eine "7", "8" oder "9".

1.8.2 Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002
eingereicht wurden

Fur Anmeldungen, die am oder nach dem 1. Januar 2002 eingereicht
wurden, gilt folgendes Nummerierungssystem:

Die Anmeldenummer ist 9-stellig. Die ersten beiden Stellen (v. . n. r) geben
das Anmeldejahr an. Die letzte Stelle ist eine Prifziffer. Mit den sechs
Stellen dazwischen werden die Anmeldungen in der Reihenfolge ihres
Eingangs beim Anmeldeort durchnummeriert, wobei mit der jeweils
niedrigsten Zahl aus einer 6-stelligen Nummernserie begonnen wird. Mit
der Serie wird der Anmeldeort angegeben. Gegebenenfalls wird die
jeweilige Serie zur Unterscheidung zwischen Papier- und Online-
Einreichung noch weiter unterteilt.

Bei internationalen Anmeldungen, in denen "EP" bestimmt ist (Euro-PCT-
Anmeldungen), wird eine bestimmte 6-stelige Nummernserie benutzt,
deren dritte Stelle eine 7, 8 oder 9 ist und aus der der Anmeldeort und die
Anmeldeart nicht ersichtlich sind.

Eine Liste der 2002 eingefiihrten Nummernserien und soweit zutreffend der
entsprechenden Anmeldeorte wurde im ABI. EPA 2001, 465 verdffentlicht.

2. Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen

Jede natirliche oder juristische Person und jede einer juristischen Person
nach dem fir sie malkgebenden Recht gleichgestellte Gesellschaft kann die
Erteilung eines europaischen Patents beantragen.
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Im Verfahren vor dem EPA gilt der Anmelder als berechtigt, das Recht auf
das europaische Patent geltend zu machen.

Die Anmeldung kann im Namen einer Person erfolgen; es konnen aber
auch mehrere Personen als gemeinsame Anmelder auftreten. Die Anmel-
dung kann auch von zwei oder mehreren Anmeldern, die verschiedene
Vertragsstaaten benennen, eingereicht werden. Es kann der Fall eintreten,
dass ein erster Anmelder eine Gruppe von Vertragsstaaten und ein zweiter
Anmelder eine andere Gruppe von Vertragsstaaten benennt, wahrend
beide Anmelder gemeinsam eine dritte Gruppe von Vertragsstaaten
benennen. Verschiedene Anmelder eines Patents fur verschiedene
benannte Vertragsstaaten gelten im Verfahren vor dem EPA als gemein-
same Anmelder. (Siehe A-lll, 4.2.1 und 11.1 in Bezug auf die Frage, wann
und unter welchen Umstdnden der hier behandelte Punkt bei der
Formalprifung zu beriicksichtigen ist.)

Wird der Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents einer Person,
die nicht der Anmelder ist, zugesprochen, so steht es dieser Person frei,
die Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene Anmeldung
weiterzuverfolgen (siehe A-1V, 2).

3. Verfahren bei der Einreichung

3.1 Eingang; Bestitigung

Die Behorde, bei der die Anmeldung eingereicht wird, also entweder das
EPA (Minchen, Den Haag oder Berlin) oder die zustindige nationale
Behorde, muss auf den Unterlagen der Anmeldung den Tag des Eingangs
vermerken und dem Anmelder eine Empfangsbescheinigung erteilen.
(Bezlglich des Eingangstags einer per Fax eingereichten Anmeldung siehe
Art. 5 des Beschlusses der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3). Die Empfangsbescheinigung
muss unverzuglich erteilt werden und zumindest die Nummer der Anmel-
dung, die Art und die Zahl der Unterlagen und den Tag ihres Eingangs
enthalten. Die Empfangsbescheinigung muss auch das Aktenzeichen des
Anmelders oder des Vertreters oder andere Angaben enthalten, die zur
Bezeichnung des Anmelders nitzlich sind. Der Empfang von online einge-
reichten europaischen Patentanmeldungen wird wahrend des Uber-
tragungsvorgangs elektronisch bestatigt. Schlagt die Ubermittiung einer
solchen Bestatigung fehl, so Ubermittelt das Amt, bei dem die Anmeldung
eingereicht wurde, die Bestatigung unverziiglich auf anderem Wege, sofern
die ihm vorliegenden Angaben dies gestatten (siehe Art. 10 des Beschlus-
ses des Prasidenten des EPA vom 10. November 2015, ABI. EPA 2015,
A91). Das EPA bietet auch die Mdglichkeit, auf Antrag den Empfang beim
EPA eingereichter Unterlagen per Fax zu bestatigen (siehe Art. 8 des
Beschlusses der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3). Eine Ubermittlung der Empfangsbestatigung
unmittelbar nach Eingang der eingereichten Unterlagen ist nur
sichergestellt, wenn

- der Antrag auf Ausstellung einer Empfangsbestatigung per Fax
gleichzeitig mit den eingereichten Unterlagen Gbermittelt wird,

Art. 60 (3)

Art. 59
Art. 118

Art. 61 (1)

Regel 35 (2)
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Regel 35 (3)

Regel 35 (4)

Art. 77 (3)
Regel 37 (2)
Regel 112 (1)

Art. 90 (1)
Regel 10 (1)

Regel 40 (1) a)

- die Post- oder Faxadresse angegeben ist, an die die Empfangs-
bestatigung Ubermittelt werden soll, und

- der Nachweis Uber die Entrichtung der vorgeschriebenen Verwal-
tungsgebuhr erbracht ist oder ein Abbuchungsauftrag beiliegt (nur im
Fall einer Bestatigung per Fax).

Die Hohe der Verwaltungsgebulhr ist den Veroffentlichungen im Amtsblatt
zu entnehmen.

3.2 Einreichung bei einer zustandigen nationalen Behorde

Wird die Anmeldung bei einer zustandigen nationalen Behorde eingereicht,
so muss diese Behdrde das EPA unverziiglich vom Eingang der Unter-
lagen der Anmeldung unterrichten und die Art und den Tag des Eingangs
dieser Unterlagen, die Nummer der Anmeldung und gegebenenfalls den
Prioritdtstag angeben. Es wird empfohlen, dass die zustédndige nationale
Behorde aulRerdem das Aktenzeichen des Anmelders oder des Vertreters
vermerkt, sofern dieses angegeben worden ist. In der Praxis erhalt das
EPA die oben genannten Informationen dadurch, dass ihm die Anmeldung
selbst Ubermittelt wird; verzégert sich die Ubermittlung jedoch aufgrund von
Sicherheitstberpriifungen des nationalen Amts, so sendet dieses Amt dem
EPA eine separate Mitteilung.

Hat das EPA eine Anmeldung durch Vermittlung der Zentralbehérde fir
den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erhalten, so teilt es
dies dem Anmelder unter Angabe des Tags mit, an dem die Anmeldung
beim EPA eingegangen ist (sieche ABI. EPA 1990, 306). Nach Erhalt dieser
Mitteilung sind alle weiteren Unterlagen, welche die Anmeldung betreffen,
nur noch unmittelbar an das EPA zu senden.

Geht dem EPA eine Anmeldung von einer Zentralbehdrde fur den gewerb-
lichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats nicht vor Ablauf von vierzehn
Monaten nach dem Einreichungstag oder, wenn eine Prioritdt beansprucht
worden ist, nach dem Prioritdtstag zu und gilt sie daher als zurlck-
genommen (siehe A-ll, 1.7), so muss der Anmelder hiervon unterrichtet
werden; alle Gebuhren einschlieRlich etwaiger Zuschlagsgebihren und
bereits vor dem Falligkeitstag entrichteter Geblhren sind zuriickzuzahlen.

4. Eingangsprufung

4.1 Mindesterfordernisse fiir die Zuerkennung eines Anmeldetags
Das EPA prift die Anmeldungen, um festzustellen, ob sie den Mindest-
erfordernissen fir die Zuerkennung eines Anmeldetags genligen (da dies
geschieht, bevor die Anmeldung in die Zustandigkeit der Prifungsabteilung
Ubergeht, wird diese Uberpriifung von der Eingangsstelle durchgefihrt).
Diesen Erfordernissen wird entsprochen, wenn die eingereichten Unter-
lagen enthalten:

i) einen Hinweis, dass ein europaisches Patent beantragt wird,
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i) Angaben, die es erlauben, die Identitat des Anmelders festzustellen
oder mit ihm Kontakt aufzunehmen, und

iii) eine Beschreibung oder eine Bezugnahme auf eine friher einge-
reichte Anmeldung.

Der Anmelder muss keine Patentanspriiche einreichen, um einen Anmelde-
tag zuerkannt zu bekommen. Wird die Anmeldung ohne Anspriche
eingereicht, genugt aber sonst allen Erfordernissen fur die Zuerkennung
eines Anmeldetags, so wird der Anmelder nach den Regeln 57 ¢) und 58
aufgefordert, mindestens einen Patentanspruch nachzureichen (siehe
A-lll, 15).

Wird die Beschreibung mit Bezugnahme auf eine fruher eingereichte
Anmeldung eingereicht (siehe A-Il,4.1.3.1), muss die Bezugnahme
folgende Angaben enthalten, damit der Anmeldung ein Anmeldetag nach
Regel 40 (2) zuerkannt werden kann:

i) den Anmeldetag der friheren Anmeldung
i) deren Aktenzeichen
i)  das Anmeldeamt der frilheren Anmeldung

iv)  einen Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und
etwaige Zeichnungen ersetzt

Fur die Zuerkennung eines Anmeldetags brauchen diese Unterlagen in
Bezug auf Form oder Ausgestaltung keinen besonderen Erfordernissen zu
entsprechen. Es ist jedoch wesentlich, dass die Unterlagen so deutlich
lesbar sind, dass die Angaben entziffert werden kénnen.

4.1.1 Hinweis, dass ein europaisches Patent beantragt wird

Der "Hinweis, dass ein Patent beantragt wird" gemaR A-ll, 4.1 i) erfolgt am
zweckmaligsten durch Verwendung des fur den Erteilungsantrag vorge-
schriebenen Formblatts oder der vom EPA fir die elektronische
Einreichung bereitgestellten Software (siehe A-Il, 1.3, siehe auch A-lll, 4).

41.2 Angaben zum Anmelder
Fir die Zuerkennung eines Anmeldetags sind Angaben erforderlich, die es
erlauben:

i) die Identitat des Anmelders festzustellen oder

i) mit ihm Kontakt aufzunehmen.

Regel 40 (1) b)

Regel 40 (1) ¢)

Regel 1
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Regel 40 (2)

Falls es mehrere Anmelder gibt, missen fir die Zuerkennung eines
Anmeldetags die oben genannten Angaben nur zu einem Anmelder
gemacht werden. Alle Angaben, die die Kontaktaufnahme mit dem An-
melder ermdglichen, werden als dem Erfordernis ii) entsprechend ange-
sehen, insbesondere sind dies:

a) Name und Anschrift des Vertreters des Anmelders
b) Faxnummer
c) Postfachnummer

Wenn die Angaben zwar zur Festsetzung eines Anmeldetags, nicht aber flr
die Klarung der Frage ausreichen, ob sich der Anmelder nach Art. 133 (2)
durch einen Vertreter vertreten lassen muss, so ist wie in A-lll, 16
beschrieben zu verfahren.

Bei der Entscheidung, ob die besagten Angaben zum Anmelder den oben
genannten Erfordernissen genligen, berlcksichtigt das EPA samtliche
Angaben in den eingereichten Unterlagen (siehe J 25/86). Beanstandungen
in Bezug auf den Status des Anmelders oder seine Berechtigung zur
Einreichung einer Anmeldung oder aber -im Falle gemeinsamer
Anmelder - bei Unklarheiten Uber die von den einzelnen Anmeldern
benannten Vertragsstaaten sind in diesem Stadium nicht vorzubringen.

4.1.3 Beschreibung

Der Inhalt der Beschreibung braucht nicht naher untersucht zu werden; es
genugt festzustellen, dass ein Schriftstiick oder mehrere Schriftstiicke
vorliegen, die offenbar eine Beschreibung enthalten. Hat der Anmelder statt
einer Beschreibung eine Bezugnahme auf eine friher eingereichte
Anmeldung eingereicht, siehe A-Il, 4.1.3.1.

41.3.1 Bezugnahme auf eine friiher eingereichte Anmeldung

Statt der Anmeldungsunterlagen kann der Anmelder nach Regel 40 (1) c¢)
eine Bezugnahme auf eine friher eingereichte Anmeldung einreichen. Die
Prioritdt der friher eingereichten Anmeldung, auf die Bezug genommen
wird, braucht dabei nicht beansprucht zu werden.

Am Anmeldetag erforderliche Angaben

Damit ein Anmeldetag zuerkannt werden kann, muss der Anmelder nach
Regel 40 (2) Folgendes angeben:

i) den Anmeldetag der friheren Anmeldung
ii) deren Aktenzeichen
i)  das Anmeldeamt der friheren Anmeldung

iv)  einen Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und
etwaige Zeichnungen ersetzt



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil A — Kapitel 11-9

Bezugnahme auf eine friher eingereichte Gebrauchsmusteranmeldung ist
auch moglich.

Abschrift der friiher eingereichten Anmeldung

Der Anmelder muss innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag
eine beglaubigte Abschrift der friiher eingereichten Anmeldung einreichen
(Regel 40 (3)). Nach Regel 40 (3) letzter Satz gilt dieses Erfordernis jedoch
nicht, wenn die friiher eingereichte Anmeldung dem EPA bereits unter den
vom Prasidenten festgelegten Bedingungen zuganglich ist. GemaR der
Mitteilung des EPA vom 14. September 2009, ABI. EPA 2009, 486 muss
keine beglaubigte Abschrift eingereicht werden, wenn die friher einge-
reichte Anmeldung eine Euro-Direkt-Anmeldung oder eine beim EPA als
Anmeldeamt nach dem PCT eingereichte internationale Anmeldung ist. In
allen anderen Fallen ist innerhalb der Frist nach Regel 40 (3) eine
beglaubigte Abschrift der friiher eingereichten Anmeldung einzureichen, auf
die Bezug genommen wird.

Handelt es sich bei der friher eingereichten Anmeldung um die bean-
spruchte Prioritdtsanmeldung, so braucht nur eine beglaubigte Abschrift
eingereicht zu werden, um sowohl die Erfordernisse in Bezug auf den
Anmeldetag (Regel 40 (3)) als auch in Bezug auf den Prioritdtsanspruch
(Regel 53 (1), siehe A-lll, 6.7) zu erfullen.

Zu Teilanmeldungen, die unter Bezugnahme eingereicht werden, siehe
A-IV, 1.3.1.

Ubersetzung der friiher eingereichten Anmeldung

Wenn die friher eingereichte Anmeldung nicht in einer Amtssprache des
EPA abgefasst ist, muss der Anmelder innerhalb von zwei Monaten ab dem
Anmeldetag auch eine Ubersetzung in eine dieser Sprachen einreichen
(Regel 40 (3)). Liegt die Ubersetzung der friiher eingereichten Anmeldung
dem EPA bereits vor, wird eine Abschrift davon gebuhrenfrei in die Akte
aufgenommen und der Anmelder braucht keine Ubersetzung einzureichen
(Regel 40 (3)).

Wurde die friher eingereichte Anmeldung in einer Sprache nach Art. 14 (4)
eingereicht (Amtssprache eines EPU-Vertragsstaats), kann die Anmelde-
gebuhr ermafigt werden, sofern der Anmelder nach Regel 6 (3) in Verbin-
dung mit Regel 6 (4) bis (7) Anspruch darauf hat (siehe A-X, 9.2.1 und
9.2.2). Die Gebuhr wird sogar dann ermafigt, wenn die Beschreibung nach
Regel 40 (1) c) mit Bezugnahme auf eine frUher eingereichte, in einer
Sprache nach Art. 14 (4) abgefasste Anmeldung eingereicht wird, und die
Anspriiche gemal den Regeln 57 ¢) und 58 erst nach dem Anmeldetag in
einer Amtssprache des EPA eingereicht werden. Der Grund dafir ist, dass
der fur die Festsetzung eines Anmeldetags entscheidende Bestandteil
(nédmlich die Beschreibung, siehe Regel 40 (1)c)) in einer Sprache
vorgelegt wurde, die den Anspruch auf die Geblhrenermafligung
begriindet (siehe entsprechend G 6/91).

Regel 40 (3)
Regel 63 (2)

Regel 40 (3)
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Art. 90 (1) und (2)
Regel 55

Die Anspriiche

Der Anmelder kann auch angeben, dass er die Anspriche der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung durch die Anspriche der friiher
eingereichten Anmeldung ersetzen will. Dies ist am Anmeldetag anzuge-
ben, vorzugsweise durch Ankreuzen des entsprechenden Kastchens im
Erteilungsantrag (Form 1001). In diesem Fall bilden die Anspriche der
friher eingereichten Anmeldung die Grundlage der Recherche und ent-
sprechen den Erfordernissen der Regel 57 c¢), sodass keine Aufforderung
nach Regel 58 zur Einreichung der Anspriiche ergeht.

Bezieht sich der Anmelder nicht auf die Anspriiche der friiher eingereichten
Anmeldung, sondern nur auf die Beschreibung und etwaige Zeichnungen
dieser Anmeldung, kann er zusammen mit der Bezugnahme (d. h. am
Anmeldetag) einen Anspruchssatz einreichen. Tut er das nicht, fordert ihn
das EPA auf, Ansprliche einzureichen (siehe A-lll, 15).

4.1.4 Mangel
Stellt das EPA (die Eingangsstelle) fest, dass einer der folgenden Mangel
besteht:

— Regel 40 (1) a) — kein Hinweis, dass ein europaisches Patent
beantragt wird, oder

- Regel 40 (1) c) — keine Beschreibung oder Bezugnahme auf eine
friher eingereichte Anmeldung,

die bewirken, dass der Anmeldung kein Anmeldetag zuerkannt werden
kann, so teilt es dies dem Anmelder mit und gibt ihm Gelegenheit, den
Mangel innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von zwei Monaten nach
Zustellung der Mitteilung zu beseitigen. Beseitigt der Anmelder den Mangel
nicht rechtzeitig, so wird er davon unterrichtet, dass die Anmeldung nicht
als europaische Patentanmeldung behandelt wird. Eventuell entrichtete
Gebuhren sind zurlickzuerstatten.

Eine solche Mitteilung ergeht nicht, wenn die Angaben zum Anmelder
fehlen oder es dem EPA nicht erlauben, Kontakt zum Anmelder aufzu-
nehmen (Mangel nach Regel 40 (1) b)). Beseitigt der Anmelder jedoch
diesen Mangel von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem
Eingangsdatum der urspringlichen Unterlagen, so gilt als Anmeldetag das
Datum, an dem alle Erfordernisse der Regel 40 erfillt sind. Sind die
Erfordernisse der Regel 40 bei Ablauf dieser Frist nicht erflllt, wird die
Anmeldung nicht als europaische Anmeldung behandelt und der Anmelder
muss alle zu der vorgeblichen europdischen Anmeldung gehorigen
Unterlagen erneut einreichen.
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Einreichung mit Bezugnahme auf eine frilhere Anmeldung

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte Anmel-
dung eingereicht und stellt das EPA (die Eingangsstelle) fest, dass eine der
folgenden Angaben fehlt:

i) der Anmeldetag der friiheren Anmeldung
i) deren Aktenzeichen
i)  das Anmeldeamt der frilheren Anmeldung

iv)  ein Hinweis, dass diese Bezugnahme die Beschreibung und etwaige
Zeichnungen ersetzt

so verfahrt es wie oben beschrieben und fordert den Anmelder auf, den
Mangel innerhalb einer Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 55).
Beseitigt der Anmelder diese Mangel nicht rechtzeitig, wird die Anmeldung
nicht als europaische Anmeldung behandelt.

Wenn der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der
Anmeldung die beglaubigte Abschrift der friher eingereichten Anmeldung
nicht einreicht (Regel 40 (3)) und diese Anmeldung dem EPA noch nicht
vorliegt (siehe A-ll, 4.1.3.1), wird er durch eine Mitteilung nach Regel 55
aufgefordert, die Abschrift innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von
zwei Monaten einzureichen. Reicht der Anmelder die Abschrift nicht
rechtzeitig ein, wird die Anmeldung nicht als europadische Anmeldung
behandelt. Ist eine Ubersetzung der Anmeldung erforderlich und wird diese
nicht innerhalb der oben genannten Frist eingereicht, ist wie in A-lll, 14
beschrieben zu verfahren. Das Fehlen der Ubersetzung hat keine
Auswirkungen auf den Anmeldetag.

41.5 Anmeldetag

Der Anmeldetag, der der Anmeldung zuerkannt wird, ist der Tag, an dem
die Anmeldung die in A-ll, 4.1 genannten Erfordernisse erflllt; dieser Tag
ist entweder:

i) der Tag des Eingangs beim EPA oder bei der zustandigen nationalen
Behdrde oder

i) der Tag innerhalb des in A-ll, 4.1.4 genannten Zeitraums von zwei
Monaten, an dem der Anmelder die festgestellten Mangel beseitigt.
Im letzteren Fall wird dem Anmelder der Anmeldetag mitgeteilt, der
seiner Anmeldung zuerkannt worden ist.

Im Fall ii) gibt es eine Ausnahme. Wenn die Anmeldung mit Bezugnahme
auf eine friher eingereichte Anmeldung eingereicht wird und der Anmelder
die beglaubigte Abschrift der friher eingereichten Anmeldung nicht gemaf
Regel 40 (3) innerhalb von zwei Monaten ab dem Anmeldetag nachreicht,
wird er aufgefordert, sie innerhalb von zwei Monaten nach einer Mitteilung
gemall Regel 55 einzureichen. Reicht der Anmelder die beglaubigte
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Art. 90 (1)
Regel 56 (1)
Regel 56 (4) a)

Regel 56 (2)
Regel 56 (4) a)

Regel 56 (2)

Abschrift innerhalb dieser Zweimonatsfrist ein, behalt die Anmeldung ihren
urspringlichen Anmeldetag, sofern alle Ubrigen Erfordernisse fiir die
Zuerkennung eines Anmeldetags erfillt sind.

Der Anmeldetag kann sich auch dann andern, wenn der Anmelder Teile der
Beschreibung oder Zeichnungen nach dem Anmeldetag hinzufiigt (siehe
A-ll, 5).

5. Verspatete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender
Teile der Beschreibung

5.1 Verspatete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender
Teile der Beschreibung nach Aufforderung

Bei der Einreichung wird die Anmeldung daraufhin gepruft, ob ihr ein
Anmeldetag zuerkannt werden kann. Stellt das EPA bei dieser Uberprifung
fest, dass Teile der Beschreibung oder Zeichnungen offensichtlich fehlen,
fordert es den Anmelder auf, die fehlenden Teile innerhalb von zwei
Monaten nach der Aufforderung nachzureichen. Reagiert der Anmelder
nicht rechtzeitig auf diese Aufforderung, so gelten alle Bezugnahmen auf
die fehlenden Teile als gestrichen.

5.2 Verspitete Einreichung fehlender Zeichnungen oder fehlender
Teile der Beschreibung ohne Aufforderung

Der Anmelder kann innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag
fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen auch von sich
aus nachreichen (d. h. ohne vom EPA dazu aufgefordert worden zu sein).
Reicht der Anmelder fehlende Teile nicht innerhalb dieser Frist nach, gelten
alle Bezugnahmen auf die fehlenden Teile als gestrichen. Fordert hingegen
das EPA den Anmelder auf, die fehlenden Teile einzureichen, gilt die Frist
nach Regel 56 (1) (siehe A-Il, 5.1).

Stellt der Anmelder innerhalb von zwei Monaten nach dem urspringlichen
Anmeldetag fest, dass er der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung Zeichnungen und/oder Teile der Beschreibung nicht beigefugt hat,
so sollte er die fehlenden Teile von sich aus moglichst bald gemaf
Regel 56 (2) nachreichen, denn wenn das EPA ihn nicht zur Nachreichung
auffordert, gibt es flr ihn nach Ablauf von zwei Monaten nach dem
urspringlichen Anmeldetag keine Moglichkeit mehr, fehlende Teile nach-
zureichen.

5.3 Anderung des Anmeldetags

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende
Zeichnungen gemaly den in A-ll, 5.1 oder 5.2 erlauterten Verfahren ein,
wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die fehlenden
Teile beim EPA eingehen. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet.
Die Ausnahme dieser Regel wird in A-1l, 5.4 erlautert.

Unter "Zeichnung" ist eine einzelne nummerierte Abbildung zu verstehen.
Nach Regel 56 werden nur vollstandige Abbildungen akzeptiert, auch dann,
wenn nur ein Teil der urspriinglich eingereichten Abbildung gefehlt hat.
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5.4 Fehlende Teile basieren auf der Prioritat — keine Neufestsetzung
des Anmeldetags

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende
Zeichnungen nach dem Anmeldetag gemall den in A-ll, 5.1 oder 5.2
erlauterten Verfahren nach, wird der Anmeldetag nicht neu festgesetzt,
wenn folgende Kriterien erflillt sind:

i) die fehlenden Teile werden innerhalb der vorgeschriebenen Frist
eingereicht*

ii) die Anmeldung beansprucht Prioritat (siehe A-Il, 5.4.1)

iii)  der Anmelder beantragt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* (siehe
A-ll, 5.4.1), dass den verspatet eingereichten Teilen die bean-
spruchte Prioritdt zugrunde gelegt wird, um eine Neufestsetzung des
Anmeldetags zu vermeiden

iv)  die verspatet eingereichten Teile der Beschreibung oder Zeich-
nungen sind vollstandig in der Anmeldung enthalten, deren Prioritat
beansprucht wird (siehe A-ll, 5.4.2)

V) der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist* eine
Abschrift der prioritatsbegriindenden Anmeldung ein, sofern eine
solche Abschrift dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (2) zur
Verfligung steht (siehe A-ll, 5.4.3)

vi)  die Prioritatsunterlage ist nicht in einer Amtssprache des EPA
abgefasst, und der Anmelder reicht innerhalb der vorgeschriebenen
Frist* eine Ubersetzung in einer dieser Sprachen ein, sofern eine
solche Ubersetzung dem EPA nicht bereits nach Regel 53 (3) zur
Verfugung steht (siehe A-ll, 5.4.4)

vii)  der Anmelder gibt innerhalb der vorgeschriebenen Frist* an, wo die
nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder die fehlenden
Zeichnungen in der Prioritatsunterlage und gegebenenfalls in der
Ubersetzung vollstandig enthalten sind (siehe A-Il, 5.4.2)

*Zur Bestimmung der vorgeschriebenen Frist ist zu prifen, ob A-ll, 5.1
oder 5.2 zutrifft.

Ist das Kriterium i) nicht erfullt, gilt die Nachreichung der fehlenden Teile
nach Regel 56 (4) a) als nicht erfolgt und alle in der Anmeldung enthalte-
nen Bezugnahmen auf diese Teile als gestrichen (siehe A-Il, 5.1 und 5.2).
In diesem Fall andert sich der Anmeldetag nicht, doch werden die
nachgereichten Teile auch nicht in die Anmeldung aufgenommen.

Erfullt der Antrag nach Regel 56 (3) mindestens eines der oben genannten
Erfordernisse ii) - iv) nicht, wird der Anmeldetag nach Regel 56 (2) auf den
Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten fehlenden Teile der
Anmeldung beim EPA eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den
Anmelder nach Regel 56 (2) in einer Mitteilung davon.

Regel 56 (3)

Regel 56 (3) a)

Regel 56 (3) b)

Regel 56 (3) ¢)

Regel 56 (2)
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Regel 56 (5)

Erfillt der Antrag nach Regel 56 (3) mindestens eines der oben genannten
Erfordernisse v) - vii) nicht, wird nach Regel 56 (5) der Anmeldetag auf den
Tag neu festgesetzt, an dem die nachgereichten fehlenden Teile der
Anmeldung beim EPA eingegangen sind. Das EPA unterrichtet den
Anmelder nach Regel 56 (5) in einer Mitteilung davon.

5.4.1 Nachreichung fehlender Teile bei Inanspruchnahme einer
Prioritat

Bei einem Antrag nach Regel 56 (3) prift das EPA, ob die Erfordernisse fur
die Inanspruchnahme einer Prioritat erflllt sind (siehe A-lll, 6).

Stellt der Anmelder einen Antrag nach Regel 56 (3) (siehe A-Il, 5.4), so
muss der betreffende Prioritdtsanspruch spatestens bei der Einreichung
des Antrags erhoben worden sein. Zu diesem Zweck kann der Anmelder in
ein und demselben Vorbringen zugleich beantragen,

i) einen neuen Prioritdtsanspruch nach Regel 52 (2) hinzuzufiigen, der
nicht erhoben worden war, als die Anmeldung eingereicht wurde, und

i) den nachgereichten fehlenden Teilen der Beschreibung oder den
nachgereichten fehlenden Zeichnungen nach Regel 56 (3) diesen
Prioritatsanspruch zugrunde zu legen.

Voraussetzung daflir ist, dass bei den oben genannten gleichzeitigen
Antragen die Frist nach Regel 52 (2) fir die Hinzufiigung eines neuen
Prioritatsanspruchs (siehe A-lll, 6.5.1) und die vorgeschriebene Frist fir
einen Antrag nach Regel 56 (3) (prifen, ob A-Il, 5.1 oder 5.2 zutrifft)
eingehalten werden. Ist dies der Fall, ist das Erfordernis der Regel 56 (3)
fur die Inanspruchnahme der Prioritat erfillt (siehe A-ll, 5.4 ii)).

Der Anmelder kann auch zuerst Antrag i) einreichen (sofern er die Frist
nach Regel 52 (2) einhalt) und erst spater Antragii) stellen (wiederum
innerhalb der vorgeschriebenen Frist). Umgekehrt ist es jedoch nicht
moglich, Antrag ii) vor Antrag i) einzureichen, denn dann wirde Antrag ii)
zu einem Zeitpunkt gestellt, zu dem kein Prioritdtsanspruch besteht, und
die Erfordernisse der Regel 56 (3) waren nicht erfillt.

5.4.2 Die fehlenden Teile sind vollstandig in der beanspruchten
Prioritat enthalten

Wenn keine Ubersetzung des Prioritadtsdokuments erforderlich ist und die
Anmeldung und das Prioritdtsdokument in derselben Amtssprache abge-
fasst sind, ist das Erfordernis, dass die nachgereichten Teile der Anmel-
dung im Prioritdtsdokument "vollstandig enthalten" sein missen, nur dann
erfullt, wenn die vom Anmelder nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile
des Prioritatsdokuments dieselben Zeichnungen mit denselben Erlauterun-
gen oder, bei nachgereichten Teilen der Beschreibung, denselben Text
enthalten.

Ist eine Ubersetzung des Prioritatsdokuments erforderlich, ist das Erfor-
dernis, dass die nachgereichten Teile der Anmeldung im Prioritats-
dokument "vollstandig enthalten" sein missen, nur dann erflllt, wenn die
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vom Anmelder nach Regel 56 (3) ¢) angegebenen Teile der Ubersetzung
des Prioritatsdokuments dieselben Zeichnungen mit denselben Erlaute-
rungen oder, bei nachgereichten Teilen der Beschreibung, denselben Text
enthalten.

Zusatzlich zu dem Erfordernis, dass die fehlenden Zeichnungen oder
Beschreibungsteile mit den entsprechenden Zeichnungen bzw. Beschrei-
bungsteilen des Prioritdtsdokuments Ubereinstimmen missen, dirfen sie
auch nur so in die Beschreibung eingeflihrt werden, dass kein technischer
Inhalt hinzugefugt wird. Zeichnungen von schlechter visueller Qualitat
gelten nicht als fehlend im Sinne der Regel 56, weswegen diese Vorschrift
hier keine Abhilfe bietet (siehe J 12/14).

Die endglltige Entscheidung zum Erfordernis "vollstandig enthalten" fallt in
die Zustandigkeit der Prufungsabteilung (siehe C-lll, 1).

5.4.3 Abschrift des Priorititsdokuments

Die Abschrift des Prioritdtsdokuments, die fiir den Antrag nach Regel 56 (3)
erforderlich ist, muss nicht beglaubigt werden. Legt der Anmelder mit
seinem Antrag nach Regel 56 (3) trotzdem eine beglaubigte Abschrift vor,
muss er diese bei Inanspruchnahme einer Prioritat nach Regel 53 (1) nicht
noch einmal vorlegen.

Ist dem EPA bereits nach Regel 53 (2) eine Abschrift des Prioritatsdoku-
ments nach Malligabe der vom Prasidenten festgelegten Bedingungen
zuganglich, braucht der Anmelder sie Uberhaupt nicht einzureichen. Derzeit
gilt dies, wenn es sich bei dem Prioritatsdokument um Folgendes handelt
(Beschluss des Prasidenten des EPA vom 9. August 2012,
ABI. EPA 2012, 492):

a) eine europaische Anmeldung,

b) eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmel-
dung,

c) eine chinesische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
d) eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

e) eine beim koreanischen Amt fur geistiges Eigentum eingereichte
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder

f) eine US-Patentanmeldung oder eine vorlaufige Patentanmeldung
gemall der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung Uber den
Austausch von Unterlagen (siehe ABI. EPA 2007, 473 und A-lll, 6.7).

5.4.4 Ubersetzung des Prioritatsdokuments
Ist dem EPA nach Regel53(2) bereits eine Ubersetzung des
Prioritatsdokuments zuganglich, muss der Anmelder diese nicht einreichen.
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Regel 56 (2) und (4)

Regel 56 (2), (4) und
(5)

In Fallen, in denen das Prioritatsdokument und die europaische Anmeldung
nicht in derselben EPA-Amtssprache abgefasst sind, ist es nicht erforder-
lich, dass der Anmelder nach Regel 56 (3)b) eine Ubersetzung des
Prioritdtsdokuments einreicht. Weil das Prioritdtsdokument und die
europaische Anmeldung jedoch nicht in derselben Sprache abgefasst sind,
ist das Erfordernis, dass die neu aufgenommenen Zeichnungen (sofern sie
Erlauterungen enthalten) oder Teile der Beschreibung im Prioritatsdoku-
ment "vollstdndig enthalten" sein missen (Regel 56 (3)), nicht erfillt. Dem
kann abgeholfen werden, indem der Anmelder innerhalb der vorge-
schriebenen Frist (prifen, ob A-ll, 5.1 oder 5.2 zutrifft) entweder

i) eine Ubersetzung der Teile des Prioritadtsdokuments einreicht, die
laut seinen Angaben die fehlenden Teile der Beschreibung oder
Zeichnungen vollstandig enthalten (Regel 56 (3) ¢)), und zwar aus
der Sprache des Priorititsdokuments in die Sprache der euro-
paischen Anmeldung, oder

ii) eine Erklarung vorlegt, dass die nachgereichten fehlenden Teile der
Beschreibung oder Zeichnungen eine genaue Ubersetzung der von
ihm nach Regel 56 (3) c) angegebenen Teile des Prioritdtsdoku-
ments sind.

Es muss nicht das gesamte Prioritatsdokument ibersetzt werden, weil hier
nur das Erfordernis des "vollstdndigen Enthaltenseins" der Regel 56 (3)
erfiillt sein muss, nicht das Ubersetzungserfordernis der Regel 56 (3) b).

5.5 Zuriicknahme nachgereichter fehlender Zeichnungen oder
fehlender Teile der Beschreibung

Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende
Zeichnungen ein und beantragt nicht, dass diesen nachgereichten Teilen
eine beanspruchte Prioritdt zugrunde gelegt werden soll, unterrichtet ihn
das EPA in einer Mitteilung von dem neuen Anmeldetag (siehe A-Il, 5.3).
Innerhalb von einem Monat nach dieser Mitteilung kann der Anmelder die
nachgereichten Teile der Anmeldung zuricknehmen. In diesem Fall gilt die
Neufestsetzung des Anmeldetags als nicht erfolgt, und alle Bezugnahmen
auf die fehlenden Teile der Beschreibung oder auf die fehlenden Zeich-
nungen gelten als gestrichen. Das EPA unterrichtet den Anmelder
entsprechend.

Wenn der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende
Zeichnungen einreicht und beantragt, dass diesen nachgereichten Teilen
eine beanspruchte Prioritdt zugrunde gelegt werden soll, andererseits aber
die Erfordernisse der Regel 56 (3) nicht innerhalb der vorgeschriebenen
Frist erflllt, wird der Anmeldetag auf den Tag neu festgesetzt, an dem die
nachgereichten Teile der Anmeldung beim EPA eingehen (Regel 56 (2)
oder (5)). Der Anmelder wird in einer Mitteilung des EPA von dem neuen
Anmeldetag unterrichtet. Innerhalb von einem Monat nach dieser Mitteilung
kann der Anmelder die nachgereichten Teile der Anmeldung
zurticknehmen (Regel 56 (6)) — in diesem Fall gilt die Neufestsetzung des
Anmeldetags als nicht erfolgt, und alle Bezugnahmen auf die fehlenden
Teile der Beschreibung oder auf die fehlenden Zeichnungen gelten als
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gestrichen (Regel 56 (4)). Das EPA unterrichtet den Anmelder ent-
sprechend.

Gelten die Bezugnahmen auf eine fehlende Abbildung - wie etwa "siehe
Abb. 4" - als gestrichen, so gelten auch die im Zusammenhang damit
verwendeten Bezugszeichen als gestrichen. Technische Informationen in
der Bezugnahme, die auch ohne den Bezug noch technisch verstandlich
sind, kénnen jedoch erhalten bleiben - ein Hinweis wie "siehe Abb. 4, eine
Destillationskolonne (1) mit einem Kondensator (2)" wirde dann lauten:
"eine Destillationskolonne mit einem Kondensator". Die Veréffentlichung
der Anmeldung (siehe A-VI, 1.3) enthalt in diesem Fall die Anmeldungs-
unterlagen in der urspringlich eingereichten Fassung ohne physische
Streichung der Bezugnahmen.

Erflllen die nachgereichten fehlenden Teile der Anmeldung nicht die Form-
erfordernisse der Regel 49, fordert das EPA den Anmelder erst dann nach
Regel 58 zur Beseitigung dieses Mangels auf, wenn die Einmonatsfrist zur
Zuricknahme der Teile abgelaufen ist, ohne dass der Anmelder die Teile
zuriickgenommen hat (siehe A-lll, 3.2.2).
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Kapitel lll - Formalprifung

1. Allgemeines

1.1 Formerfordernisse

Die Formerfordernisse, die eine Anmeldung zu erfiillen hat, sind Gegen-
stand einer Prifung durch die Eingangsstelle. Diese Erfordernisse betreffen
Folgendes:

i) Vertretung

i) Unterschrift

iii) Formerfordernisse der Anmeldung

iv)  Zusammenfassung

V) Antrag auf Erteilung

vi)  Inanspruchnahme der Prioritat

vii)  Erfindernennung

viii)  Ubersetzungen, falls erforderlich

ix)  Vorhandensein mindestens eines Anspruchs

X) Anmelde- und Recherchengebiihren

1.2 Sonstige Uberpriifung
Zusatzlich zu den vorstehenden Angaben muss die Eingangsstelle

i) die Beschreibung und die Patentanspriiche prifen, um sicherzu-
stellen, dass die Bezeichnung der Erfindung, die in der verdffent-
lichten Anmeldung erscheinen wird, im Allgemeinen den Erfordernis-
sen der Regel 41 (2) b) entspricht,

i) prifen, ob fallige Anspruchsgebiihren entrichtet worden sind (siehe
auch A-lIl, 9),

iii) prufen, ob im Fall der Inanspruchnahme des Ausstellungsprivilegs
nach Art. 55 (1) b) die Ausstellungsbescheinigung nach Regel 25
eingereicht worden ist (siehe auch A-IV, 3),

iv)  prifen, ob bei europaischen Patentanmeldungen betreffend biologi-
sches Material die Angaben nach Regel 31 (1) ¢) und d) vollstéandig
sind (siehe auch A-1V, 4),

V) prufen, ob im Fall einer Anmeldung mit Nucleotid- und/oder Amino-
sauresequenzen auch ein vorschriftsgemafles Sequenzprotokoll mit

Art. 90 (3)
Regel 57

Regel 41 (2) b)

Regel 45 (1) und (2)

Art. 55 (1) b)
Regel 25

Regel 31

Regel 30
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Art. 133 (2)

Art. 133 (3)

Regel 152

Art. 90 (3)

eingereicht worden ist (siehe auch A-IV,5 und Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 und
Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013, 542).

Die Erfordernisse der vorstehenden Absatze und das im Falle der
Nichterflllung der Erfordernisse anzuwendende Verfahren werden in den
folgenden Abschnitten dieses Kapitels behandelt.

2. Vertretung

21 Erfordernisse

Der Formalsachbearbeiter muss sicherstellen, dass den in A-VIII, 1
genannten Erfordernissen hinsichtlich der Vertretung entsprochen wird. Die
wichtigsten dabei zu prifenden Punkte sind:

i) das Erfordernis, wonach Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in
einem Vertragsstaat haben, durch einen zugelassenen Vertreter oder
einen bevollmachtigten Rechtsanwalt, der die Erfordernisse des
Art. 134 (8) erfiillt, vertreten sein missen,

i) die Frage, ob in dem Fall, dass ein Anmelder mit Sitz oder Wohnsitz
in einem Vertragsstaat durch einen Angestellten vertreten wird,
dieser Angestellte bevollmachtigt ist, und

i) die Frage, ob die gegebenenfalls erforderliche Vollmacht (siehe
A-VIlIl, 1.5 und Beschluss der Prasidentin des EPA vom
12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, L.1) ordnungs-
gemal erteilt und unterzeichnet ist (siehe A-VIII, 3.2 und 3.4) und
rechtzeitig eingereicht wurde.

2.2 Nichteinhaltung

Die Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung der Vorschriften hinsichtlich
der Vertretung ergeben, und die MafRnahmen, die der Formalsachbear-
beiter bei der Behandlung von Mangeln zu treffen hat, werden in A-lll, 16
behandelt.

3. Formerfordernisse

3.1 Allgemeines

Jede Anmeldung, die einer Formalprifung zu unterziehen ist, wird darauf-
hin gepruft, ob sie die nachstehenden Formerfordernisse erflllt. Die
Nichterflllung der Erfordernisse wird in A-lll, 16 behandelt.

3.2 Unterlagen der Anmeldung, Schriftstiicke, die eine dieser
Unterlagen ersetzen, sowie Ubersetzungen

Die Eingangsstelle ist dafur verantwortlich, dass die Unterlagen einer
Anmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentanspriiche, Zeichnungen
und Zusammenfassung, den Erfordernissen der Regel 49 (2) bis (9) und
(12) gentgen und in Bezug auf die Zeichnungen auflerdem den
Erfordernissen der Regel46 entsprechen, soweit dies fir eine
angemessene einheitliche Veroffentlichung der Anmeldung nach
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Regel 68 (1) notwendig ist. Sie sollte den Anmelder nicht auf Mangel
aufmerksam machen, die in Zusammenhang mit dem Inhalt der Anmeldung
stehen, namlich Mangel nach Regel 46 (2) i) und j) oder 49 (9).

In Bezug auf die Erfordernisse, fir die unter Umstanden technisches
Wissen erforderlich ist, wie die der Regel 46 (2)f)und h), hat die
Eingangsstelle im Zweifelsfall die Recherchenabteilung zu konsultieren und
deren Rat einzuholen. Die Eingangsstelle hat auch zu Uberlegen, ob
Malnahmen zu treffen sind, wenn die Recherchenabteilung sie auf einen
Mangel hinweist, den sie Ubersehen hatte. Zu beachten ist, dass gemaf
Regel 46 (3) Flussdiagramme und Diagramme als Zeichnungen gelten.

Sind die Erfordernisse der Regeln 46 und 49 nicht erflllt, wird der
Anmelder aufgefordert, diesen Mangel innerhalb einer nicht verlangerbaren
Frist von zwei Monaten zu beseitigen (Regel 58 und Regel 50 (1)). Wird der
Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so wird die Anmeldung zurtickgewiesen
(Art. 90 (5)).

Sobald die Prifungsabteilung fir die Anmeldung zustandig wird, Gbernimmt
diese die Verantwortung fir Formalfragen und hat insbesondere die
Erfordernisse mehr technischer Art gemaR Regel 46 und Regel 49,
darunter vor allem die vorgenannten Erfordernisse nach Regel 46 (2) i) und
j) und Regel 49 (9) sowie die Erfordernisse nach Regel 49 (10) und (11) zu
beachten.

Fir Schriftstiicke, die die Unterlagen der Anmeldung ersetzen, fiir Anderun-
gen erteilter Patente (Regel 86) und fiir Ubersetzungen von Unterlagen in
eine Amtssprache, die nach Art. 14 (2) oder (4) eingereicht werden, gelten
die gleichen Erfordernisse wie fiir die Unterlagen der Anmeldung, d. h sie
mussen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein. Die Einreichung von
Schriftstiicken mit handschriftichen Anderungen der Anmeldung oder der
Patentschrift wird als Formmangel betrachtet, der berichtigt werden muss
(siehe ABI. EPA 2013, 603; siehe aber auch E-Il, 8.7 und ABI. EPA 2016,
A22).

Im Prifungsverfahren wird die Aufforderung zur Beseitungung formaler
Mangel vom Formalsachbearbeiter im Namen der Prifungsabteilung
versendet (siehe Beschluss des Prasidenten des EPA vom
12. Dezember 2013, ABI. EPA 2014, A6).

Bei Mangeln nach Regel 30 muss die Eingangsstelle den Anmelder auffor-
dern, diese innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von zwei Monaten zu
beseitigen. Wird der Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so weist die
Eingangsstelle die Anmeldung nach Regel 30 (3) zurlick (siehe Beschluss
des Prasidenten des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 und
Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013, 542; siehe auch
A-1V, 5).

Die besonderen Erfordernisse, denen die Zeichnungen geniigen muissen,
werden in A-IX behandelt.

Regel 10
Art. 94 (1)
Regel 46

Regel 1

Regel 49 (2)

Regel 50 (1) und (2)
Regel 86
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Regel 50 (2)

Regel 41 (1)

3.2.1 Formerfordernisse fiir Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf
eine friiher eingereichte Anmeldung eingereicht werden

Wird die Anmeldung nach Regel 40 (1) c) mit Bezugnahme auf eine friiher
eingereichte Anmeldung eingereicht (siehe A-ll, 4.1.3.1), und ist keine
Ubersetzung erforderlich, muss die nach Regel 40 (3) erforderliche
beglaubigte Abschrift der friiher eingereichten Anmeldung den Formerfor-
dernissen entsprechen. Ist die friher eingereichte Anmeldung nicht in einer
Amtssprache des EPA abgefasst, muss nur die nach Regel 40 (3) erfor-
derliche Ubersetzung den Formerfordernissen genligen, vorausgesetzt,
dass der verbindliche Text dieser beglaubigten Abschrift dadurch nicht
infrage gestellt wird und von ausreichender Qualitat fur eine gute Verviel-
faltigung ist (Regel 49 (12)).

3.2.2 Formerfordernisse fiir nachgereichte Anmeldungsunterlagen
Nach dem Anmeldetag eingereichte Patentanspriiche (siehe A-lll, 15) und
fehlende Teile der Beschreibung oder fehlende Zeichnungen, die nach dem
Anmeldetag hinzugefugt werden (siehe A-ll, 5), mussen ebenfalls den
Formerfordernissen entsprechen. Das EPA fihrt deshalb zwei gesonderte
Formalprifungen durch: zuerst auf der Grundlage der urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen, dann in Bezug auf spater eingereichte Anspriiche
oder nachgereichte fehlende Teile der Beschreibung bzw. nachgereichte
fehlende Zeichnungen.

Fuhrt das Nachreichen fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender
Zeichnungen zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags, kann der Anmel-
der die nachgereichten Teile der Beschreibung bzw. die nachgereichten
Zeichnungen bis zu einem Monat, nachdem er Uber die Neufestsetzung
des Anmeldetags unterrichtet wurde (Regel 56 (6)), zuriicknehmen. Falls
die nachgereichten fehlenden Teile der Beschreibung oder die nach-
gereichten fehlenden Zeichnungen

i) Méngel in Bezug auf die Formerfordernisse aufweisen und
i) zu einer Neufestsetzung des Anmeldetags fihren,

wartet das EPA deshalb erst den Ablauf der Einmonatsfrist ab, bevor es
dem Anmelder diese Mangel nach Regel 58 mitteilt, sofern der Anmelder
die betreffenden Teile der Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist zurlick-
genommen hat.

3.3 Sonstige Unterlagen

Alle Schriftstlicke, die nicht zu den Unterlagen der Anmeldung zahlen,
sollen mit Maschine geschrieben oder gedruckt sein und auf jedem Blatt
links einen etwa 2,5 cm breiten Rand aufweisen.

4. Erteilungsantrag

4.1 Allgemeines

Der Erteilungsantrag ist auf einem vom EPA vorgeschriebenen Formblatt
(Form 1001) zu stellen, auch wenn der Antrag (der Hinweis, dass ein
Patent begehrt wird, siehe A-Il, 4.1 i)) zunachst formlos eingereicht werden
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kann. Vordrucke des Formblatts 1001 werden den Anmeldern vom EPA
oder den zustandigen nationalen Behdrden, bei denen die Anmeldungen
eingereicht werden konnen, kostenlos zur Verfligung gestellt. Das Form-
blatt ist ferner iber die Website des EPA im Internet zuganglich und kann
auch mit der vom EPA fir die elektronische Einreichung bereitgestellten
Software (siehe A-Il, 1.3) erstellt werden, die kostenlos erhaltlich ist (siehe

WWW.epo.0orq).

Auf Neufassungen des Formblatts fur den Erteilungsantrag wird jeweils im
Amtsblatt des EPA hingewiesen. Es empfiehlt sich, immer die neueste
Fassung zu verwenden.

4.2 Prifung des Erteilungsantrags

Die Eingangsstelle prift den Antrag daraufhin, ob er die in Regel 41 (2)
aufgeflhrten Angaben enthalt. Das Antragsformblatt sieht die Eintragung
dieser Angaben vor. Das Ersuchen auf Erteilung eines Patents
(Regel 41 (2) a)) ist Bestandteil des Formblatts. Dem Anmelder ist Gele-
genheit zu geben, Mangel des Antrags in dem in A-lll, 16 angegebenen
Umfang zu beseitigen.

421 Angaben zum Anmelder

Der Antrag muss gemall Regel 41 (2) c) den Namen, die Anschrift, die
Staatsangehdrigkeit und den Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des
Anmelders enthalten. Erfolgt die Anmeldung im Namen von mehr als einem
Anmelder, so muss das Erfordernis flir jeden Anmelder erfillt sein. In
diesem Verfahrensstadium wird der Formalsachbearbeiter die Berechti-
gung der als Anmelder genannten Person zur Anmeldung eines Patents
prifen (siehe A-ll, 2).

Anmelder (natlrliche und juristische Personen) mit Wohnsitz oder Sitz in
einem EPU-Vertragsstaat, die sich nicht von einem zugelassenen Vertreter
vertreten lassen, kdnnen eine vom Wohnsitz/Sitz abweichende Zustell-
anschrift angeben. Die Zustellanschrift muss auf den Namen des Anmel-
ders lauten und in einem EPU-Vertragsstaat liegen. Zur Verwendung dieser
Anschrift im Verfahren vor dem EPA missen die Anmelder dem EPA
ausdrucklich mitteilen, dass diese Anschrift als Zustellanschrift dienen soll,
und zwar vorzugsweise indem sie diese in das Feld "Zustellanschrift" des
Formblatts 1001 eintragen (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Septem-
ber 2014, ABI. EPA 2014, A99). Der Versand an eine andere (naturliche
oder juristische) Person erfordert eine gulltige Form der Vertretung nach
Art. 133 und 134.

4.2.2 Unterschrift

Der Antrag muss vom Anmelder oder seinem Vertreter unterschrieben sein.
Bei mehr als einem Anmelder muss jeder Anmelder oder dessen Vertreter
den Antrag unterschreiben. Naheres Uber die Unterzeichnung des Antrags
ist aus A-VIII, 3.2 bis 3.4 ersichtlich.

4.2.3 Weitere in Regel 41 (2) festgelegte Erfordernisse
Die Bestimmungen der Regel 41 (2) b), e), f) und g), die die Bezeichnung
der Erfindung, die Teilanmeldungen, die Anmeldungen nach Art. 61 und

Regel 41 (2) h)
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Art. 81
Regel 19
Regel 41 (2) j)

Regel 20 (1)
Regel 143 (1) g)
Regel 144 c)
Art. 129 a)

Regel 19 (1)

Regel 19 (2)

den Prioritatsanspruch betreffen, werden unter diesen Uberschriften in den
weiteren Abschnitten dieses Kapitels und in A-IV behandelt.

5. Erfindernennung

5.1 Allgemeines

In jeder Anmeldung muss der Erfinder genannt sein. Die Erfindernennung
ist in die vom EPA fur die elektronische Einreichung bereitgestellte
Software (siehe A-ll, 1.3) integriert. Bei der Einreichung in Papierform ist
sie in einem gesonderten Schriftstick einzureichen, wenn der Anmelder
nicht oder nicht allein der Erfinder ist; andernfalls hat die Erfindernennung
im Formblatt fir den Erteilungsantrag (Form 1001) durch Ankreuzen des
entsprechenden Kastchens in Feld 22 zu erfolgen. Fur die Erfindernennung
in einem gesonderten Schriftstiick sollte nach Méglichkeit ein
dreisprachiges Formblatt verwendet werden, das auf der Website des EPA
verfugbar ist (Form 1002).

5.2 Verzicht auf die Nennung als Erfinder

Der vom Anmelder genannte Erfinder kann dem EPA gegeniber schriftlich
auf das Recht verzichten, in der verdffentlichten europaischen Patent-
anmeldung und in der europaischen Patentschrift als Erfinder bekannt
gemacht zu werden. In diesem Fall wird der Erfinder nicht auf der
veroffentlichten europaischen Patentanmeldung und auf der europaischen
Patentschrift vermerkt und nicht in das europaische Patentregister
(Regel 143 (1) g)) und somit auch nicht in das Europaische Patentblatt
eingetragen, sofern der Verzicht rechtzeitig eingegangen ist. Daneben sind
gemal Regel 144 c) die Erfindernennung sowie die Verzichtserklarung von
der Akteneinsicht nach Art. 128 (4) ausgeschlossen.

5.3 Einreichung der Erfindernennung in einem gesonderten Schrift-
stuck

Wird die Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstlick eingereicht, so
muss sie die Vornamen und den Zunamen sowie die vollstandige Anschrift
des Erfinders (in einer Weise, dass die Ublichen Erfordernisse fur die
Postzustellung erfillt sind), eine Erklarung darliber, wie der Anmelder das
Recht auf das europaische Patent erlangt hat (Art. 81), und die Unterschrift
des Anmelders oder seines Vertreters enthalten.

Bei rechtsgeschéaftlicher Ubertragung gentigt die Angabe "gemaR Vertrag
vom ...". Bei Arbeitnehmererfindungen genigt der Hinweis, dass der oder
die Erfinder Arbeitnehmer des Anmelders/der Anmelder ist bzw. sind. Bei
Erbfolge genigt die Angabe, dass der/die Anmelder Erbe(n) des Erfin-
ders/der Erfinder ist bzw. sind.

Die Erfindernennung muss die Unterschrift des Anmelders oder seines
Vertreters enthalten. In Bezug auf die Unterschrift gelten die in A-VIII, 3.2
bis 3.4 genannten Bestimmungen.

Die Richtigkeit der Angaben in der Erfindernennung wird vom EPA nicht
gepruft.
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Wird die Erfindernennung nachgereicht, so sind gegebenenfalls die in
A-VIIl, 3.1 genannten Vorschriften zu beachten.

5.4 Mitteilung

Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so muss die Eingangs-
stelle dem Erfinder, der nicht zugleich Anmelder ist, die in der Erfinder-
nennung enthaltenen und die weiteren in Regel 19 (3) vorgesehenen
Angaben zur Anmeldung zustellen. Weder der Anmelder noch der Erfinder
kann jedoch aus der Unterlassung dieser Mitteilung oder aus darin ent-
haltenen Fehlern Anspriiche herleiten.

Die Mitteilung erfolgt an die vom Anmelder angegebene Anschrift des
Erfinders. Gelangt die Mitteilung an das EPA zuruck, weil der Erfinder unter
der angegebenen Anschrift nicht bekannt oder unbekannt verzogen ist, so
wird beim Anmelder angefragt, ob die neue Anschrift des Erfinders bekannt
ist. Teilt der Anmelder eine neue Anschrift mit, so erfolgt die Benachrich-
tigung an diese Anschrift. Andernfalls wird von einem weiteren Zustel-
lungsversuch abgesehen.

Die Mitteilung unterbleibt, wenn der Erfinder dem EPA gegenliber schriftlich
auf die Mitteilung nach Regel 19 (3) verzichtet (siehe Mitteilung des EPA,
ABI. EPA 1991, 266). Der Verzicht ist mit der Erfindernennung einzureichen
und muss, sofern er nicht in der Form eingereicht wird, die durch die EPA-
Software fur die Online-Einreichung vorgegeben wird, die Angaben enthal-
ten, die das EPA dem Erfinder nach Regel 19 (3) mitzuteilen hat, namlich:

i) Nummer und Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung,
soweit bereits bekannt

i) falls die Prioritat einer friiheren Anmeldung in Anspruch genommen
wird, Tag und Staat der friheren Anmeldung sowie, sofern bereits
bekannt, deren Nummer

iii)  Name des Anmelders
iv)  Bezeichnung der Erfindung

V) die in Feld 32.1 des Formbilatts fir den Erteilungsantrag benannten
Vertragsstaaten

vi)  gegebenenfalls die Namen der Miterfinder

5.5 Mangel

Ist keine Erfindernennung eingereicht worden oder enthalt die eingereichte
Erfindernennung einen Mangel (fehlt z. B. der Name oder die Anschrift des
Erfinders oder die Unterschrift des Anmelders), sodass sie nicht als rechts-
wirksam eingereicht betrachtet werden kann, so wird dem Anmelder
mitgeteilt, dass die europaische Patentanmeldung zurlickgewiesen wird,
wenn der Mangel nicht innerhalb der in Regel 60 (1) vorgeschriebenen Frist
beseitigt wird, d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem Anmeldetag oder,
wenn eine Prioritat in Anspruch genommen worden ist, nach dem Prioritats-

Regel 19 (3) und (4)

Art. 90 (3) bis (5)
Art. 93 (1)
Regel 60 (1)

Art. 121
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Regel 21 (1)

Regel 21 (2)

Art. 87 (1), (2) und (5)

tag. Diese Frist gilt als eingehalten, wenn die Information vor Abschluss der
technischen Vorbereitungen fir die Veroffentlichung mitgeteilt wird (siehe
A-VI, 1.2). Hat der Anmelder einen Antrag auf vorzeitige Veroéffentlichung
gestellt und sind die technischen Vorbereitungen fir die Veroffentlichung
dementsprechend schon vor Ablauf der 16-Monatsfrist abgeschlossen,
kann er die Erfindernennung noch innerhalb dieser Frist nachreichen (siehe
J 1/10). Werden die Mangel nicht fristgerecht beseitigt, so wird die Anmel-
dung zuruckgewiesen; der Anmelder wird hiervon unterrichtet (in Bezug auf
Teilanmeldungen siehe A-IV, 1.5). Weiterbehandlung nach Art. 121 und
Regel 135 ist moglich.

5.6 Unrichtige Erfindernennung

Eine unrichtige Erfindernennung kann auf Antrag berichtigt werden, sofern
mit dem Antrag die Zustimmungserklarung der zu Unrecht genannten
Person und, wenn der Antrag nicht vom Anmelder oder Patentinhaber
eingereicht worden ist, dessen Zustimmungserklarung eingereicht wird. Soll
eine weitere Person als Erfinder genannt werden, so ist eine Zustimmung
der bisher als Erfinder genannten Personen nicht erforderlich (siehe
J 8/82). Die Vorschriften von A-lll, 5.3 und 5.4 gelten fir die berichtigte
Erfindernennung entsprechend. Eine Berichtigung kann auch nach
Abschluss des Verfahrens vor dem EPA beantragt werden.

Ist eine unrichtige Erfindernennung berichtigt worden und ist die unrichtige
Erfindernennung im Europaischen Patentregister eingetragen oder im
Europaischen Patentblatt bekannt gemacht worden, so wird auch deren
Berichtigung oder Léschung darin eingetragen oder bekannt gemacht.

6. Prioritatsanspruch (siehe auch F-VI)

6.1 Allgemeines
Der Anmelder eines europaischen Patents kann das Prioritatsrecht einer
friheren Anmeldung in Anspruch nehmen und ist dazu berechtigt, sofern

i) die fruihere Anmeldung in einem oder mit Wirkung fur einen Staat
oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation eingereicht wurde, in
dem die Hinterlegung gemaR den Vorschriften des EPU als prioritats-
begriindend anerkannt ist,

ii) der Anmelder des europaischen Patents der Anmelder war oder der
Rechtsnachfolger des Anmelders ist, der die frihere Anmeldung
eingereicht hat,

iii)  die europaische Anmeldung wahrend einer Frist von zwolf Monaten
nach dem Anmeldetag der ersten Anmeldung getatigt wird (siehe
aber A-lll, 6.6) und

iv)  die europaische Anmeldung firr dieselbe Erfindung gilt, die in der
friheren Anmeldung offenbart worden ist (siehe auch F-VI, 1).

Im Fall i) kann die frithere Anmeldung eine Anmeldung fiir ein Patent, ein
Gebrauchsmuster oder ein Gebrauchszertifikat sein. Prioritatsanspriche
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aus Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt
(siehe J 15/80).

Hat der Inhalt der friheren Anmeldung zur Festsetzung eines Anmeldetags
ausgereicht, so kann er zur Festlegung eines Prioritatstags benutzt werden,
wobei das spatere Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; die
Anmeldung kann zum Beispiel in der Folge zurickgenommen oder zurtick-
gewiesen werden.

Im Fall ii) muss der Rechtsiibergang der Anmeldung (oder des Prioritats-
rechts als solchem) vor dem Anmeldetag der spateren europdaischen
Anmeldung erfolgt und nach den einschldgigen nationalen Rechtsvor-
schriften wirksam sein. Der Nachweis Uber diesen Rechtsiibergang kann
nachgereicht werden.

Reichen gemeinsame Anmelder die spatere europaische Anmeldung ein,
so genlgt es jedoch, wenn es sich bei einem von ihnen um den Anmelder
oder den Rechtsnachfolger des Anmelders der friheren Anmeldung han-
delt. Ein besonderer Ubergang des Prioritatsrechts an die tibrigen Anmel-
der ist nicht erforderlich, da die spatere europaische Anmeldung gemein-
sam eingereicht worden ist. Dies gilt auch, wenn die friihere Anmeldung
bereits von gemeinsamen Anmeldern eingereicht wurde, sofern alle
Anmelder bzw. deren Rechtsnachfolger auch zu den gemeinsamen Anmel-
dern der spateren europaischen Patentanmeldung gehoren.

6.2 Priorititsbegriindende Anmeldungen
Einen Prioritatsanspruch nach A-lll, 6.1i) begriinden Anmeldungen, die
eingereicht werden

a) bei Amtern fiir den gewerblichen Rechtsschutz von Vertragsstaaten
der Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums bzw. Amtern, die fir diese handeln,

b) bei Amtern fir den gewerblichen Rechtsschutz eines Mitglieds der
Welthandelsorganisation (WTO) bzw. Amtern, die fiir dieses Mitglied
handeln, oder

c) bei Amtern flir den gewerblichen Rechtsschutz, die nicht der Pariser
Verbandsiibereinkunft oder dem Ubereinkommen zur Errichtung der
WTO unterliegen, die aber

i) anerkennen, dass eine erste Anmeldung beim EPA ein
Prioritatsrecht unter Voraussetzungen und mit Wirkungen
begriindet, die denen der Pariser Verbandsubereinkunft
vergleichbar sind, und

i) fir die der Prasident des EPA eine entsprechende Bekannt-
machung erlasst.

Bisher wurde noch keine Bekanntmachung gemaR c)ii) erlassen, sodass
dies noch nicht anwendbar ist. Des Weiteren muss es sich bei Mitgliedern

Art. 87 (3)

Art. 87 (1)

Art. 87 (1)

Art. 87 (5)
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Art. 88 (2)

Art. 88 (1)
Regel 52 (1)
Regel 41 (2) g)
Art. 90 (4)

der WTO nicht unbedingt um Staaten als solche handeln; es kénnen auch
zwischenstaatliche Organisationen Mitglied sein oder Regionen mit be-
sonderem Status wie das separate Zollgebiet Taiwan, Penghu, Kinmen und
Matsu.

In Anbetracht des Wortlauts des Art. 87 (1), der auf Anmeldungen Bezug
nimmt, die "in einem oder mit Wirkung fur einen Vertragsstaat der Pariser
VerbandsUbereinkunft" oder ein Mitglied der Welthandelsorganisation einge-
reicht worden sind, kann die Prioritdt einer frlheren, zuerst eingereichten
nationalen oder internationalen Anmeldung oder europaischen Patent-
anmeldung in Anspruch genommen werden. Auch vorlaufige US-Patent-
anmeldungen ("provisional application for patent") kbnnen prioritatsbegrin-
dend sein (Mitteilung des Prasidenten des EPA vom 26. Januar 1996,
ABI. EPA 1996, 81). Der jeweilige Stand der Vertragsstaaten der PVU ist der
Website der WIPO zu entnehmen und wird regelmafig im Amtsblatt des EPA
verdffentlicht. Ebenso wird auf der Website der WTO eine Liste ihrer Mitglieder
veroffentlicht, die regelmafig aktualisiert wird.

Aufgrund der Entscheidungen G 2/02 und G 3/02 war es bisher nicht
mdglich, die Prioritdt einer Anmeldung zu beanspruchen, die beim Amt fur
gewerblichen Rechtsschutz eines WTO-Mitglieds eingereicht wurde, das
nicht zugleich Unterzeichnerstaat der Pariser Verbandstbereinkunft war
(Art. 87 (1) EPU 1973). Dieser Ausschluss gilt nach dem neuen Art. 87 (1)
nicht mehr.

6.3 Mehrere Prioritiaten

Der Anmelder kann mehrere Prioritaten in Anspruch nehmen, die auf friihe-
ren Anmeldungen im gleichen oder in verschiedenen Staaten und/oder
Mitgliedern der WTO beruhen. Werden mehrere Prioritdten in Anspruch
genommen, so beginnen die Fristen, die vom Prioritdtstag an berechnet
werden, vom fruhesten Prioritdtstag an zu laufen, und als Folge davon
muss die europaische Anmeldung innerhalb von zwdolf Monaten nach der
frhesten Prioritat eingereicht werden (siehe aber A-lll, 6.6); dies gilt, wenn
frihere Anmeldungen bei einem der in A-lll, 6.2 genannten Amter fiir
gewerblichen Rechtsschutz eingereicht worden sind.

6.4 Prifung der Prioritatsunterlage

Die Eingangsstelle braucht den Inhalt der Prioritdtsunterlage nicht zu
prufen. Ist jedoch - z. B. aus dem Titel der Unterlage - offensichtlich, dass
sie einen vollig anderen Gegenstand als den der Anmeldung betrifft, so ist
dem Anmelder mitzuteilen, dass es sich dabei offenbar nicht um die maf-
gebliche Unterlage handelt.

6.5 Prioritatserklarung
Ein Anmelder, der eine Prioritat in Anspruch nehmen will, hat eine
Prioritatserklarung einzureichen, in der Folgendes anzugeben ist:

i) der Tag der friiheren Anmeldung

i) der Staat oder das Mitglied der WTO, in dem oder fiir den bzw. das
sie eingereicht worden ist,



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil A — Kapitel 111-11

iii)  das Aktenzeichen

Die Prioritatserklarung soll bei Einreichung der europaischen Anmeldung
abgegeben werden (Regel 52 (2)). In diesem Fall sollte die Prioritats-
erklarung, die mindestens aus dem Tag und dem Staat der friheren
Anmeldung besteht, auf dem Formblatt flir den Erteilungsantrag stehen
(Regel 41 (2) g)). Wird ein Prioritdtsanspruch erst nach Einreichung des
Formblatts fur den Erteilungsantrag hinzugeflgt oder berichtigt (siehe
A-lll;6.5.1 und 6.5.2), so fordert das EPA den Anmelder jedoch nicht auf,
einen berichtigten Erteilungsantrag einzureichen.

Fir die Einreichung einer beglaubigten Abschrift des Prioritatsdokuments
gilt dieselbe Frist wie fur die Inanspruchnahme der Prioritdt (siehe
A-lll, 6.5.1 und 6.7). Die Erfordernisse der Regel 52 (1) sind also erfillt,
wenn

a) der Anmelder die beglaubigte Abschrift rechtzeitig vorlegt und
b) darauf der Anmeldetag und das Aktenzeichen angegeben sind,

vorausgesetzt, die erforderlichen Angaben sind in einer der Amtssprachen
des EPA abgefasst.

6.5.1 Einreichung eines neuen Prioritatsanspruchs

Die Prioritatserklarung sollte mdglichst bei Einreichung der europaischen
Patentanmeldung abgegeben werden. Sie kann aber auch noch innerhalb
von 16 Monaten nach dem friihesten beanspruchten Prioritatstag abge-
geben werden. Die in A-lll, 6.5 unteri)-iii) verlangten Informationen
kénnen also bis zu 16 Monate nach dem friihesten beanspruchten Prio-
ritdtstag vorgelegt werden. Wird der Prioritatsanspruch nach dem Anmelde-
tag hinzugefiigt und verursacht er eine Anderung des friihesten bean-
spruchten Prioritatstags, so ist die 16-Monatsfrist nach Art. 88 (2) von
diesem neuen frihesten Prioritatstag an zu berechnen.

In Bezug auf die Frist fur die Aufnahme eines neuen Prioritdtsanspruchs
nach Regel 52 (2) kann der Anmelder keine Weiterbehandlung beantragen,
da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen ist.

6.5.2 Berichtigung eines bestehenden Prioritatsanspruchs

Der Anmelder kann die Prioritatserklarung innerhalb von 16 Monaten nach
dem frihesten Prioritatstag berichtigen. Verschiebt sich durch die Berichti-
gung der friiheste beanspruchte Prioritatstag, so endet diese Frist

i) entweder 16 Monate nach dem frihesten urspriinglich beanspruch-
ten Prioritatstag

i) oder - wenn dieser Zeitraum friher ablauft - 16 Monate nach dem
friihesten berichtigten Prioritatstag.

Die Frist kann jedoch friihestens vier Monate nach dem Anmeldetag enden.
Ist der urspringlich beanspruchte Prioritdtstag also nicht korrekt und liegt

Regel 52 (2)

Regel 52 (3)
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Art. 90 (4) und (5)

Art. 90 (4) und
Art. 90 (5)
Regel 59

mehr als zwolf Monate vor dem Anmeldetag, stehen dem Anmelder zur
Berichtigung dieses Datums immer mindestens vier Monate zur Verfligung,
d. h. der gleiche Zeitraum, wie wenn er den richtigen Prioritatstag und eine
volle zwolfmonatige Prioritatsfrist beansprucht, aber z. B. das Aktenzeichen
falsch angegeben hatte.

Reicht der Anmelder einen Berichtigungsantrag spater ein, so kann ihm
ausnahmsweise stattgegeben werden, wenn aus der veréffentlichten
Anmeldung unmittelbar ersichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt (siehe A-V, 3
und sonstige dort genannte Belegstellen).

6.5.3 Mangel im Prioritatsanspruch und Erléschen des Prioritats-
anspruchs
Ein Prioritatsanspruch kann folgende vier Mangel aufweisen:

i) der Anmeldetag der friheren Anmeldung wurde falsch oder gar nicht
angegeben

i) ein Staat oder ein Mitglied der WTO, in dem oder fir den bzw. das
die Anmeldung eingereicht wurde, wurde falsch oder gar nicht
angegeben

iii) das Aktenzeichen wurde nicht angegeben
iv)  das Aktenzeichen wurde falsch angegeben.

Die Mangel i) undii) kdnnen nur nach den Verfahren in A-lll, 6.5.2 und
innerhalb der dort angegebenen Frist beseitigt werden. Werden diese
Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, erlischt nach Art. 90 (5) der betreffende
Prioritatsanspruch. In Bezug auf die Frist nach Regel 52 (3) ist keine
Weiterbehandlung mdglich, da dies durch Regel 135 (2) ausgeschlossen
ist.

Hat es der Anmelder jedoch versaumt, gemafl Regel 52 (1) das Akten-
zeichen der friheren Anmeldung vor Ablauf der 16-Monatsfrist nach
Regel 52 (2) anzugeben (Mangel iii), so fordert das EPA ihn nach Regel 59
auf, das Aktenzeichen innerhalb einer Frist von zwei Monaten einzu-
reichen. Diese Frist kann gemal Regel 132 (2) verlangert werden (siehe
E-VIII, 2.3.5 zu Euro-PCT-Anmeldungen), die Weiterbehandlung ist jedoch
durch Regel 135 (2) ausgeschlossen. Antwortet der Anmelder nicht recht-
zeitig auf diese Mitteilung, so fuhrt dies nach Art. 90 (5) zum Erléschen des
betreffenden Prioritatsanspruchs.

Wenn der Anmelder ein falsches Aktenzeichen fir die Prioritditsanmeldung
angegeben hat (Mangel iv), kann er einen Antrag auf Berichtigung von
Mangeln nach Regel 139 einreichen (siehe A-V, 3).
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6.6 Prioritatsfrist

Liegt das Datum eines Prioritatsanspruchs mehr als zwolf Monate vor dem
Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung, so kann die Eingangs-
stelle dem Anmelder mitteilen, dass kein Prioritdtsanspruch fir die
Anmeldung besteht, wenn er nicht

i) innerhalb der Frist nach Regel 52 (3) (siehe A-lll, 6.5.2) einen
berichtigten Tag angibt, der innerhalb der 12-Monatsfrist vor dem
Anmeldetag liegt oder

ii) innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritatsfrist die
Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist beantragt und diesem Antrag
stattgegeben wird (siehe unten). Dies gilt nur, wenn der Anmelder
auch die europaische Anmeldung innerhalb derselben Zweimonats-
frist eingereicht hat.

Auf die Prioritatsfrist nach Art. 87 (1) finden die Regeln 133 und 134
Anwendung. Fur den Fall, dass fur die frihere Anmeldung ein Tag genannt
ist, der nach dem Anmeldetag liegt oder auf den Anmeldetag fallt, ist wie in
A-lll, 6.5.2 beschrieben zu verfahren (hinsichtlich der Maoglichkeit der
Berichtigung von Schreib- oder ahnlichen Fehlern siehe A-V, 3).

Nach Art. 122 und Regel 136 (1) ist die Wiedereinsetzung in die Prioritats-
frist (zwolf Monate nach Art. 87 (1)) méglich. Der Antrag auf Wiederein-
setzung ist innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritatsfrist
einzureichen (Regel 136 (1)), und die versaumte Handlung, d. h. die Fest-
setzung eines Anmeldetags flir die europaische Anmeldung, ist innerhalb
dieser Frist nachzuholen (Regel 136 (2)). Naheres zum Wiederein-
setzungsantrag siehe E-VII, 3.

6.7 Abschrift der friheren Anmeldung (Prioritatsdokument)

Eine Abschrift der friheren Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genom-
men wird (Prioritdtsdokument, -unterlage oder -beleg), ist als Papier-
exemplar bis zum Ablauf des sechzehnten Monats nach dem Prioritatstag
einzureichen. Prioritatsunterlagen koénnen nicht in elektronischer Form
eingereicht werden, es sei denn, sie wurden von der ausstellenden
Behorde digital signiert und die Signatur wird vom EPA anerkannt (siehe
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 10. November 2015, ABI. EPA
2015, A91 und Mitteilung des EPA vom 15. September 2004, ABI. EPA
2004, 562). Sie kénnen auch nicht per Fax eingereicht werden (siehe
Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3). Werden mehrere Prioritdten in Anspruch
genommen, so beginnt die oben genannte Frist vom friihesten Prioritatstag
an zu laufen.

Die Abschrift muss von der Behorde, bei der die frihere Anmeldung ein-
gereicht worden ist, als mit der friheren Anmeldung ubereinstimmend
bescheinigt worden sein, wobei auch der Tag der Einreichung von dieser
Behorde zu beglaubigen ist. Diese Beglaubigung kann eine separate
Bescheinigung dieser Behorde Uber den Tag der Einreichung der friiheren
Anmeldung (Regel 53 (1) Satz 2) oder Bestandteil der Prioritdtsunterlage

Art. 122

Regel 136
Regel 133
Regel 134

Regel 63 (1)
Art. 88 (2)
Art. 90 (4)
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Regel 53 (2)

selbst sein. Die Beglaubigung der Authentizitat der Abschrift kann ebenfalls
ein separates Dokument oder Bestandteil der Prioritatsunterlage sein.

Eine Abschrift der friiheren Anmeldung (Prioritatsbeleg) kann auler auf
Papier auch auf anderen Datentragern, z. B. auf CD-ROM, eingereicht
werden, vorausgesetzt, dass

i) der Datentrager, der den Prioritdtsbeleg enthalt, von der Behoérde
erstellt wird, bei der die frihere Anmeldung eingegangen war, damit
gewahrleistet ist, dass der Inhalt nicht nachtraglich unbemerkt
verandert werden kann,

ii) der Inhalt des Datentragers von der Behdrde als mit der friheren
Anmeldung oder einem Teil davon Ubereinstimmend bescheinigt ist
und

i)  auch der Anmeldetag der friheren Anmeldung von dieser Behdrde
bescheinigt wird.

Die Bescheinigungen kénnen separat in Papierform vorgelegt werden. Der
eingereichte Datentrager muss lesbar sein und darf keine Computerviren
oder andere Arten bosartiger Software enthalten.

Eine Ausnahme von der Pflicht zur Einreichung des Prioritatsbelegs sieht
Regel 53 (2) in Verbindung mit dem Beschluss des Prasidenten des EPA
vom 9. August 2012, ABI. EPA 2012, 492 vor.

Ist die frithere Anmeldung
i) eine europaische Patentanmeldung,

ii) eine beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereichte internationale
Anmeldung,

iii)  eine chinesische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,
iv)  eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

V) eine beim koreanischen Amt fiir geistiges Eigentum eingereichte
Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung oder

vi)  eine US-Patentanmeldung oder eine vorlaufige Patentanmeldung
gemall der mit dem USPTO getroffenen Vereinbarung Uber den
Austausch von Unterlagen (siehe ABI. EPA 2007, 473),

so nimmt das EPA eine Abschrift der friheren Anmeldung gebthrenfrei in
die Akte der europaischen Patentanmeldung auf. Ein Antrag ist hierflr nicht
erforderlich. Bei chinesischen Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen
gilt dies jedoch nur fir ab 3. September 2012 eingereichte Anmeldungen.
Ist die frihere Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst,
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so kann weiterhin die Einreichung der Ubersetzung oder die Erklarung
nach Regel 53 (3) erforderlich sein (siehe A-lll, 6.8).

Hat der Anmelder im Zusammenhang mit dem Antrag, dass nachgereich-
ten Teilen der Beschreibung oder nachgereichten Zeichnungen nach
Regel 56 die beanspruchte Prioritdt zugrunde gelegt werden soll (siehe
A-ll, 5.4 v)), bereits eine Abschrift der Prioritdtsunterlage eingereicht, so
braucht er sie nicht noch einmal einzureichen. Fehlt bei der bereits einge-
reichten Abschrift jedoch die Beglaubigung im Hinblick auf Inhalt und/oder
Tag der Einreichung, so hat der Anmelder die fehlende Beglaubigung
innerhalb der oben genannten Frist vorzulegen.

Legt der Anmelder innerhalb der oben genannten Frist keine beglaubigte
Abschrift der Prioritatsunterlage vor (Regel 53 (1)), so fordert das EPA ihn
nach Regel 59 auf, dies innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach-
zuholen. Diese Frist kann gemal Regel 132 (2) verlangert werden (siehe
E-VIII, 2.3.5 zu Euro-PCT-Anmeldungen); die Weiterbehandlung ist jedoch
durch Regel 135 (2) ausgeschlossen. Legt der Anmelder auch innerhalb
dieser Frist die genannten Unterlagen nicht vor, erlischt der betreffende
Prioritatsanspruch (Art. 90 (5)).

6.8 Ubersetzung der friiheren Anmeldung

Ist die frithere Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen wird,
nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst und ist die Wirksamkeit des
Prioritatsanspruchs flr die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung
relevant, so fordert das EPA den Anmelder oder Inhaber des europaischen
Patents auf, innerhalb einer bestimmten Frist eine Ubersetzung der
Anmeldung in einer der Amtssprachen einzureichen. Die Lange dieser Frist
hangt davon ab, in welchem Verfahrensstadium diese Aufforderung ergeht
(siehe nachfolgende Unterpunkte).

6.8.1 Aufforderung zur Einreichung der Ubersetzung vor der Priifung
Wenn die Recherchenabteilung feststellt, dass eine Ubersetzung der
Prioritdtsunterlage erforderlich ist, kann sie die entsprechende Aufforde-
rung nach Regel 53 (3) mit einer der beiden folgenden Mitteilungen
versenden:

i) mit der Mitteilung nach Regel 69 (1) und Regel 70a (1) (wenn der
Anmelder den Prifungsantrag nicht vor Zugang des Recherchen-
berichts stellt — siehe A-VI, 2.1).

In diesem Fall entspricht die Frist fir die Einreichung der Uber-
setzung der Frist fur die Einreichung des Prifungsantrags, namlich
sechs Monate ab dem Tag, an dem nach Regel 70 (1) auf die
Veroffentlichung des europaischen Recherchenberichts hingewiesen
wurde.

i) mit der Mitteilung nach Regel 70 (2) (wenn der Anmelder den
Prifungsantrag vor Zugang des (erganzenden) europaischen
Recherchenberichts stellt — siehe A-VI, 2.3).

Art. 90 (4) und (5)
Regel 59

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)
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Regel 132 (2)

In diesem Fall entspricht die Frist fiir die Einreichung der Uber-
setzung der Frist fiir die Einreichung der Bestatigung des Prifungs-
antrags nach Regel 70 (2):

a) Bei nicht auf dem PCT-Weg eingereichten Anmeldungen
betragt die Frist sechs Monate ab dem Tag, an dem auf die
Veroffentlichung  des  europdischen  Recherchenberichts
hingewiesen wurde (siehe A-VI, 2.3).

b) Bei Euro-PCT-Anmeldungen, fur die ein erganzender euro-
paischer Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-Il, 4.3.2),
betragt die Frist sechs Monate ab Zustellung der Mitteilung
nach Regel 70 (2) (siehe E-VIII, 2.5.3).

In der Praxis wird die Aufforderung nach Regel 53 (3) dem Anmelder in
einer gesonderten Mitteilung Ubermittelt, und es kann vorkommen, dass sie
nicht an genau demselben Tag wie die relevante, vorstehend in i) bzw. ii)
genannte Mitteilung versendet wird. Dies wirkt sich jedoch nicht auf die
Frist fir die Einreichung der Ubersetzung aus, weil das der Berechnung
zugrunde liegende Ereignis (der Hinweis auf die Veroffentlichung des
europaischen Recherchenberichts bzw. die Zustellung der Mitteilung nach
Regel 70 (2)) nicht von der Zustellung der Aufforderung nach Regel 53 (3)
abhangt, es sei denn, Letztere wird weniger als zwei Monate vor Ablauf der
Frist fur die Einreichung der Ubersetzung zugestellt. In diesem Fall
verlangert sich die Frist auf zwei Monate nach Zustellung der Aufforderung,
und zwar unbeschadet einer moglichen Fristverlangerung nach
Regel 132 (2) (siehe E-VII, 1.6).

6.8.2 Aufforderung zur Einreichung der Ubersetzung im Priifungs-/
Einspruchsverfahren

Die Frist nach Regel 132 (2) fur die Einreichung der Ubersetzung im
Prufungs- bzw. Einspruchsverfahren betragt vier Monate.

Wenn noch keine Aufforderung nach Regel 53 (3) ergangen ist (siehe
A-111,6.8.1), wird sie im Prufungsverfahren entweder gesondert oder als
Anlage zu einer Mitteilung nach Art. 94 (3) Ubermittelt. Wird sie als Anlage
zu einer Mitteilung nach Art. 94 (3) gesendet, ist die Frist fir die Erwiderung
auf diese Mitteilung dieselbe wie fir die Einreichung der Ubersetzung (d. h.
vier Monate), und zwar auch dann, wenn in der Mitteilung nur geringfligige
Einwande erhoben wurden (siehe E-VII, 1.2).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, fur die das EPA als ISA oder als fur die
erganzende internationale Recherche bestimmte Behérde (SISA,
Regel 45bis PCT) tatig war, kann die Prifungsabteilung erst nach Ablauf
der Frist nach Regel 161 (1) eine Aufforderung nach Regel 53 (3) senden
(siehe E-VIII, 3.2).

Weil der Inhaber eines europaischen Patents vorher (im Prifungsverfahren
oder friher, siehe A-lll, 6.8.1) mdoglicherweise noch nicht aufgefordert
wurde, eine Ubersetzung einzureichen, kann das EPA die oben genannte
Aufforderung im Einspruchsverfahren versenden, wenn sich in diesem
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Verfahren herausstellt, dass die Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs flr
die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist.

Wurde der Anmelder bzw. Patentinhaber aufgefordert, eine Ubersetzung
einzureichen, wird die Ladung zur mindlichen Verhandlung im Prifungs-
und Einspruchsverfahren erst gesendet, wenn entweder die Ubersetzung
vorliegt oder (im Prifungsverfahren) die Frist fur die Weiterbehandlung in
Bezug auf die Frist nach Regel 53 (3) abgelaufen ist, je nachdem, welcher
Zeitpunkt friher eintritt.

In der Praxis setzt die Recherchen-, Prufungs- oder Einspruchsabteilung,
die mit der Patentanmeldung bzw. dem Patent befasst ist, den Formal-
sachbearbeiter davon in Kenntnis, dass eine Ubersetzung der Prioritats-
unterlage erforderlich ist. Der Formalsachbearbeiter versendet dann die
oben genannte Mitteilung.

6.8.3 Rechtsverlust und Rechtsbehelfe

Reicht der Anmelder oder Inhaber des Patents die Ubersetzung nicht
rechtzeitig ein, erlischt der Prioritatsanspruch, und der Anmelder bzw.
Patentinhaber wird entsprechend unterrichtet (siehe A-lll, 6.11). Als Folge
wird die Zwischenliteratur Stand der Technik nach Art. 54 (2) oder
Art. 54 (3) und somit relevant fir die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit. Der Anmelder bzw. Inhaber wird nicht noch einmal aufgefordert,
die Ubersetzung einzureichen, kann jedoch im Priifungsverfahren
Weiterbehandlung beantragen, falls er die Frist fir die Einreichung der
Ubersetzung versdumt (siehe E-VII, 3). Gegebenenfalls kann der Anmelder
auch eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragen (siehe
E-VII, 1.9.3).

Werden Ubersetzungen von mehreren Prioritdtsunterlagen angefordert und
nicht rechtzeitig eingereicht, ist flr jede dieser Priorititen eine
Weiterbehandlungsgebihr nach Regel 135 (1) und Art. 2 (1) Nr. 12 GebO
fallig. Dies gilt auch, wenn die Ubersetzungen in einer einzigen Aufforde-
rung nach Regel 53 (3) angefordert wurden.

Wird im Einspruchsverfahren die Ubersetzung nicht rechtzeitig eingereicht,
kann der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach
Art. 122 und Regel 136 beantragen (siehe E-VII, 3). Die Weiterbehandlung
steht ihm im Einspruchsverfahren nicht zur Verfugung, er kann jedoch
gegebenenfalls eine Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragen (siehe
E-VII, 1.9.3).

6.8.4 Ubersetzung der Priorititsunterlage bereits eingereicht

Hat der Anmelder bereits zusammen mit dem Antrag, dass den verspatet
eingereichten Teilen der Beschreibung oder Zeichnungen nach Regel 56
die beanspruchte Prioritat zugrunde gelegt werden soll (siehe A-ll, 5.4 vi)),
eine Ubersetzung der Prioritatsunterlage eingereicht, so braucht er sie nicht
noch einmal einzureichen.
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6.8.5 Freiwillige Einreichung der Ubersetzung der friiheren
Anmeldung

Der Anmelder bzw. Inhaber eines europadischen Patents kann jederzeit
wahrend des Prifungs- oder Einspruchsverfahrens vor dem EPA eine
Ubersetzung der Prioritatsunterlage einreichen.

6.8.6 Erklirung, die die Ubersetzung ersetzt

Es ist auch méglich, innerhalb derselben Fristen eine Erklarung vorzulegen,
dass die européische Patentanmeldung eine vollstandige Ubersetzung der
friheren Anmeldung ist (siehe auch F-VI, 3.4 und D-VII, 2). Die Erklarung
kann bereits durch Ankreuzen des entsprechenden Kastchens im Formblatt
fur den Erteilungsantrag (Form 1001) abgegeben werden. Diese Erklarung
ist nur wirksam, wenn der Wortlaut der europdischen Anmeldung in der
eingereichten Fassung eine genaue Ubersetzung des Wortlauts der
friheren Anmeldung ist, deren Prioritdt beansprucht wird, d.h., dass
gegeniber dem Wortlaut der Prioritdtsanmeldung nichts hinzugefligt oder
weggelassen wurde. Enthielt die europaische Anmeldung am Anmeldetag
keine Patentanspriiche (siehe A-Il, 4.1), kann der Anmelder diese spater
nachreichen (siehe A-lll, 15). Damit die Erklarung in solchen Fallen
wirksam ist, muss die Beschreibung der europaischen Anmeldung eine
genaue Ubersetzung der Beschreibung der priorititsbegriindenden
Anmeldung sein, unabhangig davon, ob diese an ihrem Anmeldetag
Patentanspriiche enthielt. Wenn jedoch die europaische Anmeldung am
Anmeldetag Patentanspriiche enthalt, wahrend die prioritatsbegrindende
Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger Anspriche enthielt,
ist die Erklarung nicht wirksam. Auch wenn die europaische Anmeldung
mehr Text oder weniger Text als die frihere Anmeldung in der
eingereichten Fassung enthalt, kann eine solche Erklarung nicht akzeptiert
werden. Kann die Erklarung aus einem der obigen Grinde nicht akzeptiert
werden, ist innerhalb der gesetzten Frist eine vollstandige Ubersetzung
einzureichen, um dem Erfordernis der Einreichung einer Ubersetzung zu
entsprechen. Sind die verschiedenen Bestandteile der Anmeldung lediglich
anders angeordnet (d. h. die Anspriche gegenlUber der Beschreibung;
beispielsweise wenn die Anspriiche am Ende der Anmeldung stehen, in der
prioritatsbegrindenden Anmeldung dagegen am Anfang), so berlhrt dies
die Wirksamkeit einer solchen Erklarung ebenso wenig wie wenn
Bezugszeichen eines anderen Typs (z. B. arabische statt romischer Ziffern)
verwendet werden. Eine Erklarung kann hingegen nicht anerkannt werden,
wenn innerhalb der Anmeldungsteile Anderungen vorgenommen worden
sind (also z. B. die Anspriche in einer anderen Reihenfolge aufgeflhrt oder
weitere Bezugszeichen aufgenommen worden sind) oder wenn Passagen
der Anmeldung (z.B. die Auflistung von Bestandteilen, Zwischen-
uberschriften und die Beschriftung von Zeichnungen) nicht identisch mit
denen der prioritatsbegrindenden Anmeldung sind.

Beansprucht eine europaische Patentanmeldung mehrere Prioritaten, ist
sie nur in Ausnahmefillen eine vollstandige Ubersetzung einer der
Prioritdtsanmeldungen. In solchen Faéllen kann zu der identischen
Prioritatsanmeldung eine Erklarung abgegeben werden; auf Verlangen ist
jedoch eine vollstéandige Ubersetzung der anderen Prioritdtsanmeldung(en)
einzureichen.
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6.9 Fehlender Prioritatsanspruch
Fur die europadische Patentanmeldung besteht kein Prioritdtsanspruch,
wenn

i) die Anmeldung nicht innerhalb der in A-lll, 6.1iii)) genannten
12-Monatsfrist eingegangen ist und wenn der Anmelder

a) weder den Prioritdtstag rechtzeitig so berichtigt hat (siehe
A-lll, 6.5.2), dass der Tag der Einreichung der europaischen
Anmeldung nicht mehr auflerhalb der 12-Monatsfrist nach
Art. 87 (1) liegt,

b) noch die Wiedereinsetzung in Bezug auf den Prioritats-
anspruch erfolgreich beantragt hat (siehe A-lll, 6.6)

ii) die frihere Anmeldung flr kein prioritdtsbegrindendes Schutzrecht
eingereicht worden ist (siehe A-lll, 6.1) oder

iii)  die frihere Anmeldung hinsichtlich des Staats, des WTO-Mitglieds
oder der Behorde fir den gewerblichen Rechtsschutz, in denen oder
fur die sie eingereicht worden ist, nicht prioritatsbegrindend ist
(siehe A-lll, 6.1 i) und 6.2).

6.10 Erloschen des Prioritatsanspruchs
Der Prioritatsanspruch flr die europaische Patentanmeldung erlischt, wenn

i) die Prioritatserklarung nicht rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe
A-lll, 6.5.1),

i) die Prioritatserklarung nicht rechtzeitig berichtigt worden ist (siehe
A-lll, 6.5.2 und 6.5.3),

iii)  die beglaubigte Abschrift der friheren Anmeldung nicht rechtzeitig
eingereicht worden ist (siehe A-lll, 6.7) oder

iv)  nach einer Aufforderung gemal Regel 53 (3) die Ubersetzung der
friheren Anmeldung bzw. die in A-lll, 6.8.6 genannte Erklarung nicht
rechtzeitig eingereicht worden ist (siehe A-lll, 6.8.3).

6.11 Unterrichtung

Der Anmelder wird unterrichtet, wenn kein Prioritdtsanspruch besteht oder
wenn der Prioritatsanspruch erlischt. Bei der Berechnung von Fristen, die
von der Prioritdt abhangen, wird diese neue Situation bertcksichtigt; das
Gleiche gilt, wenn auf einen Prioritatsanspruch verzichtet wird. Auf bereits
abgelaufene Fristen hat der Wegfall eines Prioritdtsanspruchs keinen
Einfluss (siehe auch F-VI, 3.4 und E-VII, 1.5). Ist die Recherche noch nicht
durchgefiihrt worden, so unterrichtet die Eingangsstelle die Recherchen-
abteilung von dem Erléschen eines Prioritatstags oder der Hinfalligkeit des
Anspruchs hierauf.

Art. 87 (1)

Art. 87 (1)

Art. 87 (1) und (4)

Art. 90 (4) und (5)
Regel 53 (3)

Regel 112 (1)
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Regel 141 (1)

Regel 141 (2)

6.12 Kopie der Recherchenergebnisse fiir die Prioritat(en)

Ein Anmelder, der im Sinne des Art. 87 eine Prioritat in Anspruch nimmt,
hat eine Kopie der Recherchenergebnisse der Behodrde, bei der die priori-
tatsbegrindende Anmeldung eingereicht worden ist, zusammen mit der
europaischen Patentanmeldung, im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung bei
Eintritt in die europaische Phase, oder unverzlglich, sobald ihm diese
Ergebnisse vorliegen, einzureichen. Dieses Erfordernis gilt auch fur Priori-
tatsanspriche, die spater zuriickgenommen werden oder erléschen, sowie
fur Prioritatsanspriche, die nach dem Anmeldetag eingefuhrt oder berich-
tigt werden (siehe A-lll,6.5.1 und6.5.2). Die Verpflichtung nach
Regel 141 (1) besteht, solange die Anmeldung vor dem EPA anhangig ist.
Dieses Erfordernis gilt fir alle ab dem 1. Januar 2011 eingereichten euro-
paischen und Euro-PCT-Anmeldungen (ABI. EPA 2009, 585). Bei Teil-
anmeldungen ist nicht der Anmeldetag der Stammanmeldung mafgeblich,
sondern der Tag, an dem die Teilanmeldung beim EPA eingegangen ist
(siehe A-1V, 1.2.1). Wird die Kopie dem EPA nicht vorgelegt, bevor die
Prifungsabteilung zustandig wird, so ist das in C-II, 5 und Ill, 5 dargelegte
Verfahren anzuwenden.

Werden mehrere Priorititen in Anspruch genommen, so muss fir jede
Prioritatsunterlage die oben genannte Kopie der Recherchenergebnisse
eingereicht werden. Sind die Recherchenergebnisse nicht in einer Amts-
sprache des EPA abgefasst, muss keine Ubersetzung eingereicht werden.
Die eingereichte Kopie der Recherchenergebnisse muss eine Kopie des
offiziellen Dokuments des Amts sein, bei dem die Prioritatsanmeldung
eingereicht wurde. Eine vom Anmelder selbst erstellte Liste des Stands der
Technik ist nicht ausreichend. Kopien der angeflihrten Dokumente
brauchen nicht vorgelegt zu werden (siehe Mitteilung des EPA vom
28. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 410).

Die Kopie nach Regel 141 (1) gilt als ordnungsgemaf eingereicht, wenn sie
dem EPA zuganglich ist und unter den vom Prasidenten des EPA fest-
gelegten Bedingungen in die Akte der europaischen Patentanmeldung
aufzunehmen ist. GemaR dem Beschluss des Prasidenten des EPA vom
5. Oktober 2010, ABI. EPA 2010, 600 beruht diese derzeit geltende
Ausnahmeregelung nicht auf einem Abkommen mit den nationalen Patent-
amtern, sondern ist nur in den Fallen anwendbar, in denen das EPA zu
einer Anmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, einen der folgenden
Recherchenberichte erstellt hat:

i) einen europaischen Recherchenbericht (Art. 92),
i) einen internationalen Recherchenbericht (Art. 15 (1) PCT),

iii)  einen Bericht Gber die Recherche internationaler Art (Art. 15 (5) PCT)
oder

iv) einen Bericht Uber eine Recherche, die fiir ein nationales Amt zu
einer nationalen Anmeldung durchgefiihrt wurde (Belgien, Frank-
reich, Griechenland, Italien, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande,
San Marino, Turkei, Zypern).
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Des Weiteren nimmt das EPA gemal den Beschlissen des Prasidenten
vom 9. Dezember 2010 (ABI. EPA 2011, 62), vom 19. September 2012
(ABI. EPA 2012, 540), vom 27. Februar 2013 (ABI. EPA 2013, 216) und
vom 10. Dezember 2014 (ABI. EPA 2015, A2) die in Regel 141 (1)
genannte Kopie der Recherchenergebnisse in die Akte der europaischen
Patentanmeldung auf und befreit damit den Anmelder von der Einreichung
dieser Kopie, wenn die Prioritat einer Erstanmeldung in einem der folgen-
den Staaten (in der Reihenfolge des Inkrafttretens der jeweiligen Verein-
barung) beansprucht wird:

- Japan

- Vereinigtes Konigreich

- Vereinigte Staaten von Amerika
- Osterreich

- Republik Korea

- Danemark.

Auch im Fall von Teilanmeldungen, bei denen die Recherchenergebnisse
zur beanspruchten Prioritdt bereits in Bezug auf die Stammanmeldung
eingereicht wurden, muss der Anmelder die Ergebnisse fir die Teilanmel-
dung nicht erneut vorlegen (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010,
ABI. EPA 2010, 410).

7. Bezeichnung der Erfindung

7.1 Erfordernisse

Die Bezeichnung der Erfindung muss im Erteilungsantrag enthalten sein.
Regel 41 (2) b) schreibt vor, dass die Bezeichnung "eine kurz und genau
gefasste technische Bezeichnung der Erfindung" wiedergeben muss und
"keine Fantasiebezeichnung enthalten darf". In dieser Hinsicht ist
Folgendes zu berucksichtigen:

i) Eigennamen, Fantasiebezeichnungen, das Wort "Patent" oder ahn-
liche nichttechnische Wérter, die nicht der Darstellung der Erfindung
dienen, sind nicht zu verwenden.

ii) Die ungenaue Abklrzung "usw." ist nicht zu verwenden; stattdessen
ist das anzugeben, was damit gemeint ist.

iii) Bezeichnungen wie "Verfahren", "Vorrichtungen", "Chemische Ver-
bindungen" ohne weiteren Zusatz oder ahnliche vage Bezeichnun-
gen erflullen nicht das Erfordernis, wonach die Bezeichnung eine
genau gefasste technische Bezeichnung der Erfindung wiedergeben
muss.

Regel 41 (2) b)
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Regel 41 (2) b)

Art. 53 a)
Regel 48 (1) a)
und (2)

iv)  Handelsnamen und Marken dirfen ebenfalls nicht verwendet wer-
den; die Eingangsstelle muss jedoch nur dann einschreiten, wenn
Namen verwendet werden, die nach dem allgemeinen Fachwissen
Handelsnamen oder Marken sind.

7.2 Verantwortung

Die Verantwortung dafur, dass die Bezeichnung den Vorschriften der Aus-
fuhrungsordnung entspricht, liegt letztlich bei der Prufungsabteilung.
Dennoch wird das EPA die erforderlichen Malinahmen treffen, damit nach
Moglichkeit keine Anmeldungen mit Bezeichnungen veroffentlicht werden,
die offensichtlich gegen die einschlagigen EPU-Vorschriften verstoRen. Es
wird in solchen Fallen die Bezeichnung der Erfindung, soweit ihm dies
erforderlich erscheint, von Amts wegen andern (siehe ABI. EPA 1991, 224).

Bei Ubermittlung des europaischen Recherchenberichts wird der Anmelder
informiert, ob die Recherchenabteilung die von ihm vorgeschlagene
Bezeichnung Ubernommen hat. Die genaue Erfindungsbezeichnung (in den
drei Amtssprachen des EPA) mit dem von der Recherchenabteilung
genehmigten Wortlaut wird ihm in der Mitteilung Uber die bevorstehende
Veroffentlichung zur Kenntnis gebracht.

Die Erfindungsbezeichnung wird verdffentlicht und in GrofRbuchstaben in
das Europaische Patentregister eingetragen (Regel 143 (1) c)).

8. Unzulassige Angaben

8.1 Offentliche Ordnung und gute Sitten

Die Anmeldung darf keine Angaben oder Zeichnungen enthalten, die gegen
die offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstoRen. Solche Angaben
kénnen vor Veroffentlichung der Anmeldung ausgelassen werden; die
Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Worter und
Zeichnungen sind in der verdffentlichten Anmeldung anzugeben. (Werden
Zeichnungen entfernt, so sind die Formerfordernisse von A-lll, 3.2 zu
bertcksichtigen.) Die Eingangsstelle kann die Beschreibung, die Patent-
anspriche und die Zeichnungen darauf Uberprifen, ob sie Anstol3 erregen-
de Angaben enthalten. Damit sich die Formalprifung nicht unnoétig verzo-
gert, wird im Fall des Falles anhand einer flichtigen Prifung festgestellt,
dass in der Anmeldung folgende unzulassige Angaben nicht enthalten sind:
Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder fur Handlungen bieten, durch
die die offentliche Ordnung gestért wird; Angaben, die einen Anreiz fir
verbrecherische Handlungen bieten; rassendiskriminierende, religions-
diskriminierende oder ahnliche diskriminierende Propaganda und grob
obszdéne Angaben. Die Eingangsstelle kann auch tatig werden, um die
Veroffentlichung solcher Angaben zu verhindern, wenn die Recherchen-
abteilung sie auf solche Angaben aufmerksam macht, die von ihr Uber-
sehen worden sind. Dem Anmelder wird mitgeteilt, was ausgelassen
worden ist. In der Praxis macht gewoéhnlich die Recherchenabteilung die
Eingangsstelle auf solche Angaben in der Anmeldung aufmerksam.
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8.2 Herabsetzende AuBerungen

Nach Regel 48 (1) b) diirfen Anmeldungen keine herabsetzenden AuRerun-
gen Uber Erzeugnisse oder Verfahren Dritter oder den Wert oder die Giiltig-
keit von Anmeldungen oder Patenten Dritter enthalten; reine Vergleiche mit
dem Stand der Technik allein gelten nicht als herabsetzend. AuRerungen,
die eindeutig unter diese Kategorie fallen und im Rahmen der in A-lll, 8.1
angegebenen fluchtigen Prufung festgestellt werden oder auf die von der
Recherchenabteilung hingewiesen wird, kénnen von der Eingangsstelle in
der zu veroffentlichenden Anmeldung ausgelassen werden. In Zweifels-
fallen ist die Klarung dieser Frage der Prufungsabteilung zu Uberlassen. In
der veroffentlichten Anmeldung muissen die Stelle der Auslassung sowie
die Zahl der ausgelassenen Woérter angegeben werden, und das EPA hat
auf Antrag eine Abschrift der ausgelassenen Stellen zur Verfugung zu
stellen. Dem Anmelder wird wiederum mitgeteilt, was ausgelassen worden
ist. (Siehe auch die Behandlung unzuldssiger Angaben im Verfahren vor
der Prufungsabteilung, F-II, 7).

9. Anspruchsgebiihren

Enthalt eine europaische Anmeldung bei der Einreichung der Anspriiche
(siehe Absatz unten) mehr als fiinfzehn Patentanspriiche, so ist fir jeden
weiteren Patentanspruch eine Anspruchsgebihr zu entrichten. Fir Anmel-
dungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, und flr internationale
Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in die regionale Phase eintreten,
fallt fir den 51. und jeden weiteren Anspruch eine héhere Gebuhr an. Mal3-
gebend ist die Reihenfolge der Anspriiche zum Zeitpunkt der Einreichung
der europaischen Patentanmeldung. Enthalt die Anmeldung mehrere Satze
von Patentanspriichen, so ist Regel 45 nur auf den Satz von Patentanspri-
chen anzuwenden, der die meisten Anspriche enthalt. Wird die Zahl der im
urspriinglich geblhrenpflichtigen Anspruchssatz nach dem Wegfall von
Patentansprichen wegen Nichtzahlung von Anspruchsgebihren verblei-
benden Patentanspriche so stark reduziert, dass jetzt ein anderer Satz
mehr Patentanspriiche enthalt, ist auch bei diesem anderen Satz die Zahl
der Patentanspriche zu reduzieren, und zwar auf die Zahl der im urspring-
lich gebuhrenpflichtigen Anspruchssatz verbleibenden Patentanspriche
(siehe J 8/84). Die Anspruchsgebiihren sind bis zum Ablauf eines Monats
nach Einreichung der Patentanspriche zu entrichten.

Die Anspriche kénnen in den folgenden Verfahrensstadien eingereicht
werden:

i) am Anmeldetag der europaischen Anmeldung (siehe A-Il, 4.1.5)

i) nach dem Anmeldetag der europaischen Anmeldung, fristgerecht
nachdem das EPA in einer Mitteilung nach Regel 58 auf ihr Fehlen
hingewiesen hat (siehe A-lll, 15)

iii) nach dem Anmeldetag der europaischen Anmeldung auf Initiative
des Anmelders, bevor das EPA eine Mitteilung nach Regel 58 ver-
sendet (siehe A-lll, 15)

Regel 48 (1) b) und
3

Regel 45 (1) bis (3)
Regel 112 (1)

Regel 37 (2)

Art. 2 (1) Nr. 15 GebO
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Die Anspruchsgebiuhren sind dementsprechend innerhalb von einem Monat
nach dem jeweils zutreffenden Eingangstag zu entrichten.

Werden die Anspruchsgebuhren nicht rechtzeitig entrichtet, so kbnnen sie
noch innerhalb einer nicht verlangerbaren Nachfrist von einem Monat nach
Zustellung einer Mitteilung nach Regel45(2), in der auf die
Fristversdumung hingewiesen wird, wirksam entrichtet werden. Der
Anmelder kann auf diese Mitteilung nicht verzichten. Wird eine
Anspruchsgebuhr nicht bis zum Ablauf der Nachfrist entrichtet, so gilt dies
als Verzicht auf den entsprechenden Patentanspruch. Der Anmelder wird
davon unterrichtet. Der Anmelder kann auf die Mitteilung nach
Regel 112 (1), in der die Fiktion des Verzichts auf Anspriche nach
Regel 45 (3) festgestellt wird, nicht verzichten. Reichen die gezahlten
Anspruchsgebiihren nicht far samtliche gebihrenpflichtigen
Patentanspriiche (Patentanspriiche 16 und folgende) aus und ist bei der
Zahlung nicht angegeben worden, fir welche Patentanspriiche die Gebilh-
ren entrichtet worden sind, so wird der Anmelder aufgefordert, bekannt zu
geben, welchem der gebihrenpflichtigen Patentanspriiche die Anspruchs-
gebihren zuzuordnen sind. Die Eingangsstelle unterrichtet die Recher-
chenabteilung von den Patentanspriichen, die als fallen gelassen gelten.
Eine fallig gewordene Anspruchsgeblhr, die entrichtet worden ist, wird nur
im Fall der Regel 37 (2) zurlickgezahlt (siehe A-ll, 3.2, letzter Absatz).

In Fallen, in denen

i) die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte Anmel-
dung eingereicht wurde (siehe A-ll, 4.1.3.1) und

i) der Anmelder bei der Einreichung angibt, dass die Ansprliche dieser
friher eingereichten Anmeldung die Anspriiche der Anmeldung in
der eingereichten Fassung ersetzen,

werden die Anspruchsgebuhren innerhalb von einem Monat nach dem
Anmeldetag fallig (denn die Anspriche der fraheren Anmeldung liegen
effektiv am Anmeldetag der europdischen Anmeldung vor). Das EPA
fordert den Anmelder jedoch erst dann in einer Mitteilung nach Regel 45 (2)
zur Entrichtung etwaiger Anspruchsgebuhren auf, wenn der Anmelder
innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag eine Abschrift der
frher eingereichten Anmeldung vorgelegt hat (Regel 40 (3)), denn erst
dann weil® das EPA, wie viele Anspriche vorliegen und wie viele
Anspruchsgebiihren gegebenenfalls fallig sind.

Merkmale eines nach Regel 45 (3) als fallen gelassen geltenden
Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen nicht zu entneh-
men sind, kénnen spater nicht mehr in die Anmeldung und insbesondere
nicht in die Ansprliche eingefiihrt werden (J 15/88).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten, siehe
E-VIIl, 2.1.3 und 2.3.8.
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10. Zusammenfassung

10.1 Allgemeines

Jede Patentanmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Aus-
wirkungen bei Nichterfillung dieses Erfordernisses werden in A-lll, 16
behandelt.

10.2 Inhalt der Zusammenfassung

Der endgultige Inhalt der Zusammenfassung wird vom EPA bestimmt. Weil
der endgultige Inhalt der Zusammenfassung dem Anmelder zusammen mit
dem Recherchenbericht Gbermittelt werden muss, ist dies in der Praxis
insbesondere Sache der Recherchenabteilung. Ist jedoch offensichtlich,
dass die eingereichte Zusammenfassung nicht zu der Anmeldung gehért,
was normalerweise von der Recherchenabteilung zu bestatigen ware, so
wird der Anmelder davon unterrichtet, dass die eingereichten Unterlagen
keine Zusammenfassung darstellen und dass die in A-lll, 16 angegebenen
Rechtsfolgen eintreten, falls er den Mangel nicht behebt.

10.3 Zur Veroffentlichung mit der Zusammenfassung vorgeschlagene
Zeichnung

Enthalt die Patentanmeldung Zeichnungen, so sollte der Anmelder die-
jenige Abbildung oder in Ausnahmefallen diejenigen Abbildungen angeben,
die er zur Veroffentlichung mit der Zusammenfassung vorschlagt. Wird
diesem Erfordernis nicht entsprochen, so entscheidet die Recherchen-
abteilung, welche Abbildung(en) zu veroéffentlichen ist (sind). Zum weiteren
Verfahren siehe F-II, 2.4.

11. Benennung von Vertragsstaaten

11.1 Allgemeines

Im Antrag auf Erteilung eines europaischen Patents gelten alle Vertrags-
staaten als benannt, die dem EPU bei Einreichung der européischen
Patentanmeldung angehoren (die Vertragsstaaten sind im Allgemeinen Teil
der Richtlinien, Abschnitt 6, aufgelistet). Andere im Erteilungsantrag
benannte Staaten durfen nicht bertcksichtigt werden (zur Benennung von
Vertragsstaaten auf dem Formblatt fur den Erteilungsantrag siehe
A-lll; 11.2.2, 11.3.5 und 11.3.6). Wie unter A-ll, 2 angegeben, darf in
Fallen, in denen die Anmeldung auf gemeinsame Anmelder lautet, jeder
Anmelder verschiedene Vertragsstaaten benennen; Einwande sind im
Verlauf des Formalprifungsverfahrens zu erheben, wenn Unklarheiten in
Bezug auf die Staaten bestehen, die von den einzelnen Anmeldern
benannt worden sind.

11.2 Europadische Patentanmeldungen, die ab dem 1. April 2009
eingereicht werden

11.2.1 Benennungsgebiihr; Fristen
Fir die Benennung von Vertragsstaaten ist eine Benennungsgebihr zu
entrichten.

Art. 78 (1) e)
Art. 90 (3)
Regel 57 d)

Regel 66

Regel 47 (4)

Art. 79 (1)

Art. 79 (2)

Regel 39

Art. 149 (1)

Art. 2 (1) Nr. 3 GebO
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Regel 39

Regel 17 (3)
Regel 36 (4)

Regel 39 (2)

Art. 2 (1) Nr. 3 GebO

Art. 6 (1) GebO

Regel 39 (2)

Fir Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 eingereicht werden, ist dies
eine pauschale Benennungsgebiihr, mit der alle EPU-Vertragsstaaten
benannt sind. Fir solche Anmeldungen gilt somit das alte System nicht
mehr, wonach fiir jeden einzelnen benannten Staat eine Benennungs-
gebihr zu entrichten war (siehe A-lll, 11.3). Zu europaischen Teilanmel-
dungen siehe auch A-1V, 1.3.4 und 1.4.1.

Fir europaische Patentanmeldungen ist die Benennungsgebuhr innerhalb
von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europaischen
Patentblatt auf die Verdffentlichung des europaischen Recherchenberichts
hingewiesen worden ist.

Fir Teilanmeldungen und neue Anmeldungen nach Art. 61 (1) b) ist die
Benennungsgebihr innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu
entrichten, an dem im Europaischen Patentblatt auf die Verdffentlichung
des europaischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung bzw. zu der
neuen europaischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist (siehe
A-IV, 1.4.1).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europaische
Phase eintreten, siehe A-lll, 11.2.5.

11.2.2 Zahlung der Benennungsgebiihr

Durch die Einreichung der Anmeldung werden automatisch alle Vertrags-
staaten benannt, die dem EPU bei Einreichung der europaischen Patentan-
meldung angehdren. Die Benennungsgebihr kann hingegen spater gezahlt
werden (siehe A-lll, 11.2.1).

Mit der Zahlung der Benennungsgebuhr sind alle Vertragsstaaten benannt,
mit Ausnahme von Staaten, deren Benennung ausdricklich zuriickgenom-
men wurde.

Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebihr" zur
Bestimmung des Zahlungszwecks aus.

11.2.3 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebiihr
Wurde die Benennungsgebuhr nicht innerhalb der Frist nach Regel 39 (1)
entrichtet, so gilt die Anmeldung als zurtickgenommen.

In diesem Fall teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) den Rechts-
verlust mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehand-
lung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe E-VII, 2).

Der Rechtsverlust tritt mit Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) ein und
nicht mit Ablauf der Frist fiur die Weiterbehandlung (siehe entsprechend
G 4/98).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in die europaische
Phase eintreten, siehe A-lll, 11.2.5.
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11.2.4 Zuriicknahme einer Benennung

Vorbehaltlich des letzten Satzes dieses Absatzes kann die Benennung
eines oder mehrerer Vertragsstaaten vom Anmelder bis zur Erteilung des
Patents jederzeit zurickgenommen werden. Die Zuricknahme der Benen-
nung aller Vertragsstaaten gilt als Zuricknahme der Anmeldung; der
Anmelder wird hiervon unterrichtet.

In keinem Fall werden wirksam entrichtete Benennungsgebihren zurtick-
erstattet (siehe A-X, 10.1.1).

Die Benennung eines Vertragsstaats darf von dem Tag an, an dem ein
Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung
des Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag,
an dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, nicht zurickgenommen
werden.

Der Anmelder kann Benennungen bei der Einreichung der europaischen
Anmeldung zuricknehmen, z. B. um zu verhindern, dass sich altere natio-
nale Rechte mit der prioritatsbegriindenden Anmeldung Uberschneiden
(Art. 139 (3)). Zurickgenommene Benennungen kénnen durch eine frist-
gerechte Zahlung der Benennungsgebiihr nicht reaktiviert werden.

Zu europaischen Teilanmeldungen siehe A-1V, 1.3.4.

11.2.5 Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase
eintreten

Fir Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten, ist die
Benennungsgebihr innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmelde- oder
Prioritatstag zu entrichten, wenn die Frist nach Regel 39 (1) friiher ablauft.

Nach Regel 160 (1) gilt die europaische Patentanmeldung (siehe
Art. 153 (2)) als zurickgenommen, wenn die Benennungsgebuhr fur eine
Euro-PCT-Anmeldung, die in die europaische Phase eintritt, nicht innerhalb
der Grundfrist nach Regel 159 (1) d) entrichtet wird. Stellt das EPA fest,
dass eine europaische Patentanmeldung als zurickgenommen gilt, so teilt
es dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Auf diese
Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und
Regel 135 beantragen.

Fir die Benennungsgebuhr in Verbindung mit Euro-PCT-Anmeldungen, die
in die europaische Phase eintreten, siehe auch E-VIII, 2.1.3 und 2.3.11.

11.3 Europaische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009
eingereicht wurden

Dieser Abschnitt bezieht sich auf die alte Fassung der malgeblichen
Vorschriften, die weiterhin auf europaische Patentanmeldungen und Euro-
PCT-Anmeldungen anwendbar sind, die vor dem 1. April 2009 eingereicht
wurden bzw. in die europaische Phase eingetreten sind.

Art. 79 (3)
Regel 39 (2) und (3)

Regel 15

Regel 159 (1) d)

Regel 160
Art. 153 (2)
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Art. 79 (2)

Regel 39,

alte Fassung

Art. 149 (1)

Art. 2 (2) Nr. 3 und
3a GebO

Regel 17 (3),
alte Fassung
Regel 36 (4),
alte Fassung

Regel 39 (2), alte
Fassung

Art. 6 (2) Satz 1
GebO

11.3.1 Benennungsgebiihr; Fristen

Fur die Benennung eines Vertragsstaats ist eine Benennungsgebuihr zu
entrichten. Fur die Schweiz und Liechtenstein ist nur eine gemeinsame
Benennungsgebiihr zu entrichten. Mit der Zahlung des siebenfachen
Betrags einer Benennungsgebliihr gelten die Benennungsgebuhren fir alle
Vertragsstaaten als entrichtet.

Fur europaische Patentanmeldungen sind die Benennungsgebihren inner-
halb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im Euro-
paischen Patentblatt auf die Verdffentlichung des europaischen Recher-
chenberichts hingewiesen worden ist.

Far Teilanmeldungen und neue Anmeldungen nach Art. 61 (1) b), die vor
dem 1. April 2009 eingereicht wurden, sind die Benennungsgebihren
innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten, an dem im
Europédischen Patentblatt auf die Verdéffentlichung des europaischen
Recherchenberichts zu der europaischen Teilanmeldung oder der neuen
europaischen Patentanmeldung hingewiesen worden ist (siehe A-IV, 1.4.1).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europaische
Phase eingetreten sind, siehe A-lll, 11.3.9.

11.3.2 Folgen der Nichtzahlung der Benennungsgebiihren

Wurde flir einen benannten Staat die Benennungsgebuhr nicht fristgerecht
entrichtet, so gilt die Benennung dieses Staats als zurlickgenommen (siehe
auch A-lll,; 11.3.4).

Wird die Benennungsgebiihr fiir einen bestimmten Vertragsstaat nicht
rechtzeitig entrichtet, sendet das EPA dem Anmelder eine Mitteilung nach
Regel 112 (1), in der es ihn davon unterrichtet, dass die betreffende Benen-
nung nach Regel 39 (2) als zurickgenommen gilt. Auf diese Mitteilung hin
kann der Anmelder in Bezug auf diesen teilweisen Rechtsverlust die
Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen (siehe
E-VII, 2). Die Mitteilung wird nicht versandt, wenn der Anmelder durch
Ankreuzen des entsprechenden Kéastchens auf dem Formblatt fur den
Erteilungsantrag auf das Recht verzichtet, eine solche Mitteilung fur den
betreffenden Staat zu erhalten. Durch Ankreuzen dieses Kastchens hat der
Anmelder auf das Recht auf Weiterbehandlung in Bezug auf die
fragliche(n) Benennung(en) verzichtet.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die europaische
Phase eingetreten sind, siehe A-lll, 11.3.9.

11.3.3 Nicht ausreichende Zahlung

Werden Benennungsgebihren innerhalb der Frist flr die Beantragung der
Weiterbehandlung ohne einen Zusatzbetrag entrichtet, der den Betrag der
Weiterbehandlungsgebiihr deckt, so ist zunachst zu ermitteln, wie viele
Benennungsgebiihren einschliellich der Weiterbehandlungsgebtihr in dem
fur Benennungsgebiihren gezahlten Gesamtbetrag Deckung finden. Der
Anmelder ist dann gemaR Art. 6 (2) Satz 1 GebO aufzufordern, dem EPA
die Vertragsstaaten mitzuteilen, fir die die Benennungsgebihren samt
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Weiterbehandlungsgebiihr zu verwenden sind (siehe entsprechend
J 23/82). Zum weiteren Verfahren siehe A-lll, 11.3.7.

11.3.4 Als zuriickgenommen geltende Anmeldung

Wenn keine Benennungsgeblhren bis zum Ablauf der Frist nach
Regel 39 (1) wirksam entrichtet werden, so gilt die Anmeldung als zuriick-
genommen.

Werden die Benennungsgebuhren nicht rechtzeitig entrichtet und gilt die
Anmeldung deshalb nach Regel 39 (3), alte Fassung, als zurtickgenom-
men, so teilt das EPA dem Anmelder nach Regel 112 (1) diesen Rechts-
verlust mit. Auf diese Mitteilung hin kann der Anmelder die Weiterbehand-
lung nach Art. 121 und Regel 135 in Bezug auf diesen vollstandigen
Rechtsverlust beantragen (siehe E-VII, 2).

Gilt die Anmeldung wegen nicht rechtzeitiger Entrichtung der Benennungs-
geblhren als zurlickgenommen, so tritt der Rechtsverlust mit dem Ablauf
der Grundfrist nach Regel 39 (1) ein. Entsprechend gilt die Benennung
eines Vertragsstaats mit Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) als
zurtickgenommen und nicht mit Ablauf der Frist fur die Weiterbehandlung
(siehe entsprechend G 4/98). Dem Anmelder wird der Rechtsverlust
mitgeteilt; er kann ihn abwenden, indem er die Weiterbehandlung geman
den in A-lll, 11.3.2 erlauterten Verfahren beantragt.

11.3.5 Erteilungsantrag

Durch die Einreichung der Anmeldung werden automatisch alle Vertrags-
staaten benannt, die dem EPU bei Einreichung der européaischen Patent-
anmeldung angehoéren. Fir Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 einge-
reicht wurden, kénnen die Benennungsgebihren hingegen spater gezahit
werden.

Der Anmelder hat bis zum Ablauf der maligebenden Fristen fiir die Zahlung
der Benennungsgebiihren (Regel 39 (1) und Regeln 17 (3) und 36 (4)) Zeit,
diejenigen Vertragsstaaten, flr die er tatsachlich ein europaisches Patent
erhalten moéchte, endglltig festzulegen, indem er die entsprechenden
Benennungsgebuhren, gegebenenfalls samt einem zusatzlichen Betrag fur
den Antrag auf Weiterbehandlung, entrichtet.

11.3.6 Angabe der Vertragsstaaten

Bei européischen Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 einge-
reicht wurden, gelten mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer
Benennungsgebihr die Benennungsgebihren fir alle Vertragsstaaten als
entrichtet. Bei einer solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungs-
gebihren" zur Bestimmung des Zahlungszwecks aus.

Beabsichtigte der Anmelder bei Einreichung der Anmeldung hingegen
weniger als sieben Benennungsgebihren zu entrichten, so hat er die
betreffenden Vertragsstaaten im entsprechenden Feld des Formblatts fiir
den Erteilungsantrag (Form 1001 in der Fassung vor dem 1. April 2009)
angegeben. Diese Erklarung sollte vor allem die ordnungsgemale Ver-
buchung entrichteter Benennungsgeblhren erleichtern. Wird eine Benen-

Regel 39 (3), alte
Fassung

Art. 79 (1) und (2)

Art. 2 (2) Nr. 3 GebO
Art. 6 (1) GebO
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Art. 6 (2) Satz 1
GebO

Art. 8 (2) Satz 2
GebO, alte Fassung
Regel 39 (2), alte
Fassung

Regel 112 (1)

Art. 79 (3)

Regel 39 (3) und (4),
alte Fassung

Regel 15

nungsgebiihr nicht innerhalb der entsprechenden Grundfrist gezahlt, so
ergeht eine Mitteilung nach Regel 112 (1).

Auf die Mitteilung nach Regel 112 (1) hin kann der Anmelder die Weiter-
behandlung in Bezug auf die erloschene(n) Benennung(en) beantragen.
Hat er jedoch durch Ankreuzen des entsprechenden Kastchens auf dem
Formblatt fur den Erteilungsantrag fur bestimmte Benennungen auf das
Recht verzichtet, eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zu erhalten und die
Weiterbehandlung zu beantragen, so ergeht fir die betreffenden Benen-
nungen oder fur zurGckgenommene Benennungen keine solche Mitteilung.

Fir Teilnehmer am automatischen Abbuchungsverfahren siehe auch A-X,
7.2.

11.3.7 Erforderliche Gebiihrenhéhe

Reicht der fur Benennungsgebuhren innerhalb der Fristen von Regel 39 (1)
oder Regel 135 (1) gezahlte Betrag unter Berlcksichtigung der wahrend
der jeweiligen Frist erforderlichen Geblhrenhdhe nicht fir alle im
Formblatt 1001 angegebenen Vertragsstaaten aus und hat der Einzahler
nicht angegeben, flr welche Vertragsstaaten die Gebihren bestimmt sind,
so wird der Einzahler aufgefordert, innerhalb einer vom EPA zu
bestimmenden Frist die von ihm gewinschten Staaten mitzuteilen (siehe
auch A-lll, 11.3.3). Kommt der Einzahler der Aufforderung nicht rechtzeitig
nach, so ist Art. 8 (2) GebO anzuwenden: Die Geblihren gelten nur fir so
viele Benennungen als entrichtet, als der gezahlte Betrag entsprechend der
Reihenfolge, in der die Vertragsstaaten benannt sind, ausreicht (siehe
entsprechend J 23/82). Die Benennung der nicht durch die Benen-
nungsgebiihren erfassten Vertragsstaaten gilt als zurickgenommen, und
dem Anmelder wird der Rechtsverlust mitgeteilt. Wegen des Eintritts des
Rechtsverlusts siehe A-lll, 11.3.4, dritter Absatz.

11.3.8 Zuricknahme einer Benennung

Vorbehaltlich des letzten Satzes dieses Absatzes kann die Benennung
eines Vertragsstaats vom Anmelder bis zur Erteilung des Patents zurtck-
genommen werden. Wirksam entrichtete Benennungsgebihren werden bei
Zurlicknahme einer Benennung nicht zurlickgezahlt. Die Zuricknahme der
Benennung aller Vertragsstaaten gilt als Zuricknahme der Anmeldung; der
Anmelder wird hiervon unterrichtet. Die Benennung eines Vertragsstaats
darf von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein
Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents
eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das EPA das Erteilungsverfahren
fortsetzt, nicht zuriickgenommen werden.

Der Anmelder kann Benennungen bei der Einreichung der europaischen
Anmeldung zuriicknehmen, z. B. um zu verhindern, dass sich altere nationale
Rechte mit der prioritatsbegrindenden Anmeldung Uberschneiden
(Art. 139 (3)). Zuruckgenommene Benennungen koénnen durch eine frist-
gerechte Zahlung der entsprechenden Benennungsgebihren nicht reaktiviert
werden. Es ergeht auch keine Mitteilung nach Regel 112 (1), wenn fir eine
zurickgenommene Benennung keine Benennungsgebihr entrichtet wurde.
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11.3.9 Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. April 2009 in die
europdische Phase eingetreten sind

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten, ist flr
jeden benannten Vertragsstaat eine Benennungsgebihr zu zahlen; mit der
Entrichtung des siebenfachen Betrags dieser Gebuhr gelten alle Vertrags-
staaten als benannt. Die Benennungsgeblhren sind innerhalb von
31 Monaten nach dem Anmelde- oder Prioritdtstag zu entrichten, wenn die
Frist nach Regel 39 (1) frGher ablauft. Die Grundsatze, die in A-lll, 11.3.3,
11.3.6, 11.3.7 und 11.3.8 fur vor dem 1. April 2009 eingereichte euro-
paische Patentanmeldungen dargelegt sind, gelten gemafR Art. 153 (2)
auch fur Euro-PCT-Anmeldungen; die einzelnen Vertragsstaaten sind in
diesem Fall im Antrag auf Eintritt in die europdische Phase (Form 1200)
anzugeben.

Gemal Regel 160 (2) gilt die Benennung eines Vertragsstaats, fir den die
Benennungsgebihr nicht fristgerecht entrichtet wurde, als zurlckge-
nommen. Nach Regel 160 (1) gilt die europaische Patentanmeldung (siehe
Art. 153 (2)) als zurickgenommen, wenn fur eine Euro-PCT-Anmeldung,
die in die europaische Phase eintritt, innerhalb der Grundfrist nach
Regel 159 (1) d) gar keine Benennungsgebiihr entrichtet wird. Stellt das
EPA fest, dass eine europaische Patentanmeldung oder die Benennung
eines Vertragsstaats als zurlickgenommen gilt, so teilt es dem Anmelder
diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit. Auf diese Mitteilung hin kann
der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135
beantragen.

Fir Benennungsgebuhren in Verbindung mit Euro-PCT-Anmeldungen, die
in die europaische Phase eintreten, siehe auch E-VIII, 2.1.3 und 2.3.11.

12. Erstreckung und Validierung europaischer Patentanmeldungen
und europiischer Patente auf bzw. in Nichtvertragsstaaten des EPU

12.1 Allgemeines

Auf Antrag des Anmelders und gegen Zahlung der vorgeschriebenen
Gebuhr kdénnen européische Patentanmeldungen (direkte und Euro-PCT-
Anmeldungen) und mithin europaische Patente auf européische Staaten
erstreckt werden, fir die ein Erstreckungsabkommen mit der EPO in Kraft
getreten ist (Erstreckungsstaaten). Dasselbe gilt fir Antrage auf Validierung
in europaischen oder aullereuropaischen Staaten, fur die ein Validierungs-
abkommen in Kraft getreten ist (Validierungsstaaten).

Die Staaten, fUr die derzeit entsprechende Antrage gestellt werden kdnnen,
sind nachstehend aufgelistet.

i) Erstreckung kann fiir folgende europaische Staaten beantragt
werden:
Bosnien und Herzegowina (BA) seit 1. Dezember 2004

Montenegro (ME) seit 1. Marz 2010

Regel 159 (1) d)

Regel 160,
alte Fassung
Art. 153 (2)
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Die Erstreckungsabkommen des EPA mit Slowenien (in Kraft
getreten am 1. Marz 1994), Rumanien (15. Oktober 1996), Litauen
(5. Juli 1994), Lettland (1. Mai 1995), Kroatien (1. April 2004), der
ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien (1. November
1997), Albanien (1. Februar 1996) und Serbien (1. November 2004)
endeten, als diese Lander mit Wirkung vom 1. Dezember 2002,
1. Marz 2003, 1. Dezember 2004, 1.Juli 2005, 1. Januar 2008,
1. Januar 2009, 1.Mai 2010 bzw. 1. Oktober 2010 dem EPU
beitraten. Das Erstreckungssystem gilt jedoch weiterhin fir euro-
paische und internationale Anmeldungen, die vor diesen Stichtagen
eingereicht wurden, sowie fur die aus diesen Anmeldungen
hervorgegangenen europaischen Patente.

ii) Validierung kann fur folgende Staaten beantragt werden (ABI. EPA
2015, A20 und ABI. EPA 2015, A85):

Marokko (MA) seit 1. Marz 2015
Moldau (MD) seit 1. November 2015

Erstreckungs- und Validierungsabkommen sind bilaterale inter-
nationale Vertrage, die zwischen der Europaischen Patentorgani-
sation und einem Staat geschlossen werden. Im Hoheitsgebiet des
betreffenden Staats beruhen die Wirkungen einer europaischen
Patentanmeldung, flir die ein Erstreckungs- oder Validierungsantrag
gestellt wurde, oder eines europaischen Patents, das in dem
Erstreckungs- oder Validierungsstaat validiert wurde, auf dem
nationalen Recht. Die Bestimmungen des EPU, seiner Ausfiihrungs-
ordnung und der Gebuhrenordnung gelten fiir die Erstreckungs- und
Validierungssysteme nicht bzw. nur insoweit, als dies in den
anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften vorgesehen ist. Folglich
stehen die im EPU fiir Anmelder vorgesehenen Rechtsbehelfe und
Beschwerdemdglichkeiten bei allen Handlungen des EPA im
Rahmen des Erstreckungs- oder Validierungsverfahrens nicht zur
Verfligung (siehe J 14/00, J 4/05, J 22/10 u. a.), z. B. bei nicht frist-
gerechter Entrichtung der Erstreckungs- oder Validierungsgebuhr
(siehe A-lll, 12.2). Ebenso wenig kdnnen andere Patentanspriche,
eine andere Beschreibung oder andere Zeichnungen fir die
Erstreckungs- oder Validierungsstaaten eingereicht werden (siehe
H-Ill, 4.4), denn fiir diese Staaten gilt Regel 138 nicht.

Ein Antrag auf Erstreckung auf die oder Validierung in den oben genannten
Staaten gilt fur jede europaische Anmeldung als gestellt, die nach dem
Inkrafttreten und -im Fall der Erstreckung - vor Ablauf des jeweiligen
Abkommens eingereicht wird. Dies gilt auch flir Euro-PCT-Anmeldungen,
sofern in der internationalen Anmeldung das EPA fir ein europaisches
Patent und der Erstreckungs- oder Validierungsstaat fir ein nationales
Patent bestimmt wurden. Der Antrag gilt als zurickgenommen, wenn die
Erstreckungs- oder Validierungsgebihr nicht rechtzeitig entrichtet wird
(siehe A-lll, 12.2). Mit der Entrichtung der Erstreckungs- oder
Validierungsgebuhr entscheidet der Anmelder Uber die Erstreckung seiner
Anmeldung auf einen bestimmten Erstreckungsstaat bzw. Uber deren
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Validierung in einem Validierungsstaat. Die Erklarung im entsprechenden
Feld des Formblatts fir den Erteilungsantrag (Form 1001) bzw. des
Formblatts fir den Eintritt in die europaische Phase vor dem EPA
(Form 1200), wo der Anmelder angeben soll, ob er die Entrichtung der
Erstreckungs- oder Validierungsgebuihr beabsichtigt, hat dagegen nur
deklaratorische Bedeutung und dient der Erleichterung bei der Geblihren-
erfassung.

Ein Antrag auf Erstreckung oder Validierung einer Teilanmeldung (siehe
A-1V, 1) gilt nur dann als gestellt, wenn bei Einreichung der Teilanmeldung
der entsprechende Antrag in der Stammanmeldung noch wirksam ist.

12.2 Frist fiir die Zahlung der Erstreckungs- oder Validierungsgebuhr
Nach den geltenden nationalen Rechtsvorschriften der Erstreckungs- und
Validierungsstaaten ist die Erstreckungs- bzw. Validierungsgebuhr

i) fur europaische Patentanmeldungen innerhalb von sechs Monaten
nach dem Tag zu entrichten, an dem im Europaischen Patentblatt
auf die Veroffentlichung des europaischen Recherchenberichts
hingewiesen worden ist, bzw.

i) fur Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb der Frist, in der die fir den
Eintritt einer internationalen Anmeldung in die europaische Phase
erforderlichen Handlungen vorzunehmen sind, oder innerhalb von
sechs Monaten nach dem Tag der Veroffentlichung des
internationalen Recherchenberichts zu entrichten, je nachdem,
welcher Zeitpunkt der spatere ist.

Ist die Gebuhr fiir einen Erstreckungs- oder Validierungsstaat nicht inner-
halb der entsprechenden Grundfrist (siehe vorstehende Punkte i und ii)
entrichtet worden, kann der Anmelder sie unter Zahlung einer Zuschlags-
gebihr von 50 % noch wirksam entrichten, und zwar

a) innerhalb einer Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grund-
frist fir die Zahlung oder,

b) falls die Benennungsgeblhr nicht entrichtet wurde, zusammen mit
der Stellung eines wirksamen Antrags auf Weiterbehandlung in
Bezug auf die Benennungsgebihr, innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung der Mitteilung Uber einen Rechtsverlust in Bezug auf die
Benennungsgebuihr (siehe Mitteilungen des EPA vom 2. November
2009, ABI. EPA 2009, 603 und vom 5. Februar 2015, ABI. EPA 2015,
A19).

Wenn der Anmelder die Erstreckungs- oder Validierungsgebuhr nicht inner-
halb der Grund- und Nachfrist entrichtet, gilt der Antrag auf Erstreckung
oder Validierung als zuriickgenommen. In solchen Fallen ergeht keine
Mitteilung Uber den Rechtsverlust.

Der Anmelder wird aber gegebenenfalls in einer Mitteilung Uber einen
Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der Benennungsgebihr nach
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Art. 78 (2)

Regel 38

Regel 36 (3)
Regel 17 (2)

Regel 159 (1)

Regel 39 (2) oder 159 (1) d) auf die Nichtentrichtung der Erstreckungs-
oder Validierungsgebuhr hingewiesen; von dieser Mitteilung wird die
vorstehend unter b) genannte Frist ausgeldst.

Die Wiedereinsetzung in die Fristen zur Zahlung der Erstreckungs- oder
Validierungsgebuhr nach Art. 122 und Regel 136 ist nicht mdglich.

12.3 Zuriicknahme des Erstreckungs- oder Validierungsantrags

Der Erstreckungs- oder Validierungsantrag kann jederzeit zurickgenommen
werden. Er gilt als zuriickgenommen, wenn die europaische Patentanmel-
dung oder die Euro-PCT-Anmeldung rechtskraftig zurickgewiesen oder
zurickgenommen worden ist oder als zuriickgenommen gilt. Eine geson-
derte Mitteilung an den Anmelder ergeht nicht. Wirksam entrichtete
Erstreckungsgebiihren werden nicht zurtickgezahlt.

12.4 Erstreckungs- oder Validierungsantrag

Die Erstreckung und Validierung gelten fir alle Erstreckungs- und
Validierungsstaaten als beantragt (in Bezug auf Euro-PCT-Anmeldungen
siehe jedoch A-lll, 12.1, sechster Absatz), und die veréffentlichte Anmel-
dung enthalt einen entsprechenden Hinweis. Diese Staaten und diejenigen,
fur die die Erstreckungs- oder Validierungsgebuhr entrichtet worden ist,
werden im Europaischen Patentregister und im Europaischen Patentblatt
angegeben.

12.5 Nationales Register

Die Erstreckungs- und Validierungsstaaten veroffentlichen in ihrem jeweili-
gen nationalen Register die einschldgigen Daten in Bezug auf europaische
Patentanmeldungen und europaische Patente, die sich auf ihr Hoheits-
gebiet erstrecken.

13. Anmelde- und Recherchengebiihren

13.1 Zahlung von Gebiihren

Der Anmelder hat eine Anmeldegebuhr und, vorbehaltlich der unten
genannten Ausnahme (siehe Anmerkung zu Punkt iii)), eine Recherchen-
gebuhr zu entrichten. Die Anmelde- und die Recherchengebihr sind inner-
halb der folgenden Fristen zu entrichten:

i) wenn weder ii) noch iii) zutrifft, innerhalb von einem Monats nach
dem Anmeldetag der europdischen Anmeldung

i) bei européischen Teilanmeldungen oder nach Art. 61 (1) b) einge-
reichten europaischen Anmeldungen innerhalb von einem Monat
nach dem Anmeldetag der Teilanmeldung oder der nach
Art. 61 (1) b) eingereichten Anmeldung

iii) bei Euro-PCT-Anmeldungen innerhalb von 31 Monaten nach dem
Anmeldetag oder gegebenenfalls nach dem friihesten beanspruchten
Prioritatstag*
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* Wird ein erganzender europaischer Recherchenbericht nicht vom EPA
erstellt (siehe B-ll, 4.3), so ist fir die Euro-PCT-Anmeldung keine
Recherchengebihr erforderlich (Regel 159 (1) e)).

Bei den unteri) und ii) genannten Anmeldungen prift das EPA, ob die
Geblihren entrichtet wurden. Wird eine der Geblhren nicht rechtzeitig
entrichtet, gilt die Anmeldung als zurickgenommen. Das EPA teilt dem
Anmelder diesen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) mit; daraufhin kann der
Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen (iii)) siehe E-VIII, 2.1.3.

Die ErmafRigung der Anmeldegebihr nach der Sprachenregelung ist in
A-X, 9.2.1 und 9.2.2 behandelt.

13.2 Zusatzgebiihr (wenn die Anmeldeunterlagen mehr als 35 Seiten
umfassen)

Dieser Abschnitt betrifft nur Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 einge-
reicht werden, und internationale Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt in
die europaische Phase eintreten (siehe auch Mitteilung des EPA vom
26. Januar 2009, ABI. EPA 2009, 118 sowie die zugehdrige erganzende
Mitteilung, ABI. EPA 2009, 338).

Fir ab 1. April 2009 eingereichte europaische Patentanmeldungen, die
mehr als 35 Seiten umfassen, ist als Teil der Anmeldegebihr eine Zusatz-
gebuhr zu entrichten. |hre Hohe bemisst sich nach der Zahl der Uber
35 hinausgehenden Seiten. Die Sprachenermafiigung nach Regel 6 (3) ist
anwendbar, wenn die Erfordernisse von Regel 6 (4), (6) und (7) erflllt sind
(siehe A-X, 9.2.1 und 9.2.2). Die Zusatzgebuhr ist innerhalb eines Monats
nach dem Einreichungstag der Anmeldung oder dem Eingangstag einer
europaischen Teilanmeldung oder einer europaischen Anmeldung nach
Art. 61 (1) b) zu entrichten. Wird die Anmeldung ohne Anspriche oder
durch Bezugnahme auf eine frihere Anmeldung eingereicht, so ist die
Zusatzgebuhr innerhalb eines Monats nach Einreichung des ersten
Anspruchssatzes oder innerhalb eines Monats nach Einreichung der
beglaubigten Abschrift nach Regel 40 (3) zu entrichten, je nachdem,
welche Frist spater ablauft. Fir die Berechnung der Zusatzgebiihr werden
die Seiten der Beschreibung, der Anspriche und etwaiger Zeichnungen
sowie eine Seite flr die Zusammenfassung, jeweils in der Sprache der
Einreichung, gezahlt. Sind in den Unterlagen der europaischen
Patentanmeldung formale Mangel zu berichtigen, so wird die Anzahl der
Seiten, die den Formvorschriften entsprechen (siehe A-lll, 3 und A-IX), als
Berechnungsgrundlage herangezogen. Die Seiten des Erteilungsantrags
(Form 1001) und die zu einem Sequenzprotokoll im Sinne von Regel 30 (1)
gehdrenden Seiten zahlen nicht mit, sofern das Sequenzprotokoll in der
Beschreibung dem WIPO-Standard ST.25 entspricht. Wird die Anmeldung
durch Bezugnahme auf eine friihere Anmeldung eingereicht, so werden der
Berechnung die Seiten der beglaubigten Abschrift ohne die Seiten fir die
Beglaubigung und die bibliografischen Daten zugrunde gelegt. Wird die
Anmeldung ohne Anspriiche eingereicht, so geht die Seitenzahl des ersten
eingereichten Anspruchssatzes in die Berechnung der Zusatzgebuhr ein.

Art. 90 (3)
Regel 57 e)
Art. 78 (2)
Regel 36 (3)
Regel 17 (2)

Regel 6 (3) bis (7)

Regel 38 (2) und (3)
Art. 2 (1) Nr. 1a GebO
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Fir internationale (Euro-PCT-)Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 in
die europaische Phase eintreten, ist die Zusatzgebihr als Teil der
Anmeldegebihr innerhalb der in Regel 159 (1) vorgesehenen Frist von
31 Monaten zu entrichten. Sie wird ausgehend von der veroffentlichten
Fassung der internationalen Anmeldung (auch wenn diese nicht in einer
EPA-Amtssprache veréffentlicht wurde) und etwaigen Anderungen gemafR
Art. 19 PCT zuzlglich einer Seite fur die Zusammenfassung berechnet.
Umfassen die bibliografischen Daten mehr als eine Seite, so werden die
daruber hinausgehenden Seiten nicht gezahlt. Die Seiten der letzten
Fassung etwaiger geanderter Unterlagen (Art. 34 PCT, beim Eintritt
eingereichte Anderungen), die der Bearbeitung in der européischen Phase
zugrunde zu legen sind (Regel 159 (1) b)), werden ebenfalls bertcksichtigt,
wenn sie dem EPA bis zum Tag der Entrichtung der Zusatzgebihr - inner-
halb der 31-Monatsfrist - vorliegen. Aulierdem muss der Anmelder, wenn er
Seiten der internationalen Verdffentlichung oder Anderungen durch Seiten
der letzten geanderten Fassung ersetzen und daher bei der
Gebuhrenberechnung unberticksichtigt lassen will, spatestens am Tag der
Entrichtung der Zusatzgebihr die Ersatzblatter vorlegen und genau
angeben, welche Seiten sie ersetzen sollen. Die erforderlichen Angaben
sollten vorzugsweise im betreffenden Abschnitt des Formblatts fir den
Eintritt in die europaische Phase (siehe Merkblatt zu Form 1200) gemacht
werden. Fehlen diese Angaben, so gehen etwaige in diesem Stadium
eingereichte neue Seiten als zusatzliche Seiten in die Berechnung der
Zusatzgebuhr ein. Etwaige Ersatzblatter sind in einer Amtssprache des
EPA einzureichen. Falls die internationale Anmeldung nicht in einer EPA-
Amtssprache veroffentlicht wurde, wird die Zusatzgebihr im Falle einer
geanderten Beschreibung oder geanderter Zeichnungen auf der Grundlage
der bei Eintritt in die europaische Phase eingereichten Ubersetzung der
internationalen Anmeldung berechnet (siehe E-VIII, 2.1.2). Das Form-
blatt 1200 wird bei der Berechnung aufder Acht gelassen.

Beispiel:

Internationale Anmeldung mit 100 Seiten, veroéffentlicht in Englisch:

Zusammenfassung 1

Beschreibung 50
Anspriche 20
Zeichnungen 20

Anspriche, Art. 19 PCT 9

Beim Eintritt in die europdische Phase und innerhalb der 31-Monatsfrist
reicht der Anmelder 10 Seiten mit geanderten Ansprichen als Ersatz fur
frhere Anspruchsseiten ein und gibt dies im Formblatt 1200 an.

-> der Berechnung zugrunde liegende Seitenzahl: 100 - 20 (urspringliche
Anspriche) - 9 (Art. 19 PCT) + 10 (EP-Eintritt) - 35 (gebihrenfrei)

-> Zahl gebUhrenpflichtiger Seiten: 46
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Anderungsseiten, die nach dem Tag der Entrichtung der Zusatzgebiihr und
insbesondere wahrend der in Regel 161 (1) oder (2) vorgesehenen Frist
(siehe E-VIII, 3) eingereicht werden, bleiben unberiicksichtigt. Wenn sich
daher durch Anderungen, die in diesem Stadium eingereicht werden, die
Zahl der Seiten verringert, fir die die Zusatzgebihr bereits entrichtet
wurde, erfolgt keine Riickerstattung.

Wird die Zusatzgebuhr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als
zurickgenommen. Gemal Regel 112 (1) teilt das EPA dem Anmelder den
Rechtsverlust mit; der Anmelder kann die Weiterbehandlung nach Art. 121
und Regel 135 beantragen. Die Hohe der Gebuhr fur die Weiterbehandlung
richtet sich nach der Zahl der bei Ablauf der jeweiligen Frist in der Akte
befindlichen Seiten, fir die die Zusatzgeblhr, die wie vorstehend beschrie-
ben zu berechnen ist, nicht entrichtet wurde. Bei der Berechnung der
Gebuhr fur die Weiterbehandlung in Bezug auf die Zusatzgebihr bleibt der
Grundbetrag der Anmeldegebihr nach Art. 2 (1) Nr. 1 GebO unberick-
sichtigt, wenn er rechtzeitig entrichtet wurde.

13.3 Zusatzgebiihr fir Teilanmeldungen

Zur Zusatzgebuhr als Teil der Anmeldegebihr fir ab dem 1. April 2014
eingereichte Teilanmeldungen der zweiten und weiterer Generationen
sieche A-IV,1.4.1.1 und die Mitteilung des EPA vom 8. Januar 2014,
ABIl. EPA 2014, A22.

14. Ubersetzung der Anmeldung
In drei Féllen ist eine Ubersetzung der europdischen Anmeldung
erforderlich, namlich wenn

i) die europaische Anmeldung nach Art. 14 (2) nicht in einer Amts-
sprache des EPA eingereicht wurde;

i) die europadische Anmeldung mit Bezugnahme auf eine frihere
Anmeldung eingereicht wurde, die nicht in einer Amtssprache des
EPA abgefasst ist (Regel 40 (3));

iii)  die europaische Teilanmeldung in derselben Sprache eingereicht
wurde wie die frihere (Stamm)Anmeldung, auf der sie beruht, und
diese Sprache keine Amtssprache des EPA ist (Regel 36 (2) — siehe
A-1V, 1.3.3).

In allen Fallen ist beim EPA eine Ubersetzung der Anmeldung einzu-
reichen: in den Falleni) undii) innerhalb von zwei Monaten nach dem
Anmeldetag (Regel 6 (1) bzw. Regel 40 (3)) und im Fall iii) innerhalb von
zwei Monaten nach der Einreichung der Teilanmeldung (Regel 36 (2)).

Das EPA prift, ob dieses Erfordernis erfiillt worden ist. Hat der Anmelder
keine Ubersetzung eingereicht, fordert das EPA ihn gemaR dem in A-lll, 16
erlauterten Verfahren nach Regel 58 auf, diesen Mangel innerhalb von zwei
Monaten zu beseitigen.

Art. 78 (2)

Regel 38 (4)
Art. 2(1), Nr. 1b
GebO

Art. 14 (2)
Regel 6 (1)

Art. 90 (3)
Regel 57 a)
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Regel 58

Art. 80
Regel 40 (1)

Art. 90 (3) und (5)
Regel 57 c)
Regel 58

Wird die Ubersetzung auf die Aufforderung nach Regel 58 hin nicht recht-
zeitig eingereicht, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2) als zurlickgenom-
men. Das EPA teilt dem Anmelder diesen Rechtsverlust nach
Regel 112 (1) mit. Die oben genannten Fristen flir die Einreichung der
Ubersetzung nach Regel 6 (1), Regel 40 (3) und Regel 36 (2) sind alle
durch Regel 135 (2) von der Weiterbehandlung ausgeschlossen — dies gilt
auch fir die Frist zur Beseitigung des Mangels einer fehlenden Uber-
setzung nach Regel 58. In diesem Fall ist also keine Weiterbehandlung
mdglich. Der Anmelder kann jedoch die Wiedereinsetzung nach Art. 122
und Regel 136 beantragen, wenn er die Frist nach Regel 58 versdumt hat.

Zur Ubersetzung in die europdische Phase eintretender internationaler
Anmeldungen siehe E-VIII, 2.1.2.

15. Nachreichung von Anspriichen

Fur die Zuerkennung eines Anmeldetags braucht die europaische Patent-
anmeldung keine Anspriiche zu enthalten. Nach Art. 78 (1) ¢) muss eine
europaische Anmeldung zwar mindestens einen Anspruch enthalten, doch
kann ein Anspruchssatz gemal® dem unten erlauterten Verfahren auch
nach dem Anmeldetag eingereicht werden.

Das EPA prift, ob die Anmeldung mindestens einen Anspruch enthalt. Ist
dies nicht der Fall, fordert es den Anmelder in einer Mitteilung nach
Regel 58 auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten einen oder mehrere
Anspriche einzureichen. Versaumt der Anmelder diese Frist, so wird die
Anmeldung nach Art. 90 (5) zuriickgewiesen. Dem Anmelder wird diese
Entscheidung nach Regel 111 mitgeteilt. Bei Versaumen der Frist nach
Regel 58 kann keine Weiterbehandlung beantragt werden, da dies nach
Regel 135 (2) ausgeschlossen ist. Der Anmelder kann jedoch die Wieder-
einsetzung nach Art. 122 und Regel 136 beantragen oder Beschwerde
einlegen.

War in den Anmeldungsunterlagen in der ursprunglich eingereichten
Fassung nicht mindestens ein Anspruch enthalten, kann der Anmelder
auch von sich aus nach dem Anmeldetag Patentanspriche einreichen,
bevor ihn das EPA nach Regel 58 dazu auffordert. In diesem Fall ergeht
keine Mitteilung nach Regel 58.

Reicht der Anmelder auf die Aufforderung nach Regel 58 hin einen
Anspruchssatz ein, missen die so eingereichten Anspriiche eine Grund-
lage in den am Anmeldetag vorgelegten Anmeldungsunterlagen (Beschrei-
bung und gegebenenfalls Zeichnungen) haben (Art. 123 (2)). Ob dieses
Erfordernis erfiillt wurde, wird in der Recherchenphase als Erstes Uberprift
(siehe B-XI, 2.2).

Wurde die Anmeldung nach Regel 40 (3) mit Bezugnahme auf eine friher
eingereichte Anmeldung eingereicht und hat der Anmelder am Anmeldetag
angegeben, dass die Anspriche der friiheren Anmeldung die Anspriiche in
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung ersetzen sollen
(siehe A-ll, 4.1.3.1), so waren am Anmeldetag der europaischen Patent-
anmeldung Anspriche enthalten, und es ergeht keine Mitteilung nach
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Regel 58 — Voraussetzung ist allerdings, dass die friiher eingereichte
Anmeldung an ihrem Anmeldetag Anspriche enthielt.

Das oben genannte Verfahren gilt auch fir Teilanmeldungen und nach
Art. 61 (1) b) eingereichte Anmeldungen.

16. Beseitigung von Mangeln

16.1 Verfahren

Werden bei der Prufung, ob die Anmeldung den in den vorhergehenden
Abschnitten dieses Kapitels festgelegten Erfordernissen entspricht, beheb-
bare Mangel festgestellt, so muss der Formalsachbearbeiter dem Anmelder
Gelegenheit geben, jeden dieser Mangel innerhalb einer bestimmten Frist
zu beseitigen. Nachstehend folgt eine Zusammenfassung der haufigsten
moglichen Mangel in diesem Verfahrensstadium und der entsprechenden
Bestimmungen flr deren Beseitigung:

A-lll, 2 Vertretung Regel 58
A-lll, 3 Formerfordernisse Regel 58
A-lll, 4 Erteilungsantrag Regel 58
A-lll, 5 Erfindernennung Regel 60
A-lll, 6 Prioritatsanspruch Regel 52 (3),
Regel 59
A-lll, 9 Zahlung der Anspruchsgebiihren Regel 45
A-lll, 10 Zusammenfassung Regel 58
A-lll, 13 Anmeldegeblhr (einschliel3lich Regel 112 (1),
Zusatzgebuihr), Recherchengebihr Regel 135
A-lll, 14 Ubersetzung der Anmeldung Regel 58
A-lll, 15 Nachreichung von Anspriichen Regel 58

In der entsprechenden Mitteilung sollte der Formalsachbearbeiter alle
formalen Beanstandungen vorbringen, die sich aus einer ersten Prufung
der Anmeldung ergeben. Wie in A-Ill, 3.2 erwéahnt, soll die Eingangsstelle
den Anmelder jedoch nicht auf Mangel im Sinne der Regel 46 (2) i) und j)
aufmerksam machen oder in die Anspriche einbezogene Tabellen
beméangeln. Es kann durchaus sein, dass bestimmte Vorgange, wie z. B.
die Einreichung von Prioritatsbelegen innerhalb der noch laufenden Frist, in
diesem Stadium nicht abschlielend beurteilt werden kdnnen und weitere
Bescheide erstellt werden muissen. Muss der Anmelder einen Vertreter
bestellen und hat dies noch nicht getan, so sollte der Formalsachbearbeiter
in seinem ersten Bescheid nur diesen Mangel anfiihren. Eine Aufforderung
zur Beseitigung weiterer Mangel ergeht in diesem Fall erst, wenn ein
Vertreter bestellt wurde, und wird diesem Vertreter zugestellt.

16.2 Fristen fiir die Beseitigung von Mangeln
Die Frist fur die Beseitigung folgender Mangel betragt zwei Monate ab einer
entsprechenden Mitteilung nach Regel 58:

i) Nichtbestellung eines Vertreters in Fallen, in denen der Anmelder
weder seinen Wohnsitz noch seinen Sitz in einem Vertragsstaat hat
— siehe A-lll, 2 (zur Nichtvorlage der Vollmacht, wenn diese erfor-

Art. 90 (3)

Regel 58
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Art. 90 (5)
Art. 14 (2)

Regel 45

Art. 90 (5)
Regel 59

Art. 78 (2)

derlich ist siehe A-VIII, 1.5 und den Beschluss der Prasidentin des
EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, L.1)

i) Anmeldeunterlagen geniigen nicht den Formerfordernissen (siehe
A-lll, 3)

iii) mangelhafter Antrag auf Erteilung (mit Ausnahme der Prioritats-
kriterien) (siehe A-lll, 4)

iv)  Zusammenfassung fehlt (siehe A-lll, 10)

V) Nichteinreichung der gegebenenfalls erforderlichen Ubersetzung der
Anmeldung (siehe A-lll, 14)

vi)  keine Anspriche (siehe A-lll, 15)

Werden die oben unter i) -iv) oder vi) genannten Mangel nicht rechtzeitig
beseitigt, wird die Anmeldung nach Art. 90 (5) zurlickgewiesen. Wird der
unter v) genannte Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, gilt die Anmeldung
nach Art. 14 (2) als zurickgenommen. Gemall Regel 135 (2) ist bei allen
oben genannten Rechtsverlusten keine Weiterbehandlung maoglich, weil sie
alle auf das Versaumen der Frist nach Regel 58 zuriickzufliihren sind.

Fur die Beseitigung der folgenden Mangel gelten jedoch andere Bestim-
mungen als die der Regel 58:

vii)  Nichtzahlung der Anspruchsgebuihren (Regel 45 — siehe A-lll, 9)

viii)  Prioritdtsbeleg oder Aktenzeichen der frilheren Anmeldung fehlt
(Regel 59 — siehe A-lll, 6) und

ix)  Nichtzahlung der Anmeldegebuhr (einschlieRlich Zusatzgebuhr) und
der Recherchengebihr (siehe A-ll, 13)

Gemal Regel 45 (2) betragt die Frist fur die Beseitigung der unter vii)
genannten Mangel im Hinblick auf die Zahlung der Anspruchsgebiihren
einen Monat nach der Mitteilung, dass diese Gebulhren nicht entrichtet
wurden. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, so gilt dies nach
Regel 45 (3) als Verzicht auf die betreffenden Anspriche. Bei diesem
Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung beantragt werden.

Die unter viii) genannten Mangel sind innerhalb von zwei Monaten nach
einer Mitteilung gemal Regel 59 zu berichtigen. Diese Frist kann gemaf
Regel 132 (2) verlangert werden (siehe E-VIII, 2.3.5 zu Euro-PCT-Anmel-
dungen), die Weiterbehandlung ist jedoch durch Regel 135 (2) ausge-
schlossen. Wird der Mangel nicht fristgerecht beseitigt, erlischt der
Prioritatsanspruch.

Wird die Anmelde-, die Zusatz- oder die Recherchengebihr nicht recht-
zeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung nach Art. 78 (2) als zurlickgenom-
men. Dieser Rechtsverlust tritt unmittelbar nach Ablauf der vorgeschrie-
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benen Frist ein (siehe A-lll, 13). Der unter ix) genannte Mangel kann durch
Beantragung der Weiterbehandlung beseitigt werden.

Im Falle eines Rechtsverlusts wird die Recherchenabteilung gegebenen-
falls benachrichtigt.
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Kapitel IV — Sonderbestimmungen
1. Europdische Teilanmeldungen (siehe auch C-IX, 1)

1.1 Allgemeines

Eine Teilanmeldung kann zu jeder anhangigen friiheren europaischen
Patentanmeldung eingereicht werden. Der Begriff "frilhere Anmeldung"
bezieht sich auf die unmittelbar vorangehende Anmeldung, auf der die
Teilanmeldung beruht ("Stammanmeldung"). Ist die frihere Anmeldung
eine Euro-PCT-Anmeldung, so kann erst dann eine Teilanmeldung
eingereicht werden, wenn die frihere Anmeldung in die europaische Phase
eingetreten ist (siehe E-VIII, 2.4.1).

Die Teilanmeldung erhalt den gleichen Anmeldetag wie die Stammanmel-
dung und geniel3t deren Prioritatsrecht fir ihren Gegenstand (siehe A 1V,
1.2.1).

Eine européische Patentanmeldung kann zu mehr als einer Teilanmeldung
fuhren. Eine Teilanmeldung kann ihrerseits wieder zu einer oder mehreren
Teilanmeldungen fuhren.

1.1.1 Anhangigkeit der fritheren Anmeldung

Die Stammanmeldung muss bei Einreichung einer Teilanmeldung anhangig
sein. In diesem Zusammenhang wird auf die Entscheidungen G 1/09 und
J 18/09 hingewiesen, in denen ausgefuihrt wird, was eine anhangige
Anmeldung ist. Wird eine Teilanmeldung zu einer Anmeldung eingereicht,
die selbst bereits eine Teilanmeldung ist, so genlgt es, dass die letzt-
genannte am Einreichungstag der zweiten Teilanmeldung noch anhangig
ist. Eine Anmeldung ist bis zu (damit aber nicht mehr an) dem Tag
anhangig, an dem im Europaischen Patentblatt auf die Patenterteilung
hingewiesen wird (ABI. EPA 2002, 112). Eine Teilanmeldung kann nicht
mehr wirksam eingereicht werden, wenn die Stammanmeldung zurick-
genommen worden ist, als zuriickgenommen gilt oder endgiltig zurlck-
gewiesen worden ist (siehe auch die nachsten beiden Absatze).

Gilt eine Anmeldung als zuriickgenommen, weil eine Frist versaumt wurde
(z. B. weil die Anmeldegebihr (Art. 78 (2)), eine Jahresgebuhr (Art. 86 (1)),
die Erteilungs- und Veroffentlichungsgebihr oder die Anspruchsgebihren
nicht rechtzeitig entrichtet wurden oder die Ubersetzung der Anspriiche
(Regel 71 (7)) nicht rechtzeitig eingereicht wurde), so ist die Anmeldung mit
Ablauf der versaumten Frist nicht mehr anhangig.

Wird eine Jahresgeblhr nicht bis zum Falligkeitstag (Regel 51 (1))
entrichtet, so ist die Anmeldung noch bis zum letzten Tag der
sechsmonatigen Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebuhr mit Zuschlag
anhangig (Regel 51 (2)). Innerhalb dieser Frist kann nach wie vor eine
Teilanmeldung eingereicht werden, selbst wenn die Geblhren letztlich nicht
entrichtet werden. Als zurickgenommen gilt die Anmeldung erst nach
Ablauf der Sechsmonatsfrist.

Art. 76
Regel 36 (1)



Teil A — Kapitel IV-2

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2016

Gilt die Anmeldung erst einmal als zuriickgenommen, kann eine
Teilanmeldung nur noch wirksam eingereicht werden, wenn der Rechts-
verlust, der nach Regel 112 (1) mitgeteilt wird, nachtraglich abgewendet
wird. In diesem Fall gilt die Anmeldung als wahrend der gesamten Zeit
anhangig.

Je nachdem, welche Frist versaumt wurde, kann der Rechtsverlust durch
einen zulassigen Antrag auf Weiterbehandlung oder gegebenenfalls einen
Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand abgewendet werden
(siehe E-VII, 2). Aulkerdem kann der Anmelder, wenn er die Feststellungen
in der Mitteilung Uber den Rechtsverlust flr unzutreffend halt, eine
Entscheidung nach Regel 112 (2) beantragen. Teilt das zustandige EPA-
Organ seine Auffassung oder trifft es zwar eine abschlagige Entscheidung,
die aber spater in der Beschwerde aufgehoben wird, dann ist der Rechts-
verlust nie eingetreten und die Anmeldung gilt als wahrend der gesamten
Zeit anhangig (siehe J 4/11, Nr. 22 Entscheidungsgrinde).

Ist eine Anmeldung zuruckgewiesen worden und wurde (noch) keine
Beschwerde eingelegt, so ist die Anmeldung noch bis zum Ablauf der
Beschwerdefrist (Art. 108) anhangig im Sinne der Regel 36 (1), und eine
Teilanmeldung kann noch bis zum Ablauf dieser Frist wirksam eingereicht
werden (siehe G 1/09). Legt der Anmelder wirksam Beschwerde ein,
versaumt es aber, diese schriftlich zu begriinden, so ist die zurlickge-
wiesene Anmeldung noch bis zum Ablauf der Frist fiir die Einreichung der
Beschwerdebegriindung gemal Art. 108 anhangig (J 23/13). Wird die
Beschwerdebegrindung fristgerecht eingereicht, kann der Zurlickwei-
sungsbeschluss erst mit Abschluss des Beschwerdeverfahrens wirksam
werden. Da die Vorschriften Uber die Einreichung von Teilanmeldungen
auch im Beschwerdeverfahren Anwendung finden (Regel 100 (1)), kann
dann auch noch wahrend des Beschwerdeverfahrens eine Teilanmeldung
eingereicht werden.

Ist das Verfahren nach Regel 14 (1) ausgesetzt (siehe A-IV, 2.2), kann keine
Teilanmeldung eingereicht werden. Regel 14 (1) ist eine "lex specialis" in
Bezug auf das in Regel 36 (1) verankerte Recht auf Einreichung einer
Teilanmeldung zu einer anhangigen Anmeldung (siehe J 20/05 und G 1/09,
Nr. 3.2.5 der Entscheidungsgrinde).

Die Anhangigkeit der friheren Anmeldung ist keine verfahrensrechtliche
Frist, die bei Nichteinhaltung zu einem Rechtsverlust fuhrt. Vielmehr
handelt es sich um eine materiellrechtliche Bedingung fur die Einreichung
von Teilanmeldungen (G 1/09, Nr. 3.2.3 der Entscheidungsgriinde). Die
Bestimmungen zur Wiedereinsetzung bzw. zur Weiterbehandlung sind
daher auf die Einreichung von Teilanmeldungen nicht anwendbar (J 10/01,
Nr. 15 der Entscheidungsgriinde).

1.1.2 Ketten von Teilanmeldungen

Auch eine Teilanmeldung kann eine frihere Anmeldung im Sinne von
Art. 76 (1) fir eine oder mehrere weitere Teilanmeldungen sein. Das
charakteristische Merkmal einer Kette von aus der jeweiligen Vorgangerin
ausgeschiedenen Teilanmeldungen ist, dass jedes Glied der Kette als
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Anmeldetag den Tag beansprucht, an dem die Ursprungs- oder Stamm-
anmeldung eingereicht wurde, die den in der Kette von Teilanmeldungen
ausgeschiedenen Gegenstand zuerst offenbart hat (G 1/05, G 1/06).

In einer Kette von Teilanmeldungen ist eine Teilanmeldung erster Genera-
tion eine Anmeldung, die auf einer Anmeldung basiert, die nicht selbst eine
Teilanmeldung ist, d. h. die Ursprungsanmeldung. Eine Teilanmeldung
zweiter Generation ist eine Teilanmeldung, die auf einer Teilanmeldung
erster Generation beruht usw.

1.1.3 Wer kann eine Teilanmeldung einreichen?

Nur ein registrierter Anmelder kann eine Teilanmeldung einreichen. Beim
Rechtslibergang einer Anmeldung kann also eine Teilanmeldung von dem
oder fir den neuen Anmelder nur eingereicht werden, wenn der Rechts-
Ubergang ordnungsgemafl eingetragen wurde und daher am Tag der Ein-
reichung der Teilanmeldung gegentiber dem EPA wirksam ist (Regel 22).

1.2 Anmeldetag einer Teilanmeldung; Prioritatsanspruch

1.2.1 Anmeldetag

Eine europaische Teilanmeldung kann nur fir einen Gegenstand ein-
gereicht werden, der nicht Uber den Inhalt der Stammanmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis
entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der
Stammanmeldung eingereicht und geniet deren Prioritatsrecht (siehe
A-IV, 1.2.2).

Einer ordnungsgemald eingereichten, d. h. die Erfordernisse nach Art. 80
und Regel 40 (1) erflllenden Teilanmeldung (siehe A-Il, 4.1, ff.) kommt der
Anmeldetag der Stammanmeldung zu bzw. - bei einer Kette von Teilanmel-
dungen - der Anmeldetag der Ursprungsanmeldung. Ob sich die Teilanmel-
dung auf die in der Stammanmeldung enthaltenen Sachverhalte
beschrankt, wird erst im Prifungsverfahren gepruft (siehe C-1X, 1.4 ff.)

Da eine europaische Patentanmeldung nach Regel 40 (1) am Anmeldetag
keine Anspriche enthalten muss, ist dies auch bei der Teilanmeldung nicht
erforderlich. Der Anmelder kann die Anspriiche nach der Einreichung der
Teilanmeldung gemaf den in A-lll, 15 erlauterten Verfahren einreichen. Er
kann dies auch tun, wenn die Stammanmeldung nicht mehr anhangig ist,
vorausgesetzt, die Erfordernisse der Regel 40 (1) fur die Teilanmeldung
waren erfullt, als die Stammanmeldung noch anhangig war.

1.2.2 Prioritatsanspruch einer Teilanmeldung

Eine in der Stammanmeldung in Anspruch genommene Prioritat gilt - ohne
nochmalige formelle Inanspruchnahme - auch fir die Teilanmeldung,
sofern der Prioritdtsanspruch der Stammanmeldung am Tag der Einrei-
chung der Teilanmeldung noch nicht erloschen ist oder zuriickgenommen
wurde. Der Prioritatsanspruch kann fir die Teilanmeldung zurtickgenom-
men werden (F-VI, 3.5 und E-VII, 7.2 und 7.3). Eine solche Zurticknahme
hat keine Auswirkung auf den Prioritdtsanspruch der Stammanmeldung.
Ebenso wenig hat die Zuricknahme des Prioritatsanspruchs der

Art. 76 (1) Satz 2

Art. 80
Regel 40 (1)

Art. 76 (1)
Regel 53 (2) und (3)
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Regel 52 (2)

Regel 36 (2)
Regel 35 (1)

Stammanmeldung nach Einreichung der Teilanmeldung Einfluss auf den
Prioritatsanspruch der Teilanmeldung.

Der Anmelder kann fiir die Teilanmeldung weniger Prioritdten in Anspruch
nehmen (wenn in der Stammanmeldung mehr als eine Prioritat bean-
sprucht wird, Art. 88 (2)). In diesem Fall muss er eine klare und eindeutige
Erklarung Uber die Zurlicknahme der betreffenden Prioritadt(en) fur die
Teilanmeldung  einreichen  (siehe  Mitteilung des EPA  vom
12. November 2004, Nr. 4, ABI. EPA 2004, 591). Andernfalls sind alle flr
die Stammanmeldung beanspruchten Prioritdten, die bei Einreichung der
Teilanmeldung nicht erloschen sind, auch fur die Teilanmeldung wirksam.
Aullerdem bleiben ohne eine solche Zuricknahme auch dann alle
Prioritatsrechte flr die Teilanmeldung weiterhin giltig, wenn der Anmelder
bei Einreichung der Teilanmeldung einen falschen oder unvollstdndigen
Prioritdtsanspruch angibt.

Ist die Abschrift der Prioritatsanmeldung und gegebenenfalls auch eine
Ubersetzung derselben vor dem Tag der Einreichung der Teilanmeldung
bereits zur Stammanmeldung eingereicht worden, so missen diese
Prioritatsunterlagen zur Teilanmeldung nicht mehr eingereicht werden. Das
EPA fertigt eine Abschrift der Unterlagen an und nimmt diese zur Teil-
anmeldung (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, B.2).

Ist bis zum angegebenen Zeitpunkt die Prioritdtsunterlage zur Stamm-
anmeldung nicht eingereicht worden, so muss sie zur Teilanmeldung und,
sofern die Prioritat fir den in der Stammanmeldung verbliebenen
Gegenstand weiterhin gilt, auch zur Stammanmeldung eingereicht werden.
Der Anmelder kann auch innerhalb der im Teilanmeldungsverfahren
gesetzten Frist zur Einreichung der Prioritatsunterlagen mitteilen, dass er
diese Unterlagen zwischenzeitlich zur Stammanmeldung eingereicht hat.
Bezieht sich der Gegenstand der Teilanmeldung nur auf einzelne der in der
Stammanmeldung in Anspruch genommenen Prioritaten, so gilt die Ver-
pflichtung zur Einreichung der Prioritdtsunterlagen zur Teilanmeldung nur
fur diese Perioritaten.

Entsprechendes qilt fur die Nennung des Aktenzeichens der Prioritats-
anmeldung. Wegen der Fristen fiir die Nennung des Aktenzeichens und fir
die Einreichung der Prioritatsunterlagen siehe A-lll, 6.5, 6.5.3 und 6.7 ff.

1.3 Einreichung einer Teilanmeldung

1.3.1 Wo und wie ist eine Teilanmeldung einzureichen?

Eine Teilanmeldung ist durch unmittelbare Ubergabe, durch Postdienste
oder per Fax beim EPA in Minchen, Den Haag oder Berlin einzureichen.
Daneben ist auch eine Einreichung mittels der EPA-Software fir die
Online-Einreichung (Art. 5 des Beschlusses des Prasidenten des EPA vom
5. Februar 2015, ABI. EPA 2015, A26), des Case-Management-Systems
des EPA (Beschluss des Prasidenten des EPA vom 11. Marz 2015,
ABI. EPA 2015, A27) oder des EPA-Dienstes zur Web-Einreichung
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(Beschluss des Prasidenten des EPA vom 10. September 2014, ABI. EPA
2014, A98) maoglich.

Die Einreichung einer europaischen Teilanmeldung bei einer nationalen
Behorde hat keine rechtliche Wirkung; diese Behdrde kann aber als
Service-Leistung die europaische Teilanmeldung an das EPA weiterleiten.
Wenn sich eine zustandige nationale Behorde fur die Weiterleitung der
Anmeldung entscheidet, so gilt diese erst am Tag des Eingangs der
Unterlagen beim EPA als eingegangen.

Die Teilanmeldung kann durch Bezugnahme auf eine friiher eingereichte
Anmeldung eingereicht werden. In diesem Fall wird wie in Regel 40 (1) c),
(2) und (3) vorgesehen verfahren (siehe A-ll, 4.1.3.1).

1.3.2 Erteilungsantrag

Der Antrag auf Erteilung eines Patents hat die Erklarung, dass es sich um
eine Teilanmeldung handelt, und die Nummer der Stammanmeldung zu
enthalten. Angegeben werden sollte auch, um die wievielte Generation von
Teilanmeldung es sich handelt (Regel 38 (4), Art. 2 (1) Nr. 1b GebO). Weist
der Antrag insofern einen Mangel auf, als nicht angegeben ist, dass die
Anmeldung eine Teilanmeldung darstellt, obwohl einige der beigefligten
Schriftstlicke entsprechende Angaben enthalten, oder fehlt die Nummer, so
kann der Mangel nach dem in A-lll, 16 angegebenen Verfahren beseitigt
werden.

1.3.3 Sprachliche Erfordernisse

Wie in A-VII, 1.3 dargelegt, muss eine Teilanmeldung in der Verfahrens-
sprache der Stammanmeldung eingereicht werden. Alternativ kann sie,
wenn die frihere (Stamm)Anmeldung nicht in einer Amtssprache des
Europaischen Patentamts abgefasst war, in dieser Sprache eingereicht
werden; eine Ubersetzung in der Verfahrenssprache der frilheren Anmel-
dung ist innerhalb von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung
nachzureichen (siehe A-lll, 14).

1.3.4 Benennung von Vertragsstaaten

Alle zum Zeitpunkt der Einreichung der europaischen Teilanmeldung in der
friheren Anmeldung benannten Vertragsstaaten gelten als in der Teil-
anmeldung benannt (siehe auch G 4/98). Wurde keine der Benennungen in
der Stammanmeldung zurlckgenommen, sind alle Staaten, die am
Anmeldetag der Stammanmeldung Vertragsstaaten des EPU waren, bei
Einreichung der Teilanmeldung automatisch benannt. Umgekehrt kénnen
Vertragsstaaten, deren Benennung in der Stammanmeldung zurtickgenom-
men wurde, als die Teilanmeldung eingereicht wurde, nicht in der
Teilanmeldung benannt werden.

Wurde die Stammanmeldung vor dem 1. April 2009 eingereicht, ist bei Ein-
reichung der Teilanmeldung die Frist flir die Zahlung von Benennungs-
gebihren fir die Stammanmeldung noch nicht abgelaufen und wurde keine
der Benennungen in der Stammanmeldung zuriickgenommen, sind alle
Staaten, die am Anmeldetag der Stammanmeldung Vertragsstaaten des
EPU waren, bei Einreichung der Teilanmeldung automatisch benannt.

Regel 41 (2) e)

Regel 36 (2)

Art. 76 (2)
Regel 36 (4)
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Regel 36 (3) und (4)
Art. 79 (2)

Regel 36 (3) und (4)

Regel 38
Art. 2 (1), Nr. 1b
GebO

Umgekehrt konnen Vertragsstaaten, deren Benennung in der Stamm-
anmeldung zuriickgenommen wurde oder als zurickgenommen galt, als
die Teilanmeldung eingereicht wurde, nicht in der Teilanmeldung benannt
werden.

Die pauschale Benennungsgebihr, die fir ab dem 1. April 2009 einge-
reichte Teilanmeldungen zu entrichten ist, deckt Vertragsstaaten nicht ab,
deren Benennung in der Stammanmeldung zurickgenommen wurde oder
bei Einreichung der Teilanmeldung als zurickgenommen galt.

1.3.5 Erstreckungs- und Validierungsstaaten

In der européischen Teilanmeldung gelten alle Erstreckungs- und Validie-
rungsstaaten als benannt, die bei Einreichung der Teilanmeldung auch in
der friheren Anmeldung benannt sind. Nahere Informationen zur Benen-
nung dieser Staaten enthalt A-lll, 12.1.

1.4 Gebiihren

1.4.1 Anmelde-, Recherchen- und Benennungsgebiihr(en)

Die Anmeldegebihr und die Recherchengeblhr fir die Teilanmeldung sind
innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung (Grundfrist) zu
entrichten. Zur Zusatzgebihr fir Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten
umfassen, siehe A-lll, 13.2. Zur Zusatzgebihr fur Teilanmeldungen der
zweiten und weiterer Generationen siehe A-1V, 1.4.1.1. Die Benennungs-
gebuhren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag zu entrichten,
an dem im Europaischen Patentblatt auf die Verotffentlichung des europa-
ischen Recherchenberichts zu der Teilanmeldung hingewiesen worden ist.

Die Recherchengeblhr ist auch dann zu entrichten, wenn bereits eine
weitere Recherchengebihr nach Regel 64 (1) fir den Recherchenbericht
zu dem Teil der Stammanmeldung entrichtet worden ist, bei dem
mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde und der jetzt Gegenstand der
Teilanmeldung ist (zur Ruckerstattung der Recherchengeblhren siehe
A-1V, 1.8).

Werden die Anmelde-, Recherchen- oder Benennungsgebuhr nicht inner-
halb der vorgeschriebenen Frist entrichtet, gilt die Anmeldung als zurlck-
genommen. Das EPA unterrichtet den Anmelder in einer Mitteilung nach
Regel 112 (1) Uber diese Rechtsverluste. Der Anmelder kann Weiter-
behandlung nach Art. 121 und Regel 135 beantragen.

Zu Teilanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden, siehe
Fiktion der Zurlicknahme einzelner Benennungen bzw. der Anmeldung und
anwendbare Rechtsmittel (A-lll, 11.3.2 und 11.3.4).

1.4.1.1 Zusatzgebiihr fiir Teilanmeldungen der zweiten und weiterer
Generationen

Fir ab dem 1. April 2014 eingereichte Teilanmeldungen der zweiten und
weiterer Generationen ist eine Zusatzgebihr zur Anmeldegebihr zu
entrichten (siehe Mitteilung des EPA vom 8. Januar 2014, ABI. EPA 2014,
A22). Der Betrag der Geblhr ist je nach Generation unterschiedlich (siehe
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A-IV, 1.1.2). Fir Teilanmeldungen der ersten Generation fallt keine
Zusatzgebuhr an. Von der zweiten bis zur flinften Generation steigt die
Gebuhr an. Ab der flnften und fur alle weiteren Generationen handelt es
sich um eine Pauschalgebuhr (Art. 2 (1), Nr. 1b GebO).

Beispiel:

A | EP1
Teilanmeldungen der _| EP2 : EP3

1. Generation

Teilanmeldungen der |
2. Generation 1 EP4

Teilanmeldungen der
3. Generation I EP5

IA — Anmelde- oder Prioritatstag

I I — Ende der Anhéangigkeit

In diesem Beispiel ware fur EP2 und EP3 keine Zusatzgebihr fallig, da es
sich um Teilanmeldungen der ersten Generation handelt. Fir EP4 musste
der Betrag der Zusatzgebuhr fur eine Teilanmeldung der zweiten Genera-
tion und fur EPS der Betrag fur eine Teilanmeldung der dritten Generation
entrichtet werden.

Die Zusatzgebdihr ist als Teil der Anmeldegebihr flr Teilanmeldungen der
zweiten und weiterer Generationen zu entrichten. Sie muss also innerhalb
derselben Frist wie die Anmeldegeblhr entrichtet werden, und bei nicht
rechtzeitiger Entrichtung gelten entsprechend die Bestimmungen der
Anmeldegebuhr (siehe A-IV, 1.4.1). Ebenso ist die ErmaRigung der Anmel-
degeblhr nach der Sprachenregelung auf die Zusatzgebihr anwendbar,
sofern die Erfordernisse von Regel 6 (4) bis (7) erfullt sind (siehe A-X, 9.2.1
und 9.2.2).

1.4.2 Anspruchsgebiihren

Enthalt die Teilanmeldung bei der Einreichung des ersten Anspruchssatzes Regel 45 (1)
mehr als fiinfzehn Patentanspriiche, so ist fir jeden weiteren Patent-

anspruch eine Anspruchsgebihr zu entrichten (siehe A-lll, 9). Die
Anspruchsgeblhren sind auch dann zu entrichten, wenn bereits in der
Stammanmeldung Anspruchsgebihren fiir Patentanspriiche des Erfin-
dungsgegenstands entrichtet worden sind, der nun in der Teilanmeldung

behandelt wird (siehe A-lll, 9).

1.4.3 Jahresgebiihren

Fur die Teilanmeldung sind wie fur jede andere europaische Patent- Art. 86 (1)
anmeldung Jahresgebuhren an das EPA zu entrichten. Sie werden fir das  Art. 76 (1)

dritte und jedes weitere Jahr, gerechnet vom Anmeldetag der friheren Regel 51 (3)
(Stamm-) Anmeldung an bzw. - bei einer Kette von Teilanmeldungen - vom  Art. 2 (1) Nr. 5 GebO
Anmeldetag der Ursprungsanmeldung an, geschuldet. Gemaly Art. 76 (1)

ist der Anmeldetag der Stammanmeldung auch fir die Berechnung der

Fristen zur Zahlung der Jahresgebihren der Teilanmeldung (Art. 86 (1))
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Regel 51 (3)
Art. 2 (1) Nr. 5 GebO

malfgebend. Wird die Teilanmeldung zu einem Zeitpunkt eingereicht, zu
dem bereits Jahresgeblhren fiir die Stammanmeldung fallig geworden
sind, so sind diese Jahresgebihren auch fir die Teilanmeldung zu
entrichten und werden mit Einreichung der Teilanmeldung fallig. Fir die
Zahlung dieser Geblhren ist eine Frist von vier Monaten nach Einreichung
der Teilanmeldung vorgesehen. Wird diese Frist versaumt, so kbnnen die
Jahresgebuhren noch innerhalb von sechs Monaten nach Einreichung der
Teilanmeldung wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die
Zuschlagsgebuhr, die 50 % der verspatet gezahlten Jahresgebihren
ausmacht, entrichtet wird. Das Gleiche gilt, wenn am Tag der Einreichung
der Teilanmeldung aufer den nachzuzahlenden Jahresgebuhren eine
weitere Jahresgebihr fallig wird oder wenn erstmals eine Jahresgebihr
fallig wird.

Wird bis zum Ablauf der oben genannten Frist von vier Monaten eine
weitere Jahresgebuhr oder erstmals eine Jahresgebuhr fallig, so kann
diese Jahresgebuhr innerhalb dieser Frist zuschlagsfrei entrichtet werden.
Geschieht dies nicht, so kann die Jahresgebuhr noch innerhalb von sechs
Monaten nach Falligkeit wirksam entrichtet werden, sofern gleichzeitig die
Zuschlagsgebuhr, die 50 % der verspatet gezahlten Jahresgebuhr aus-
macht, entrichtet wird. Fir die Berechnung der Nachfrist gelten die von der
Juristischen Beschwerdekammer aufgestellten Grundsatze (siehe J 4/91).

Wurden die Jahresgeblihren nicht rechtzeitig entrichtet, ist nach
Regel 135 (2) die Weiterbehandlung ausgeschlossen. Moglich ist dagegen
die Wiedereinsetzung. Bei Antragen auf Wiedereinsetzung in die Frist zur
Entrichtung von Jahresgeblhren, die mit Einreichung der Teilanmeldung
oder innerhalb der Frist von vier Monaten nach Regel 51 (3) Satz 2 fallig
werden, beginnt die Einjahresfrist nach Regel 136 (1) erst nach Ablauf der
sechs Monate nach Regel 51 (2) zu laufen.

Beispiel:

25.3.2008 Anmeldetag der Stammanmeldung

11.1.2011 Einreichung der Teilanmeldung und Falligkeitstag der
Jahresgebuhr fiir das 3. Jahr

31.3.2011 Falligkeitstag der Jahresgebuhr fir das 4. Jahr

11.5.2011 Ablauf der Viermonatsfrist nach Regel 51 (3)

11.7.2011 Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) fir die
Entrichtung der Jahresgebuhr fur das dritte Jahr

30.9.2011 Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) fur die
Entrichtung der Jahresgebuhr fir das vierte Jahr

11.7.2012 Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1) fiir die
Entrichtung der Jahresgeblihr fir das dritte Jahr

1.10.2012 Ablauf der Einjahresfrist nach Regel 136 (1) fiir die

Entrichtung der Jahresgeblihr fiir das vierte Jahr
(verlangert gemak Regel 134 (1))

Weitere Beispiele enthalt A-X, 5.2.4.
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1.5 Erfindernennung

Die Vorschriften von A-lll, 5.5 finden auf die Erfindernennung Anwendung,
es sei denn, der Anmelder wird bei einer fehlenden oder unzureichenden
Erfindernennung (die den Erfordernissen der Regel 19 nicht entspricht)
aufgefordert, diese innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist von zwei
Monaten nachzuholen oder zu berichtigen (siehe E-VII, 1.6). Fur die
Teilanmeldung ist eine separate Erfindernennung erforderlich, unabhangig
von der Stammanmeldung, aus der sie hervorgeht.

1.6 Volimacht

Die Vorschriften von A-VIII, 1.5 und 1.6 finden auf die Vollmacht fur die
Teilanmeldung Anwendung. Hat der Vertreter gemaR diesen Vorschriften
eine Vollmacht einzureichen, so kann er sich auf eine in der Stamm-
anmeldung eingereichte Einzelvollmacht nur berufen, wenn diese aus-
dricklich die Ermachtigung enthalt, Teilanmeldungen einzureichen.

1.7 Sonstige Formalpriifung

Mit Ausnahme der in A-IV, 1.1 bis 1.6 genannten Félle wird die
Formalprifung bei Teilanmeldungen in der gleichen Weise durchgefiihrt
wie bei den anderen Anmeldungen. Auf Teilanmeldungen, die Nucleotid-
oder Aminosauresequenzen betreffen und nach dem 1. Januar 1993
eingereicht worden sind, findet Regel 30 Anwendung (siehe A-IV, 5).

1.8 Recherche, Veroffentlichung und Antrag auf Priifung von
Teilanmeldungen

Teilanmeldungen werden wie andere europaische Anmeldungen recher-
chiert, veroéffentlicht und gepruft.

Die Recherchengebihr wird unter den Voraussetzungen von Art. 9 (2)
Geblhrenordnung erstattet (siehe die Mitteilung des Prasidenten des EPA
vom 13. Dezember 2001, ABI. EPA 2002, 56 fir Teilanmeldungen, die vor
dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden, den Beschluss der Prasidentin des
EPA vom 14. Juli 2007, Sonderausgabe Nr.3, ABI. EPA 2007, M.2 fur
Teilanmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht wurden und fur die
die Recherche vor dem 1. April 2009 abgeschlossen wurde, den Beschluss
der Prasidentin des EPA vom 22. Dezember 2008, ABI. EPA 2009, 96 flr
Teilanmeldungen, fur die die Recherche am oder nach dem 1. April 2009,
aber vor dem 1. Juli 2010 abgeschlossen wurde, und den Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 21. Februar 2014, ABI. EPA 2014, A29 fir
Teilanmeldungen, fir die die Recherche am oder nach dem 1. Juli 2014
abgeschlossen wird). Gemeint ist hier der Tag, an dem die Teilanmeldung
beim EPA eingeht, nicht der Anmeldetag, der dem Anmeldetag der
Stammanmeldung entspricht (Art. 76 (1)).

Die Teilanmeldung wird gemafR Art. 93 (1) verdffentlicht. Als Anmelde- oder
Prioritatstag fur die Zwecke der Berechnung der 18-Monatsfrist fur die
Veroffentlichung gilt der Tag der Einreichung oder der Prioritdt der
Stammanmeldung (siehe A-1V, 1.2.1).

Die Prufungsantragsfrist wird durch den Hinweis auf die Veréffentlichung
des Recherchenberichts zur Teilanmeldung in Lauf gesetzt.

Regel 60 (2)
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Art. 61 (1)
Regel 16

Art. 61 (1) a)

Art. 61 (1) b)

Art. 61 (1) ¢)

Regel 14 (1)

2. Anmeldungen nach Art. 61 und Aussetzung des Verfahrens nach
Regel 14

2.1 Allgemeines

Einer in Art. 61 (1) genannten Person, die nicht der eingetragene Anmelder
ist, kann durch eine Entscheidung eines Gerichts oder einer zustandigen
Behdrde (im Folgenden "Gericht" genannt) der Anspruch auf Erteilung
eines europdischen Patents zugesprochen werden. Dieser Dritte kann,
sofern das europaische Patent noch nicht erteilt worden ist, innerhalb von
drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung in Bezug auf
die in der europdischen Patentanmeldung benannten Vertragsstaaten, in
denen die Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist oder auf-
grund des dem EPU beigefiigten Anerkennungsprotokolls anzuerkennen
ist,

i) die europaische Patentanmeldung anstelle des Anmelders als eigene
Anmeldung weiterverfolgen (siehe A-IV, 2.4 und 2.7),

i) eine neue europaische Patentanmeldung fir dieselbe Erfindung
einreichen (siehe A-1V, 2.5 und 2.7) oder

iii) beantragen, dass die europaische Patentanmeldung zuriickgewiesen
wird (siehe A-IV, 2.6 und 2.7).

Wenn die Anmeldung nicht mehr anhangig ist, weil sie zurickgenommen
oder zurlckgewiesen wurde oder als zuriickgenommen gilt, kann der Dritte
dennoch fir dieselbe Erfindung eine neue europaische Patentanmeldung
nach Art. 61 (1) b) einreichen (siehe G 3/92).

2.2 Aussetzung des Erteilungsverfahrens

Weist ein Dritter dem EPA nach, dass er ein Verfahren gegen den
Anmelder eingeleitet hat, in dem der Anspruch auf Erteilung des euro-
paischen Patents ihm zugesprochen werden soll, so setzt das EPA das
Erteilungsverfahren aus, es sei denn, der Dritte erklart dem EPA gegen-
Uber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des Verfahrens. Diese
Zustimmung ist unwiderruflich.

Das Erteilungsverfahren kann nicht vor der Veroffentlichung der euro-
paischen Patentanmeldung ausgesetzt werden. Bei Euro-PCT-
Anmeldungen wird das Verfahren frihestens mit Ablauf der Frist zum
Eintritt in die europdische Phase ausgesetzt.

Ferner bezieht sich Regel 14 (1) nur auf nationale Vindikationsverfahren,
die unmittelbar, d. h. generell und automatisch in eine Entscheidung im
Sinne von Art. 61 (1) minden; sie findet keine Anwendung auf Verfahren
vor Gerichten in Nichtvertragsstaaten (J 6/03, Nr. 21 der Entscheidungs-
grunde). Die gerichtliche Zustandigkeit und die Anerkennung von Entschei-
dungen Uber den Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents flr
die EPU-Vertragsstaaten werden durch das Anerkennungsprotokoll gere-
gelt, das gemaR Art. 164 (1) Bestandteil des EPU ist. Ausléndische
Schiedsspriiche sind anerkennungsfahig, sofern der Schiedsspruch auto-
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matisch von samtlichen benannten Vertragsstaaten anerkannt wird, etwa
Uber das New Yorker Abkommen Uber die Anerkennung von Schieds-
spruchen vom 10. Juni 1958.

Der Tag der Aussetzung sowie der Tag der Fortsetzung des Verfahrens
werden im Europaischen Patentregister eingetragen (Regel 143 (1) s)) und
den Verfahrensbeteiligten mitgeteilt.

Zur Aussetzung des Einspruchsverfahrens, siehe D-VII, 4.1.

2.21 Zustandiges Organ

Die Rechtsabteilung des EPA ist ausschlie3lich zustandig fur Verfahren bei
mangelnder Berechtigung des Anmelders (Beschluss des Prasidenten des
EPA vom 21. November 2013, ABI. EPA 2013, 600).

2.2.2 Tag der Aussetzung des Verfahrens

Eine Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (1) tritt unmittelbar ab dem
Tag in Kraft, an dem dem EPA der Nachweis zugeht, dass gegen den
Anmelder ein nationales Verfahren mit dem Ziel eingeleitet wurde, eine
Entscheidung im Sinne von Art. 61 (1) zu erwirken (J 9/12).

Die Anforderungen an eine wirksame Verfahrenseinleitung richten sich
nach nationalem Recht (J 7/00).

2.2.3 Rechtsnatur und Wirkungen der Aussetzung

Die Aussetzung des Verfahrens ist eine vorlaufige Verfahrenshandlung sui
generis, die als vorbeugende MalRnahme zur Wahrung mdéglicher Rechte
eines Dritten an dem infrage stehenden Patent gerechtfertigt ist und
unmittelbare Wirkung entfaltet (J 28/94, J 15/06). Insbesondere wird die
Aussetzung des Erteilungsverfahrens durch eine Mitteilung des EPA ange-
ordnet, und der Anmelder wird hierzu nicht vorher gehort. Er kann aber auf
diese Mitteilung hin den Erlass einer beschwerdefahigen Entscheidung
beantragen.

Die Aussetzung des Verfahrens bewirkt, dass das Erteilungsverfahren
unverandert in dem Rechtsstadium verbleibt, in dem es sich zum Zeitpunkt
der Aussetzung befand, d.h. in dem ausgesetzten Verfahren kdnnen
weder das EPA noch die Parteien wirksam Rechtsakte vornehmen
(J 38/92). Insbesondere kann der Anmelder weder die europaische Patent-
anmeldung selbst noch einzelne Benennungen zurticknehmen (Regel 15).
Ebenso wenig kann er wahrend der Aussetzung eine Teilanmeldung ein-
reichen (J 20/05 und J 9/12).

Ein automatischer Abbuchungsauftrag verliert im Fall einer Aussetzung des
Verfahrens gemal Regel 14 seine Wirkung (siche Nummer 13.1 €) VAA,
Anhang A.1 zu den VLK, Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015, 33). Soll
nach Fortsetzung des Verfahrens wieder das automatische Abbuchungs-
verfahren genutzt werden, muss ein neuer Auftrag erteilt werden.

Art. 20
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Regel 14 (4)

Regel 14 (3)

Regel 14 (2)

Regel 14 (3)

Regel 15

2.2.4 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 Sechsmonatsfrist fir die Stellung des Prifungsantrags nach
Art. 94 (1) und Regel 70 (1) beginnt am 1. Juli 2008. Das Verfahren wird
am Dienstag, den 23. September 2008, ausgesetzt und am Dienstag, den
4. August 2009, fortgesetzt. Letzter Tag des bereits verstrichenen Teils der
Frist ist der 22. September 2008. Der noch nicht verstrichene Teil der Frist
betragt also 8 Tage und 3 Monate. Bei Fortsetzung des Verfahrens wird der
noch nicht verstrichene Teil der Frist beginnend mit dem Tag der tatsach-
lichen Fortsetzung berechnet, d. h. beginnend mit dem 4. August 2009. Die
Frist fur den Prufungsantrag endet also am Mittwoch, den
11. November 2009.

2.2.5 Fortsetzung des Erteilungsverfahrens

Der Anmelder und der Dritte werden durch Mitteilung Gber den Tag der
Fortsetzung sowie den Rechtsgrund flir die Fortsetzung des Verfahrens
informiert.

2.2.5.1 Fortsetzung nach rechtskraftiger Entscheidung im
Vindikationsverfahren

Das Erteilungsverfahren wird fortgesetzt, wenn nachgewiesen wird, dass
eine rechtskraftige Entscheidung im Sinne von Art. 61 (1) ergangen ist, es
sei denn, dass nach Art. 61 (1) b) eine neue europaische Patentanmeldung
fur alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden ist. Ist die Entschei-
dung zugunsten des Dritten ergangen, so darf das Verfahren friihestens
drei Monate nach Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt
werden, es sei denn, der Dritte beantragt die Fortsetzung.

2.2.5.2 Fortsetzung ohne Riicksicht auf den Stand des
Vindikationsverfahrens

Die Rechtsabteilung kann die Fortsetzung des Erteilungsverfahrens auch
ohne Ricksicht auf den Stand des gegen den Anmelder eingeleiteten
Verfahrens anordnen. Die Entscheidung Uber die Fortsetzung des Verfah-
rens steht im Ermessen der Rechtsabteilung. Sie hat dieses Ermessen im
Hinblick auf die Interessen der Beteiligten auszuliben und dabei insbe-
sondere den Ausgang des Verfahrens in erster Instanz sowie die Dauer der
Aussetzung des Verfahrens vor dem EPA zu bericksichtigen sowie die
Médglichkeit des Verfahrensmissbrauchs, z. B. in Form einer erkennbaren
Verschleppungsabsicht.

2.3 Beschriankung der Zuriicknahme der europaischen
Patentanmeldung

Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem EPA nachweist, dass er ein Ver-
fahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europaischen
Patents eingeleitet hat (siehe A-1V, 2.2), bis zu dem Tag, an dem das EPA
das Erteilungsverfahren fortsetzt (siehe A-IV, 2.2.5), darf weder die euro-



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil A — Kapitel IV-13

paische Patentanmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats
zurickgenommen werden.

2.4 Weiterverfolgung der Anmeldung durch einen Dritten

Will ein Dritter von der Mdglichkeit des Art. 61 (1) a) Gebrauch machen
(siehe A-IV, 2.11)), so hat er dies dem EPA rechtzeitig schriftlich zu
erklaren. Der Dritte tritt dann an die Stelle des bisherigen Anmelders. Das
Erteilungsverfahren wird in dem Stand fortgesetzt, in dem es sich beim
Eingang der Erklarung des Dritten befindet, oder in dem es ausgesetzt
worden ist (siehe A-1V, 2.2).

2.5 Einreichung einer neuen Anmeldung

Eine neue europdische Patentanmeldung nach Art. 61 (1) b) ist auf Papier
oder elektronisch beim EPA in Den Haag, Munchen oder Berlin einzu-
reichen. Es ist nicht moéglich, eine Anmeldung nach Art. 61 (1) b) bei den
zustandigen Behdrden eines Vertragsstaats einzureichen.

Die neue Anmeldung ist in vielerlei Hinsicht wie eine europaische Teil-
anmeldung zu behandeln, und es gelten die entsprechenden Vorschriften.
Insbesondere sind folgende Vorschriften betreffend Teilanmeldungen ent-
sprechend anzuwenden:

i) Zuerkennung des Anmeldetags der friiheren Anmeldung und
Anspruch auf den Prioritatstag - siehe A-1V, 1.2

i) Angabe im Antrag auf Erteilung eines Patents - siehe A-1V, 1.3.2

iii) Anmelde-, Recherchen-, Benennungs- und Anspruchsgeblhren —
siehe A-IV, 1.4.1 und 1.4.2

iv)  Erfindernennung — siehe A-IV, 1.5
V) Sprachliche Erfordernisse — siehe A-1V, 1.3.3

Hingegen wurde eine abweichende Regelung hinsichtlich der Jahres-
geblhren getroffen. Fur die neue Anmeldung sind Jahresgebuhren fir das
Jahr, in dem diese Anmeldung eingereicht worden ist, und flr vorher-
gehende Jahre nicht zu entrichten.

Im Ubrigen wird die Formalprifung wie bei den anderen Anmeldungen
durchgeflhrt.

Ist einem Dritten nur fir einige der in der friiheren Anmeldung benannten
Vertragsstaaten der Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents
zugesprochen worden und reicht der Dritte fir diese Staaten eine neue
Anmeldung ein, so wird die frGhere Anmeldung fliir die verbleibenden
Staaten im Namen des friiheren Anmelders weitergeflihrt.

Die frilhere Anmeldung gilt fir die in ihr benannten Vertragsstaaten, in
denen die rechtskraftige Entscheidung ergangen oder anerkannt worden

Art. 61 (1) a)

Art. 61 (1) b)
Art. 76 (1)

Art. 61(2)

Regel 17(2) et (3)

Regel 45(1)

Regel 51 (6)

Regel 17 (1)
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Art. 61 (1) ¢)

Regel 18 (1)

Art. 55 (1) b) und (2)
Regel 25

ist, mit dem Tag der Einreichung der neuen Anmeldung als zurlickge-
nommen.

2.6 Zuriickweisung der fritheren Anmeldung

Beantragt der Dritte gemaf Art. 61 (1) c), die frihere Anmeldung zuriickzu-
weisen, so muss das EPA diesem Antrag entsprechen. Die Entscheidung
ist mit der Beschwerde anfechtbar (Art. 106 (1)).

2.7 Teilweiser Rechtsubergang aufgrund einer rechtskraftigen Ent-
scheidung

Ergibt sich aus einer rechtskraftigen Entscheidung, dass einem Dritten der
Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents nur fur einen Teil des in
der europaischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zuge-
sprochen worden ist, so gelten fur diesen Teil Art. 61 und die Regeln 16
und 17.

3. Zurschaustellen auf einer Ausstellung

3.1 Ausstellungsbescheinigung; Darstellung der Erfindung

Erklart ein Anmelder bei der Einreichung seiner Anmeldung, dass die Erfin-
dung, die Gegenstand der Anmeldung ist, auf einer amtlichen oder amtlich
anerkannten internationalen Ausstellung im Sinne des Ubereinkommens
Uber internationale Ausstellungen zur Schau gestellt worden ist, so muss er
innerhalb von vier Monaten nach Einreichung der europaischen Anmeldung
eine Ausstellungsbescheinigung vorlegen. Die anerkannten Ausstellungen
werden jeweils im Amtsblatt veroffentlicht. Die Bescheinigung muss

a) wahrend der Ausstellung von der Stelle erteilt worden sein, die flr
den Schutz des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung
zustandig ist,

b) bestatigen, dass die Erfindung dort tatsachlich ausgestellt worden ist,

c) den Tag der Eréffnung der Ausstellung und den Tag der erstmaligen
Offenbarung angeben, falls dieser nicht mit dem Eroffnungstag der
Ausstellung zusammenfallt,

d) als Anlage eine Darstellung der Erfindung umfassen, die mit einem
Beglaubigungsvermerk der vorstehend genannten Stelle versehen
ist.

3.2 Mangel in der Bescheinigung oder Darstellung

Die Eingangsstelle bestatigt den Eingang der Bescheinigung und der Dar-
stellung der Erfindung. Sie weist den Anmelder gegebenenfalls auf
offensichtliche Mangel in der Bescheinigung oder der Darstellung hin, falls
es maoglich ist, diese Mangel innerhalb der eingerdumten Frist von vier
Monaten zu beseitigen. Der Anmelder wird nach Regel 112 (1) benach-
richtigt, wenn die Bescheinigung oder die Darstellung nicht innerhalb der
vorgeschriebenen Frist beigebracht worden ist. Der Anmelder kann in
Bezug auf diesen Rechtsverlust nach Art. 121 und Regel 135 die Weiter-
behandlung beantragen.
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4. Anmeldungen betreffend biologisches Material

4.1 Hinterlegung von biologischem Material
Gemal Regel 26 (3) ist "biologisches Material" jedes Material, das geneti-
sche Informationen enthalt und sich selbst reproduzieren oder in einem
biologischen System reproduziert werden kann.

Erklart ein Anmelder im Zusammenhang mit einer Anmeldung betreffend
biologisches Material, dass er eine Probe des biologischen Materials bei
einer fir die Zwecke der Regeln 31 und 34 anerkannten Hinter-
legungsstelle gemal Regel 31 (1) a) hinterlegt hat, so muss er, falls diese
Angaben in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht enthalten
sind, den Namen der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer des
hinterlegten biologischen Materials sowie — falls das biologische Material
nicht vom Anmelder hinterlegt wurde — Name und Anschrift des Hinter-
legers innerhalb der Frist mitteilen, die von den nachstehend genannten
Fristen zuerst ablauft:

i) entweder innerhalb von sechzehn Monaten nach dem Anmeldetag
der europaischen Patentanmeldung oder dem Prioritatstag, wobei
diese Frist als eingehalten gilt, wenn die Angaben bis zum Abschluss
der technischen Vorbereitungen fiir die Veroffentlichung der euro-
paischen Patentanmeldung mitgeteilt werden,

i) oder, falls ein Antrag auf vorzeitige Veroffentlichung der Anmeldung
nach Art. 93 (1) b) eingereicht wird, spatestens am Tag der
Einreichung dieses Antrags,

iii)  oder, falls eine Mitteilung erfolgt ist, dass ein Recht auf Akteneinsicht
nach Art. 128 (2) besteht, innerhalb eines Monats nach dieser
Mitteilung.

Die oben genannte Frist nach Regel 31 (2) ist durch Regel 135 (2) von der
Weiterbehandlung ausgeschlossen. Auch Art. 122 ist nicht anwendbar, weil
ein Offenbarungsmangel nicht im Wege der Wiedereinsetzung nach
Art. 122 behoben werden kann (siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010,
ABI. EPA 2010, 498).

Sind Hinterleger und Anmelder nicht identisch, so gilt ferner dieselbe Frist
fur die Vorlage von Urkunden, mit denen dem EPA nachgewiesen wird,
dass der Hinterleger den Anmelder ermachtigt hat, in der Anmeldung auf
das hinterlegte biologische Material Bezug zu nehmen, und vorbehaltlos
und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt hat, dass das von ihm hinter-
legte Material nach MalRgabe der Regel 33 (1) und (2) bzw. Regel 32 (1)
der Offentlichkeit zugdnglich gemacht wird. Die Erméachtigung des
Anmelders durch den Hinterleger, auf die Hinterlegung Bezug zu nehmen,
und die Zustimmung des Hinterlegers dazu, dass das Material der
Offentlichkeit zugénglich gemacht wird, missen vom Anmeldetag der
betreffenden Anmeldung an bestanden haben. Einen Formulierungs-
vorschlag fir diese Erklarung enthalt Nr. 3.5 der vorstehend genannten
Mitteilung des EPA.

Regel 26 (3)

Regel 31 (1) ¢) und d)
Regel 31 (2)

Regel 31 (2) a)

Regel 31 (2) b)

Regel 31 (2) ¢)

Regel 31 (1) d)
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Regel 33 (6)

Regel 34

Ist der Hinterleger einer von mehreren Anmeldern, muss die in
Regel 31 (1) d) genannte Urkunde jedoch nicht vorgelegt werden (siehe
vorstehend genannte Mitteilung). Ist der Hinterleger Anmelder einer
Euro-PCT-Anmeldung, aber nur gegenlber einem anderen
Bestimmungsamt als dem EPA (z. B. Erfinder fir die Bestimmung der
USA), so muss die oben genannte Urkunde vorgelegt und vor Abschluss
der technischen Vorbereitungen fir die internationale Veroéffentlichung beim
Internationalen Biro eingereicht werden (siehe vorstehend genannte
Mitteilung des EPA).

Die Hinterlegungsstelle muss in dem im Amitsblatt verdffentlichten
Verzeichnis der fur die Zwecke der Regeln 31 bis 34 anerkannten
Hinterlegungsstellen aufgefihrt sein. In diesem Verzeichnis sind die
anerkannten Hinterlegungsstellen, insbesondere die internationalen Hinter-
legungsstellen nach dem Budapester Vertrag, enthalten. Ein aktualisiertes
Verzeichnis wird regelmafig im Amtsblatt veroffentlicht.

4.1.1 Erneute Hinterlegung von biologischem Material

Ist nach Regel 31 hinterlegtes biologisches Material bei der anerkannten
Hinterlegungsstelle nicht mehr zuganglich, so gilt die Unterbrechung der
Zuganglichkeit als nicht eingetreten, wenn

i) dieses Material gemal® dem Budapester Vertrag erneut hinterlegt
wird,

i) dem EPA innerhalb von vier Monaten nach dem Tag der erneuten
Hinterlegung eine Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausge-
stellten Empfangsbescheinigung unter Angabe der Nummer der
europaischen Patentanmeldung oder des europaischen Patents
Ubermittelt wird.

Die Zuganglichkeit ist z. B. dann nicht mehr gegeben, wenn
a) das Material so degeneriert ist, dass es nicht mehr lebensfahig ist,

b) die urspringliche Hinterlegungsstelle nicht mehr fur solches Material
qualifiziert ist, weder nach dem Budapester Vertrag noch nach zwei-
seitigen Vertragen mit dem EPA.

In beiden Fallen muss die erneute Hinterlegung innerhalb von drei
Monaten, nachdem der Hinterleger von der Hinterlegungsstelle Uber die
Nichtzuganglichkeit des Organismus unterrichtet wurde, erfolgen
(Art. 4 (1) d) Budapester Vertrag), aul3er wenn

- die Hinterlegung aufgrund von b) nicht mehr zuganglich ist und

- die Mitteilung der Hinterlegungsstelle nicht innerhalb von sechs
Monaten nach dem Zeitpunkt beim Hinterleger eingeht, zu dem das
Internationale Buro veroffentlicht hat, dass die Hinterlegungsstelle
nicht mehr flr das betreffende biologische Material qualifiziert ist.
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In diesem Ausnahmefall muss die erneute Hinterlegung innerhalb von drei
Monaten ab dem Zeitpunkt der betreffenden Veroffentlichung des
Internationalen Buros erfolgen (Art. 4 (1) e) Budapester Vertrag).

Ist die urspringliche Hinterlegung jedoch nicht nach dem Budapester
Vertrag, sondern bei einer Hinterlegungsstelle vorgenommen worden, die
vom EPA kraft eines zweiseitigen Vertrags anerkannt wird, so wird die
oben genannte Sechsmonatsfrist ab dem Zeitpunkt berechnet, an dem das
EPA veroffentlicht, dass die betreffende Stelle nicht mehr qualifiziert ist,
Hinterlegungen des betreffenden biologischen Materials nach diesem
zweiseitigen Vertrag anzunehmen.

4.1.2 Die Anmeldung wurde mit Bezugnahme auf eine friihere
Anmeldung eingereicht

Wurde die Anmeldung geman den in A-ll, 4.1.3.1 erlduterten Verfahren mit
Bezugnahme auf eine frihere Anmeldung eingereicht, und hat bereits
diese frihere Anmeldung am Anmeldetag den Erfordernissen der
Regel 31 (1) b) und c) entsprochen, so sind diese Erfordernisse auch fir
die europaische Anmeldung erfilllt.

Falls die in der urspriinglich eingereichten Fassung der frilheren Anmel-
dung gemachten Angaben zum hinterlegten biologischen Material die
Erfordernisse der Regel 31 (1) ¢) nicht erflllen, erfahrt das EPA dies erst,
wenn der Anmelder die beglaubigte Abschrift und gegebenenfalls eine
Ubersetzung der friiher eingereichten Anmeldung einreicht (spatestens
zwei Monate nach dem Anmeldetag — Regel 40 (3)). Auch wenn die
beglaubigte Abschrift und eine etwaige Ubersetzung erst zwei Monate nach
dem Anmeldetag eingereicht werden, bleibt bei Nichterfillung der
Erfordernisse der Regel 31 (1) c) die Frist fur die Beseitigung dieses
Mangels nach Regel 31 (2) unberihrt (siehe A-IV, 4.2).

4.2 Fehlende Angaben; Mitteilung

Die Eingangsstelle sollte dem Anmelder eine entsprechende Mitteilung
machen, wenn sie feststellt, dass die nach Regel 31 (1) c) erforderlichen
Angaben (Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer der
hinterlegten Kultur) oder die Angaben und Urkunden nach Regel 31 (1) d)
(Erméachtigung, auf die Hinterlegung Bezug zu nehmen, und Zustimmung,
dass sie zuganglich gemacht wird) nicht in der Anmeldung aufgefuhrt oder
mit ihr zusammen eingereicht worden sind, da diese Angaben nur innerhalb
der in Regel 31 (2) genannten Fristen rechtswirksam gemacht werden
kénnen. Fehlen die Angaben nach Regel 31 (1) c), so muss die Hinter-
legung in der eingereichten Fassung der Patentanmeldung so bezeichnet
werden, dass die spater eingereichte Eingangsnummer zweifelsfrei zuge-
ordnet werden kann. Dies geschieht in der Regel durch Angabe des
Bezugszeichens, das der Hinterleger gemall der Regel 6.1 a)iv) des
Budapester Vertrags zugeteilt hat (siehe G 2/93). Ein solcher Hinweis
ergeht auch, wenn auf die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinter-
legungsstelle Bezug genommen worden ist, ohne dass eine Empfangs-
bescheinigung der Hinterlegungsstelle vorgelegt wurde (den Anmeldern
wird empfohlen, diese Empfangsbescheinigung moglichst bei Einreichung
der Anmeldung vorzulegen; siehe Mitteilung des EPA vom 7. Juli 2010,

Art. 97 (2)
Regel 31
Art. 83
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Regel 32 (1)

Regel 32 (2)

Regel 33 (6)

ABI. EPA 2010, 498). Alles Weitere ist Sache der Prifungsabteilung. Siehe
auch F-Ill, 6, insbesondere F-lll, 6.3 i), hinsichtlich der Behandlung von
Anmeldungen, die biologisches Material betreffen, durch die Prifungs-
abteilung. Die in Regel 31 (2) vorgeschriebene Frist fir die Beibringung der
nach Regel 31 (1)c) und d) erforderlichen Angaben ist von der
Weiterbehandlung nach Regel 135 (2) ausgeschlossen.

4.3 Zugang zu hinterlegtem biologischen Material nur fur
Sachverstandige

Nach Regel 32 (1) a) und b) kann der Anmelder bis zu dem Zeitpunkt, zu
dem die technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung als
abgeschlossen gelten, dem EPA mitteilen, dass der in der Regel 33
vorgesehene Zugang zu dem hinterlegten biologischen Material bis zu dem
Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung des europédischen Patents
bekannt gemacht wird, oder gegebenenfalls fiir die Dauer von zwanzig
Jahren ab dem Anmeldetag der Patentanmeldung, falls diese zurtck-
gewiesen oder zurickgenommen wird oder als zurickgenommen gilt, nur
durch Herausgabe einer Probe an einen Sachverstandigen hergestellt wird.

Die vorgenannte Mitteilung hat in Form einer an das EPA gerichteten
schriftlichen Erklarung zu erfolgen, die nicht in der Beschreibung und den
Patentanspriichen der europaischen Patentanmeldung enthalten sein darf.
Sie kann im entsprechenden Feld des Formblatts flr den Erteilungsantrag
(Form 1001) abgegeben werden.

Ist die Erklarung zulassig, so wird bei Veroéffentlichung der europaischen
Patentanmeldung auf deren Titelseite darauf hingewiesen (siehe auch
A-VI, 1.3).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in der internationalen Phase in einer
Amtssprache des EPA verdffentlicht werden, muss der Anmelder die
Sachverstandigenldsung vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fur
die internationale Veroffentlichung beim Internationalen Blro beantragen -
vorzugsweise mit dem Formblatt PCT/RO/134 (siehe Mitteilung des EPA
vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in
der internationalen Phase nicht in einer Amtssprache des EPA ver-
offentlicht werden, kann der Anmelder die Sachverstandigenlésung nach
Regel 32 (1) bis zum Abschluss der technischen Vorbereitungen fiur die
Veréffentlichung der Ubersetzung der internationalen Anmeldung geman
Regel 159 (1) a) beantragen (siehe vorstehend genannte Mitteilung des
EPA).

Wird dem EPA vom Anmelder eine ordnungsgemale Mitteilung nach
Regel 32 (1) gemacht, so erfolgt die Herausgabe des biologischen
Materials nur an einen vom Prasidenten des EPA anerkannten oder einen
mit Zustimmung des Anmelders benannten Sachverstandigen.

Das Verzeichnis der anerkannten mikrobiologischen Sachverstandigen wird
jeweils unter Angabe aller wesentlichen Einzelheiten Gber die Person und
den Tatigkeitsbereich dieser Sachverstandigen im Amtsblatt veréffentlicht
(siehe ABI. EPA 1992, 470).
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5. Anmeldungen betreffend Nucleotid- oder Aminosauresequenzen
Sind in der europaischen Patentanmeldung Nucleotid- oder Aminosaure-
sequenzen nach Regel 30 (1) offenbart, so sind sie in einem dem WIPO-
Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokoll darzustellen. Das
Sequenzprotokoll sollte, wenn es zusammen mit der Anmeldung einge-
reicht wird, den letzten Teil der Anmeldung bilden (siehe WIPO-Standard
ST.25, Nr.3). Das Sequenzprotokoll muss in elektronischer Form
eingereicht werden. Wird die europédische Patentanmeldung online einge-
reicht, ist das Sequenzprotokoll in elektronischer Form als Anhang einzu-
reichen. Die elektronischen Daten missen dem WIPO-Standard ST.25
Nummer 39 ff. entsprechen. Wird das Sequenzprotokoll zusatzlich freiwillig
auf Papier eingereicht, muss die Papierfassung mit dem Sequenzprotokoll
in elektronischer Form Ubereinstimmen. In diesem Fall hat der Anmelder
oder sein Vertreter zusammen mit dem Sequenzprotokoll in elektronischer
Form eine entsprechende Erkldrung gemafl Regel 30 (1) und WIPO-
Standard ST.25 einzureichen. Siehe hierzu den Beschluss des Prasidenten
des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 und die Mitteilung des
EPA vom 18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013, 542. Wird ein Sequenz-
protokoll nach dem Anmeldetag eingereicht oder berichtigt, hat der
Anmelder eine Erklarung abzugeben, dass das eingereichte oder berich-
tigte Sequenzprotokoll nichts enthalt, was Gber den Inhalt der Anmeldung in
der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Bezugnahmen auf Sequenzen, die zum Stand der Technik gehoren,
werden in F-ll, 6.1 behandelt.

Standardkonforme Sequenzprotokolle, die am Anmeldetag im TXT-Format
eingereicht werden, werden vom EPA fir die Zwecke der Veroffentlichung
und der Akteneinsicht konvertiert. Ist ein Sequenzprotokoll zu grof3, um in
konvertierter Form in die elektronische Akte aufgenommen zu werden, wird
dort stattdessen auf die technischen Beschrankungen sowie darauf hinge-
wiesen, dass per schriftlichen Antrag eine Kopie des Sequenzprotokolls in
elektronischer Form angefordert werden kann (siehe Mitteilung des EPA
vom 18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013,542 und Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372).

Die Eingangsstelle teilt dem Anmelder etwaige Mangel bezlglich des
Sequenzprotokolls oder der erforderlichen Erklarungen mit und fordert ihn
auf, innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von zwei Monaten die
festgestellten Mangel zu beseitigen und eine Gebuhr fur verspatete
Einreichung zu entrichten. Werden die Erfordernisse der Regel 30 in
Verbindung mit dem Beschluss des Prasidenten des EPA vom
28. April 2011 einschliel3lich der Entrichtung der Gebuhr fir verspatete
Einreichung nicht rechtzeitig erfillt - gegebenenfalls nach entsprechender
Aufforderung durch die Eingangsstelle -, so wird die Anmeldung nach
Regel 30 (3) zurtickgewiesen. Dies gilt auch, wenn zwar ein Sequenz-
protokoll in elektronischer Form, d. h. im Text-Format (TXT) nachgereicht
wurde, dieses jedoch noch Mangel in Bezug auf den Standard aufweist.
Solche fortbestehenden Mangel |6sen keine neue Aufforderung des EPA
nach Regel 30 (3) und folglich keine neue Zweimonatsfrist aus, es sei

Regel 57 j)
Regel 30 (1) und (2)

Art. 90 (3)
Regel 30 (3)
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Art. 121
Regel 135

denn, der Anmelder wurde in der frilheren Aufforderung nicht auf diese
fortbestehenden Mangel aufmerksam gemacht (siehe J 7/11).

Der Anmelder kann die Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen.

5.1 Nach Regel 56 eingereichte Sequenzangaben

Werden in der urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung keine
Sequenzen offenbart, sodass das EPA keinen Mangel feststellen kann,
ergeht auch keine Mitteilung nach Regel 30 (3) oder Regel 56 (1) an den
Anmelder. In solchen Fallen kann der Anmelder die fehlenden Teile der
Beschreibung, die sich auf die Sequenzen beziehen, gemal Regel 56 (2)
von sich aus innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag nach-
reichen (siehe A-ll, 5.2). Nach Regel 57 j) werden alle so eingereichten
Sequenzangaben daraufhin Uberprift, ob sie der Regel 30 (1) in Verbin-
dung mit den vom Prasidenten des EPA erlassenen Vorschriften
entsprechen, dazu gehért auch die Einreichung des Protokolls in elektroni-
scher Form und gegebenenfalls die Abgabe der Erklarung, dass das
elektronische Protokoll mit dem schriftlichen Protokoll identisch ist.

Erfillen die so eingereichten Sequenzangaben nicht die Erfordernisse der
Regel 30 (1) in Verbindung in Verbindung mit den vom Prasidenten des
EPA erlassenen Vorschriften, so ergeht eine Mitteilung nach Regel 30 (3)
an den Anmelder, in der er zur Berichtigung aufgefordert wird (siehe
A-1V, 5).

Entsprechen hingegen die so eingereichten Sequenzangaben den Erfor-
dernissen der Regel 30 (1), ergeht keine Mitteilung nach Regel 30 (3).

Die oben genannten Bestimmungen gelten unabhangig davon, ob die
spater eingereichten Teile der Beschreibung zu einer Neufestsetzung des
Anmeldetags fuhren (siehe A-ll, 5.3) oder ob den spater eingereichten
fehlenden Teilen die beanspruchte Prioritdt zugrunde gelegt werden kann
und der urspriingliche Anmeldetag bestehen bleibt (siehe A-ll, 5.4). Andert
sich jedoch aufgrund spéater eingereichter Teile der Beschreibung der
Anmeldetag, wird eine gegebenenfalls erforderliche Mitteilung nach
Regel 30 (3) erst versandt, wenn die einmonatige Frist fur die Zurlck-
nahme der spater eingereichten Teile abgelaufen ist, ohne dass der Anmel-
der die Teile zurGckgenommen hat (siehe A-ll, 5.5).

Enthalt die Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung ein
Sequenzprotokoll, das nicht alle in den Anmeldungsunterlagen offenbarten
Sequenzen enthalt, so kann das Sequenzprotokoll aufgrund seiner Unvoll-
standigkeit nicht als dem WIPO-Standard ST.25 entsprechend angesehen
werden. Der Anmelder wird deshalb nach Regel 30 aufgefordert, ein dem
Standard entsprechendes Sequenzprotokoll einzureichen und die Gebuhr
fur verspatete Einreichung zu entrichten.

Flgt der Anmelder ein den Erfordernissen der Regel 30 (1) entspre-
chendes Sequenzprotokoll nach Regel 56 als nachgereichten Teil in die
Beschreibung ein, so gilt das hinzugefliigte Sequenzprotokoll als am
Anmeldetag vorhandener Bestandteil der Beschreibung (unabhangig
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davon, ob der Anmeldetag sich geandert hat). Regel 30 (2) gilt in diesem
Fall also nicht.

5.2 Sequenzprotokolle einer Anmeldung, die unter Bezugnahme auf
eine friiher eingereichte Anmeldung eingereicht wurde

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte
Anmeldung eingereicht (siehe A-Il, 4.1.3.1), die am Anmeldetag Sequenz-
protokolle enthielt, dann sind diese Sequenzprotokolle Bestandteil der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung. Dies gilt allerdings
nicht, wenn die Sequenzen nur in den Patentansprichen, aber nicht in der
Beschreibung oder in den Zeichnungen der friher eingereichten Anmel-
dung enthalten sind und der Anmelder die Anspriche nicht in seine
Bezugnahme aufgenommen hat. In diesem Fall sind die Sequenzen nicht
in der urspringlich eingereichten Fassung der europaischen Anmeldung
enthalten, auch dann nicht, wenn der Anmelder im weiteren Verfahren der
frher eingereichten Anmeldung ein dem WIPO-Standard ST.25 ent-
sprechendes Sequenzprotokoll nachgereicht hat (nachgereichte Sequenz-
protokolle sind nach Regel 30 (2) nicht Bestandteil der Beschreibung).

Ist die friiher eingereichte Anmeldung dem EPA nicht zuganglich, ist es erst
dann maoglich, nach Regel 57 j) zu prifen, ob das Sequenzprotokoll den
Erfordernissen der Regel 30 (1) entspricht, wenn der Anmelder die
beglaubigte Abschrift und eine gegebenenfalls erforderliche Ubersetzung
einreicht, was innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag
geschehen muss (Regel 40 (3)). Stellt sich nach Erhalt der beglaubigten
Abschrift und der gegebenenfalls erforderlichen Ubersetzung heraus, dass
das darin enthaltene Sequenzprotokoll nicht den Erfordernissen der
Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom Prasidenten des EPA erlassenen
Vorschriften entspricht, versendet das EPA eine Mitteilung nach
Regel 30 (3), in der es den Anmelder auffordert, etwaige Mangel (wie das
Fehlen des elektronischen Protokolls und/oder gegebenenfalls der
Erklarung, dass das elektronische Protokoll mit dem schriftlichen Protokoll
identisch ist) zu beseitigen und die Gebuhr fur die verspatete Einreichung
zu entrichten (siehe A-1V, 5).

Ist die frihere Anmeldung, auf die Bezug genommen wird, eine euro-
paische Anmeldung oder eine internationale Anmeldung, die beim EPA als
Anmeldeamt eingereicht wurde, und entsprach diese Anmeldung am
Anmeldetag den Erfordernissen der Regel 30 bzw. der Regel 5.2 PCT in
Verbindung mit dem WIPO-Standard ST.25, so sind am Anmeldetag der
europdischen Anmeldung, die mit Bezugnahme auf diese Anmeldung
eingereicht wird, alle Erfordernisse der Regel 30 (1) automatisch erfullt.

In allen anderen Fallen hingegen hat der Anmelder sicherzustellen, dass
samtliche Erfordernisse der Regel 30 (1) in Verbindung mit den vom
Prasidenten des EPA erlassenen Vorschriften erflllt sind. Handelt es sich
also bei der fruher eingereichten Anmeldung, auf die Bezug genommen
wird, nicht um eine der oben genannten Anmeldungen, so muss der
Anmelder auch dann eine dem WIPO-Standard ST.25 entsprechende
Fassung des Protokolls in elektronischer Form sowie gegebenenfalls eine
Erklarung einreichen, dass das elektronische Protokoll mit dem schriftlichen
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Art. 135

Art. 135 (2)
Regel 155 (2) und (3)

Sequenzprotokoll identisch ist, wenn die friiher eingereichte Anmeldung ein
dem WIPO-Standard ST.25 entsprechendes schriftliches Sequenzprotokoll
enthalt. Dies gilt auch, wenn die frlihere Anmeldung eine europaische
Anmeldung oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internatio-
nale Anmeldung war, bei der mindestens einer der nach Regel 30 (1) oder
Regel 5.2 PCT in Verbindung mit dem WIPO-Standard ST.25 erforder-
lichen Bestandteile am Anmeldetag nicht vorlag. Sind nicht alle Erforder-
nisse erfullt, so ist wie in A-IV, 5 zu verfahren (es ergeht eine Mitteilung
nach Regel 30 (3)).

5.3 Sequenzprotokolle von Teilanmeldungen

Eine Teilanmeldung muss als selbstandige europaische Patentanmeldung
ihrerseits die Erfordernisse der Regel 30 in Verbindung mit dem Beschluss
des Prasidenten vom 28. April 2011 Uber die Einreichung von Sequenz-
protokollen (ABI. EPA 2011, 372) erfullen (siehe G 1/05, Nr.3.1 der
Entscheidungsgrinde). Unbeschadet der Erfordernisse des Art. 76 (1)
Satz 2 ist ein Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung der Teilanmel-
dung sein soll, zusammen mit den anderen Unterlagen der Teilanmeldung
einzureichen, sofern nicht auf eine friher eingereichte Anmeldung Bezug
genommen wird, die das Sequenzprotokoll als Teil der Anmeldung umfasst
(Regel 40 (1) c)). Hat der Anmelder jedoch nach Regel 30 im Rahmen der
friheren Anmeldung (Stammanmeldung) ein standardkonformes Sequenz-
protokoll im TXT-Format eingereicht, so entbindet ihn dies von der
Verpflichtung zur Einreichung des Sequenzprotokolls nur fiir die Zwecke
der Recherche (d. h. nicht als Teil der Beschreibung) im Zusammenhang
mit der Teilanmeldung. Das EPA wird eine Kopie des standardkonformen
Sequenzprotokolls im TXT-Format, das im Rahmen der friiheren Anmel-
dung eingereicht wurde, nur fiur die Zwecke der Recherche (d. h. nicht als
Teil der Beschreibung) in die Akte der Teilanmeldung aufnehmen
(ABI. EPA 2013, 542).

6. Umwandlung in eine nationale Anmeldung

Die Zentralbehdrde fur den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertrags-
staats leitet das Verfahren zur Erteilung eines nationalen Patents oder
eines anderen, von dem nationalen Recht dieses Staates vorgesehenen
Schutzrechts auf Antrag des Anmelders oder Inhabers des europaischen
Patents in den in Art. 135 (1) aufgefiihrten Fallen ein. Wird der Umwand-
lungsantrag nicht innerhalb der in Regel 155 (1) vorgesehenen Frist von
drei Monaten eingereicht, so erlischt die in Art. 66 angegebene Wirkung
(d. h. die europaische Anmeldung hat in den benannten Vertragsstaaten
nicht mehr die Wirkung einer vorschriftsmafigen nationalen Anmeldung).

Der Umwandlungsantrag ist auBer in dem Fall, in dem die Anmeldung nach
Art. 77 (3) als zurickgenommen gilt, beim EPA zu stellen; in dem
genannten Fall ist der Antrag bei der Zentralbehoérde fur den gewerblichen
Rechtsschutz zu stellen, bei der die Anmeldung eingereicht worden ist.
Diese Behdrde leitet den Antrag zusammen mit einer Kopie der Akte der
europaischen Patentanmeldung vorbehaltlich der Vorschriften Uber die
nationale Sicherheit unmittelbar an die Zentralbehérden fiir den gewerb-
lichen Rechtsschutz der im Antrag bezeichneten Vertragsstaaten weiter.
Ubermittelt die Zentralbehorde fir den gewerblichen Rechtsschutz, bei der
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die Anmeldung eingereicht worden ist, den Antrag nicht vor Ablauf von
zwanzig Monaten nach dem Anmeldetag, oder, wenn eine Prioritat in
Anspruch genommen worden ist, nach dem Perioritatstag, ist Art. 135 (4)
anzuwenden (d. h. die in Art. 66 angegebene Wirkung erlischt).

Wird beim EPA ein Umwandlungsantrag eingereicht, so sind die Vertrags-
staaten zu bezeichnen, in denen die Anwendung der nationalen Verfahren
gewunscht wird, und es ist eine Umwandlungsgebuhr zu entrichten. Ist die
Gebuhr nicht entrichtet worden, so wird dem Anmelder oder Patentinhaber
mitgeteilt, dass der Antrag erst als gestellt gilt, wenn die Gebuhr entrichtet
worden ist. Das EPA Ubermittelt den Antrag den Zentralbehdrden fur den
gewerblichen Rechtsschutz der bezeichneten Vertragsstaaten und fugt
eine Kopie der Akten der europaischen Patentanmeldung oder des euro-
paischen Patents bei.

Art. 135 (3)
Regel 155 (2)
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Kapitel V — Mitteilungen bezuglich formaler
Mangel; Anderung einer Anmeldung;
Berichtigung von Mangeln

1. Mitteilungen beziiglich formaler Mangel

Nach Abschluss der Formalprifung erlasst die Eingangsstelle oder
gegebenenfalls die Prifungsabteilung fir den Fall, dass bei der Anmeldung
formale Mangel festgestellt worden sind, eine oder mehrere Mitteilungen an
den Anmelder, in der bzw. in denen alle diejenigen Erfordernisse des EPU
angefuhrt sind, denen die Anmeldung nicht genugt, und fordert den
Anmelder auf, die Mangel, die behebbar sind, innerhalb bestimmter Fristen
zu beseitigen (siehe A-Ill, 16). Zu Ausnahmefallen, in denen nicht alle
Méangel aufgefuhrt sind, siehe A-lll, 16.1. Der Anmelder wird Uber die
Folgen unterrichtet, die durch die Mangel bedingt sind oder die sich
ergeben, wenn er dieser Aufforderung nicht fristgemaf in angemessener
Weise nachkommt (z. B. die Anmeldung gilt als zurickgenommen, der
Prioritatsanspruch geht verloren).

Im Allgemeinen wird in Abhangigkeit davon, welcher Mangel vorliegt,
entweder

i) vom EPA nach Maligabe der Regel 132 eine Frist fiir die Beseitigung
des Mangels bestimmt, z. B. in einer Aufforderung nach Regel 59,
den Prioritdtsbeleg oder das Prioritdtsaktenzeichen einzureichen,
oder

i) es gilt eine vorgegebene Frist, z. B. zwei Monate zur Beseitigung von
Mangeln nach Regel 58.

(Naheres dazu siehe E-VII, 1.) Wird ein Mangel nicht rechtzeitig beseitigt,
so treten die vorgesehenen Rechtsfolgen ein.

2. Anderung einer Anmeldung

2.1 Einreichung von Anderungen

Der Anmelder darf seine Anmeldung vor Erhalt des europdischen Recher-
chenberichts nur andern, wenn er von der Eingangsstelle aufgefordert
worden ist, bestimmte Mangel zu beseitigen. Dies gilt auch, wenn in der
urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung keine Anspriche
enthalten sind; in diesem Fall muss der Anmelder den Mangel beseitigen,
indem er auf eine Mitteilung nach Regel 58 hin einen Anspruchssatz ein-
reicht (siehe A-lll, 15). Nach Erhalt des europaischen Recherchenberichts
und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prifungsabteilung, also auch
wahrend des Zeitraums, in dem sich die Anmeldung noch in der Eingangs-
stelle befindet, kann der Anmelder von sich aus die Beschreibung, die
Patentanspriiche und die Zeichnungen andern (Regel 137 (2)). Dartber
hinaus hat der Anmelder, wenn zusammen mit dem Recherchenbericht
eine Stellungnahme zur Recherche nach Regel 62 (1) ergangen ist, mit der
Einreichung von Bemerkungen und/oder Anderungen auf diese Stellung-

Regel 58

Regel 137 (1) und (2)
Art. 123 (1) und (2)
Regel 68 (4)
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Regel 58
Regel 137 (1)

nahme zu reagieren (siehe B-XI, 8 fiir weitere Einzelheiten und die Ausnah-
men von diesem Erfordernis). Er hat dabei zu beachten, dass die euro-
paische Patentanmeldung nicht in der Weise geandert werden darf, dass
ihr Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich ein-
gereichten Fassung hinausgeht (bezilglich der Veroffentlichung von
Patentanspriichen, die gemal Regel 137 (2) nach Erhalt des europaischen
Recherchenberichts so gedndert wurden, siehe auch A-VI, 1.3).

2.2 Formalpriifung von Anderungen

Die Eingangsstelle prift die Anderungen, die vor Erhalt des Recherchen-
berichts eingereicht worden sind, auf die Formerfordernisse hin. Die
betreffenden Anderungen miissen der Beseitigung der von der Eingangs-
stelle mitgeteilten Mangel dienen. Die Beschreibung, die Patentanspriiche
und die Zeichnungen kdnnen nur insoweit gedndert werden, als dies zur
Beseitigung der festgestellten Mangel erforderlich ist; dieses Erfordernis
macht es notwendig, dass die Eingangsstelle jede geanderte Beschrei-
bung, alle gednderten Patentanspriche und alle geanderten Zeichnungen
mit den urspriinglich eingereichten Fassungen vergleicht. Wird z B. eine
neue Beschreibung eingereicht, die eine frihere Beschreibung ersetzen
soll, gegen die wegen Nichterfillung der Formerfordernisse Einwande
erhoben worden sind, so muss die Eingangsstelle die beiden Beschrei-
bungen miteinander vergleichen, und die Einwande gelten nur dann als
ausgeraumt, wenn die beiden Beschreibungen im Wortlaut Uberein-
stimmen. Die wortwdrtliche Ubereinstimmung mit den urspriinglich einge-
reichten Anmeldungsunterlagen ist in den folgenden Fallen jedoch nicht
erforderlich:

i) Einreichung von mindestens einem Anspruch nach Regel 58, wenn
bei der Einreichung keine Anspriiche vorhanden waren (siehe
A-lll, 15) (diese Anspriiche mussen trotzdem den Erfordernissen des
Art. 123 (2) genugen, dies wird aber von der Recherchen- und der
Prufungsabteilung tberprift),

ii) Einreichung von fehlenden Teilen der Beschreibung oder fehlenden
Zeichnungen nach Regel 56 (siehe A-I, 5).

Anderungen, die Uber die Beseitigung von Mangeln hinausgehen und vor
Erhalt des Recherchenberichts eingereicht werden, kénnen im spateren
Verfahren berticksichtigt werden, sofern der Anmelder diese nach Erhalt
des Recherchenberichts durch eine Erklarung aufrechterhalt.

Fur die Formalprifung der Anderungen, die nach Erhalt des Recherchen-
berichts und vor der Ubermittlung der Anmeldung an die Priifungsabteilung
eingereicht worden sind, ist die Eingangsstelle zustandig.

Das Verfahren fir die Durchfiihrung der Anderungen ist in H-lIl, 2
behandelt.
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3. Berichtigung von Miangeln in den beim EPA eingereichten
Unterlagen

Sprachliche Fehler, Schreibfehler und Unrichtigkeiten in den beim Euro-
paischen Patentamt eingereichten Unterlagen kénnen auf Antrag berichtigt
werden. Solche Anderungen kénnen jederzeit beantragt werden, sofern ein
Verfahren vor dem EPA anhangig ist (siehe J 42/92). Handelt es sich
jedoch um die Berichtigung von Unrichtigkeiten, auf die sich Dritte verlas-
sen durften und durch deren Berichtigung die Rechtssicherheit beein-
trachtigt wirde, so muss der Berichtigungsantrag unverzuglich, zumindest
aber so rechtzeitig gestellt werden, dass er bei der Veroéffentlichung der
europdischen Patentanmeldung berlcksichtigt werden kann. Die Berichti-
gung von Prioritatsanspruchen ist zum Schutz der Interessen Dritter durch
besondere Vorschriften geregelt, die dem Anmelder die Berichtigung der
Prioritatsanspriche ermdglichen und daflr eine bestimmte Frist festlegen
(siehe Regel 52 (3) und A-lll, 6.5.2). So wird sichergestellt, dass bei
Veroffentlichung der Anmeldung berichtigte Prioritatsinformationen
verfligbar sind. Nach diesem Zeitpunkt, insbesondere nach der Ver-
offentlichung der Anmeldung, kann der Anmelder den Prioritatsanspruch
nur noch unter ganz bestimmten Umstanden berichtigen, wenn aus der
veroffentlichten Anmeldung unmittelbar ersichtlich ist, dass ein Fehler
vorliegt. Siehe dazu J 2/92, J 3/91 und J 6/91 sowie J 11/92 und J 7/94.
Diese Entscheidungen betreffen Falle, in denen nach dem EPU 1973 die
Prioritatsdaten berichtigt werden durften, obwonhl es fiir die Veréffentlichung
eines entsprechenden Hinweises zusammen mit der Anmeldung bereits zu
spat war. Nach dem EPU 2000 sind Antrdge auf Berichtigung der
Prioritatsanspriiche nach Ablauf der Frist nach Regel 52 (3) entsprechend
zu beurteilen. Wegen der Berichtigung der Angabe des Tags der friheren
Anmeldung siehe auch A-lll, 6.6.

Ist der Fehler in der Beschreibung, in den Patentanspriichen oder in den
Zeichnungen enthalten, so muss die Berichtigung derart offensichtlich sein,
dass sofort erkennbar ist, dass nichts anderes beabsichtigt sein konnte als
das, was als Berichtigung vorgeschlagen wird. Eine solche Berichtigung
darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann der Gesamtheit
dieser Unterlagen in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung unter Heran-
ziehung des allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den
Anmeldetag - unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (siehe G 3/89 und
G 11/91; siehe auch H-VI, 2.2.1). Ob die Berichtigung zuldssig ist, wird
anhand der urspriinglich eingereichten Anmeldungsunterlagen einschliel3-
lich etwaiger nach Regel 56 nachgereichter fehlender Teile der Beschrei-
bung oder fehlender Zeichnungen geprift. Ob sich durch die Nachreichung
der Anmeldetag geandert hat, ist dabei unerheblich (siehe A-Il, 5 ff.).
Patentanspriche, die nach dem Anmeldetag auf eine Mitteilung nach
Regel 58 hin eingereicht werden (siehe A-lll, 15), kénnen bei der Uber-
prufung, ob der Berichtigungsantrag zulassig ist, allerdings nicht berlck-
sichtigt werden.

Insbesondere ist es nicht zuldssig, die vollstdndigen Unterlagen einer
Anmeldung, also Beschreibung, Patentanspriche und Zeichnungen, durch
andere Unterlagen zu ersetzen, die der Anmelder mit seinem Erteilungs-
antrag hatte einreichen wollen (siehe G 2/95). Uber den Berichtigungs-

Regel 139

Regel 139 Satz 2
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antrag entscheidet die Prifungsabteilung. Liegt ein Berichtigungsantrag vor
Abschluss der technischen Vorbereitungen flr die Veroéffentlichung vor, so
ist ein Hinweis darauf in die Titelseite der Veroffentlichung aufzunehmen.

Bei der elektronischen Einreichung von europaischen Patentanmeldungen
konnen die technischen Unterlagen der Anmeldung (Beschreibung,
Anspriche, Zusammenfassung und Zeichnungen) in dem Datenformat, in
dem sie erstellt worden sind, beigefugt werden, sofern das jeweils gewahlte
Datenformat im Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.5 genannt ist. Gemall diesem
Beschluss konnen die technischen Unterlagen auch in einem anderen
Format beigefiigt werden, wenn der Anmelder das EPA mit der Anmeldung
dartber in Kenntnis setzt, wo das EPA die entsprechende Software in
zumutbarer Weise erwerben kann. Liegen am Anmeldetag die Unterlagen
der europaischen Patentanmeldung sowohl im Format der EPA-Software
fur die Online-Einreichung als auch in einem anderen, nach Mal3gabe der
genannten Mitteilung zugelassenen Format vor, kann Letzteres auch
herangezogen werden, um zu bestimmen, ob ein Antrag auf Berichtigung
der Beschreibung, der Patentanspriiche oder der Zeichnungen zulassig ist.
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Kapitel VI — Veroffentlichung der Anmeldung;
Prufungsantrag; Weiterleitung der Akte an die
Prufungsabteilung

1. Veroffentlichung der Anmeldung

1.1 Datum der Veroffentlichung

Die Anmeldung wird unverzuglich nach Ablauf von achtzehn Monaten nach  Art. 93 (1)
dem Anmeldetag oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wird,

nach dem frihesten Prioritdtstag veroffentlicht. Auf Antrag des Anmelders

kann sie jedoch auch vor Ablauf dieser Frist veroffentlicht werden, sofern

die Anmelde- und die Recherchengeblihr wirksam entrichtet worden sind

und die Anmeldungsunterlagen keine formalen Mangel aufweisen (siehe

A-lll; 1.1 und 16). Zum Vorgehen, wenn die Erteilungsvoraussetzungen vor

Ablauf der 18-Monatsfrist erflllt sind, siehe C-IV, 7.1 und C-VI, 3.

Verzichtet der Anmelder auf den Prioritatstag, so wird die Veréffentlichung
verschoben, sofern die Mitteilung Uber den Verzicht beim EPA eingeht,
bevor die technischen Vorbereitungen fir die Verdffentlichung abgeschlos-
sen worden sind. Sie gelten mit dem Ende des Tages als abgeschlossen,
der funf Wochen vor dem Ablauf des achtzehnten Monats nach dem
Prioritatstag, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wird, bzw. nach
dem Anmeldetag, wenn auf die Prioritdt verzichtet oder keine Prioritat in
Anspruch genommen wird, liegt (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA
vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.1). Der tat-
sachliche Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die Veroffentli-
chung wird dem Anmelder unter Angabe der Veroffentlichungsnummer und
des vorgesehenen Vero6ffentlichungstages mitgeteilt. Geht die Mitteilung
Uber den Verzicht auf die Prioritdt nach diesem Zeitpunkt ein, so wird die
Veroffentlichung - soweit sie noch nicht erfolgt ist - vorgenommen, als ob
der Prioritatstag gilt, wobei allerdings im Europaischen Patentblatt ein
Hinweis darauf erscheinen wird, dass auf die Prioritat verzichtet worden ist
(siehe F-VI, 3.5). In gleicher Weise ist zu verfahren, wenn der Prioritats-
anspruch geman Art. 90 (5) erloschen ist (siehe A-lll, 6.10).

1.2 Keine Veroffentlichung; Verhinderung der Veroffentlichung

Die Patentanmeldung wird nicht veréffentlicht, wenn sie vor Abschluss der  Regel 67 (2)
technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung rechtskraftig zurtck-
gewiesen oder zurickgenommen worden ist oder als zurickgenommen gilt
(siehe A-VI, 1.1). Diese Vorbereitungen gelten mit dem Ende des Tages als
abgeschlossen, der finf Wochen vor Ablauf einer Frist von 18 Monaten
nach dem Anmelde- oder Prioritdtstag liegt (siehe Mitteilung des EPA,
ABI. EPA 2006, 406). Die Anmeldung wird jedoch verdffentlicht, wenn bei
Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die Verdffentlichung der
Anmeldung ein Antrag auf Entscheidung nach Regel 112 (2) vorliegt und
Uber diesen Antrag noch nicht rechtskraftig entschieden worden ist
(siehe ABI. EPA 1990, 455) oder ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand nach Art. 122 und Regel 136 (1) anhangig ist.
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Regel 15

Regel 68 (1), (3) und
(4)

Regel 20

Regel 32 (1)

Wird die Anmeldung nach Abschluss der technischen Vorbereitungen mit
dem Ziel zurickgenommen, die Veréffentlichung zu verhindern, so besteht
keine Gewahr dafir, dass dies noch moglich ist. Das EPA wird jedoch (den
Grundsatzen der J 5/81 entsprechend) versuchen, die Veroffentlichung zu
verhindern, wenn dies im konkreten Einzelfall unter Bericksichtigung des
Stands des Veroffentlichungsverfahrens ohne unzumutbarem Aufwand
moglich ist (siehe Mitteilung des EPA vom 25. April 2006,
ABI. EPA 2006, 406).

Die Anmeldung kann durch eine unterzeichnete Erklarung zurick-
genommen werden. Die Erkldrung darf grundsatzlich keinerlei Vorbehalte
enthalten und muss eindeutig sein (siehe J 11/80). An eine wirksame
Zurtucknahmeerklarung ist der Anmelder gebunden (siehe C-V, 11). Sie
kann allerdings an die Voraussetzung gekntipft werden, dass der Inhalt der
Anmeldung der Offentlichkeit nicht bekannt gegeben wird. Dadurch wird
der besonderen Verfahrenssituation Rechnung getragen, dass der
Anmelder, wenn die Zuricknahmeerklarung spater als finf Wochen vor
dem Veréffentlichungstag erfolgt, von sich aus nicht beurteilen kann, ob die
Veroffentlichung noch zu verhindern ist. Von dem Tag an, an dem ein
Dritter nachweist, dass er ein Verfahren zur Geltendmachung des
Anspruchs auf Erteilung des Patents eingeleitet hat, bis zu dem Tag, an
dem das EPA das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf jedoch weder die
Anmeldung noch die Benennung eines Vertragsstaats zuriickgenommen
werden.

1.3 Inhalt der Veroéffentlichung

Die Veroffentlichung muss die Beschreibung, die Patentanspriiche und
gegebenenfalls die Zeichnungen jeweils in der urspriinglich eingereichten
Fassung enthalten, einschlieBlich nach Regel 56 (siehe A-Il, 5) nach-
gereichter fehlender Teile der Beschreibung oder fehlender Zeichnungen,
wenn diese nicht spater zurickgenommen wurden (siehe A-ll, 5.5). Sofern
moglich, sind die als Erfinder genannten Personen anzugeben. Wurden die
Anspriche gemaR den in A-lll, 15 erlauterten Verfahren nach dem
Anmeldetag eingereicht, wird dies bei Veroffentlichung der Anmeldung
angegeben (Regel 68 (4)).

Die Verodffentlichung enthadlt auch die benannten Vertragsstaaten. Sofern
der Anmelder nicht vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die
Veroffentlichung die Benennung einzelner Staaten zurickgenommen hat,
sind alle Staaten, die zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung
Vertragsstaaten des EPU waren, benannt. Zum Zeitpunkt der Veroffentli-
chung kann bei europdischen Patentanmeldungen, die vor dem
1. April 2009 eingereicht wurden, noch offen sein, flr welche der
benannten Vertragsstaaten des EPU tatsachlich Patentschutz begehrt wird,
weil die Frist nach Regel 39 (1) zur Zahlung der Benennungsgebuhren
noch nicht abgelaufen ist. Die Information, welche Staaten definitiv benannt
sind, weil fur sie Benennungsgebuhren entrichtet worden sind, wird zu
einem spateren Zeitpunkt im Europaischen Patentregister und im
Europaischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Mitteilung des EPA,
ABI. EPA 1997, 479). Zu europaischen Teilanmeldungen siehe A-1V, 1.3.4.
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Die Veroffentlichung enthalt gegebenenfalls auch die vom Anmelder
gemall Regel 137 (2) eingereichten neuen oder geanderten Patent-
anspriche sowie den europaischen Recherchenbericht und die von der
Recherchenabteilung festgelegte Zusammenfassung, sofern diese vor
Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die Verdéffentlichung
vorliegen. Sonst wird die vom Anmelder eingereichte Zusammenfassung
veroffentlicht. Die Stellungnahme zur Recherche wird nicht zusammen mit
dem europaischen Recherchenbericht verdffentlicht (Regel 62 (2)), ist aber
im Wege der Akteneinsicht zuganglich (siehe A-XI, 2.1). Ist dem EPA eine
Mitteilung des Anmelders nach Regel 32 (1) ("Sachverstandigenlésung")
zugegangen, so muss es darauf hinweisen (siehe Mitteilung des EPA vom
7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). Weitere Angaben kdnnen nach dem
Ermessen des Prasidenten des EPA aufgenommen werden.

Fur die Veroffentlichung werden auler bei Schriftsticken, die Ubersetzt
werden miuissen, stets die urspringlich eingereichten Unterlagen
verwendet, sofern sie die Formerfordernisse nach A-VIll, 2 erfillen;
andernfalls werden die geanderten Unterlagen oder Ersatzunterlagen
verwendet, die diesen Erfordernissen entsprechen. Unzulassige Angaben
kénnen vor der Veroffentlichung aus den Schriftstiicken entfernt werden,
wobei die Stelle der Auslassung sowie die Zahl der ausgelassenen Worter
bzw. Zeichnungen anzugeben sind (siehe A-lll, 8.1 und 8.2). In die
elektronische Akte aufgenommene Schriftstiicke gelten als Originale
(Regel 147 (3)).

Wird einem Antrag auf Berichtigung von Mangeln in den beim EPA
eingereichten Unterlagen nach Regel 139 stattgegeben, so ist dieser bei
der Veroffentlichung zu berlcksichtigen. Kann Uber einen Antrag auf
Berichtigung von Unrichtigkeiten, auf die sich Dritte verlassen durften und
durch deren Berichtigung die Rechtssicherheit beeintrachtigt wirde, vor
Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung noch
nicht entschieden werden, so ist ein Hinweis darauf in die Titelseite der
Veroffentlichung aufzunehmen (siehe die Rechtsprechung in A-V, 3). Ein
solcher Hinweis wird auch angebracht, wenn ein Antrag auf Berichtigung
von Fehlern in der Beschreibung, den Patentanspriichen oder den Zeich-
nungen vorliegt (siehe A-V, 3).

Die Berichtigung von Fehlern, die im Zuge der Veroffentlichung der euro-
paischen Patentanmeldung entstanden sind, kann jederzeit beantragt
werden (siehe H-VI, 3). Gegebenenfalls wird die komplette Patentschrift
neu veroffentlicht.

1.4 Veroffentlichung nur in elektronischer Form

Die Veroffentlichung europaischer Patentanmeldungen, europaischer
Recherchenberichte und europaischer Patentschriften erfolgt nunmehr aus-
schlieBlich in elektronischer Form auf einem Publikationsserver (siehe
Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3, ABI. EPA 2007, D.3 und ABI. EPA 2005, 126), der Uber die Website
des EPA (www.epo.org) zuganglich ist. Diese Dokumente werden nicht in
Papierform veroffentlicht.

Regel 68 (2) und (4)
Regel 66

Regel 139
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Regel 69 (1) und (2)

Regel 70a (1)

Art. 94 (1) und (2)
Regel 70 (1)

Art. 78 (1) a)
Regel 41 (1)

Art. 11 a) GebO

1.5 Gesonderte Veroffentlichung des européischen
Recherchenberichts

Ist der europaische Recherchenbericht nicht mit der Anmeldung ver-
offentlicht worden, so wird er gesondert verdffentlicht (auch in elektroni-
scher Form).

2. Prufungsantrag und Weiterleitung der Akte an die Prifungs-
abteilung

21 Mitteilung

Die Eingangsstelle teilt dem Anmelder den Tag mit, an dem im Europai-
schen Patentblatt auf die Veroffentlichung des europadischen Recher-
chenberichts hingewiesen worden ist, und macht ihn auf die Vorschriften
fur den Prifungsantrag in Art. 94 (1) und (2) sowie in Regel 70 (1)
aufmerksam. Fur den unwahrscheinlichen Fall, dass in der Mitteilung
irrtimlich ein spaterer Tag der Veroéffentlichung angegeben ist, ist fir die
Fristen zur Stellung des Prifungsantrags (siehe A-VI, 2.2) und die Erwide-
rung auf die Stellungnahme zur Recherche (siehe B-XI, 8 und A-VI, 3)
dieser spatere Tag malgebend, wenn der Fehler nicht ohne Weiteres
erkennbar war. Ferner wird der Anmelder in der Mitteilung darauf hinge-
wiesen, dass die Benennungsgebuihren innerhalb von sechs Monaten nach
dem Tag zu entrichten sind, an dem im Europaischen Patentblatt auf die
Veroffentlichung des Recherchenberichts hingewiesen worden ist (siehe
A-111;11.2 und 11.3).

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) auf die ESOP
reagieren muss (d. h. wenn Regel 70 (2) nicht anwendbar ist), umfasst eine
einzige Mitteilung die Aufforderung nach Regel 70a (1) und die Mitteilung
nach Regel 69 (1) (siehe C-II, 3.3).

2.2 Frist fiir die Stellung des Prifungsantrags

Der Prifungsantrag kann vom Anmelder bis zum Ablauf von sechs Mona-
ten nach dem Tag gestellt werden, an dem im Europaischen Patentblatt auf
die Veroffentlichung des europaischen Recherchenberichts hingewiesen
worden ist. Der Prufungsantrag gilt erst als gestellt, wenn die Prufungs-
gebuhr entrichtet worden ist. Stellt der Anmelder innerhalb der oben
genannten Frist keinen Prifungsantrag und entrichtet keine Prifungs-
gebuhr, so ist wie in A-VI, 2.3 beschrieben zu verfahren.

Das =zwingend vorgeschriecbene Formblatt fur den Erteilungsantrag
(Form 1001) enthalt einen schriftlichen Prufungsantrag. Der Anmelder hat
sich nur noch um eine Handlung zu kimmern, namlich die rechtzeitige
Zahlung der Prifungsgebuihr (Art. 94 (1) und Regel 70 (1)).

Andererseits bleibt es dem Anmelder unbenommen, die Prifungsgebihr
bereits zum Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung zu zahlen.
Beschliet er nach Erhalt des europaischen Recherchenberichts, die
Anmeldung nicht weiterzuverfolgen, und reagiert er nicht auf die Auffor-
derung nach Regel 70 (2), so gilt die Anmeldung nach Regel 70 (3) als
zuriickgenommen, und die Prifungsgebihr wird in voller Hohe zurlick-
erstattet (siehe A-VI, 2.5).
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Hat der Anmelder einen automatischen Abbuchungsauftrag gestellt, so wird
die Prifungsgebihr in der Regel am Ende der Sechsmonatsfrist abge-
bucht. Zu Fallen, in denen die Anmeldung friher an die Prifungsabteilung
weitergeleitet werden soll, siehe VAA in Anhang A.1 in der Zusatz-
publikation 3, ABI. EPA 2015, 25.

Der Prifungsantrag kann nicht zurickgenommen werden.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten, siehe
E-VIII, 2.1.3 und 2.5.2.

2.3 Rechtsbehelf

Wird der Prifungsantrag bis zum Ablauf der Frist nach Regel 70 (1) nicht
wirksam gestellt, so gilt die Anmeldung als zurickgenommen, und der
Anmelder wird hiervon unterrichtet. Auf diese Mitteilung Uber den Rechts-
verlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung nach Art. 121 und
Regel 135 beantragen.

Hat der Anmelder den Prifungsantrag wirksam gestellt, bevor ihm der
europaische Recherchenbericht zugegangen ist, so fordert ihn die Ein-
gangsstelle nach Regel 70 (2) auf, bis zum Ablauf von sechs Monaten nach
dem Tag, an dem im Europaischen Patentblatt auf die Verdffentlichung des
Recherchenberichts hingewiesen worden ist, zu erklaren, ob er die Anmel-
dung aufrechterhalt. Unterlasst es der Anmelder, auf diese Aufforderung
rechtzeitig zu antworten, so gilt die Anmeldung als zurickgenommen, und
der Anmelder wird hiervon unterrichtet. In diesem Fall findet jedoch der
Rechtsbehelf nach Art. 121 und Regel 135 (Weiterbehandlung der Anmel-
dung) Anwendung. Wegen der Rickzahlung der Prifungsgebuhr siehe
A-VI, 2.2 und A-X, 10.2.4. Wie bei einem unbedingten Prifungsantrag nach
Regel 10 (4) verfahren wird, wenn der Anmelder auf das Recht auf eine
Mitteilung nach Regel 70 (2) verzichtet, ergibt sich aus C-VI, 3.

Zu Euro-PCT-Anmeldungen, die in die regionale Phase eintreten, siehe
E-VIII, 2.1.3 und 2.5.2.

2.4 Weiterleitung der Akte an die Priifungsabteilung

Stellt die Eingangsstelle fest, dass der Prifungsantrag rechtzeitig gestellt
worden ist oder die Aufrechterhaltung der Anmeldung rechtzeitig erklart
worden ist (Regel 70 (2)), so leitet sie die Anmeldung an die Prifungs-
abteilung weiter. Andernfalls stellt die Eingangsstelle den eingetretenen
Rechtsverlust fest (siehe Regel 112 (1)).

Die an die Priifungsabteilung weitergeleitete Akte enthalt Folgendes, wobei
manche Unterlagen in der Papierakte und manche in der entsprechenden
elektronischen Akte enthalten sind:

i) alle im Zusammenhang mit der Anmeldung eingereichten Unterlagen
einschlieBlich Prioritdtsunterlagen, Ubersetzungen und aller Ande-
rungen,

Nr. 12 VAA
Nr. 6.1 b) VAA

Regel 70 (1)

Art. 94 (2)
Regel 112 (1)

Regel 70 (2) und (3)
Regel 112 (1)
Art. 121

Art. 16
Art. 18 (1)
Regel 10
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Art. 11 GebO

ii)

vi)

gegebenenfalls eine eingereichte Bescheinigung Uber die Zurschau-
stellung der Erfindung auf einer Ausstellung (siehe A-IV, 3) und
Angaben gemal Regel 31, sofern sich die Anmeldung auf biologi-
sches Material bezieht (siehe A-IV, 4),

den europaischen Recherchenbericht, gegebenenfalls die Stellung-
nahme zur Recherche, den Inhalt der Zusammenfassung, wie er von
der Recherchenabteilung festgelegt worden ist, sowie gegebenen-
falls den internen Recherchenvermerk,

Kopien der im Recherchenbericht aufgefihrten Dokumente sowie
zwei Exemplare der Veroffentlichungsschrift(en),

die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche
(siehe B-XI, 8) oder auf den vom EPA erstellten WO-ISA, den ergan-
zenden internationalen Recherchenbericht oder den IPER (siehe
E-VIII, 3.2 und 3.3.4); und

den maldgeblichen Schriftverkehr.

Die Eingangsstelle macht gegebenenfalls auf Punkte der Anmeldung auf-
merksam, denen die Prifungsabteilung ihre Aufmerksamkeit vordringlich
widmen muss, z. B. Schreiben, die der Beantwortung bediirfen, bevor die
Anmeldung zur Prifung ansteht.

2.5 Riickerstattung der Priifungsgebiihr
Die Prifungsgebihr wird

i)

in voller Hohe zurlckerstattet, wenn die europaische Patentanmel-
dung zurickgenommen oder zurlickgewiesen wird oder als zurlick-
genommen gilt, bevor die Anmeldung in die Zustandigkeit der
Prufungsabteilungen Ubergangen ist, oder

zu 75 % zurlckerstattet, wenn die europdische Patentanmeldung zu
einem Zeitpunkt zuriickgenommen oder zurlickgewiesen wird oder
als zurickgenommen gilt, zu dem die Anmeldung bereits in die
Zustandigkeit der Prifungsabteilungen Ubergegangen ist, die Sach-
prufung jedoch noch nicht begonnen hat. Dies gilt insbesondere fir
Falle, in denen der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Stellungnahme
zur Recherche reagiert (was nach Regel 70a (3) dazu fihrt, dass die
Anmeldung als zurickgenommen gilt, siehe B-XI, 8), aber entweder
nach Regel 70 (1) den Prifungsantrag rechtzeitig gestellt hat
(siehe C-II, 1) oder nach Regel 70 (2) rechtzeitig erklart hat, dass er
die Anmeldung aufrechterhalten will (siehe C-Il, 1.1). Sofern der
Anmelder dariber im Unklaren ist, ob die Sachprifung bereits
begonnen hat, die Anmeldung aber nur dann zuriicknehmen will,
wenn ihm 75 % der Prufungsgebuhr erstattet werden, kann er die
Zuricknahme von der Gebuhrenrickerstattung abhangig machen
("bedingte" Zurlicknahme). Das Datum des Prifungsbeginns
(C-1V, 7.1) wird im offentlichen Teil der Akte gespeichert und ist
daher nach der Veroffentlichung der Patentanmeldung im Wege der
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Akteneinsicht im Europaischen Patentregister zuganglich. Vor der
Veréffentlichung stellt das EPA dem Anmelder diese Information auf
Antrag zur Verfiigung, sie ist aber auch elektronisch Gber My Files
abrufbar.

Naheres siehe ABI. EPA 2013, 153.

2.6 ErmaBigung der Prufungsgebuhr

Machen Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz im Hoheitsgebiet eines Vertrags-
staats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Franzo-
sisch Amtssprache ist, und die Angehorigen dieses Staats mit Wohnsitz im
Ausland von den in Art. 14 (4) ertffneten Mdoglichkeiten Gebrauch, so
ermafigt sich unter bestimmten Umstanden die Priufungsgebuhr
(Regel 6 (3) bis (7) in Verbindung mit Art. 14 (1) GebO). Naheres siehe
A-X,9.2.1und 9.2.3.

3. Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Der Anmelder hat innerhalb der Frist nach Regel 70 (1) oder, wenn eine
Mitteilung nach Regel 70 (2) ergangen ist (siehe C-Il, 1.1), innerhalb der
Frist nach Regel 70 (2) auf die Stellungnahme zur Recherche zu reagieren.
Reagiert der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Stellungnahme zur Recher-
che, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen (Regel 70a (3)). Naheres
siehe B-XI, 8.

Art. 14 (4)
Regel 6
Art. 14 (1) GebO

Regel 70a
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Kapitel VIl — Sprachen
1. Fiir die Anmeldung zugelassene Sprachen

1.1 Allgemeines

Europaische Patentanmeldungen koénnen in jeder Sprache eingereicht
werden. Fir Anmeldungen, die nicht in einer der Amtssprachen des EPA
(Deutsch, Englisch und Franzdsisch) eingereicht werden, ist jedoch inner-
halb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag (Regel 6 (1)) eine Uber-
setzung in eine der Amtssprachen einzureichen.

Bei Anmeldungen, die in "einer zugelassenen Nichtamtssprache" (siehe
A-VII, 3.2) eingereicht werden, wird bestimmten Kategorien von Anmeldern
(siehe A-X, 9.2.1 und A-X, 9.2.2) eine Ermalligung der Anmeldegebihr
gewahrt.

1.2 Einreichung durch Bezugnahme

Wird die Beschreibung durch Bezugnahme auf eine friiher eingereichte
Anmeldung eingereicht (siehe A-ll, 4.1.3.1) und ist Letztere nicht in einer
Amtssprache des EPA abgefasst, muss der Anmelder innerhalb von zwei
Monaten nach dem Anmeldetag eine Ubersetzung in einer dieser Sprachen
einreichen.

1.3 Europdische Teilanmeldungen; Anmeldungen nach Art. 61
Europdische Teilanmeldungen missen in der Verfahrenssprache der
frGheren (Stamm-)Anmeldung eingereicht werden. Sie kdnnen auch, wenn
Letztere nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst war, in der Sprache
dieser friheren Anmeldung eingereicht werden. In diesem Fall ist innerhalb
von zwei Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eine Ubersetzung
in der Verfahrenssprache der friiheren Anmeldung nachzureichen.

Gleiches gilt fur die Einreichung einer neuen europaischen Patentanmel-
dung geman Art. 61 (1) b).

1.4 Aufforderung zur Einreichung der Ubersetzung

Wird die Ubersetzung nicht rechtzeitig eingereicht, fordert das EPA den
Anmelder zur Beseitigung dieses Mangels innerhalb einer nicht verlanger-
baren Frist von zwei Monaten auf. Wird die Ubersetzung auf diese Auffor-
derung hin nicht rechtzeitig eingereicht, gilt die Anmeldung nach Art. 14 (2)
als zurickgenommen; die Weiterbehandlung ist in diesem Fall ausge-
schlossen (siehe A-lll, 14).

2. Verfahrenssprache
Die Amtssprache des EPA (Deutsch, Englisch oder Franzdsisch), in der die
Anmeldung eingereicht wird oder in die sie spater Ubersetzt wird, stellt die
"Verfahrenssprache" dar.

Die Verfahrenssprache ist die einzige Sprache, die die Organe des EPA im
schriftlichen Verfahren verwenden (siehe G 4/08).

Art. 14 (1) und
Art. 14 (2)
Regel 6 (1)

Regel 6 (3) bis
Regel 6 (7)

Regel 40 (3)

Regel 36 (2)

Art. 61 (2)

Art. 90 (3)
Regel 57 und
Regel 58

Art. 14 (3)
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Regel 3 (2)

Regel 3 (1)

Art. 14 (3) und
Art. 14 (4)

Regel 6 (2)

Regel 53 (3)

Wenn eine europaische Patentanmeldung in einer der Amtssprachen des
EPA eingereicht wird bzw. nachdem sie in eine dieser Sprachen Ubersetzt
wurde, kdnnen die Anspriche, die Beschreibung und die Zeichnungen nur
noch in dieser Amtssprache, die Verfahrenssprache ist, geandert werden.

Werden Anspriche nach dem Anmeldetag eingereicht, missen sie in der
Verfahrenssprache eingereicht werden.

Beispiel: Eine Anmeldung wird ohne Anspriche auf Japanisch eingereicht
und anschlieRend ins Englische Ubersetzt. Die Anspriche sind in diesem
Fall auf Englisch einzureichen. Spatere Anderungen kénnen ebenfalls nur
auf Englisch eingereicht werden.

3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen
Verfahren

3.1 Schriftliche Vorbringen der Beteiligten

AuRer fir Anderungen der europaischen Patentanmeldung oder des euro-
paischen Patents kann sich ein Beteiligter im schriftlichen Verfahren vor
dem EPA jeder Amtssprache des EPA bedienen.

3.2 Zugelassene Nichtamtssprachen

Natirliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPU-
Vertragsstaat, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch oder
Franzosisch Amtssprache ist, und die Angehorigen dieses Staats mit
Wohnsitz im Ausland kénnen fristgebundene Schriftstiicke in einer Amts-
sprache dieses Vertragsstaats ("zugelassene Nichtamtssprache") einrei-
chen. So kann z. B. ein Anmelder aus ltalien oder aus der Schweiz auf
Italienisch auf eine Mitteilung der Prifungsabteilung nach Art. 94 (3)
antworten.

Das in einer zugelassenen Nichtamtssprache eingereichte Schriftstuck ist
innerhalb einer nicht verlangerbaren Fist von einem Monat (Regel 6 (2)) in
eine Amtssprache des EPA zu Ubersetzen. Handelt es sich jedoch um
einen Einspruch, eine Beschwerde oder einen Uberprifungsantrag
(Art. 112a), verlangert sich diese Frist bis zum Ende der Einspruchs- oder
der Beschwerdefrist bzw. der Frist fiir den Uberpriifungsantrag, wenn diese
Frist spater ablauft. Die Ubersetzung kann unabhéngig von der Verfahrens-
sprache in jeder Amtssprache des EPA vorgelegt werden.

3.3 Prioritatsunterlage

Ist die beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung, deren Prioritat in
Anspruch genommen wird (Prioritatsunterlage), nicht in einer Amtssprache
des EPA abgefasst, muss nur dann eine Ubersetzung in eine dieser
Sprachen vorgelegt werden, wenn das EPA den Anmelder dazu auffordert.
Eine solche Aufforderung ergeht nur, wenn die Wirksamkeit des Prioritats-
anspruchs fur die Beurteilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant
ist. Statt der Ubersetzung kann eine Erklarung vorgelegt werden, dass die
europaische Patentanmeldung eine vollstandige Ubersetzung der friiheren
Anmeldung ist.
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Zur Ubersetzung von Prioritatsunterlagen siehe A-Ill, 6.8.

3.4 Als Beweismittel eingereichte Unterlagen

Schriftstiicke, die als Beweismittel verwendet werden sollen, konnen in
jeder Sprache eingereicht werden. Dies gilt fiir alle Verfahren vor dem EPA
und insbesondere fiir Veroffentlichungen (beispielsweise flir einen Auszug
aus einer russischen Zeitschrift, der von einem Einsprechenden als Nach-
weis fur mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tatigkeit
angefuhrt wird). Die Abteilung, die den Fall behandelt, kann jedoch eine
Ubersetzung des Schriftstiicks oder maRgeblicher Teile desselben in einer
Amtssprache des EPA nach Wahl der Person, die das Schriftstick
einreicht, verlangen. Reicht der Anmelder das Schriftstiick im Verfahren vor
der Erteilung ein, so wird das EPA eine Ubersetzung des Schriftstlicks oder
mafgeblicher Teile desselben verlangen, sofern die Prifer die betreffende
Sprache nicht vollkommen beherrschen. Im Einspruchsverfahren gelten
dieselben Grundsatze, wobei die Interessen aller Beteiligten berlcksichtigt
werden. Die Frist fiir die Einreichung der Ubersetzung bestimmt die
zustandige Abteilung des EPA von Fall zu Fall, und zwar je nach Sprache
und Umfang des Schriftstiicks oder mafRRgeblicher Teile desselben, wobei
die Bestimmungen der Regel 132 zu beachten sind (mindestens zwei und
maximal vier Monate, in Ausnahmefallen maximal sechs Monate). Wird die
Ubersetzung nicht fristgerecht eingereicht, so braucht das EPA das
betreffende Schriftstlick nicht zu berlicksichtigen.

3.5 Einwendungen Dritter

Einwendungen Dritter (siehe E-V, 3) sind schriftlich und in einer der Amts-
sprachen des EPA einzureichen. Erganzende Unterlagen, z. B. Dokumente
aus dem Stand der Technik, kdnnen in jeder Sprache abgefasst sein.

Sind die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der
Technik nicht in einer Amtssprache des EPA (Art. 14 (1)) abgefasst, kann
das EPA den Dritten, sofern dieser identifizierbar ist, auffordern, innerhalb
einer gemal Regel 132 festgelegten Frist eine Ubersetzung der
Einwendungen und gegebenenfalls der angefuhrten Dokumente des
Stands der Technik in einer Amtssprache einzureichen.

4. Abweichung von der Verfahrenssprache bei miindlichen
Verhandlungen
Abweichungen dieser Art werden in E-IV behandelt.

5. In der falschen Sprache eingereichte Schriftstiicke

Da fir die urspringliche Einreichung der Anmeldung jede Sprache zulassig
ist (siehe A-VII, 1.1), kann es héchstens im Fall einer Anderung dazu
kommen, dass die Unterlagen der europaischen Patentanmeldung in einer
falschen Sprache eingereicht werden. In diesem Fall sowie bei Einreichung
eines anderen Schriftstlicks in einer anderen als der vorgeschriebenen
Sprache bzw. bei nicht rechtzeitiger Einreichung der geforderten Uber-
setzung qilt das Schriftstiick als nicht eingereicht. Die Person, die das
Schriftstlick eingereicht hat, wird hieriber vom EPA unterrichtet. Das
Schriftstlick wird jedoch, obwohl es als nicht eingereicht gilt, in die Akte der

Regel 3 (3)

Regel 114 (1)

Regel 4

Art. 14 (1)
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Regel 3 (3)

Regel 79 (1) und
Regel 114 (2)

Art. 14 (5) und

Art. 14 (6)

Art. 14 (2)

Regel 7
Art. 70 (2)

Regel 5

Patentanmeldung aufgenommen und ist somit der Offentlichkeit gemaR
Art. 128 (4) zuganglich.

Wird nach einer entsprechenden Aufforderung die Ubersetzung vorgelegter
schriftlicher Beweismittel nicht rechtzeitig eingereicht, braucht das EPA das
betreffende Schriftstlick nicht zu beriicksichtigen.

Wird in Zusammenhang mit der Vornahme einer fristwahrenden Verfah-
renshandlung (z. B. Ubersendung der Erfindernennung, Einreichung einer
beglaubigten Abschrift der als Prioritdt in Anspruch genommenen friiheren
Anmeldung oder von deren Ubersetzung gemaR Regel 53 (3)) das Begleit-
schreiben nicht in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht, so wird
dieses ohne Berlcksichtigung seines Inhalts in die Akte aufgenommen.

Einwendungen Dritter und Einspruchsschriftsatze werden dem Anmelder
bzw. Patentinhaber auch dann zugestellt, wenn sie als nicht eingereicht
gelten.

6. Veroffentlichungssprachen

Europaische Patentanmeldungen werden nur in der Verfahrenssprache
veroffentlicht. Europaische Patentschriften hingegen werden in der Verfah-
renssprache verdffentlicht und enthalten eine Ubersetzung der Patent-
anspriche in den beiden anderen Amtssprachen des EPA.

7. Berichtigung und Beglaubigung von Ubersetzungen

Ein Fehler in der Ubersetzung darf jederzeit wahrend des Verfahrens vor
dem EPA, d.h. wahrend des Verfahrens vor der Erteilung und auch
wahrend des Einspruchsverfahrens, berichtigt werden und die Ubersetzung
so mit der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung und in der
urspriinglichen Sprache in Ubereinstimmung gebracht werden (also z. B.
mit der urspringlich eingereichten PCT-Anmeldung in japanischer Spra-
che). Im Einspruchsverfahren wird eine Berichtigung der Ubersetzung
jedoch nur zugelassen, wenn sie nicht gegen Art. 123 (3) verstofdt, d. h.
wenn sie nicht zu einer Anderung der Patentanspriiche fiihrt, durch die der
Schutzbereich erweitert wird.

Fur die Bestimmung, ob der Gegenstand der europaischen Patentanmel-
dung oder des europaischen Patents Uber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)), geht das
EPA - sofern nicht der Gegenbeweis erbracht wird - davon aus, dass die
nach Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) eingereichte Ubersetzung mit dem
urspringlichen (z. B. japanischen) Text der Anmeldung Ubereinstimmt.
Grundlage fiir die Entscheidung, ob Anderungen nach Art. 123 (2) zuléssig
sind, sowie flir die Bestimmung des Offenbarungsgehalts fir die Zwecke
des Art. 54 (3) bleibt dennoch der Wortlaut der Anmeldung in der urspriing-
lich eingereichten Fassung (siehe G-IV, 5.1).

Es liegt im Ermessen des EPA, innerhalb einer bestimmten Frist die Einrei-
chung einer Beglaubigung dariber zu verlangen, dass die eingereichte
Ubersetzung mit dem Originaltext (ibereinstimmt (siehe E-VII, 1.2 und 1.6).
Eine solche Aufforderung darf das EPA nur versenden, wenn es ernsthafte
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Zweifel an der Richtigkeit der Ubersetzung hat. Wird die Beglaubigung
nicht rechtzeitig eingereicht, so gilt das Schriftstlick als nicht eingegangen,
sofern im EPU nichts anderes bestimmt ist. In Bezug auf diesen teilweisen
Rechtsverlust kann die Weiterbehandlung nach Art. 121 und Regel 135
beantragt werden.

Fir die in Regel 71 (3) vorgesehene Ubersetzung der Patentanspriiche in
die beiden anderen Amtssprachen ist grundsatzlich keine Beglaubigung
erforderlich.

8. Verbindliche Fassung der Anmeldung oder des Patents

Der Wortlaut einer Patentanmeldung oder eines Patents in der Verfahrens-
sprache stellt die verbindliche Fassung dar. Daraus folgt, dass die in
Art. 14 (6) vorgeschriebene Ubersetzung der Anspriiche in der Patentschrift
nur zur Unterrichtung dient.

Art. 70 (1)
Art. 14(8)
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Kapitel VIl - Gemeinsame Vorschriften
1. Vertretung

1.1 Vertretung durch einen zugelassenen Vertreter

Vorbehaltlich des folgenden Satzes ist niemand verpflichtet, sich in den
Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen Vertreter vertreten zu
lassen; dies gilt fir alle Beteiligten an solchen Verfahren, z. B. Anmelder,
Patentinhaber, Einsprechende. Ein Beteiligter (eine natirliche oder juristi-
sche Person), der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat,
muss durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein; der Beteiligte
muss in allen Verfahren mit Ausnahme der Einreichung der Anmeldung
(was alle zur Zuerkennung eines Anmeldetags filhrenden Handlungen
einschlielt) und der Einleitung der europaischen Phase innerhalb der
entsprechenden Frist (siehe E-VIIl, 2.3.1) durch diesen zugelassenen
Vertreter handeln. Unter "vertreten sein" ist eine ordnungsgemalie
Vertretung zu verstehen, zu der nicht nur die Anzeige Uber die Bestellung
eines Vertreters, sondern gegebenenfalls auch die Einreichung einer
Volimacht flr den bestellten Vertreter gehort (siehe hierzu A-VIII, 1.5).
Genlgt ein Einsprechender, der Verfahrensbeteiligter ist und weder
Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, dem Erfordernis nach
Art. 133 (2) im Laufe des Einspruchsverfahrens nicht mehr (z. B. wenn der
Vertreter die Vertretung niederlegt oder der bestellte Vertreter von der Liste
der zugelassenen Vertreter gestrichen wird), so wird er aufgefordert, einen
neuen Vertreter zu bestellen. Unabhangig davon, ob er dieser Aufforderung
nachkommt, sind ihm der Tag und der Ort einer etwaigen mindlichen
Verhandlung mitzuteilen. Er muss allerdings darauf aufmerksam gemacht
werden, dass er, falls er selbst daran teilnimmt, nicht berechtigt ist, vor der
Abteilung zu handeln.

1.2 Vertretung durch einen Angestellten

Beteiligte, die ihren Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat haben, sind
nicht verpflichtet, sich in Verfahren vor dem EPA durch einen zugelassenen
Vertreter vertreten zu lassen. Sie kdnnen jedoch unabhangig davon, ob sie
eine natlrliche oder juristische Person sind, durch einen ihrer Angestellten
handeln, der kein zugelassener Vertreter zu sein braucht, aber einer Voll-
macht bedarf. Wenn ein solcher Beteiligter jedoch vor dem EPA vertreten
werden will, kann diese Vertretung nur durch einen zugelassenen Vertreter
wahrgenommen werden. Der Beteiligte kann auch unmittelbar dem EPA
gegenlber handeln, selbst wenn er sonst durch einen Angestellten oder
einen zugelassenen Vertreter handelt. Wenn der Beteiligte und sein Vertre-
ter widersprichliche Angaben machen, werden sie jeweils von der Hand-
lung des anderen in Kenntnis gesetzt.

1.3 Gemeinsamer Vertreter

Gemeinsame Anmelder, gemeinsame Patentinhaber und mehrere Perso-
nen, die gemeinsam einen Einspruch oder einen Antrag auf Beitritt
einreichen, kénnen nur durch einen gemeinsamen Vertreter handeln. Ist im
Antrag auf Erteilung des europdischen Patents, im Einspruch oder im
Antrag auf Beitritt kein gemeinsamer Vertreter bezeichnet, so gilt der

Art. 133 (1) und (2)
Art. 90 (3)
Regel 152

Art. 133 (3)
Art. 134 (1)
Regel 152

Art. 133 (4)
Regel 151 (1) und (2)
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Art. 134 (1) und (8)

Regel 152

Beteiligte, der im betreffenden Schriftstiick als Erster genannt ist, als
gemeinsamer Vertreter. Dieser kann somit eine juristische Person sein. Ist
einer der Beteiligten jedoch verpflichtet, einen zugelassenen Vertreter zu
bestellen, so gilt dieser Vertreter als gemeinsamer Vertreter, sofern nicht
der im Schriftstiick als Erster genannte Beteiligte einen zugelassenen
Vertreter bestellt hat. Geht die europaische Patentanmeldung auf mehrere
Personen Uber und haben diese Personen keinen gemeinsamen Vertreter
bezeichnet, so sind die vorstehenden Bestimmungen entsprechend anzu-
wenden. Ist eine entsprechende Anwendung nicht méglich, so fordert das
EPA die genannten Personen auf, innerhalb einer von ihm bestimmten Frist
von zwei Monaten (siehe E-VII, 1.6) einen gemeinsamen Vertreter zu
bestellen. Wird dieser Aufforderung nicht entsprochen, so bestimmt das
EPA den gemeinsamen Vertreter.

Voraussetzung fur die Anwendung der Regel 151 ist, dass jeder Beteiligte
oder dessen ordnungsgemaly bevollmachtigter Vertreter das fir seine
Beteiligung malgebliche Schriftstlick (Erteilungsantrag, Einspruch usw.)
unterzeichnet hat (siehe auch A-lll, 4.2.2 und A-VIIl, 3.2 und 3.4). Ohne
eine derartige Unterschrift kann eine Person nicht ordnungsgemafl® am
Verfahren beteiligt und daher auch nicht durch einen gemeinsamen
Vertreter vertreten werden.

1.4 Liste der zugelassenen Vertreter; Rechtsanwilte

Die Vertretung naturlicher oder juristischer Personen und der einer juristi-
schen Person gleichgestellten Gesellschaften kann nur durch zugelassene
Vertreter wahrgenommen werden, die in einer beim EPA gefiihrten Liste
eingetragen sind. Die Vertretung kann aber wie von einem zugelassenen
Vertreter auch von jedem Rechtsanwalt, der in einem Vertragsstaat zuge-
lassen ist und seinen Geschéftssitz in diesem Staat hat, in dem Umfang
wahrgenommen werden, in dem er in diesem Staat die Vertretung auf dem
Gebiet des Patentwesens austiben kann.

1.5 Unterzeichnete Vollmacht

Die Vertreter vor dem EPA haben auf Verlangen innerhalb einer vom EPA
bestimmten Frist von zwei Monaten (siehe E-VII, 1.6) eine unterzeichnete
Vollmacht (siehe A-VIII, 3.2) einzureichen. Ist den Erfordernissen des
Art. 133 (2) nicht entsprochen worden, so wird fur die Anzeige Uber die
Bestellung eines Vertreters und gegebenenfalls die Einreichung der
Vollmacht dieselbe Frist gesetzt. Zugelassene Vertreter, die sich als solche
zu erkennen geben, missen nur noch in bestimmten Fallen eine
unterzeichnete Vollmacht einreichen (siehe Beschluss der Prasidentin des
EPA vom 12.Juli 2007, Sonderausgabe Nr.3, ABI. EPA 2007, L.1).
Hingegen missen nach Art. 134 (8) vertretungsberechtigte Rechtsanwalte
sowie Angestellte, die fir einen Anmelder gemafl Art. 133 (3) Satz 1
handeln und keine zugelassenen Vertreter sind, eine unterzeichnete
Vollmacht einreichen; in Euro-PCT-Verfahren ist auch fir diesen
Personenkreis die Einreichung einer unterzeichneten Vollmacht nicht
erforderlich, falls sie bereits beim EPA als Anmeldeamt, ISA oder IPEA
eine Vollmacht eingereicht haben, die sich ausdriicklich auch auf die durch
das EPU geschaffenen Verfahren erstreckt.
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Die Vollmacht kann auch vom Anmelder eingereicht werden. Dies gilt auch
dann, wenn der Anmelder vertreten sein muss, da die Erfillung der Ver-
pflichtung, ordnungsgemal vertreten zu sein, noch nicht zu den Hand-
lungen gehort, die der Vertretung geman Art. 133 (2) unterliegen.

Ein Zusammenschluss von Vertretern kann bevollmachtigt werden, einen
Beteiligten vor dem EPA im Sinne des Art. 134 (1) zu vertreten
(Regel 152 (11)). Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist es, dass ein Voll-
machtgeber, anstatt mehrere Vertretungsberechtigte einzeln zu bevoll-
machtigen, diese als Zusammenschluss bevollmachtigen kann, sofern der
Zusammenschluss als  solcher beim EPA registriert wurde
(ABI. EPA 2013, 535).

Eine Vollmacht bleibt gultig, bis ihr Erldschen dem EPA angezeigt wird.
Unter bestimmten Bedingungen kénnen Vertreter die Ubertragung oder das
Erléschen einer Vertretung elektronisch Uber den MyFiles-Dienst mitteilen
(sieche Beschluss des Prasidenten des EPA vom 26. April 2012,
ABI. EPA 2012, 352). Die Vollmacht erlischt nicht mit dem Tod des Voll-
machtgebers, sofern sie nichts anderes bestimmt.

1.6 Aligemeine Vollmacht

Eine Vollmacht kann sich auf mehr als eine Anmeldung bzw. auf mehr als
ein Patent erstrecken. Es kann auch eine allgemeine Volimacht eingereicht
werden, die einen Vertreter zur Vertretung in allen Patentangelegenheiten
des Beteiligten bevollmachtigt. Ein entsprechendes Verfahren gilt fir den
Widerruf einer Vollmacht.

Die Einreichung einer allgemeinen Vollmacht ist jedoch nicht das Gleiche
wie die Bestellung eines Vertreters flir einen bestimmten Fall. Der Beteilig-
te, der die allgemeine Vollmacht erteilt, ist nicht verpflichtet, einen der dort
aufgefihrten Vertreter zu bestellen. Das EPA kann ohne zusatzliche
Angaben auch nicht davon ausgehen, dass eine in der allgemeinen Voll-
macht genannte Person in einem bestimmten Fall als Vertreter bestellt
werden soll (siehe J 17/98). Deshalb muss ein Beteiligter, der fir einen
bestimmten Fall den/die in einer allgemeinen Vollmacht genannten
Vertreter bestellen will, dies dem EPA unter Bezugnahme auf die Nummer
der bereits registrierten allgemeinen Vollmacht mitteilen.

1.7 Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht

Wird dem EPA die Bestellung eines nach Art. 134 (8) vertretungsberech-
tigten Rechtsanwalts oder eines Angestellten, der fir Anmelder gemaf
Art. 133 (3) Satz 1 handelt und kein zugelassener Vertreter ist, ohne Ein-
reichung der Vollimacht angezeigt, so wird der Vertreter aufgefordert, die
Vollmacht innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist von zwei Monaten
(siehe E-VII, 1.6) einzureichen. Hat ein Beteiligter, der weder Wohnsitz
noch Sitz in einem Vertragsstaat hat, den Erfordernissen des Art. 133 (2)
nicht entsprochen (siehe A-VIII, 1.1), so wird die Aufforderung an den
Beteiligten gerichtet. Fir die Anzeige Uber die Bestellung eines Vertreters
und gegebenenfalls die Einreichung der Vollmacht wird dieselbe Frist
gesetzt. Die Frist kann auf Antrag des Vertreters bzw. des Beteiligten
gemal Regel 132 verlangert werden (siehe E-VII, 1.6). Wird die Volimacht

Art. 133 (2)
Regel 152 (2), (4), (7),
(8) und (9)

Regel 152 (2) und (6)
Regel 132
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Regel 49 (1)
Regel 50 (1)

Regel 50 (2)

nicht rechtzeitig eingereicht, so gelten, unbeschadet anderer im EPU vor-
gesehener Rechtsfolgen, die vom Vertreter fir den Beteiligten vorgenom-
menen Handlungen mit Ausnahme der Einreichung einer Anmeldung und
der Einleitung der europaischen Phase innerhalb der entsprechenden Frist
(siehe E-VIII, 2.3.1) als nicht erfolgt. Der Beteiligte wird hiervon unterrichtet.

2. Form der Unterlagen

2.1 Unterlagen der europaischen Patentanmeldung

Die Formerfordernisse, denen die Unterlagen einer europaischen Patent-
anmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentanspriiche, Zeichnungen
und Zusammenfassung, genigen muassen, sind in Regel 49 und in Bezug
auf die Zeichnungen in Regel 46 aufgefiihrt. Insbesondere sind Anderun-
gen der Anmeldungsunterlagen in maschinenschriftlicher Form einzurei-
chen; Schriftstiicke, die handschriftiche Anderungen der Anmeldungs-
unterlagen umfassen, sind - sofern es sich nicht um grafische Symbole und
Schriftzeichen sowie chemische oder mathematische Formeln handelt - mit
Formmangeln gemal den Regeln 49 (8) und 50 (1) behaftet. Der Prasident
des EPA kann weitere besondere formale und technische Erfordernisse flr
die Einreichung von Unterlagen festlegen, insbesondere flir die Einreichung
von Unterlagen durch Einrichtungen zur elektronischen
Nachrichtentbermittiung (Regel 2 (1)). Hinweise flir die Erstellung OCR-
lesbarer  Anmeldungsunterlagen  wurden im  ABI. EPA 1993, 59
veroffentlicht. Die besonderen Erfordernisse in Bezug auf Zeichnungen
sind in A-IX dargelegt. Dieses Kapitel sollte jedoch auch in Bezug auf die
anderen genannten Unterlagen eingesehen werden, weil die darin
enthaltenen Bemerkungen zu Regel 49 allgemein gultig sind. Hier braucht
lediglich auf Regel 49 (7) hingewiesen zu werden, wo Folgendes vorge-
sehen ist: "Auf jedem Blatt der Beschreibung und der Patentanspriiche soll
jede flinfte Zeile nummeriert sein. Die Zahlen sind an der linken Seite,
rechts vom Rand anzubringen."

2.2 Schriftstiicke, die Unterlagen ersetzen, und Ubersetzungen

Fir Schriftstiicke, die Unterlagen ersetzen, und fir Ubersetzungen von
nach Art. 14 (2) oder Regel 40 (3) eingereichten Unterlagen in eine Amts-
sprache gelten die gleichen Erfordernisse wie flr die Unterlagen der
Anmeldung.

2.3 Andere Unterlagen

Andere Unterlagen als die in den vorigen Absatzen genannten sollen mit
Maschine geschrieben oder gedruckt sein, und auf jedem Blatt ist links ein
etwa 2,5 cm breiter Rand frei zu lassen.

2.4 Stickzahl

Von Unterlagen, die sich auf mehrere Anmeldungen oder Patente beziehen
(z. B. allgemeine Vollmachten) oder mehreren Beteiligten Ubermittelt
werden mussen, ist nur ein Exemplar einzureichen. Von den Begleit-
schreiben zu diesen Unterlagen (insbesondere von Form 1038) muss
jedoch fir jede Akte, auf die sich die Unterlagen beziehen, ein Exemplar
eingereicht werden.
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So muss der Anmelder z. B. bei zwei verschiedenen Anmeldungen mit
einem gemeinsamen Prioritdtsanspruch nur ein Exemplar des Prioritats-
belegs einreichen, diesem Exemplar ist aber fir jede der Anmeldungen ein
Begleitschreiben beizufligen (vorzugsweise zwei Exemplare von
Form 1038). Jedes Schreiben bzw. Formblatt muss ordnungsgemaf
unterzeichnet und mit der Nummer derjenigen Anmeldung versehen sein,
fur die der Prioritéatsbeleg eingereicht wird (siehe auch A-VIII, 3.1).

2.5 Nachreichung von Unterlagen

Nach Einreichung der europaischen Patentanmeldung kénnen Unterlagen
im Sinne von Regel 50 durch unmittelbare Ubergabe, durch Postdienste
(siehe A-ll, 1.1)  oder  durch  Einrichtungen  zur  elektronischen
Nachrichtentbermittiung eingereicht werden. Diese umfassen Fax, die
EPA-Software fir die Online-Einreichung, das Case-Management-System
des EPA und die Web-Einreichung.

Mit Ausnahme von Vollmachten und Prioritdtsbelegen kénnen Unterlagen
per Fax (siehe A-ll, 1.2) oder mittels des EPA-Dienstes zur Web-
Einreichung bei den Annahmestellen des EPA nachgereicht werden (siehe
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 10. September 2014, ABI. EPA
2014, A98). Mit Ausnahme von Prioritatsbelegen (Naheres siehe die
nachstehenden Verweise auf das ABI. EPA) kénnen Unterlagen auch
online mittels der EPA-Software fir die Online-Einreichung (Art. 3 und 5
des Beschlusses des Prasidenten des EPA vom 10. November 2015,
ABI. EPA 2015, A91)oder des Case-Management-Systems des EPA
(Beschluss des Prasidenten des EPA vom 11. Marz 2015, ABI. EPA
2015, A27) nachgereicht werden.

Werden Unterlagen zu europdischen Patentanmeldungen per Fax
eingereicht, so ist auf Aufforderung des EPA innerhalb einer Frist von zwei
Monaten nach Zustellung dieser Aufforderung ein  Schriftstick
(Bestatigungsschreiben) nachzureichen, das den Inhalt der auf diese
Weise Ubermittelten Unterlagen wiedergibt und der Ausflihrungsordnung
zum EPU entspricht. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht
rechtzeitig nach, so gilt das Fax als nicht eingegangen (siehe Beschluss
der Prasidentin des EPA vom 12.Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3,
ABI. EPA 2007, A.3).

Das EPA verlangt regelmaliig ein Bestatigungsschreiben, wenn die Qualitat
der per Fax Ubermittelten Unterlagen mangelhaft ist.

Macht ein Beteiligter bei einem Fax von der durch Art. 14 (4) erdffneten
Moglichkeit Gebrauch, so ist das nachzureichende Schriftstick in der
Sprache des Fax einzureichen. Damit gilt das Schriftstiick als am Tag des
Eingangs des Fax eingegangen. Die Frist der Regel 6 (2) zur Einreichung
der in Art. 14 (4) vorgeschriebenen Ubersetzung des Schriftstiicks beginnt
mit dem Tag, der auf den Tag des Eingangs des Fax folgt.

Die Nachreichung solcher Unterlagen auf Diskette, per E-Mail, telegrafisch,
oder durch ahnliche Verfahren (siehe auch Mitteilung vom 12. September
2000 zur Korrespondenz mit dem Amt via E-Mail, ABI. EPA 2000, 458) ist

Regel 2 (1)

Art. 14 (4)
Regel 6 (2)
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Regel 50 (3)
Art. 133

nicht moglich. Ausnahme: Werden RuUcksprachen oder mindliche
Verhandlungen vor einer Prifungsabteilung als Videokonferenz
durchgefiihrt, so kann die Nachreichung von Unterlagen mit Ausnahme von
Vollmachten gemall Regel 50 per E-Mail erfolgen (Naheres siehe
Beschluss des Prasidenten vom 20. April 2012, ABI. EPA 2012, 348).

Zur Nachreichung von Unterlagen in elektronischer Form - online oder auf
elektronischen Datentragern - siehe auch A-ll, 1.3, 2. Absatz sowie den
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 10. November 2015, ABI. EPA
2015, A91.

3. Unterzeichnung der Schriftstiicke

3.1 Nach der europaischen Patentanmeldung eingereichte
Unterlagen

Die nach Einreichung der europaischen Patentanmeldung eingereichten
Schriftstlicke sind von der zustandigen Person zu unterzeichnen, soweit es
sich nicht um Anlagen handelt. Im europaischen Patenterteilungsverfahren
kann nur der Anmelder oder sein Vertreter nach den Grundsatzen des
Art. 133 handeln. Schriftstiicke, die nach Einreichung der europaischen
Patentanmeldung eingereicht werden, kénnen deshalb nur von diesen
Personen wirksam unterzeichnet werden.

Dokumente wie z. B. der Prioritatsbeleg oder dessen Ubersetzung missen
mit einem gesonderten Begleitschreiben oder zumindest mit einem
Vermerk auf dem Dokument selbst, dass es an das EPA gerichtet ist,
jeweils mit der ordnungsgemafien Unterschrift einer zum Handeln vor dem
EPA berechtigten Person eingereicht werden. Dies qilt beispielsweise auch
fur die Vorlage der Erfindernennung, wenn diese von einem Anmelder
unterzeichnet worden ist, der weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertrags-
staat des EPU hat. Wegen der Vollmacht siehe A-VIII, 1.5. Die Unterschrift
des Berechtigten als Bestatigung der Vornahme einer schriftlichen
Verfahrenshandlung dient der Klarung der Verfahrenslage. Sie ermdglicht
eine Feststellung, ob die Verfahrenshandlung wirksam vorgenommen ist
und verhindert auch die Umgehung der Vorschriften Uber die notwendige
Vertretung. Als gesondertes Begleitschreiben kann auch das Form-
blatt 1038 (Begleitschreiben flr nachgereichte Unterlagen) verwendet
werden. Fur jede Akte muss ein gesondertes Formblatt verwendet werden
(siehe Mitteilung des EPA, ABI. EPA 1991, 64). Gleiches gilt, wenn der
Anmelder anstelle von Form 1038 ein Begleitschreiben mit dem betref-
fenden Dokument einreicht (siehe auch A-VIII, 2.4). Im Falle der elektroni-
schen Einreichung kdénnen mehrere Dokumente zu einer Akte einem
einzigen Formblatt 1038E beigefiigt werden.

Mit Form 1037 konnen gleichzeitig zu mehreren Akten Unterlagen nach-
gereicht werden. Dabei ist allerdings keine Moglichkeit der Unterschrift
vorgesehen. Form 1037 dient ausschlieRlich als Empfangsbescheinigung.
Seine Verwendung ist wie bisher besonders dann zu empfehlen, wenn
Schriftstlicke nachgereicht werden, die bereits selbst die erforderliche
Unterschrift tragen (z. B Erwiderungen auf Bescheide und Mitteilungen,
Abbuchungsauftrage).
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Ist ein Schriftstlick, das kein Dokument im Sinn von A-VIIl, 3.2 darstellt,
nicht unterzeichnet, so fordert das EPA den Beteiligten auf, das Schrift-
stick innerhalb einer vorgeschriebenen Frist zu unterzeichnen. Dies qilt
auch dann, wenn das betreffende Schriftstlick die Unterschrift einer nicht
berechtigten Person (beispielsweise der Sekretarin eines bevollmachtigten
Vertreters) tragt. In diesem Fall wird zwecks Wahrung der laufenden
Fristen der Mangel der Unterschrift dem Fehlen der Unterschrift einer
berechtigten Person gleichgesetzt. Wird das Schriftstlick rechtzeitig unter-
zeichnet, so behalt es den urspriinglichen Tag des Eingangs; andernfalls
gilt das Schriftstick als nicht eingegangen. Ebenso mussen elektronisch
eingereichte Dokumente von einer berechtigten Person unterzeichnet
werden, auch wenn sie mithilfe einer Smartcard ibermittelt werden konnen,
die auf eine andere Person ausgestellt ist. Siehe auch nachstehend
A-VIII, 3.2.

3.2 Unterlagen der europaischen Patentanmeldung

Neben den in A-VIIl, 3.1 genannten Schriftsticken mussen bestimmte,
Teile der Anmeldung bildende Dokumente unterzeichnet werden. Dazu
gehdren der Antrag auf Patenterteilung, die Erfindernennung und gegebe-
nenfalls die Vollmacht fir einen Vertreter. Bei der elektronischen Einrei-
chung einer europaischen Patentanmeldung kann fiir die Unterzeichnung
der genannten Unterlagen eine Faksimileabbildung der Unterschrift des
Unterzeichnenden, eine Zeichenkette oder eine fortgeschrittene elektroni-
sche Signatur verwendet werden (Art. 7 des Beschlusses des Prasidenten
des EPA vom 10. November 2015, ABI. EPA 2015, A91.

Mit Ausnahme der Vollmacht fir den Vertreter kénnen die Unterlagen statt
durch den Anmelder durch einen zugelassenen Vertreter unterzeichnet
werden.

3.3 Form der Unterschrift

Verwendet ein Beteiligter Namensstempel, so ist sowohl im Falle natur-
licher als auch im Falle juristischer Personen aul’erdem eine personliche
Unterschrift erforderlich. Initialen oder sonstige Abkirzungen werden nicht
als Unterschrift akzeptiert. Ist der Beteiligte eine juristische Person, so kann
das Schriftstiick im Allgemeinen von jeder Person unterschrieben werden,
die angibt, dass sie flr diese juristische Person unterschreibt. Die Befugnis
einer Person, fir eine juristische Person zu unterschreiben, wird vom EPA
nur dann nachgeprift, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die
unterzeichnende Person nicht dazu befugt ist; in diesem Fall ist ein
Nachweis fur die Unterschriftsberechtigung zu verlangen.

Bei Einreichung eines Dokuments per Fax wird die bildliche Wiedergabe
der Unterschrift der einreichenden Person auf dem Fax als ausreichend
erachtet. Aus der Unterzeichnung muss der Name und die Stellung dieser
Person eindeutig hervorgehen (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA
vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, A.3).

Bei der elektronischen Einreichung eines Dokuments mit der EPA-Software
fir die Online-Einreichung kann die Unterschrift mittels "facsimile
signature”, "text string signature" oder unter Verwendung einer fortgeschrit-

Regel 50 (3)
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Regel 151 (1)

tenen elektronischen Signatur ("enhanced electronic signature") erfolgen
(siehe Art.7 des Beschlusses des Prasidenten des EPA vom
10. November 2015, ABI. EPA 2015, A91). Werden Dokumente Uber das
Case-Management-System des EPA (CMS) oder den EPA-Dienst zur
Web-Einreichung eingereicht, kann die Unterschrift mittels "facsimile
signature" oder "text string signature” erfolgen (siehe ABI. EPA 2015, A27
und ABI. EPA 2014, A98).

3.4 Gemeinsame Anmelder

Bei mehreren Anmeldern (siehe A-VIII, 1.3) muss jeder Anmelder oder sein
Vertreter den Erteilungsantrag und gegebenenfalls die Bestellung des
gemeinsamen Vertreters unterzeichnen. Dies gilt auch, wenn einer der
Anmelder nach Regel 151 (1) Satz 1 als gemeinsamer Vertreter gilt. Der
gemeinsame Vertreter kann jedoch die Erfindernennung und alle nach
Regel 50 (3) nach Einreichung der Anmeldung einzureichenden Schrift-
stiicke unterzeichnen. Vollmachten im Namen mehrerer Anmelder missen
von allen Anmeldern unterzeichnet werden.
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Kapitel IX — Zeichnungen

In diesem Kapitel der Richtlinien wird auf die Erfordernisse eingegangen,
denen Zeichnungen gerecht werden muissen, die in der Anmeldung oder im
Patent enthalten sind. Die Anmerkungen zu den Bestimmungen der
Regel 49 beziehen sich jedoch ganz allgemein auf die Unterlagen der euro-
paischen Patentanmeldung sowie auf Schriftstlicke, die sie ersetzen.

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten

1.1 Technische Zeichnungen

Als Zeichnungen im Sinne des EPU gelten technische Zeichnungen aller
Art, beispielsweise Perspektivansichten, auseinander gezogene Darstellun-
gen, Querschnitte und Schnittzeichnungen, Einzelzeichnungen mit ver-
andertem Malistab usw. Als Zeichnungen gelten auch "Flussdiagramme
und Diagramme", wobei diese Bezeichnungen schematische Darstellungen
von Funktionsablaufen und grafische Darstellungen eines bestimmten
Phanomens unter Wiedergabe der zwischen zwei oder mehreren Grof3en
bestehenden Beziehungen umfassen.

Es gibt auch graphische Darstellungen, die in die Beschreibung, die Patent-
anspruche oder die Zusammenfassung einbezogen werden kénnen und die
nicht denselben Erfordernissen wie die Zeichnungen unterliegen. Es
handelt sich hierbei um chemische oder mathematische Formeln und um
Tabellen. Sie werden in A-IX, 11 behandelt. Sie kénnen aber auch als
Zeichnungen vorgelegt werden, wobei sie dann allerdings den gleichen
Erfordernissen unterliegen wie die Zeichnungen.

1.2 Fotografien

Im EPU sind Fotografien nicht ausdriicklich vorgesehen; sie sind jedoch
zuldssig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht zeichnerisch dargestelit
werden kann, und wenn sie unmittelbar vervielfaltigt werden kénnen und
die Anforderungen an Zeichnungen (z. B. PapiergrofRe, Rander) erfiillen.
Farbfotografien werden akzeptiert, aber nur schwarz-weild eingescannt,
gedruckt und Uber die Akteneinsicht zuganglich gemacht. Sind bestimmte
Einzelheiten der Fotografien nur in Farbe erkennbar, so kdnnen diese bei
der Veroffentlichung und Zuganglichmachung fiir die Akteneinsicht in
Schwarz-weil} verloren gehen.

Fotografien (bzw. die Kopien davon) sind zu nummerieren wie Zeichnun-
gen (Regel 46 (2) h)) und in der Beschreibung kurz zu beschreiben
(Regel 42 (1) d)).

2. Form der Zeichnungen

2.1 Zusammenstellung der Zeichnungen

Alle Zeichnungen mussen auf den eigens fur diesen Zweck vorgesehenen
Zeichnungsblattern zusammengestellt werden und dirfen auf keinen Fall in
die Beschreibung, die Patentanspriiche oder die Zusammenfassung einbe-
zogen werden, selbst wenn diese Texte oben auf der Seite enden oder

Regel 49

Regel 50

Regel 46 (3)

Regel 49 (9)

Regel 49 (9)
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Regel 49 (2)

Regel 49 (3)

Regel 49 (2)

Regel 49 (12)

Regel 49 (4)

genuigend Platz bleibt; dies gilt auch fiir den Fall, dass es sich nur um eine
einzige Abbildung handelt.

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen

Nach Regel 49 (2) sind die Zeichnungen in einer Form einzureichen, die
gewabhrleistet, dass eine elektronische sowie eine unmittelbare Verviel-
faltigung durch Scanning, Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-
Offsetdruck und Mikroverfilmung in einer unbeschrankten Stluckzahl vor-
genommen werden kann.

2.3 Abbildung, die dem Text der Zusammenfassung beiliegt
Hinsichtlich der Abbildung oder im Ausnahmefall der Abbildungen, die dem
Text der Zusammenfassung beiliegen muissen, wenn die europaische
Patentanmeldung Zeichnungen enthalt, wird auf A-1ll, 10.3 und F-Il, 2.3 und
2.4 verwiesen. Bei der Abbildung bzw. den Abbildungen, die die
Zusammenfassung veranschaulichen, muss es sich um die im Hinblick auf
die Erfindung reprasentativste Abbildung bzw. Abbildungen der Zeich-
nungen handeln, die der Anmeldung beiliegen. Es ist somit nicht zulassig,
fur die Zusammenfassung eine besondere Abbildung zu erstellen, die sich
von den ubrigen Abbildungen der Anmeldung unterscheidet.

3. Erfordernisse fiir das verwendete Papier

Bei Einreichung in Papierform sind die Zeichnungen auf Blattern aus
biegsamem, festem, weillem, glattem, mattem und widerstandsfahigem
Papier im Format A4 (29,7 cmx21cm) einzureichen (empfohlenes
Papiergewicht: 80 - 120 g/m?; siche ABI. EPA 1994, 74).

Die Blatter missen glatt und knitterfrei sein. Sie durfen nicht gefaltet sein
und sind einseitig zu beschriften. Die Verwendung von Karton ist nicht
zulassig.

Jedes Blatt muss weitgehend frei von Radierstellen und frei von Anderun-
gen sein. Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der ver-
bindliche Text dadurch nicht in Frage gestellt wird und die Voraus-
setzungen fur eine gute Vervielfaltigung nicht gefahrdet sind.

Vorgenommene Berichtigungen missen bestandig sein, damit keine
Unklarheiten auftreten. Spezielle Korrekturmittel, wie beispielsweise Deck-
weild, sind zuldssig, sofern sie unausldschlich sind und den anderen
Erfordernissen der Regel 49 (12) entsprechen.

Alle Blatter missen so miteinander verbunden sein, dass sie leicht gewen-
det sowie leicht entfernt und wieder miteinander verbunden werden
kénnen.

Eine dauerhafte Befestigung (z. B. mit Osen) ist nicht zuléssig. Zulassig ist
lediglich die Verwendung von Mitteln fir eine voriibergehende Befestigung
(wie Heftklammern, Blroklammern usw.), die lediglich geringfiigige Spuren
am Rand hinterlassen.



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil A — Kapitel IX-3

4. Form der Zeichnungsblatter

4.1 Benutzbare Flache der Blatter

Auf Blattern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Flache
26,2 cm x 17 cm nicht Uberschreiten. Die Blatter dirfen keine Umrah-
mungen um die benutzbare oder benutzte Flache aufweisen. Die Mindest-
rander sind folgende: Oberer Rand: 2,5 cm, linker Seitenrand: 2,5 cm,
rechter Seitenrand: 1,5 cm, unterer Rand: 1 cm.

4.2 Nummerierung der Zeichnungsblatter

Alle Blatter der europaischen Patentanmeldung sind fortlaufend mit arabi-
schen Zahlen zu nummerieren. Die Blattzahlen sind oben zentriert, aber
nicht auf dem oberen Rand anzubringen.

Die Nummerierung der Zeichnungsblatter muss innerhalb der maximal
nutzbaren Flache, die in Regel 46 (1) festgelegt ist, vorgenommen werden.
Es ist jedoch zulassig, die Blattzahl nicht in der Mitte anzubringen, sondern
nach rechts zu verschieben, falls eine Zeichnung zu nahe an die Mitte des
Randes der benutzten Flache heranreicht. Die Nummerierung der Zeich-
nungsblatter sollte sich klar unterscheiden von den Bezugszeichen, z. B.
groéler sein als diese.

Nach Regel 49 (6) sind alle Blatter der europaischen Patentanmeldung
fortlaufend zu nummerieren. Nach Regel 49 (4) gehéren zur Anmeldung
samtliche Unterlagen, d. h. der Antrag, die Beschreibung, die Patent-
anspriche, die Zeichnungen und die Zusammenfassung. Die Numme-
rierung soll vorzugsweise unter Verwendung von drei jeweils mit eins be-
ginnenden Nummernfolgen vorgenommen werden, wobei die erste sich nur
auf den Antrag bezieht und auf dem zu verwendenden Formblatt bereits
aufgedruckt ist, die zweite mit dem ersten Blatt der Beschreibung beginnt
und Uber die Patentanspruche bis zum letzten Blatt der Zusammenfassung
lauft, wahrend die dritte Nummernfolge nur fur die Blatter der Zeichnungen
verwendet wird und mit dem ersten Blatt der Zeichnungen beginnt.

Es bestehen aber keine Bedenken, Beschreibung, Patentanspriche und
Zeichnungen in einer mit eins beginnenden Nummernfolge zusammen-
zufassen. Dabei beginnt die Nummernfolge mit dem ersten Blatt der
Beschreibung.

5. Aligemeine Anordnung der Zeichnungen

Auf ein und demselben Zeichnungsblatt sind die verschiedenen Abbildun-
gen unter Einhaltung gewisser Regeln fur die Darstellung und Numme-
rierung anzuordnen; fir mehrfach unterteilte Abbildungen gelten besondere
Regeln.

5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt

So weit wie mdéglich sollten alle Abbildungen der Zeichnungen auf den
Zeichnungsblattern im Hochformat angeordnet werden. Es kann jedoch
vorkommen, dass eine Abbildung breiter als hoch ist; in diesem Fall ist es
zulassig, die Abbildung im Querformat mit dem Kopf der Abbildung auf der
linken Seite des Blatts anzuordnen.

Regel 46 (1)

Regel 49 (6)

Regel 46 (1)

Regel 49 (4)

Regel 46 (2) h)
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Regel 46 (2) h)

Regel 46 (2) d)

Regel 46 (2) h)

Falls auf demselben Blatt noch weitere Abbildungen gezeichnet werden,
sollten auch diese im Querformat angeordnet werden, damit alle Abbildun-
gen auf demselben Blatt gleich ausgerichtet sind.

Muss das Blatt zur Betrachtung der Abbildungen gedreht werden, so muss
sich die Nummerierung auf der rechten Seite des Blatts befinden.

5.2 Nummerierung der Abbildungen

Die einzelnen Abbildungen, aus denen sich die Zeichnungen zusammen-
setzen, sind durch arabische Zahlen fortlaufend und unabhangig von den
Zeichnungsblattern zu nummerieren.

Vor dieser Nummerierung muss unabhangig von der Amtssprache, in der
die Anmeldung abgefasst ist, die Abkirzung "FIG" stehen. Genugt eine
einzige Abbildung zur Veranschaulichung der Erfindung, so wird sie nicht
nummeriert und die Abklrzung "FIG" entfallt. Regel 46 (2) d) gilt auch fir
die Zahlen und Buchstaben, die die Abbildungen naher bestimmen. Diese
Zahlen und Buchstaben missen deshalb einfach und eindeutig sein, sie
sollten groRer sein als die Bezugsziffern und sie dirfen nicht in Verbindung
mit Klammern, Kreisen oder Anfiihrungszeichen verwendet werden.

Eine Ausnahme von der vorerwahnten Regel 46 (2) h) ist nur bei Teilab-
bildungen zulassig, die eine vollstandige Abbildung darstellen sollen, wobei
es keine Rolle spielt, ob sie sich auf einem oder mehreren Blattern
befinden. In diesem Fall wird geduldet, dass die vollstandige Abbildung
durch eine Nummer und die Teile dieser Abbildung durch dieselbe Nummer
mit einem darauffolgenden GroRRbuchstaben gekennzeichnet werden
(z.B.FIG. 7 A, FIG. 7 B).

5.3 Vollstandige Abbildung

Sollen Abbildungen auf zwei oder mehr Blattern nur eine einzige voll-
standige Abbildung darstellen, so sind die Abbildungen auf den einzelnen
Blattern so anzuordnen, dass die vollstandige Abbildung zusammengesetzt
werden kann, ohne dass ein Teil der Abbildungen auf den einzelnen
Blattern verdeckt wird.

Auf getrennten Blattern dargestellte Teilabbildungen missen Rand an
Rand zusammengefligt werden kdénnen, d. h. keine dieser Abbildungen darf
Teile der anderen enthalten.

Es kann der Fall auftreten, dass die Teile einer vollstdndigen Abbildung auf
einem einzigen Blatt in einer anderen Anordnung als der vollstadndigen
Abbildung gezeichnet sind. Als Beispiel sei der Fall genannt, dass eine
sehr lange Abbildung in mehrere Teile unterteilt wird, die auf einem Blatt
Ubereinander und nicht nebeneinander angeordnet werden. Dieses
Verfahren ist zulassig. Es muss jedoch die Verbindung zwischen den ver-
schiedenen Abbildungen eindeutig und unverwechselbar sein. Zu diesem
Zweck wird empfohlen, eine Abbildung in einem kleineren Maf3stab hinzu-
zufiigen, die das Ergebnis der Zusammensetzung der Teilabbildungen
darstellt und in der angegeben ist, wo sich die Schnittstellen befinden.
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6. Unzuldassige Angaben

Die Vorschriften Gber die Auslassung der in Regel 48 (1) a) genannten un-
zuldssigen Angaben (siehe A-lll, 8.1 und F-Il, 7.2) gelten auch flir Zeich-
nungen.

Bei den Angaben nach Regel 48 (1) c) (siehe F-Il, 7.4), die méglicherweise
in den Zeichnungen enthalten sein kdnnen, handelt es sich um verschie-
dene Formen der Werbung, z. B. wenn der Anmelder auf Zeichnungen
ganz offensichtlich eine Handelsmarke oder Dienstleistungsbezeichnung,
eine Bezugnahme auf ein gewerbliches Muster oder Modell angibt, wobei
diese eingetragen sein kdnnen oder nicht. Damit werden Angaben auf-
genommen, die offensichtlich belanglos und unnétig sind und die nach
Regel 48 ausdrucklich unzulassig sind.

7. Ausfiihrung der Zeichnungen

7.1 Ausfuhrung von Linien und Strichen

In der Regel 46 (2) a) werden fur Linien und Striche der Zeichnungen
mehrere Bedingungen festgelegt, damit eine befriedigende Vervielfaltigung
nach den in Regel 49 (2) genannten Verfahren maoglich ist.

Die Zeichnungen missen in Schwarz ausgefihrt werden.

In allen Fallen muss man bei der Wahl der Breite der Linien und Striche
den Malstab, die Art, die Ausfiihrung und die vollstandige Erkennbarkeit
der Zeichnung und der Wiedergaben berlcksichtigen.

Samtliche Linien, mit Ausnahme derjenigen, fiir die es keine Gerate gibt,
z. B. Diagramme oder die Darstellung von unregelmafligen Strukturen,
sollen mit Geraten gezogen werden.

7.2 Schattierungen

In den Zeichnungen kdnnen manche Stellen schattiert werden, wenn da-
durch das Verstandnis erleichtert und die Abbildung nicht so sehr Uber-
laden wird, dass sie schlecht zu erkennen ist.

7.3 Querschnitte

7.3.1 Querschnittebenen
Wenn eine Figur einen Schnitt einer anderen Figur darstellt, sollte Letztere
die Lage des Schnitts angeben. Die Blickrichtung kann angedeutet werden.

Jede Querschnittebene sollte vor allem dann, wenn in einer Abbildung
mehrere Querschnitte vorhanden sind, leicht erkennbar sein, beispiels-
weise mittels der Bezeichnung "Schnitt nach AB" oder, um solche Erlau-
terungen zu umgehen, mittels Kennzeichnung der Querschnittebene durch
jeweils eine einzige romische Zahl, die sich an den beiden Endpunkten der
Schnittlinie der Querschnittebene mit der Ebene der Abbildung befindet;
diese Zahl entspricht der Nummer der Abbildung, in der der Querschnitt
dargestellt ist. Abbildung 22 stellt z. B. den Querschnitt dar, der entlang der
Linie XXII-XXII der Abbildung 21 ausgefiihrt worden ist.

Regel 48 (1) und (2)

Regel 48 (1) c)

Regel 46 (2) a)
Regel 49 (2)

Regel 46 (2) e)
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Regel 46 (2) b)

Regel 46 (2) ¢)

Regel 46 (2) d)

Regel 46 (2) a)

7.3.2 Schraffierungen

Ein Querschnitt wird wie eine normale Ansicht, bei der die im Schnitt aus-
gefuhrten Teile mit Strichen in gleichmaligen Abstanden schraffiert sind,
angeordnet und gezeichnet; der Abstand zwischen den Strichen hangt von
der Grole der zu schraffierenden Flache ab.

Die Schraffierungen dirfen die Erkennbarkeit der Filhrungslinien (Bezugs-
linien) und der Bezugszeichen nicht beeintrachtigen. Wenn die Bezugsan-
gaben nicht auRerhalb des schraffierten Teils angefuhrt werden kdnnen,
durfen die Schraffierungen deshalb an der Stelle unterbrochen sein, an der
sich die Bezugsangaben befinden. Einigen Arten von Schraffierungen
kdnnte man eine allgemein anerkannte Bedeutung beimessen.

7.4 MaRstab der Zeichnungen

Wenn der Mal3stab der Abbildung derart ist, dass die wesentlichen Einzel-
heiten im Fall einer elektronischen oder fotografischen Wiedergabe bei
Verkleinerung auf zwei Drittel ihrer GroRe nicht klar erkennbar sind, ist die
Abbildung in groflerem Malstab auszufihren und gegebenenfalls in
Teilabbildungen zu zerlegen, damit sie bei der Verkleinerung auf zwei
Drittel noch erkennbar ist.

Wenn es fiir zweckmaRig gehalten wird, den Mallstab der Zeichnungen
anzugeben, muss dessen zeichnerische Darstellung so ausgeflihrt werden,
dass sie bei einer verkleinerten Wiedergabe der Zeichnung noch verwend-
bar ist. Dadurch werden MalRRangaben wie z. B. "natirliche Grole" oder
"Malistab 1:2" unabhangig davon, ob sie in den Zeichnungen angebracht
oder in der Beschreibung verwendet werden, zugunsten der grafischen
Darstellung des Malstabs ausgeschlossen.

7.5 Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen

Die Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sowie sadmtliche Angaben auf
den Zeichnungsblattern, wie z. B. die Nummerierung der Abbildungen, die
Nummerierung der Zeichnungsblatter, die eventuell erlaubten Erlguterun-
gen, die Einteilung eines Malstabs usw. missen einfach und eindeutig
sein und durfen nicht in Klammern, Anflhrungszeichen, Kreisen oder
anderen Umrahmungen stehen. Zeichen wie 6' und 35" gelten nicht als in
Anfiihrungszeichen gesetzt und sind daher zulassig.

Alle Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sollten vorzugsweise in der
Richtung angeordnet werden, in der die Abbildung zu betrachten ist, damit
das Blatt beim Lesen dieser Angaben nicht gedreht zu werden braucht.

7.5.1 Bezugslinien

Bezugslinien sind die Linien, die das Bezugszeichen mit dem betreffenden
Teil verbinden. Diese Linien sollten gerade oder gekrimmt sein, aber
immer so kurz wie mdglich sein. Sie gehen von der unmittelbaren Nahe des
Bezugszeichens aus und reichen zumindest bis zu dem betreffenden Teil.

Die Bezugslinien missen wie die Linien der Zeichnung gezogen werden,
d. h. in Ubereinstimmung mit Regel 46 (2) a).
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7.5.2 Pfeile
An den Enden der Bezugslinien konnen Pfeile angebracht werden, sofern
deren Bedeutung klar ist. Pfeile kbnnen namlich Verschiedenes aussagen:

i) Ein Pfeil, der keinen Teil berlhrt, bezieht sich auf die gesamte
Einheit, auf die er gerichtet ist.

i) Ein Pfeil, der eine Linie berihrt, bezieht sich auf die Flache, die in
Pfeilrichtung gesehen von dieser Linie begrenzt wird.

7.5.3 Hohe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen

Regel 46 (2) g) schreibt eine Mindesthéhe von 0,32 cm fir alle in den
Zeichnungen verwendeten Ziffern und Buchstaben vor, damit eine Ver-
kleinerung auf zwei Drittel leicht lesbar bleibt.

Normalerweise sollten lateinische Buchstaben verwendet werden. Griechi-
sche Buchstaben konnen, soweit Ublich, verwendet werden, z. B. flr die
Bezeichnung von Winkeln, Wellenlangen usw.

7.5.4 Ubereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und
in den Patentanspriichen mit denen in den Zeichnungen
Bezugszeichen dirfen in den Zeichnungen nur insoweit verwendet werden,
als sie in der Beschreibung und in den Patentanspriichen aufgefihrt sind;
das Gleiche gilt fir den umgekehrten Fall.

Die Bezugszeichen in den Zeichnungen mussen in der Beschreibung und
den Patentanspriichen als Ganzes gesehen aufgefiihrt sein. Hinsichtlich
des Hinweises auf diese Zeichen in den Patentanspriichen wird auf
F-1V, 4.19 verwiesen.

Es ist zu vermeiden, dass ein nicht beschriebener Zeichnungsteil mit einem
Bezugszeichen versehen wird. Dies konnte z. B. der Fall sein, wenn an der
Beschreibung Anderungen vorgenommen werden, durch die ganze Seiten
oder Abschnitte entfallen. Dieses Problem kann dadurch gelést werden,
dass in der Zeichnung die aus der Beschreibung entfernten Bezugszeichen
gestrichen werden. Diese Berichtigungen missen folglich in Uberein-
stimmung mit Regel 49 (12) erfolgen.

Wenn aus irgendeinem Grund eine Abbildung weggelassen wird, dann
sollte der Anmelder alle Bezugszeichen, die sich nur auf diese Abbildung
beziehen, in der Beschreibung und den Patentanspriichen weglassen.

Im Falle von komplizierten Patentanmeldungen mit vielen Zeichnungen ist
es zulassig, am Schluss der Beschreibung eine Liste einzufiigen, deren
Form sich nach dem jeweiligen Bedarf richtet und in der alle Bezugs-
zeichen mit der Bezeichnung des durch sie gekennzeichneten Teils aufge-
fihrt sind. Dadurch wird aulerdem die in der Beschreibung verwendete
Terminologie vereinheitlicht.

Regel 46 (2) g)

Regel 46 (2) i)

Regel 49 (12)



Teil A — Kapitel IX-8

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2016

Regel 46 (2) i)

Regel 46 (2) f)

Regel 46 (2) d) und g)

Regel 46 (2) j)

7.5.5 Ubereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der
Zeichnungen

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile missen in der ganzen
Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.

Es wirde zu groRer Verwirrung flihren, wenn ein und dasselbe Merkmal in
den verschiedenen Zeichnungen mit unterschiedlichen Bezugszeichen
versehen wirde. Wenn jedoch verschiedene Varianten der Erfindung
jeweils in Verbindung mit einer bestimmten Abbildung beschrieben werden,
wobei jede Variante Merkmale enthalt, deren Funktion identisch oder
grundlegend identisch ist, kann man, sofern hierauf in der Beschreibung
hingewiesen wird, fur die einzelnen Merkmale Bezugszeichen verwenden,
die aus der Abbildungsnummer und der Nummer des allen Varianten
gemeinsamen Merkmals bestehen und somit eine einzige Zahl bilden. So
wulrde z. B. das gemeinsame Merkmal 15 in Abbildung 1 mit 115, dagegen
das entsprechende Merkmal in Abbildung 2 mit 215 zu bezeichnen sein.
Dadurch kénnen ein bestimmtes Merkmal und die Abbildung, in der es zu
betrachten ist, auf einmal bezeichnet werden; dies kann auch das Lesen
komplizierter Falle, die mehrere Seiten mit Zeichnungen umfassen, erleich-
tern. Anstelle eines gemeinsamen Bezugszeichens mit vorgesetzter
Nummer der Abbildung kann, wenn verschiedene Varianten in Bezug auf
eine bestimmte Gruppe von Abbildungen beschrieben werden, dem
Bezugszeichen die Nummer der speziellen Variante, auf die es sich be-
zieht, vorgesetzt werden. Dies sollte in der Beschreibung erlautert werden.

7.6 Unterschiedliche MaRstabe

Jeder Teil der Abbildung muss im richtigen Verhaltnis zu jedem anderen
Teil der Abbildung stehen, sofern nicht die Anwendung eines anderen
Verhaltnisses flir die Klarheit der Abbildung unerldsslich ist.

Wenn ein Teil einer Abbildung unbedingt in einem anderen Verhaltnis dar-
gestellt werden muss, kénnen innerhalb ein und derselben Abbildung unter-
schiedliche Malistabe verwendet werden, es empfiehlt sich jedoch, eine
zusatzliche Abbildung hinzuzufigen, in der der Teil der Erstabbildung in
groBerem Malstab dargestellt ist. In solchen Fallen wird empfohlen, in der
ersten Abbildung den in der anderen Abbildung vergroRert dargestellten
Teil mit einem aus einem feinen oder unterbrochenen Strich bestehenden
Kreis zu umranden, um die Stelle zu kennzeichnen, an der sich der ver-
groBert dargestellte Teil befindet; dieser Kreis darf die Abbildung jedoch
nicht beeintrachtigen.

8. Erlauterungen in den Zeichnungen
Zunachst sei daran erinnert, dass Regel 46 (2)d) und g) auch fur
Erlauterungen in den Zeichnungen gilt.

Hinsichtlich der Angaben wie "Schnitt nach AB" wird auf A-IX, 7.3.1
verwiesen.

Die Zeichnungen dirfen keine Erlauterungen enthalten; ausgenommen
sind kurze unentbehrliche Angaben.
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Falls die Erlauterungen als flir das Verstandnis der Zeichnung unerlasslich
betrachtet werden, wird empfohlen, mdglichst wenig Worter zu verwenden
und um diese herum von Zeichnungslinien freien Platz zu lassen, damit die
Wérter im Falle der Ubersetzung (iberklebt werden kénnen.

In Bezug auf die Berechtigung der Erlauterungen in den Zeichnungen wird
auf F-Il, 5.1 verwiesen.

9. Aligemein anerkannte Symbole

Bekannte Vorrichtungen kénnen mit Symbolen, die eine allgemein aner-
kannte Bedeutung haben, schematisch dargestellt werden, vorausgesetzt,
dass keine Einzelheiten fir das Verstdndnis des Gegenstands der
Erfindung unbedingt erforderlich sind. Andere Zeichen oder Symbole
kénnen dann verwendet werden, wenn sie nicht zu Verwechslungen mit
den derzeitigen allgemein anerkannten Symbolen filhren, wenn sie leicht
erfasst werden konnen, d. h. einfach sind, und wenn sie im Text der
Beschreibung unmissverstandlich erklart werden.

Unterschiedliche Arten von Schraffierungen kénnen hinsichtlich der Art
eines im Schnitt gesehenen Stoffes auch unterschiedliche allgemein
anerkannte Bedeutung haben.

10. Anderung der Zeichnungen

Neben anderen Unterlagen koénnen auch die Zeichnungen geandert
werden. Diese Anderungen kann der betreffende Beteiligte von sich aus
oder auf Wunsch des EPA vornehmen. Dabei kénnen sowohl reine Verse-
hen berichtigt als auch tiefer greifende Anderungen vorgenommen werden:

Fir die Anderung der Zeichnungen gelten generell dieselben Regeln wie
fir die Anderung der anderen Anmeldungsunterlagen, sodass darauf hier
nicht naher eingegangen wird. Diesbezuglich sei auf A-lll, 16 und A-V, 2,
auf B-XI, 8, auf C-Ill, 2 und C-IV, 5 sowie auf Teil H, insbesondere H-Il, 2
und H-IIl, 2 hingewiesen.

Als Grundregel fur die Zulassigkeit der Anderungen muss sich der Priifer
stets vor Augen halten, dass die Anderungen nicht Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehen duirfen,
d. h. dass sie keine neuen Elemente enthalten dirfen.

Werden Zeichnungen, die wesentlich von den in den Regeln festgelegten
Formerfordernissen abweichen, eingereicht, damit ein bestimmter
Anmeldetag zuerkannt wird oder ein Prioritédtsrecht erhalten bleibt, so Iasst
die Eingangsstelle das Andern oder Ersetzen dieser Zeichnungen zu, damit
Zeichnungen vorliegen, die den Regeln entsprechen; dabei dirfen jedoch
keine neuen Elemente in die Anmeldung aufgenommen werden. Die
Anmelder sollten deshalb daflir Sorge tragen, dass in den von ihnen
eingereichten "informellen" Zeichnungen alle Merkmale, die zur Veran-
schaulichung der Erfindung erforderlich sind, klar ersichtlich sind.

Regel 49 (10)

Art. 123 (2)
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Regel 49 (8)

Regel 49 (11)

Regel 49 (8)
Regel 46 (2) g)

Regel 49 (9)

11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten

11.1 Chemische oder mathematische Formeln

In Ausnahmeféllen kénnen chemische oder mathematische Formeln
erforderlichenfalls handgeschrieben oder gezeichnet sein. In diesem Fall
wird empfohlen, sich geeigneter Hilfsmittel, wie Schreib-Schablonen oder
Abziehpapier, zu bedienen. Aus ZweckmaRigkeitsgriinden ist es zulassig,
diese Formeln auf einem oder mehreren Blattern zusammenzufassen, der
Beschreibung als Anlage beizufiigen und sie zusammen mit dieser mit
Seitenzahlen zu versehen. Es ist daher ratsam, jede Formel mit einem
Bezugszeichen zu versehen, und die Beschreibung enthdlt dann im
Bedarfsfall Hinweise auf diese Formeln.

Fur die chemischen oder mathematischen Formeln missen Symbole ver-
wendet werden, die allgemein gebrauchlich und zeichnerisch so wieder-
zugeben sind, dass Unklarheiten ausgeschlossen werden. Die nicht mit
Maschine geschriebenen Zahlen, Buchstaben und Zeichen missen gut
lesbar und in den verschiedenen Formeln in der gleichen Weise wieder-
gegeben sein, unabhangig davon, in welcher Unterlage die Formeln
erscheinen.

Stehen die chemischen oder mathematischen Formeln im Text der Anmel-
dung oder des Patents, so missen sie mit Symbolen versehen sein, deren
Grolibuchstaben eine MindestgréfRe von 0,21 cm besitzen. Stehen sie auf
den Zeichnungsblattern, so missen ihre Symbole mindestens 0,32 cm
hoch sein.

Alle mathematischen Symbole einer Formel, die in der Beschreibung, in der
Anlage oder auf den Zeichnungsblattern enthalten ist, miissen in der
Beschreibung erlautert werden, sofern ihre Bedeutung nicht aus dem
Ubrigen Text hervorgeht. In jedem Fall ist es moglich, sdmtliche benutzten
mathematischen Symbole in einem Verzeichnis zusammenzufassen.

11.2 Tabellen

11.2.1 Tabellen in der Beschreibung

Aus ZweckmaRigkeitsgrinden wird geduldet, dass die Tabellen auf einem
oder mehreren Blattern zusammengestellt werden, die in eine Anlage zur
Beschreibung aufgenommen und zusammen mit dieser mit Seitenzahlen
versehen werden.

Sind mehrere Tabellen erforderlich, so sollte jede Tabelle entweder durch
eine romische Ziffer, die von der Seitennummerierung der Beschreibung
oder der Zeichnungen bzw. von der Nummerierung der Abbildungen
unabhangig ist, oder durch einen GroRRbuchstaben bzw. durch einen Titel,
der ihren Inhalt angibt, oder auf andere Weise gekennzeichnet sein.

Jeder Zeilenanfang und jeder Spaltenkopf einer Tabelle sowie gegebenen-
falls die flr die Angaben verwendeten Einheiten sind zu erlautern.
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Es wird daran erinnert, dass fur die Buchstaben die Erfordernisse der
Regel 49 (8) gelten und dass die Regel 49 (5) tber die maximal benutzbare
Flache der Blatter auch fir Tabellen gilt.

11.2.2 Tabellen in den Patentanspriichen

Die Patentanspriiche dirfen Tabellen enthalten, wenn ihr Gegenstand dies
wlnschenswert erscheinen lasst. In diesem Fall missen die Tabellen in
dem betreffenden Patentanspruch enthalten sein; es ist nicht méglich, sie
in eine Anlage zu den Patentansprichen aufzunehmen oder auf Tabellen
hinzuweisen, die in der Beschreibung oder in der Anlage zu dieser enthal-
ten sind. Nach Regel 43 (6) sind namlich die Hinweise in den Patent-
ansprichen auf andere Unterlagen der Anmeldung auf Falle absoluter
Notwendigkeit beschrankt (siehe F-1V, 4.17). Die alleinige Einsparung einer
Abschrift ist kein Fall absoluter Notwendigkeit.

Regel 49 (5) und (8)

Regel 49 (9)
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Kapitel X — Gebihren

1. Allgemeines

Fir die europaische Patentanmeldung, die Aufrechterhaltung europaischer
Patente und die Wirksamkeit von Rechtsbehelfen sind verschiedene
Geblhren zu entrichten. Aufderdem kénnen Antrage Dritter, wie z. B. der
Antrag auf Einsicht in die Akten europaischer Patentanmeldungen oder
europaischer Patente, gebuhrenpflichtig sein. Geblhren kénnen von jeder-
mann wirksam entrichtet werden. Die Hohe der Gebulhren, die Art und
Weise, wie sie zu entrichten sind und der mafligebende Zahlungstag sind in
der Geblhrenordnung (GebO) bestimmt. Hinweise flir die Zahlung von
Geblhren, Auslagen und Verkaufspreisen mit Informationen Gber

- die geltende Fassung der Geblhrenordnung und des Gebihren-
verzeichnisses,

- wichtige Ausfihrungsvorschriften zur Gebihrenordnung,
- die Zahlung und Ruickerstattung von Gebihren und Auslagen,
- sonstige Mitteilungen Uber Gebuhren und Verkaufspreise,

- internationale Anmeldungen einschlie3lich Euro-PCT-Anmeldungen,
die in die europaische Phase eintreten,

sowie die Hohe von wichtigen Gebihren fiir europaische und internationale
Anmeldungen und ferner ein Auszug aus der Gebuhrenordnung werden in
regelmafigen Abstanden im Amtsblatt abgedruckt. Informationen Gber die
Geblhren und Zahlungsarten, einschlieRlich des Bankkontos der EPO fiir
Zahlungen in Euro, enthalt auch die Website des EPA (www.epo.org) unter
Anmelden eines Patents/Formblatter und Gebihren/Zahlung von Gebuhren.

Das EPU und seine Ausfiihrungsordnung bestimmen, innerhalb welcher
Fristen die Geblhren zu entrichten sind und welche Rechtsfolgen bei
Versaumung dieser Fristen eintreten. Auf die Zahlungsfristen und die
Rechtsfolgen bei versaumten Zahlungen wird in den Kapiteln hingewiesen,
die die in Frage kommenden Verfahrensabschnitte betreffen. Auf die
Zahlungsarten, den mafRgebenden Zahlungstag, die Falligkeit, die Angaben
Uber den Zahlungszweck und die Rickzahlung von Gebihren wird nach-
stehend naher eingegangen.

2. Zahlungsarten
Gebuhren kdnnen wie folgt entrichtet werden:

i) durch Einzahlung oder Uberweisung auf ein Bankkonto des EPA,
oder

ii) durch Abbuchung von einem beim EPA in Muinchen gefuhrten
laufenden Konto (siehe A-X, 4.2 und 4.3).

Art. 5 GebO
Nr. 6.2 VLK
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Art. 5 GebO
Nr. 3 VLK

Art. 7 (1), (3) und (4)
GebO

iii) durch Beantragung der Umbuchung einer Riickzahlung (siehe
A-X, 10.5).

Die Belastung des laufenden Kontos erfolgt grundsatzlich auf der Grund-
lage eines vom Kontoinhaber unterzeichneten Abbuchungsauftrags fir jede
einzelne Anmeldung. Abbuchungsauftrage kénnen Uber die EPA-Software
fur die Online-Einreichung, die neue Online-Einreichung (CMS) oder den
Dienst fur die Online-GeblUhrenzahlung eingereicht werden. Sie kdnnen
auch auf Papier, per Fax oder Uber die Web-Einreichung eingereicht
werden, jedoch nur unter Verwendung eines der Formblatter EPA
Form 1010, PCT/RO/101 oder PCT/IPEA/401. Dies gilt fur Einzel- und
Sammelabbuchungsauftrage (Listen) ebenso wie fir auf dem Postweg
eingehende Auftrage, die nicht elektronisch lesbar sind (siehe Nr. 6.2 der
Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015, 11). Werden die oben genannten
Formblatter nicht verwendet, verzdgert sich die Bearbeitung erheblich,
obgleich der Tag, an dem der Auftrag eingeht, als Zahlungstag erhalten
bleibt. Aus Bearbeitungsgrinden mussen die Abbuchungsauftrage in
solchen Fallen ab 1. April 2014 jedoch unter Verwendung des entspre-
chenden Standardformblatts erneut eingereicht werden (siehe Zusatz-
publikation 4, ABI. EPA 2014, 3).

Die Zahlung durch Ubergabe oder Ubersendung von Schecks unmittelbar
an das EPA wurde mit Wirkung vom 1. April 2008 abgeschafft (siehe
ABI. EPA 2007, 533 und 626).

3. Wahrungen
Die an das EPA zu zahlenden Gebihren sind in Euro zu entrichten.
Abbuchungsauftrage missen auf Euro lauten.

4. MaRgebender Zahlungstag

4.1 Einzahlung oder Uberweisung auf ein Bankkonto der
Europaischen Patentorganisation

MaRgebender Zahlungstag ist der Tag der tatsachlichen Gutschrift des
Betrags auf dem Konto der Europaischen Patentorganisation. Der
Zahlungstag kann daher auch der auf die Zahlung oder Uberweisung
folgende Tag oder aber, bei Verzdégerungen der internen Abwicklung der
Geschéfte in der Bank, auch ein spaterer Tag sein. Eine Zahlung kann aber
trotz verspateten Zahlungstags als rechtzeitig eingegangen gelten, wenn
die Zahlung oder Uberweisung vor Ablauf der Zahlungsfrist in einem
Vertragsstaat veranlasst und gegebenenfalls eine Zuschlagsgebihr
entrichtet worden ist (siehe A-X, 6).
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4.2 Laufendes Konto beim EPA

4.2.1 Allgemeines

Die Vorschriften tber das laufende Konto (VLK) und Anhange wurden als
Zusatzpublikation 3, ABI. EPA 2015 veroffentlicht (siehe auch Beschluss
des Prasidenten des EPA vom 3. Februar 2016, ABI. EPA 2016, A14).
Beim laufenden Konto sind zu unterscheiden:

i) Zahlungen zur Auffullung des laufenden Kontos und

ii) Zahlungen von Gebuhren oder von Auslagen fur Veroffentlichungen
oder Dienstleistungen des EPA durch Abbuchung vom laufenden
Konto.

4.2.2 Zahlungen zur Auffullung des laufenden Kontos

Zahlungen zur Aufflllung des laufenden Kontos haben grundsatzlich in
Euro auf das Bankkonto der EPO zu erfolgen. Zahlungen in einer anderen
Wahrung werden nur angenommen, wenn die betreffende Wahrung frei
konvertierbar ist. Allerdings wird auf dem laufenden Konto stets ein
Euro-Betrag (nach Umrechnung nach dem jeweiligen Wechselkurs)
gutgeschrieben, da das Konto ausschliellich in Euro gefiihrt wird.

Ruckzahlungen vom laufenden Konto kénnen nur an den Kontoinhaber
erfolgen. Dazu muss dieser dem EPA einen unterzeichneten Antrag mit
allen fir die Ubertragung erforderlichen Angaben zur Bankverbindung
vorlegen.

4.2.3 Abbuchung vom laufenden Konto

Der Abbuchungsauftrag muss klar, eindeutig und vorbehaltlos sein. Er hat
die notwendigen Angaben Uber den Zweck der Zahlung sowie die Nummer
des zu belastenden Kontos zu enthalten. Die Rechtsprechung der
Beschwerdekammern hat zugelassen, dass ein Abbuchungsauftrag
ungeachtet der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen ist,
wenn das vom Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist (siehe
T 152/82). Die Abbuchung erfolgt grundsatzlich auf der Grundlage eines
schriftlichen Abbuchungsauftrags, der vom Kontoinhaber unterzeichnet ist.
Die verschiedenen Einreichungsmaéglichkeiten fir Abbuchungsauftrage,
einschlieBlich Online-Einreichung und Einreichung per Fax, sind in
Nummer 6.2 VLK genannt. Die Nachreichung von Papierunterlagen zur
Bestatigung ist nicht erforderlich. Zur Reihenfolge der Bearbeitung von
Abbuchungsauftragen siehe den Beschluss des Prasidenten des EPA vom
3. Februar 2016, ABIl. EPA 2016, A14. Bei Zahlungsauftragen, die im
Rahmen der Online-Einreichung oder der Online-Gebulhrenzahlung des
EPA Ubermittelt werden, kann der Kontoinhaber aber angeben, dass diese
zu einem spateren Termin als ihrem Eingangstag ausgeflihrt werden
sollen. In diesem Fall qilt die Zahlung als am angegebenen
Ausfihrungstermin erfolgt. Zahlungsauftrage kénnen bis zu 40 Tage nach
dem Eingangstag ausgeflihrt werden.

Damit der Widerruf eines Abbuchungsauftrags wirksam ist, muss er spates-
tens am Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags beim EPA eingehen.

Art. 7 (2) GebO

Nr. 4 VLK

Nr. 6 VLK

Nrn. 3und 4.2 VLK

Nr. 4.3 VLK

Nrn. 6.2, 6.3 und Nr.
7 VLK

Nr. 7 VLK
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Nrn. 6.3, 6.6, 6.7
und 6.9 VLK

Nmn. 6.4 VLK und
Nr. 5.2 VLK

Nr. 8 VLK

Dies qilt auch fir Abbuchungsauftrage mit spaterem Ausflihrungstermin,
unabhangig vom angegebenen Ausflihrungstermin.

4.2.4 Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags; unzureichende
Deckung

Malgebender Zahlungstag bei Zahlungen durch Abbuchung vom laufen-
den Konto ist der Tag des Eingangs des Abbuchungsauftrags beim EPA
bzw. der Ausfuhrungstermin, sofern auf dem Konto an diesem Tag eine
ausreichende Deckung vorhanden ist. Dies gilt auch dann, wenn ein
Abbuchungsauftrag gemal Nr. 6.6 oder 6.9 VLK zusammen mit einer
Anmeldung bei einer zustdndigen nationalen Behorde eines Vertragsstaats
eingereicht wird. Geht ein solcher Abbuchungsauftrag erst nach Ablauf der
Zahlungsfrist fur die Geblhren beim EPA ein, die bei Einreichung der
Anmeldung entrichtet werden kdnnen, so gilt diese Frist als eingehalten,
wenn der Nachweis vorliegt oder dem EPA erbracht wird, dass der
Abbuchungsauftrag gleichzeitig mit der Anmeldung bei der zustandigen
Behdrde des Vertragsstaats eingereicht worden ist, sofern zum Zeitpunkt
des Fristablaufs eine ausreichende Deckung auf dem Konto vorhanden
war.

Reicht das Guthaben des laufenden Kontos am Tag des Eingangs eines
Abbuchungsauftrags bzw. an dem gemal Nummer 6.3 Absatz2 VLK
angegebenen Tag nicht flr alle Gebihrenzahlungen aus, die fir eine
Anmeldung angegeben sind (Fehlbetrag), so wird der Abbuchungsauftrag
nicht ausgefiihrt und der Kontoinhaber hiervon unterrichtet. Die Mitteilung
kann per Post, Fax oder E-Mail erfolgen. Die Zahlung gilt als an dem Tag
erfolgt, an dem das laufende Konto entsprechend aufgeflllt worden ist. Zur
Anwendung der 10-Tage-Sicherheitsregel bei verspateter Aufflillung des
laufenden Kontos beim EPA siehe A-X, 6.2.2.

4.3 Automatisches Abbuchungsverfahren

Das laufende Konto kann auch gegen Vorlage eines vom Kontoinhaber
oder in seinem Namen unterzeichneten Auftrags zur automatischen Abbu-
chung belastet werden (automatisches Abbuchungsverfahren). Ein solcher
Auftrag kann nur fur den Anmelder oder Patentinhaber oder dessen Vertre-
ter gestellt werden. Er erstreckt sich auf alle von diesen zu entrichtenden
und zum automatischen Abbuchungsverfahren zugelassenen Gebihren-
arten des im automatischen Abbuchungsauftrag bezeichneten Verfahrens.
Jede dieser Gebuhren wird, dem jeweiligen Verfahrensstand entsprechend,
automatisch abgebucht und als rechtzeitig eingegangen anerkannt, sofern
auf dem laufenden Konto ausreichende Deckung vorhanden ist. Eine
Einschrankung des automatischen Abbuchungsauftrags auf bestimmte
Gebuhrenarten ist nicht moéglich. Die Vorschriften Uber das automatische
Abbuchungsverfahren (VAA) sowie erlauternde Hinweise dazu wurden als
Anhange A1 undA2 zu den VLK in der Zusatzpublikation 3,
ABIl. EPA 2015, 17 und 35 veroffentlicht. Die VLK sind auch auf der
Website des EPA (www.epo.org) einsehbar, und zwar unter Anmelden
eines Patents/Formblatter und Geblihren/Zahlung von Gebuhren.

Seit 1. April 2015 steht das automatische Abbuchungsverfahren auch fir
internationale Anmeldungen in Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt,
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ISA oder IPEA zur Verfligung. Zu den hierunter fallenden Gebihrenarten
siche Nrn.3 und4 des Anhangs A1 der VLK (Zusatzpublikation 3,
ABI. EPA 2015, 19).

5. Filligkeit der Gebiihren
5.1 Allgemeines

5.1.1 Falligkeit

Der Begriff der Falligkeit wird im EPU in einem ganz bestimmten Sinn
verwendet. Er bezeichnet nicht den letzten Tag einer Frist fur die Zahlung
einer Gebuhr (siehe A-X, 6 "Rechtzeitigkeit der Zahlung"), sondern den
ersten Tag, an dem eine Zahlung wirksam vorgenommen werden kann. Die
Falligkeit der Geblhren ergibt sich im Allgemeinen aus den Vorschriften
des EPU oder des PCT. Ist dies nicht der Fall, so werden die Gebuihren mit
Eingang des Antrags auf Vornahme der gebuhrenpflichtigen Amtshandlung
fallig. Vor dem Falligkeitstag kann eine Gebuhr nicht wirksam entrichtet
werden. Eine Ausnahme von diesem Grundsatz erfolgt nur

i) fur Jahresgebihren, die flr einen bestimmten Zeitraum vor dem
Falligkeitstag (friihestens drei Monate vor dem Falligkeitstag) wirk-
sam entrichtet werden kénnen (siehe A-X, 5.2.4), sowie

i) fur Geblhren, die freiwillig auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
entrichtet werden (wenn auf diese Mitteilung hin auch Anderungen
eingereicht werden, siehe C-V, 4.2).

Nicht wirksam vor dem Falligkeitstag gezahlte Gebiihren kénnen vom EPA
zurickgezahlt werden. Liegt die Zahlung nur kurz vor dem Falligkeitstag, so
kann das EPA von einer Rlckzahlung absehen. In diesem Fall wird die
Zahlung aber erst mit dem Falligkeitstag wirksam. Wegen Jahresgebulhren
fur die europaische Patentanmeldung siehe A-X, 5.2.4.

5.1.2 Hohe der Gebiihr

Bei allgemeinen Gebuhrenerh6hungen wird der Zahlungstag als mal3-
gebender Stichtag fir die Héhe der Gebihren festgesetzt (siehe Art. 2 des
Beschlusses des Verwaltungsrats vom 5. Juni 1992, ABI. EPA 1992, 344).
Durch die Festsetzung des Zahlungstags als Stichtag ist es in der Regel
nicht notwendig, den konkreten Falligkeitstag als Voraussetzung fir die
Bestimmung der Gebihrenhdhe zu ermitteln. Zu beachten ist allerdings,
dass vor dem Falligkeitstag nicht wirksam gezahlt werden kann (mit Aus-
nahme der Jahresgeblhren, siehe A-X, 5.1.1). Daher kann beispielsweise
die Erteilungs- und Veréffentlichungsgebihr nicht vor Zustellung der
Mitteilung nach Regel 71 (3) wirksam vorausgezahlt werden.

5.2 Falligkeit bestimmter Gebiihren

5.2.1 Anmeldegebiihr und Recherchengebiihr

Die Anmeldegebuhr und die Recherchengebuhr werden mit dem Tag der
Einreichung der europaischen Patentanmeldung fallig. Sie missen
entweder innerhalb eines Monats ab diesem Tag (Regeln 38 (1),

Art. 4 (1) GebO
Regel 51 (1) Satz 2
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Regel 51 (1)

Regel 17 (2) und Regel 36 (3)) oder, bei Euro-PCT-Anmeldungen, inner-
halb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder gegebenenfalls nach
dem frihesten beanspruchten Prioritdtstag (Regel 159 (1)c) und
Regel 159 (1) e) entrichtet werden. Siehe A-lll, 13.1. Zur Zusatzgebdhr, die
als Teil der Anmeldegebihr entrichtet wird, siehe A-lll, 13.2 und
A-IV,1.4.1.1.

5.2.2 Priufungsgebiihr und Benennungsgebiihr

Die Prafungsgebuhr wird mit Eingang des Priifungsantrags fallig. Da dieser
im vorgeschriebenen Formblatt fir den Erteilungsantrag (Form 1001)
enthalten ist, kann die Prufungsgebuhr bereits an dem Tag der Einreichung
der europaischen Patentanmeldung gezahlt werden, wenn die Anmeldung
mit dem vorgeschriebenen Formblatt fur den Erteilungsantrag eingereicht
wird. Die Prifungsgebuhr kann noch bis zum Ablauf der in Regel 70 (1)
festgesetzten Frist gezahlt werden, d. h. innerhalb von sechs Monaten
nach der Veréffentlichung des europaischen Recherchenberichts.

Die Benennungsgebuhr wird mit der Verdffentlichung des europaischen
Recherchenberichts fallig. Sie kann innerhalb von sechs Monaten ab
diesem Tag entrichtet werden (Regeln39 (1), Regel 17 (3) und
Regel 36 (4)). Wird die Benennungsgebuhr vor dem Falligkeitstag entrich-
tet, z. B. bei Einreichung der Anmeldung, behalt das EPA sie jedoch ein.
Diese Zahlungen gelten nur dann als am Falligkeitstag wirksam vorge-
nommen, wenn sie in der am Falligkeitstag geltenden Hohe erfolgen
(siehe A-X, 5.1.2).

Zu Euro-PCT-Anmeldungen siehe E-VIII, 2.1.3.

5.2.3 Erteilungs- und Veroffentlichungsgebiihr

Die Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebihr wird mit der Zustellung der
Mitteilung nach Regel 71 (3) fallig, mit der zur Zahlung dieser Gebuhr auf-
gefordert wird. Gleiches gilt fur Anspruchsgebuhren gemal Regel 71 (4),
soweit diese nicht bereits gemal Regel 45 (1) und (2) bzw. Regel 162 (1)
und (2) entrichtet worden sind.

5.2.4 Jahresgebuhren

Die Jahresgebuhren fir die europaische Patentanmeldung werden jeweils
fur das kommende Jahr am letzten Tag des Monats fallig, der durch seine
Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fallt.

Die Jahresgebuhr kann frihestens drei Monate vor ihrer Falligkeit wirksam
entrichtet werden. Beispiele: Liegt der Anmeldetag einer europaischen
Anmeldung im November 2008, so ist die Jahresgebuhr fir das dritte Jahr
gemafl Regel 51 (1) am 30. November 2010 fallig und kann friihestens am
31. August 2010 entrichtet werden; liegt der Anmeldetag einer euro-
paischen Anmeldung im Mai 2009, so ist die Jahresgebuhr fur das dritte
Jahr gemal Regel 51 (1) am 31. Mai 2011 fallig und kann friihestens am
28. Februar 2011 entrichtet werden. Mehr als drei Monate vor ihrer Fallig-
keit entrichtete Jahresgebuhren sind nicht wirksam und werden vom EPA
zurlickgezahlt, es sei denn, die Zahlung erfolgt erst kurz vor dem zulassigen
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Vorauszahlungszeitraum. In diesem Fall wird die Zahlung aber erst mit dem
ersten Tag des zulassigen Vorauszahlungszeitraums wirksam.

Wird die Jahresgeblhr nicht spatestens am Falligkeitstag wirksam gezahlt,
so kann sie noch innerhalb von sechs Monaten nach Falligkeit wirksam
entrichtet werden, sofern innerhalb dieser Frist zusatzlich die Zuschlags-
gebuhr entrichtet wird. Gezahlt werden kann die Zuschlagsgebuhr bis zum
letzten Tag des sechsten Monats nach dem Monat, der durch seine
Benennung dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fallt. Diese
Sechsmonatsfrist beginnt an dem in Regel 51 (1) Satz 1 bezeichneten
letzten Tag des Monats, auch wenn die in Regel 134 (1), (2) und (5)
genannten Umstande vorliegen. Regel 134 ist zur Berechnung des Ablaufs
der Sechsmonatsfrist fur die Zahlung der Zuschlagsgebihr anzuwenden
(siehe J 4/91, Nr. 3.2 der Entscheidungsgrinde). Der Anmelder wird auf
diese Moglichkeit nach Regel51(2) und Art.2(1) Nr.5 GebO
hingewiesen. Aus der Unterlassung des Hinweises kann der Anmelder
keine Anspriiche herleiten (siehe J 12/84 und J 1/89). Beziglich der
Jahresgebuhren fur europaische Teilanmeldungen siehe A-1V, 1.4.3.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen wird die Jahresgebihr fiir das dritte Jahr,
wenn sie nach Regel 51 (1) friher fallig geworden ware, erst mit Ablauf des
31. Monats, d.h. am letzten Tag der Frist von 31 Monaten nach
Regel 159 (1), fallig. Dieser verschobene Falligkeitstag und damit der
Ablauf einer anderen Frist (der Frist von 31 Monaten) ist flr die Berech-
nung der Nachfrist zur Zahlung der Jahresgebuiihr mit Zuschlag mafRgebend
(siehe die Entscheidung J 1/89, deren Grundsatze sinngemal Anwendung
finden). Beispiel:

18.04.2012 (Mi) Prioritatstag

15.10.2012 (Mo) Anmeldetag

31.10.2014 (Fr)  Falligkeitstag der Jahresgebuhr fur das dritte Jahr
nach Regel 51 (1)

18.11.2014 (Di) Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 (1)

18.05.2015 (Mo) Letzter Tag, an dem die Jahresgebuihr (zzgl.
Zuschlagsgeblihr) entrichtet werden kann, weil
die Sechsmonatsfrist nach Regel 51 (2) an
diesem Tag ablauft

Beantragt der Anmelder den vorzeitigen Eintritt in die regionale Phase, d. h.
vor Ablauf der 31-Monatsfrist (vgl. Art. 22 und 39 PCT), so muss er die
Jahresgebuhr fir das dritte Jahr entrichten, wenn diese Gebihr nach
Regel 51 (1) friher fallig wird, damit der Antrag wirksam wird. Ist am Tag
der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die Jahresgebihr nicht
entrichtet, so wird der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung (erst) an dem Tag
wirksam, an dem die Jahresgeblhr entrichtet ist (und alle weiteren an
diesem Tag notwendigen Erfordernisse erflllt sind).

Die Verpflichtung zur Zahlung von Jahresgebihren an das EPA endet mit
der Zahlung der Jahresgebulhr, die fir das (Patent-)Jahr fallig ist, in dem
der Hinweis auf die Erteilung des européischen Patents bekannt gemacht
wird, siehe Art. 86 (2). "Patentjahre” werden ab dem Tag der Einreichung

Regel 51 (2)

Art. 86 (1) und
Art. 141 (1)
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der Anmeldung gerechnet. Das erste Patentjahr (Art. 86 (1) und
Art. 141 (1)) beginnt am Anmeldetag und endet am gleichen Tag im Folge-
jahr. Im zweiten und in allen weiteren Jahren beginnt das Patentjahr jeweils
einen Tag nach dem Tag, an dem sich der Anmeldetag jahrt, und endet im
Folgejahr an dem Tag, an dem sich der Anmeldetag jahrt.

Beispiel fur Falligkeitstage und Zahlungsfristen:

15.12.2009 (Di) Prioritatstag

02.07.2010 (Fr) Anmeldetag

31.07.2012 (Di) Falligkeitstag der Jahresgebuhr flir das dritte Jahr
nach Regel 51 (1)

30.04.2012 (Mo) Erster Tag, an dem die Jahresgebuhr fir das
dritte Jahr wirksam entrichtet werden kann

31.01.2013 (Do) Letzter Tag, an dem die Jahresgebuhr (zzgl.
Zuschlagsgebuihr) wirksam entrichtet werden
kann; siehe J 4/91, Nr. 2.7 der Entscheidungs-
grinde

6.11.2013 (Mi) Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung
des europaischen Patents im Europaischen
Patentblatt

31.07.2013 (Mi) Falligkeitstag der letzten an das EPA zu
zahlenden Jahresgeblihr (fir das vierte Jahr) und
letzter Tag, an dem die letzte Jahresgebuhr (ohne
Zuschlagsgeblihr) entrichtet werden kann

Beispiel fur die letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebuhr:

21.01.2012 (Sa) Anmeldetag

22.01.2014 (Mi) Beginn des dritten Patentjahres

31.01.2014 (Fr)  Falligkeitstag der dritten Jahresgebtihr (an das
EPA zu zahlen)

31.10.2014 (Fr)  Erster Tag, an dem die Jahresgebihr fur das
vierte Jahr wirksam entrichtet werden kann

21.01.2015 (Mi) Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung
des europaischen Patents im Europaischen
Patentblatt

22.01.2015 (Do) Beginn des vierten Patentjahres

31.01.2015 (Sa) Falligkeitstag der vierten Jahresgebihr (nicht
mehr an das EPA zu zahlen; ist zurtickzu-
erstatten, falls bereits entrichtet — siehe
A-X, 10.1.1)

Das bedeutet, dass fur die letzte an das EPA zu zahlende Jahresgebuhr
nicht der Falligkeitstag mafgeblich ist, sondern der Beginn des betreffen-
den Patentjahres. Wird der Hinweis auf die Erteilung des europaischen
Patents an dem Tag bekannt gemacht, an dem sich der Anmeldetag jahrt,
ist die Jahresgeblhr fiir das nachste Patentjahr, das noch nicht begonnen
hat, nicht mehr an das EPA, sondern an die nationalen Amter zu zahlen.
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Besondere Bestimmungen fir die Falligkeit der Jahresgeblihren gelten in
Fallen, in denen einem Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
nach Art. 122 oder einem Antrag auf Uberpriifung einer Entscheidung einer
Beschwerdekammer nach Art. 112a stattgegeben wurde.

5.2.5 Anspruchsgebiihren

Die Anspruchsgebihren werden fallig, wenn der erste Anspruchssatz
eingereicht wird, was am Anmeldetag oder spater der Fall sein kann (siehe
A-lll, 9 und 15).

5.2.6 Beschrankungs-, Widerrufs-, Einspruchs- und Beschwerde-
gebiihr, Gebiihr fiir einen Antrag auf Uberpriifung

Alle diese Gebihren werden an dem Tag fallig, an dem das betreffende
Dokument eingereicht wird (Beschrankungsantrag, Widerrufsantrag, Ein-
spruchsschrift, Beschwerdeschrift, Uberpriifungsantrag).

6. Rechtzeitigkeit der Zahlung

6.1 Grundsatz

Die Zahlung einer Geblhr ist rechtzeitig erfolgt, wenn der malRgebende
Zahlungstag (siehe A-X, 4) spatestens am letzten Tag der Frist - gege-
benenfalls der gemafl Regel 134 verlangerten Frist - liegt.

6.2 10-Tage-Sicherheitsregel

6.2.1 Erfordernisse

Weist der Einzahler dem EPA nach, dass er innerhalb der Zahlungsfrist flr
eine bestimmte Gebiihr in einem Vertragsstaat des EPU eine der folgenden
Handlungen unternommen hat:

i) Veranlassung der Gebuhrenzahlung bei einem Bankinstitut

ii) Erteilung eines Uberweisungsauftrags fir die Geblhr bei einem
Bankinstitut oder

i)  Ubergabe eines an eine der Annahmestellen (siehe A-ll, 1.1) des
EPA gerichteten Briefs bei einem Postamt, in dem der Abbuchungs-
auftrag enthalten ist, sofern zum Zeitpunkt des Fristablaufs eine
ausreichende Deckung auf dem laufenden Konto vorhanden war,

so gilt die Frist zur Zahlung der Gebihr als eingehalten, selbst wenn der
gezahlte Betrag oder der Abbuchungsauftrag nach Ablauf dieser Frist beim
EPA eingeht.

Ist aber in einem solchen Fall die Zahlung spater als 10 Tage vor Ablauf
der Frist zur Zahlung der Gebihr, jedoch noch innerhalb dieser Frist
veranlasst worden, ist eine Zuschlagsgebihr in Héhe von 10 % der
betreffenden Geblhr oder Geblhren, héchstens jedoch 150 EUR, zu
entrichten, damit die Frist zur Zahlung der Geblihr als eingehalten gilt.

Regel 51 (4) und (5)

Art. 7 (3) und
(4) GebO

Nr. 6.5 VLK

Art. 7 (3) b) und
(4) GebO
Nr. 6.5b) VLK
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Nr. 5.2 VLK

Nrn. 6.6,
6.7 und
6.9 VLK

Regel 112

6.2.2 Anwendung der 10-Tage-Sicherheitsregel zur Auffiillung des
laufenden Kontos

Die 10-Tage-Sicherheitsregel gemalt Art.7(3) a) und b) zweiter
Halbsatz GebO findet auf Zahlungen zur Auffiillung des laufenden Kontos
entsprechende Anwendung. Fur die Zwecke der Wahrung einer Frist zur
Zahlung einer Geblhr gilt das Konto als rechtzeitig aufgefillt, wenn eine
der oben unter A-X, 6.2.1 i) und ii) genannten Handlungen zur Auffillung
des laufenden Kontos nicht spater als zehn Tage vor Ablauf der
betreffenden Frist vorgenommen wurde.

6.2.3 Abbuchungsauftrage
Zu Abbuchungsauftragen, die zusammen mit einer Anmeldung bei einer
zustandigen nationalen Behdrde eingereicht werden, siehe A-X, 4.2.4.

6.2.4 Zahlung der Gebuhr in normaler Gebiihrenhdhe

Kann eine Gebuhr innerhalb einer Grundfrist in der normalen Gebuhren-
héhe oder innerhalb der Frist fur die Weiterbehandlung unter Zahlung der
Weiterbehandlungsgebuhr entrichtet werden, so muss die Weiterbehand-
lungsgebuhr nicht entrichtet werden, wenn die Grundfrist in Anwendung der
10-Tage-Sicherheitsregel als eingehalten gilt.

6.2.5 Hohe der falligen Gebiihr

Wie in A-X, 5.1.2 dargelegt, bleibt fir die Hohe der falligen Gebihr stets
der Zahlungstag mafRgebend (vgl. auch die Ubergangsbestimmungen in
den Beschlissen des Verwaltungsrats, mit denen Gebihren neu fest-
gesetzt werden). Der Einzahler kann sich daher in dieser Beziehung nicht
auf die 10-Tage-Sicherheitsregel berufen, um mit dem Argument, er habe
die Zahlung vor dem Inkrafttreten des neuen Betrags veranlasst, von einer
friheren Geblhrenhdhe zu profitieren (siehe J 18/85); Art. 7 (3) und
(4) GebO schitzt den Anmelder im Falle eines verspateten Zahlungstags
zwar vor den Rechtsfolgen des Ablaufs der Zahlungsfrist, nicht aber vor der
Verpflichtung zur Nachzahlung etwaiger Differenzbetrage aus Anlass einer
zwischenzeitlich eingetretenen Gebuhrenerh6hung.

6.2.6 Feststellung eines Rechtsverlusts

Ist dem Anmelder eine Mitteilung nach Regel 112 (1) zugegangen, in der
die Versaumung einer Zahlungsfrist festgestellt wird, so hat der Anmelder,
der sich auf die Rechtzeitigkeit der Zahlung gemafR Art. 7 (1), (3) und
(4) GebO sowie Nr. 5.2, Nr. 6.5, Nr.6.8 oder Nr.6.10 VLK beruft, einen
Antrag auf Entscheidung gemal Regel 112 (2) zu stellen und die
erforderlichen Nachweise zu erbringen.

7. Zahlungszweck
7.1 Allgemeines

7.1.1 Voraussetzungen fiir eine wirksame Zahlung

Eine wirksame Zahlung an das EPA setzt bei der Einzahlung oder Uber-
weisung auf ein Bankkonto der Europaischen Patentorganisation die
Gutschrift auf dem betreffenden Konto voraus. Die Zahlung wird in der
Hoéhe des gutgeschriebenen Betrags wirksam. Eine Berichtigung eines
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irtimlich zu niedrig bemessenen Betrags dahingehend, dass der nach-
gezahlte Fehlbetrag als am Zahlungstag des zu niedrig bemessenen
Betrags entrichtet qilt, ist ausgeschlossen. Die Zahlung ist ein tatsachlicher
Vorgang, bei dem ein bestimmter Betrag in die Verfligungsgewalt des EPA
Ubertragen wird. Es handelt sich also nicht um eine prozessuale Erklarung,
die der Berichtigung nach Regel 139 zuganglich ware. Dies gilt auch fir
Abbuchungsauftrage (siehe T 170/83, Nr.8 der Entscheidungsgrinde).
Deshalb gelten Zahlungsfristen grundsatzlich nur dann als eingehalten,
wenn der volle Betrag fristgerecht entrichtet wurde. Das EPA kann jedoch,
wenn dies der Billigkeit entspricht, geringfligige Fehlbetrdge ohne Rechts-
nachteil fir den Einzahler unbericksichtigt lassen (Art. 8 GebO).

7.1.2 Zahlungszweck

Von diesen Voraussetzungen fir wirksame Zahlungen ist die Angabe des
Zahlungszwecks zu unterscheiden. Die Angabe des Zahlungszwecks
betrifft die Konkretisierung des Verfahrens, flr das die Geblhr bestimmt ist
(z. B. bei GeblUhrenzahlungen die Anmeldenummer), sowie die konkrete
Gebuhrenart. Ist der Zahlungszweck nicht ohne weiteres erkennbar, so
wird der Einzahler aufgefordert, innerhalb einer bestimmten Frist den
Zweck schriftlich mitzuteilen. Kommt er dieser Aufforderung rechtzeitig
nach, so bleibt die Zahlung mit dem urspriinglichen Zahlungstag wirksam.
Dies ist auch der Fall, wenn aufgrund einer solchen Klarstellung eine
Umbuchung zugunsten einer anderen Anmeldung vorgenommen werden
muss. Andernfalls gilt die Zahlung als nicht erfolgt. Nach der Recht-
sprechung der Beschwerdekammern ist die erkennbar fehlerhafte Angabe
des Zahlungszwecks bei einer Geblihrenzahlung unschadlich, wenn sich
der gewollte Verwendungszweck aus den Ubrigen Angaben unschwer
ermitteln lasst. Die versehentliche Zuordnung eines Gebilhrenbetrags
durch das EPA, die von der erkennbaren Zweckbestimmung des
Einzahlers abweicht, lasst die vom Einzahler gewollte Zweckbestimmung
unberuhrt (siehe J 16/84). Ebenso ist ein Abbuchungsauftrag ungeachtet
der in ihm enthaltenen unrichtigen Angaben zu vollziehen, wenn das vom
Auftraggeber Gewollte eindeutig erkennbar ist. Der Vollzug ist von der
Dienststelle des EPA zu veranlassen, die die Eindeutigkeit erkennen kann
(siehe T 152/82).

Bei einer Anderung des Zahlungszwecks, die nicht in Zusammenhang mit
Art. 6 (2) GebO steht, ist der Tag des Eingangs des Umbuchungsauftrags
der wirksame Zahlungstag.

7.2 Angabe des Zahlungszwecks bei Benennungsgebiihren
Die folgenden Ausfuhrungen betreffen nur Anmeldungen, die vor dem
1. April 2009 eingereicht werden.

Mit der Zahlung des siebenfachen Betrags einer Benennungsgebihr gelten
die Benennungsgebiihren fir alle Vertragsstaaten als entrichtet. Bei einer
solchen Zahlung reicht die Angabe "Benennungsgebihren" zur Bestim-
mung des Zahlungszwecks aus. Werden weniger als sieben Benennungs-
gebuhren entrichtet und stimmt die Zahlung mit der Erklarung im entspre-
chenden Feld des Formblatts flir den Erteilungsantrag (Form 1001) Uber-
ein, so genugt auch in diesem Fall die Angabe "Benennungsgebuhren".

Art. 6 GebO

Art. 2 (2) Nr. 3 GebO
Art. 6 (1) GebO
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Regel 45 (1)

Regel 71 (4)

Weicht hingegen die Zahlung von einer im Antragsformblatt erklarten
Zahlungsabsicht ab, so missen bei der Zahlung die Vertragsstaaten, fir
die die Zahlung jetzt bestimmt ist, angegeben werden.

Fehlt eine solche Angabe und deckt der gezahlte Betrag nicht samtliche im
entsprechenden Feld des Erteilungsformblatts angegebenen Vertrags-
staaten, so ist wie in A-lll, 11.3.7 beschrieben zu verfahren.

Ist ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt (siehe entsprechende
Felder des Formblatts 1001), so muss der Anmelder das EPA nur dann vor
Ablauf der Grundfrist nach Regel 39 (1) informieren, wenn er Benennungs-
gebuhren fir andere als die auf dem Antragsformblatt angegebenen
Vertragsstaaten entrichten will. Andernfalls wird der siebenfache Betrag
einer Benennungsgebuhr oder die Benennungsgebuhren fur die auf dem
Antragsformblatt angegebenen Vertragsstaaten abgebucht.

Dies gilt auch bei der Verwendung von Form 1200 fUr den Eintritt einer
Euro-PCT-Anmeldung in die europaische Phase, wenn die Anmeldung vor
dem 1. April 2009 in die regionale Phase eintritt.

7.3 Angabe des Zahlungszwecks bei Anspruchsgebiihren

7.3.1 Bei der Einreichung der europaischen Patentanmeldung féllige
Anspruchsgebiihren

Zahlt der Anmelder fur samtliche gebulhrenpflichtige Patentanspriiche
Anspruchsgebihren, so reicht die Angabe "Anspruchsgebuhren" zur
Bestimmung des Zahlungszwecks aus. Deckt hingegen der gezahlte
Betrag nicht samtliche Anspruchsgeblihren, so ist wie in A-lll, 9
angegeben, zu verfahren.

7.3.2 Vor Erteilung des europaischen Patents féillige Anspruchs-
gebihren

Der Anmelder wird gegebenenfalls in der Mitteilung nach Regel 71 (3) auf-
gefordert, die vor Erteilung des europdischen Patents falligen Anspruchs-
gebuhren zu entrichten. Werden daraufhin die Anspruchsgebihren nicht
rechtzeitig fur sdmtliche gebuhrenpflichtigen Patentanspriche gezahlt, so
gilt die Anmeldung als zurickgenommen (Regel 71 (7)).

8. Keine Stundung der Gebiihren oder Gewahrung einer
Verfahrenskostenhilfe, kein Ermessen

Das EPU sieht weder eine Stundung von Gebiihren (siehe J 2/78, Nr. 3 der
Entscheidungsgriinde) noch die Gewahrung einer Verfahrenskostenhilfe
vor. Unberlhrt bleibt die Moglichkeit, dass sich ein bedurftiger Beteiligter
um eine Verfahrenskostenhilfe bei seiner zustandigen nationalen Behérde
bemdiht. In diesem Fall tritt aber keine Verlangerung der Zahlungsfrist ein;
ein Beteiligter, der Anspruch auf nationale Verfahrenskostenhilfe hat, muss
sich daher um diese so frihzeitig bemihen, dass er zur rechtzeitigen
Zahlung der betreffenden Geblhr in der Lage ist. Es liegt auch nicht im
Ermessen des EPA, ohne Rechtsgrundlage auf fallige Gebuhren zu ver-
zichten oder sie zurlickzuzahlen (siehe J 20/87).
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9. ErmaRigung von Gebiihren

9.1 Allgemeines

Bei Geblhrenermafigung kann -im Gegensatz zu Rickzahlungstat-
bestdnden - anstelle der vollen Gebilhr die ermaligte Geblhr gezahlt
werden. Der Tatbestand der Gebihrenermalligung muss spatestens am
Tag des Ablaufs der Zahlungsfrist erfullt sein.

9.2 ErmaRigung aufgrund der Sprachenregelung

9.2.1 Voraussetzungen

Europédische Patentanmeldungen kénnen in jeder beliebigen Sprache
eingereicht werden. Bei Einreichungen in einer Nichtamtssprache muss
eine Ubersetzung vorgelegt werden. Die Sprachen, in denen eine Anmel-
dung abgefasst werden kann, gliedern sich demnach in drei Kategorien:

i) Amtssprachen des EPA

i) Amtssprachen von Vertragsstaaten, die aber nicht die Amtssprachen
des EPA sind, wie z. B. Niederlandisch, Italienisch oder Spanisch
(nachstehend "zugelassene Nichtamtssprachen" genannt)

iii)  alle Gbrigen Sprachen wie z. B. Chinesisch, Japanisch oder Russisch

Aulerdem koénnen auch fristgebundene Schriftstlicke in einer "zugelas-
senen Nichtamtssprache" eingereicht werden, wenn diese die Amtssprache
eines Vertragsstaats ist, in dessen Hoheitsgebiet der Anmelder seinen
Wohnsitz oder Sitz hat oder wenn der Anmelder Angehdériger eines solchen
Staats ist. Siehe A-VII, 1.1 und 1.2.

Fiar bestimmte Anmelderkategorien gilt im Fall von ab dem 1. April 2014
eingereichten europaischen Patentanmeldungen und internationalen
Anmeldungen, die ab diesem Tag in die europaische Phase eintreten, eine
30%ige ErmafRigung der Anmelde- und/oder Prifungsgebihr (siehe die
Mitteilung des EPA vom 10. Januar 2014, ABI. EPA 2014, A23). Die
Gebuhr wird jedoch nur ermaRigt, wenn die urspringlich eingereichte Fas-
sung der Anmeldung und/oder der Prifungsantrag in einer zugelassenen
Nichtamtssprache eingereicht wird/werden und die Ubersetzung frilhestens
zum selben Zeitpunkt wie der Antrag vorgelegt wird (siehe G 6/91).

Anspruch auf die Gebuhrenermafligung haben folgende Kategorien von
Anmeldern:

- kleine und mittlere Unternehmen (KMU),
- naturliche Personen sowie

- Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und o6ffent-
liche Forschungseinrichtungen

Art. 14 (2)

Art. 14 (4)

Regel 6 (3)
Art. 14 (1) GebO

Regel 6 (4)
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Regel 6 (5)

Regel 6 (7)

Regel 6 (6)

mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat des EPU, in dem eine
andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Franzdsisch Amtssprache ist,
sowie die Angehorigen dieses Staats mit Wohnsitz im Ausland.

Die Definition von KMU richtet sich nach der Empfehlung der Europaischen
Kommission 2003/361/EG vom 6. Mai 2003 in der Fassung, in der sie im
Amtsblatt der Europaischen Union verdffentlicht wurde. Als Unternehmen
gilt nach dieser Empfehlung jede Einheit, unabhangig von ihrer Rechtsform,
die eine wirtschaftliche Tatigkeit ausibt. Die GrdlRenklasse der Kleinst-
unternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) setzt
sich aus Unternehmen zusammen, die weniger als 250 Personen
beschéftigen, die entweder einen Jahresumsatz von hdchstens
50 Mio. EUR erzielen oder deren Jahresbilanzsumme sich auf héchstens
43 Mio. EUR belauft, und deren Kapital zu maximal 25 % direkt oder
indirekt von einem anderen Unternehmen gehalten wird, das selbst kein
KMU ist.

In Bezug auf die Anspruchsberechtigung der anderen in Regel 6 (4)
genannten Einheiten gelten folgende Definitionen:

i) "Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht" sind Organisa-
tionen, denen es aufgrund ihrer Rechtsform oder ihrer Satzung nach
den einschlagigen Rechtsvorschriften untersagt ist, Einnahmen,
Gewinne oder andere finanzielle Vorteile fir ihre Eigentimer zu
erwirtschaften, oder die, falls eine Gewinnerzielung zulassig ist, einer
statutaren/gesetzlichen Verpflichtung unterliegen, diese Gewinne im
Interesse der Organisation zu reinvestieren.

i) Unter "Hochschulen" sind "klassische" Hochschulen zu verstehen,
d. h. akademische Bildungs- und Forschungseinrichtungen nach den
einschlagigen Rechtsvorschriften. Dabei gelten vergleichbare Einhei-
ten wie etwa Sekundar- und Hochschuleinrichtungen als Hoch-
schulen.

iy~ "Offentliche Forschungseinrichtungen" sind 6ffentlich-rechtliche Ein-
richtungen wie Hochschulen oder Forschungsinstitute unabhangig
von ihrer Finanzierungsweise, deren Hauptaufgabe in Grundlagen-
forschung, industrieller Forschung oder experimenteller Entwicklung
besteht und die deren Ergebnisse durch Lehre, Verédffentlichung und
Technologietransfer verbreiten. Sdmtliche Einnahmen werden in die
Forschung, die Verbreitung von Forschungsergebnissen oder die
Lehre reinvestiert.

Falls es mehrere Anmelder gibt, wird die Ermaliigung nur gewahrt, wenn
jeder Anmelder eine natirliche oder juristische Person im Sinne von
Regel 6 (4) ist.

Ein Anmelder, der die ErmaRigung der Anmelde- oder Prifungsgebihr
nach Art. 14 (1) GebO in Anspruch nehmen maochte, muss erklaren, dass
er eine natirliche oder juristische Person im Sinne von Regel 6 (4) ist.
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Andert sich der Status einer Einheit nach Regel 6 (4), nachdem die
Erklarung eingereicht wurde, so hat dies keine Rickwirkung auf bereits
gewahrte Gebuhrenermaligungen, die zum Zeitpunkt ihrer Gewahrung
berechtigt waren.

Das Amt fiihrt Stichprobenkontrollen im Hinblick auf die Einhaltung der
Anspruchskriterien nach Regel 6 (3) und (7) durch. Ergeben sich aufgrund
dieser Kontrollen im Erteilungsverfahren berechtigte Zweifel an der
Richtigkeit der Erklarung des Anmelders, kann das EPA entsprechende
Nachweise verlangen.

Sollte sich herausstellen, dass die Erklarung des Anmelders falsch ist, so
gilt die Gebulhr als nicht entrichtet, da sie zu Unrecht ermafigt wurde, und
die Anmeldung gilt gemal Art. 78 (2) wund/oder 94 (2) als
zurickgenommen. Dasselbe gilt, wenn keine Erklarung eingereicht wird.
Der aus einer falschen oder fehlenden Erklarung erwachsende
Rechtsverlust kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung nach
Art. 121 und Regel 135 — sofern der Fehlbetrag und die Gebuhr fur die
Weiterbehandlung entrichtet werden — oder, falls zutreffend (siehe E-VII,
1.9.3), durch einen Antrag auf eine Entscheidung nach Regel 112 (2)
Uberwunden werden.

Auf europaische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2014 eingereicht
wurden, auf internationale Anmeldungen, die vor diesem Tag in die euro-
paische Phase eingetreten sind, auf Einspriiche und Beschwerden, die vor
diesem Tag eingelegt wurden, sowie auf Uberpriifungsantrdge und Antrage
auf Beschrankung oder Widerruf, die vor diesem Datum gestellt wurden, ist
die bis dahin geltende Geblhrenermafligung anwendbar.

9.2.2 ErmaRigung der Anmeldegebiihr

Eine europaische Patentanmeldung muss bei der Einreichung eine
Beschreibung enthalten, damit ihr ein Anmeldetag zuerkannt wird
(Regel 40 (1) c)), Anspruche hingegen sind dafur nicht mehr erforderlich.
Nach J 4/88 bestand bereits Anspruch auf Gebuhrenermafigung, wenn
(z. B. statt des Erteilungsantrags) nur die Beschreibung und die Anspriiche
in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefasst waren. Weil die Zuer-
kennung eines Anmeldetags nun aber nicht mehr von den Ansprichen
abhangt, ist das wesentliche Schriftstlick die Beschreibung.

Die Anmeldegebuhr wird folglich ermaBigt, wenn die europaische Patent-
anmeldung (d. h. zumindest die Beschreibung) in einer zugelassenen
Nichtamtssprache (d. h. in einer Amtssprache eines Vertragsstaats, die
keine Amtssprache des EPA ist) eingereicht wird.

Wird die Anmeldung mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte (siehe
A-ll, 4.1.3.1), in einer zugelassenen Nichtamtssprache abgefasste Anmel-
dung eingereicht, und erflllt der Anmelder die in A-X, 9.2.1 genannten
Anspruchskriterien, so besteht ebenfalls Anspruch auf Ermaligung der
Anmeldegebihr. Fir die ErmaRigung ist unerheblich, ob der Anmelder
beantragt hat, dass die Anspriiche der friiher eingereichten Anmeldung die
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Art. 14 (4)
Regel 6

Art. 153 (7)

Anspriche in der urspringlich eingereichten Anmeldung ersetzen sollen
(siehe oben).

Die Anmeldegebihr flr Teilanmeldungen wird auch ermafigt, wenn die
Stammanmeldung in einer zugelassenen Nichtamtssprache (siehe
A-1V, 1.3.3 und A-X, 9.2.1) eingereicht und die Teilanmeldung in derselben
zugelassenen Nichtamtssprache wie die frihere Anmeldung eingereicht
wurde (Regel 36 (2) und Regel 6 (3)), sofern die tbrigen (oben genannten)
Erfordernisse fur die ErmafRigung erfullt sind und rechtzeitig eine
Ubersetzung eingereicht wird (siehe A-X, 9.2.1).

Da die Zusatzgebihren, die fallig werden, wenn die Anmeldung mehr als
35 Seiten umfasst oder wenn es sich um eine Teilanmeldung der zweiten
oder einer weiteren Generation handelt, Teil der Anmeldegebihr sind,
findet die Ermafigung auch auf diese Geblihren Anwendung.

9.2.3 ErmaRigung der Priifungsgebiihr

Die Prifungsgeblihr wird ermaRigt, wenn der Anmelder anspruchs-
berechtigt ist und der Prifungsantrag in einer zugelassenen Nicht-
amtssprache eingereicht wird. Die Formblatter fir den Erteilungsantrag
(Form 1001) und fir den Eintritt in die europaische Phase (Form 1200)
umfassen Felder flr den Prifungsantrag in einer zugelassenen Nicht-
amtssprache und fiir die Erklarung nach Regel 6 (6). In diesen Fallen muss
keine Ubersetzung des Priifungsantrags eingereicht werden, weil der
schriftiche Prifungsantrag in den drei Amtssprachen in denselben
Formblattern bereits automatisch angekreuzt ist. Auf der Website des EPA
ist eine Tabelle zu finden, die den vorformulierten Prifungsantrag in allen
zugelassenen Nichtamtssprachen enthalt. Unterlagen, die spater im
Prifungsverfahren nachgereicht werden, missen nicht in der zugelassenen
Nichtamtssprache eingereicht werden.

Zu Fallen, in denen auch die Voraussetzungen fur die ErmaRigung der
Prifungsgeblhr bei Erstellung des internationalen vorldufigen Prifungs-
berichts durch das EPA erfillt sind, siehe A-X, 9.3.2.

9.3 Sonderermafigungen

9.3.1 ErmaRigung der Recherchengebiihr fiir eine erganzende euro-
paische Recherche

Die Recherchengebuhr fur eine ergdnzende europaische Recherche wird
fur PCT-Anmeldungen ermafRigt, bei denen das Patentamt der USA,
Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas die Internationale
Recherchenbehdrde war. In diesen Fallen wird die Gebuhr fir eine ergan-
zende europaische Recherche um einen festgelegten Betrag ermafigt
(siehe ABI. EPA 2005, 548).

Zudem wird die Recherchengebihr fliir eine erganzende europaische
Recherche fir internationale Anmeldungen, bei denen das Patentamt
Osterreichs, Finnlands, Spaniens oder Schwedens oder das Nordische
Patentinstitut die Internationale Recherchenbehdrde war oder den ergéan-
zenden internationalen Recherchenbericht erstellt hat (siehe Beschlisse
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des Verwaltungsrats vom 27. Oktober 2011, ABI. EPA 2011, 616; vom
25. Oktober 2012, ABI. EPA 2012,584 und vom 13. Dezember 2013,
ABI. EPA 2014, A5), um einen festgelegten Betrag ermaRigt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Gebuhrenermalliigung bei Erflllung
der Voraussetzungen immer nur einmal gewahrt wird, d. h. fir die zusatz-
liche Recherchengebihr nach Regel 159 (1) e). Sie ist unabhangig davon
anwendbar, ob die erste Erfindung in den Anspruchen in der internatio-
nalen Phase von der ISA recherchiert wurde. Sie ist nicht anwendbar auf
weitere Recherchengebuhren, die nach Regel 164 (1) zu entrichten sind.

Bei PCT-Anmeldungen, fur die eine andere als die vorstehend genannten
Behdrden Internationale Recherchenbehdrde war, besteht kein Anspruch
auf ErmafRigung der Geblhr fir die erganzende europaische Recherche
(siehe ABI. EPA 2012, 212).

9.3.2 ErmaRigung der Priifungsgebiihr bei internationalem
vorlaufigem Prufungsbericht des EPA

Hat das EPA flr eine internationale Anmeldung einen internationalen
vorlaufigen Prifungsbericht erstellt, so wird die Prifungsgebuhr um 50 %
ermafigt, wenn das EPA als Bestimmungsamt (ausgewahltes Amt) tatig
wird.

Sind auch die Voraussetzungen fiir eine ErmaRigung nach der Sprachen-
regelung (siehe A-X, 9.2.3) erfiillt, so wird die Prifungsgeblihr zunachst um
50 % und dann um weitere 30 % ermafigt, d. h. die ErmaRigung betragt
insgesamt 65 % der vollen Gebdihr.

9.3.3 ErmaRigung der Gebiihren fiir die internationale Recherche
und die internationale vorlaufige Priifung einer internationalen
Anmeldung

Die Gebuhren fir die internationale Recherche und die vorlaufige Prifung
einer internationalen Anmeldung ermafligen sich um 75 %, wenn die
Anmeldung von einer naturlichen Person eingereicht wird, die Staats-
angehdriger eines Staates ist und Wohnsitz in einem Staat hat, der nicht
Vertragsstaat des EPU ist und der zum Anmeldedatum oder zum Datum
der Beantragung der internationalen vorlaufigen Prufung in den Verzeich-
nissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem
Einkommen im unteren Bereich gefuhrt wird (siehe ABI. EPA 2008, 521).

10. Ruckzahlung von Gebiihren
10.1 Allgemeines

10.1.1 Ohne Rechtsgrund gezahlte Gebiihren
Damit eine Gebuhrenzahlung voll wirksam wird, muss

i) sie sich auf ein anhangiges Verfahren beziehen und

Art. 14 (2) GebO
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Art. 12 GebO

Art. 9 GebO
Regel 10

i) rechtzeitig vorgenommen werden, d. h. der Zahlungstag (siehe
A-X,4) muss am oder nach dem Falligkeitstag liegen (siehe
A-X, 5.1.1).

Bezieht sich eine Zahlung nicht auf eine anhangige europaische
Patentanmeldung (sondern z. B. auf eine Patentanmeldung, die bereits als
zurickgenommen gilt) oder ein anhangiges Verfahren, so fehlt ein
Rechtsgrund fur die Zahlung. In diesem Fall ist der eingezahlte Betrag
zurickzuzahlen.

Wird vor dem oder am Falligkeitstag gezahlt und fallt spatestens an diesem
Tag der Rechtsgrund weg (z. B. weil die Patentanmeldung als zurtckge-
nommen gilt oder zuriickgenommen wird), so ist der gezahlte Betrag
zurickzuzahlen. Zu Benennungs- und Jahresgeblhren siehe A-X, 5.2.2
bzw. 5.2.4. Nach dem Falligkeitstag und vor Ablauf der Zahlungsfrist
gezahlte Gebuhren werden nur dann zurtickgezahlt, wenn es einen beson-
deren Grund dafur gibt (siehe A-X, 10.2).

10.1.2 Verspatet gezahlte Gebiihren

Nach Ablauf der geltenden Zahlungsfrist gezahlte Gebihren sind nicht
wirksam entrichtet und deswegen zurickzuzahlen, sofern nicht ein wirk-
samer Antrag auf Weiterbehandlung vorliegt. Beispiele: Anmeldegebdhr,
Recherchengebihr, Benennungsgebiihr oder Prifungsgebihr sind nach
den Bestimmungen flir die Weiterbehandlung (Art. 121 und Regel 135)
ohne die nach Regel 135 (1) und Art. 2 (1) Nr. 12 GebO erforderliche
Weiterbehandlungsgebuhr gezahlt worden.

10.1.3 Bagatellbetrdage

Zu viel gezahlte Gebuhrenbetrage werden nicht zurlickerstattet, wenn es
sich um Bagatellbetrage handelt und der Verfahrensbeteiligte eine Rick-
erstattung nicht ausdricklich beantragt hat. Die Hohe des Bagatellbetrags
ist auf 10 EUR festgesetzt worden (Art. 1 des Beschlusses der Prasidentin
des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, M.3).

10.2 Besondere Riickzahlungstatbestande

10.2.1 Riickzahlung der Recherchengebiihr

Die Recherchengebuhr fur eine europadische oder eine ergdnzende euro-
paische Recherche wird in den Fallen zuriickgezahlt, die in Art. 9 GebO
sowie im Beschluss der Prasidentin des EPA vom 21. Februar 2014,
ABI. EPA 2014, A29 vorgesehen sind, der fur europaische Patentanmel-
dungen gilt, fir die die europdische oder erganzende europaische
Recherche am oder nach dem 1. Juli 2014 abgeschlossen wird. Nahere
Hinweise finden sich in der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2009,
ABI. EPA 2009, 99, der zufolge die Hohe der Rickerstattung von der
Recherchenabteilung festgelegt wird. Falls der Anmelder nicht einver-
standen ist, kann er eine beschwerdefahige Entscheidung (Art. 106 (2))
beantragen, fir deren Erlass die Eingangsstelle zustandig ist, solange die
Anmeldung noch nicht in die Zustandigkeit der Prifungsabteilung Uberge-
gangen ist (Regel 10) (siehe B-XI, 2).
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Das Datum des Prifungsbeginns wird fir die Zwecke des Art. 9 (1) GebO
im offentlichen Teil der Akte gespeichert und ist daher nach der Ver-
offentlichung der Patentanmeldung im Wege der Akteneinsicht im Euro-
paischen Patentregister zuganglich (siehe auch B-IV, 1). Vor der Ver-
offentlichung stellt das EPA dem Anmelder diese Information auf Antrag zur
Verflgung, sie ist aber auch elektronisch iber My Files abrufbar.

10.2.2 Riickzahlung der weiteren Recherchengebuhr

Hat der Anmelder auf Mitteilung der Recherchenabteilung eine weitere
Recherchengebiihr gezahlt, die Prifungsabteilung auf Antrag jedoch fest-
gestellt, dass die Aufforderung zur Zahlung der weiteren Recherchen-
geblhr nicht gerechtfertigt war, so wird die weitere Recherchengebihr
zurickgezahlt. Dasselbe gilt, wenn der Anmelder auf eine Aufforderung der
Prifungsabteilung nach Regel 164 (2) hin eine Recherchengebuhr entrich-
tet hat (siehe C-lll, 2.3). In einem solchen Fall wird die Prufungsabteilung
auf Antrag prifen, ob die Aufforderung zur Zahlung der Recherchengebtihr
nach Regel 164 (2) gerechtfertigt war (siehe C-lIl, 3.3).

10.2.3 Riickzahlung der internationalen Recherchengebiihr

Die internationale Recherchengebihr wird in den Fallen zurlickgezahlt, die
in den Regeln 16.2, 16.3 und 41 PCT sowie im Anhang C zur Vereinbarung
zwischen der Europaischen Patentorganisation und dem Internationalen
Biro der Weltorganisation fiir geistiges Eigentum (WIPO) nach dem PCT
(siehe ABI. EPA 2010, 304) vorgesehen sind. Nach einer Anderung der
Vorschriften in Anhang C, Teil Il (3) der oben genannten Vereinbarung
erfolgt eine Rickzahlung der internationalen Recherchengebihr, die fir
eine internationale Anmeldung entrichtet wurde, nach Maligabe des
Beschlusses der Prasidentin des EPA vom 21. Februar 2014,
ABI. EPA 2014, A30 fir internationale Anmeldungen, fir die der
internationale Recherchenbericht am oder nach dem 1. Juli2014
abgeschlossen wird. Nadhere Angaben zu den Kriterien fur die Rickzahlung
der internationalen Recherchengebuhr sind in der Mitteilung des EPA vom
9. Januar 2009, ABI. EPA 2009, 99 enthalten.

10.2.4 Riickzahlung der Prufungsgebuhr
Die Prufungsgebuhr wird in den in Art. 11 GebO vorgesehenen Fallen
zurtickgezahlt (siehe A-VI, 2.2, dritter Absatz und A-VI, 2.5).

10.2.5 Riickzahlung der Gebiihr fur die internationale vorlaufige
Priifung

Far internationale Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden,
hat das EPA das rationalisierte Verfahren fir die internationale vorlaufige
Prifung (siehe ABI. EPA 2001, 539) eingestellt. Damit wird die Beantra-
gung einer "eingehenden" Prifung ebenso hinfallig wie die fir das ratio-
nalisierte Verfahren gewahrte Rickerstattung der Gebluhr.

10.2.6 Riickzahlung gemaR Regel 37 (2)

Gilt eine bei einer zustidndigen nationalen Behdrde eingereichte euro-
paische Patentanmeldung gemafR Art. 77 (3) als zuriickgenommen, so
werden alle Gebuhren, insbesondere die Anmeldegebiihr, die Recherchen-

Regel 64 (2),
164 (5)

Regeln 16.2 und
16.3 PCT
Regel 41 PCT

Art. 11 GebO

Regel 37 (2)
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Regel 71a (6)

gebihr, die Benennungsgebihren und gegebenenfalls die Anspruchs-
gebuhren, zurlickgezahlt.

10.2.7 Riickzahlung der Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebiihr

Wird die Anmeldung zurlckgewiesen oder vor der Zustellung der Entschei-
dung Uber die Erteilung eines europaischen Patents zurlickgenommen oder
gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zurickgenommen, so wird die Erteilungs-
und Veroffentlichungsgebuhr zurickerstattet. Der Tag der Zustellung der
Entscheidung wird gemaR E-I, 2 ermittelt. Dieser Tag ist spater als der Tag,
an dem die Entscheidung an die interne Poststelle des EPA abgegeben
wird (d. h. die Entscheidung G 12/91 ist in diesem Fall nicht anwendbar).

Dieser Fall kann beispielsweise eintreten, wenn der Anmelder die Ertei-
lungs- und Verdffentlichungsgebihr innerhalb der Frist nach Regel 71 (3)
entrichtet, aber versaumt, fallige Anspruchsgebiihren zu zahlen und/oder
die Ubersetzungen der Anspriiche einzureichen, sodass die Anmeldung
nach Regel 71 (7) als zurickgenommen gilt (siehe C-V, 3).

Wird die Anmeldung zuriickgewiesen, so wird die Rlickzahlung erst vorge-
nommen, nachdem die Beschwerdefrist abgelaufen ist, ohne dass eine
Beschwerde eingelegt wurde (siehe E-XI, 6). Gilt die Anmeldung als
zuriickgenommen, so wird die Rickzahlung erst vorgenommen, nachdem
die Frist fir den Antrag auf Weiterbehandlung abgelaufen ist, ohne dass
Weiterbehandlung beantragt wurde (siehe E-VII, 2).

10.3 Riickzahlungsart

Verfligt der Zahlungsempfanger Uber ein laufendes Konto beim EPA, so
findet die Rickzahlung durch Kreditierung des laufenden Kontos statt.
Verfligt der Empfanger nicht ber ein solches Konto, erfolgt die Riick-
zahlung per Scheck.

10.4 Ruckzahlungsempfanger

Die Rickzahlung von Gebuhren erfolgt an den betreffenden Beteiligten. Ist
jedoch der Vertreter des Beteiligten zur Entgegennahme von Zahlungen
bevollmachtigt, so wird an den Vertreter zurickgezahlt. An einen Dritten,
der die Gebuhr entrichtet hat, wird nicht zurlckgezahlt, es sei denn, es
handelt sich um die Gebuhr fur die Akteneinsicht.

Es ist nicht Aufgabe des EPA nachzuprifen, ob in den Beziehungen
zwischen dem Beteiligten bzw. seinem Vertreter und dem Einzahler ein
rechtlicher Grund vorliegt, der eine unmittelbare Ruckerstattung an den
Einzahler rechtfertigen wurde. Eine unmittelbare Ruckerstattung an den
Einzahler erfolgt daher nur dann, wenn der Zweck einer Zahlung nicht ohne
Weiteres erkennbar ist und der Einzahler auf Anforderung diesen Zweck
nicht rechtzeitig mitteilt. Eine solche Gebihr kann keinem bestimmten
Verfahren zugeordnet werden und gilt als nicht erfolgt (Art. 6 (2) GebO).

10.5 Umbuchung statt Riickzahlung

An die Stelle der Rickzahlung kann auf schriftichen Antrag die Um-
buchung der Zahlung treten. Als Zahlungstag flir den neu mitgeteilten
Zahlungszweck gilt dann der Tag des Eingangs des Umbuchungsauftrags.
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11. Anrechnung von Gebiihren nach Regel 71a (5)

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 (3) hin die
Erteilungs- und Veroffentlichungsgebihr oder die Anspruchsgebiihren
bereits entrichtet, so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen
einer solchen Aufforderung angerechnet, wenn

i) der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Anderun-
gen oder Berichtigungen beantragt oder von der Prifungsabteilung in
dieser Mitteilung vorgeschlagene Anderungen ablehnt (siehe
C-V, 4.1) und freiwillig die Erteilungs- und Veréffentlichungsgebihr
sowie die Anspruchsgebihren entrichtet (obwohl er dazu nicht
verpflichtet ist, siehe C-V,4.2) und wenn die Prifungsabteilung
anschlielRend eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) erlasst (siehe
C-V, 4.6 und 4.7.2), oder

ii) der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die fur
die Erteilung vorgeschlagene Fassung billigt (was die Entrichtung der
Erteilungs- und Verdéffentlichungsgebihr sowie etwaiger Anspruchs-
gebuhren erforderlich macht, siehe C-V, 1.1) und anschlieRend die
Prifung wiederaufgenommen wird (siehe C-V, 6.1), sodass eine
weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht (siehe C-V, 6.2).

11.1 Anrechnung der Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebiihr

Der Betrag der Erteilungs- und Veréffentlichungsgebiihr, die auf die erste
Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet wurde, wird auf den Betrag
derselben Gebihr angerechnet, die auf die zweite Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin fallig ist. Erhoht sich diese Gebuihr zwischen der ersten
und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), so ist der Differenzbetrag
innerhalb der Frist fir die Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach
Regel 71 (3) zu entrichten.

Bei vor dem 1. April 2009 eingereichten europaischen Anmeldungen und
vor diesem Datum in die europdische Phase eingetretenen internationalen
Anmeldungen umfasst die Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebuhr einen
festen Betrag und einen Betrag fur jede Uber 35 hinausgehende Seite der
Anmeldung (siehe C-V, 1.2 und A-lll, 13.2). Andert sich die Gesamtgebuhr
zwischen der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), so ist
ein etwaiger Fehlbetrag (der z. B. durch eine Gebuhrenerh6hung oder eine
héhere Seitenzahl entstanden sein kann) innerhalb der Frist fur die
Erwiderung auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) zu entrichten. Zu
viel gezahlte Betrage werden zurlckerstattet (z. B. wenn die Fassung der
Anmeldung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist,
weniger Seiten hat als die friihere Fassung, zu der die erste Mitteilung nach
Regel 71 (3) 76 ergangen ist).

11.2 Anrechnung von Anspruchsgebiihren

Der Betrag von Anspruchsgebuhren, die auf die erste Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin entrichtet wurden, wird auf den Betrag der Geblhren
angerechnet, die auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fallig sind.
Wichtig: Im Gegensatz zu Anspruchsgebiihren, die nach Regel 45 bei
Einreichung oder nach Regel 162 bei Eintritt in die europaische Phase ent-

Regel 71a (5)

Art. 2 (2) Nr. 7 GebO
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richtet werden, wird hier bei der Berechnung nicht die Zahl der Anspriche
zugrunde gelegt, fur die Gebuhren entrichtet wurden, sondern vielmehr der
Betrag, der entrichtet wurde.

Erhoht sich der Betrag der Anspruchsgebihren zwischen der ersten und
der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3) (z. B. aufgrund einer Geblihren-
erhdhung und/oder einer hoheren Zahl von Ansprichen), so ist der
Differenzbetrag innerhalb der Frist fur die Erwiderung auf die zweite
Mitteilung nach Regel 71 (3) zu entrichten.

Zur Berechnung des Betrags der Anspruchsgebihren, die auf die zweite
Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fallig sind, wird von der Zahl der
Anspriche, die der ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3)
zugrunde liegen, die Zahl der gebuhrenfreien Anspriche (15) und auch die
Zahl der Anspriiche abgezogen, fir die bereits bei Einreichung oder bei
Eintritt in die europaische Phase Geblhren entrichtet wurden. Anschlie-
Rend wird der bereits auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin ent-
richtete Betrag der Anspruchsgebihren auf den Befrag angerechnet (d. h.
von ihm abgezogen), der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
fallig ist (zu Fallen, in denen der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)
hin zu entrichtende Geblhrenbetrag niedriger ist als der auf die erste Mit-
teilung nach Regel 71 (3) hin freiwillig entrichtete Betrag, siehe C-V, 4.2).

11.3 Getrennte Anrechnung der Erteilungs- und
Veroffentlichungsgebiihr und der Anspruchsgebiihren

Die Anrechnung von Anspruchsgebuhren und der Erteilungs- und Ver-
offentlichungsgebihr erfolgt getrennt. Anspruchsgebiihren werden nicht auf
eine etwaige Erhéhung der Erteilungs- und Veroffentlichungsgebiihr ange-
rechnet.

11.4 Weiterbehandlungsgebiihr und Anrechnung von Gebuhren

Hat der Anmelder in Bezug auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3)
Weiterbehandlung beantragt (siehe E-VII, 2), wird die Weiterbehand-
lungsgebuhr nicht auf eine etwaige Erhéhung des Betrags der auf die
zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin falligen Gebuhren angerechnet.

Ebenso wenig wird die auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
entrichtete Weiterbehandlungsgebihr auf Geblhren angerechnet, die in
Zusammenhang mit einem etwaigen spateren Antrag auf Weiterbehand-
lung in Bezug auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) fallig werden.
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Kapitel Xl — Akteneinsicht; Auskunft aus den
Akten; Einsichtnahme in das Europaische
Patentregister; Ausstellung beglaubigter
Abschriften

1. Allgemeines

Die Akteneinsicht und die Auskunft aus den Akten dienen der Unterrichtung  Art. 128
der Offentlichkeit; ihnen unterliegen die Akten europaischer Patentanmel-

dungen und europaischer Patente.

Zu internationalen (PCT-) Anmeldungen siehe E-VIII, 2.10.

Die Bestimmungen fir die Akteneinsicht sind in Art. 128 und in den Regel 144
Regeln 144 und 145, diejenigen fur die Auskunft aus den Akten in Regel 145
Regel 146 enthalten. Regel 146

Die Gebuhr fir die Akteneinsicht und die Gebuhr fur die Auskunft aus den  Art. 3 (1) GebO
Akten werden gemal Art. 3 (1) GebO vom Prasidenten des EPA fest-
gesetzt und regelmafig im Amtsblatt verdffentlicht.

2. Akteneinsicht

2.1 Umfang der Akteneinsicht

Die Einsicht in die Akten europdischer Patentanmeldungen und europdi- Regel 145 (1)
scher Patente wird in das Original oder in eine Kopie oder, wenn die Akten  Regel 147 (2)
mittels anderer Medien gespeichert sind, in diese Medien gewahrt. Der

Einsicht unterliegen alle bei der Abwicklung des Prifungs-, Einspruchs-

und Beschwerdeverfahrens mit den Beteiligten entstandenen Aktenteile.

Dazu gehdren auch Informationen Uber den Beginn der Recherche und der

Prifung, Aufforderungen nach Regel 63 (1) oder Regel 62a (1) und
gegebenenfalls die Stellungnahme zur Recherche.

Einwendungen Dritter (Art. 115) werden Bestandteil der Akten und sind als
solche der Akteneinsicht nach Art. 128 zuganglich. Einem Antrag eines
Dritten, seine Einwendungen oder Teile davon als vertraulich zu behan-
deln, kann nicht entsprochen werden. Hierauf wird der Dritte gegebe-
nenfalls hingewiesen.

Von der Akteneinsicht sind folgende Aktenteile ausgeschlossen: Art. 128 (4)

i) Vorgange uber die Frage der AusschlieBung oder Ablehnung von Regel 144 a)
Mitgliedern der Beschwerdekammern oder der Grof3en Beschwerde-
kammer;

ii) Entwirfe zu Entscheidungen und Bescheiden sowie sonstige Schrift- Regel 144 b)
stlcke, die der Vorbereitung von Entscheidungen und Bescheiden
dienen und den Beteiligten nicht mitgeteilt werden;
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Regel 144 c)

Regel 144 d)

Art. 38 (1) PCT

Regel 94 PCT

Regel 145 (2)

Regel 145 (2)

i)  die Erfindernennung, wenn der Erfinder nach Regel 20 (1) auf das
Recht verzichtet hat, als Erfinder bekannt gemacht zu werden;

iv) andere Schriftstlicke, die vom Prasidenten des EPA von der Einsicht
ausgeschlossen werden, weil die Einsicht in diese Schriftstlicke nicht
dem Zweck dient, die Offentlichkeit Gber die europaische Patent-
anmeldung oder das darauf erteilte Patent zu unterrichten; dazu
gehodren Unterlagen zur Akteneinsicht oder Antrage auf beschleu-
nigte Recherche und beschleunigte Prifung nach dem "PACE"-
Programm (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA vom
12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3);

V) vorbehaltlich der Regeln94.2 und 943 PCT die Akten der
internationalen vorlaufigen Prifung in Bezug auf eine Euro-PCT-
Anmeldung, fur die das EPA die mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragte Behdrde ist und fiir die noch kein internationaler
vorlaufiger ~ Prufungsbericht  erstellt  worden ist  (siehe
ABI. EPA 2003, 382; siehe auch E-VIII, 2.10).

Die von der Akteneinsicht ausgeschlossenen Teile werden in den Akten
getrennt von den &ffentlichen Teilen aufbewahrt.

2.2 Durchfiihrung der Akteneinsicht

Der Prasident des EPA bestimmt die Bedingungen der Einsichtnahme
einschlielllich der Falle, in denen eine Verwaltungsgebihr zu entrichten ist
(siehe Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007, Sonder-
ausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.2).

Liegen die Akten in elektronischer Form vor, kdnnen sie Uber das Euro-
paische Patentregister kostenlos online eingesehen werden (siehe auch
den obengenannten Beschluss der Prasidentin des EPA).

Auf Antrag sind auch andere Formen der Akteneinsicht, z. B. durch Papier-
kopien, moglich. Der Antrag ist formlos schriftlich bei einer der Annahme-
stellen des EPA einzureichen. Das EPA stellt ein Formblatt Uber seine
Website im Internet zur Verfugung. Der Antrag sollte eine Information tber
die Zahlung der Gebuhr enthalten. Per Fax (siehe A-VIII, 2.5) oder Uber
das Internet gestellte Antrage werden ohne Bestatigung bearbeitet.

Ist eine GeblUhr zu entrichten, so wird sie mit dem Eingang des Antrags
fallig. Die Zahlungsweise und der maligebende Zahlungstag sind in der
Gebuhrenordnung geregelt (siehe A-X). Eine Verwaltungsgebihr, die
entrichtet worden ist, wird nicht zurtickgezahlt.

Zur Einsichtnahme in Akten, die umfangreiche Sequenzprotokolle ent-
halten, siehe A-IV, 5.
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2.3 Beschriankungen der Akteneinsicht

Nach der Veroffentlichung der europaischen Patentanmeldung kann jeder-
mann Einsicht in die Akten und Auskunft aus den Akten beantragen. Die
Akteneinsicht und die Auskunft wird vorbehaltlich der in Regel 144 ent-
haltenen Beschrankungen gewahrt (siehe A-XI, 2.1). Wird entschieden,
dass bestimmte als "vertraulich" gekennzeichnete Unterlagen nicht nach
Regel 144 von der Akteneinsicht ausgeschlossen werden sollen, werden
sie an den Absender zurlickgesandt (siehe T 516/89).

2.4 \Vertraulichkeit des Antrags

Der im Rahmen der Akteneinsicht gefuhrte Schriftwechsel zwischen dem
EPA und dem Antragsteller wird in den der Offentlichkeit nicht zugang-
lichen Teil der Akte aufgenommen. Das EPA macht dem Anmelder gegen-
Uber keine Angaben Uber Akteneinsichtnahme (siehe jedoch A-XI, 2.5,
dritter Absatz).

2.5 Akteneinsicht vor Veroffentlichung der Anmeldung

Vor Veréffentlichung der europaischen Patentanmeldung kann die Akte nur
vom Anmelder selbst oder mit seiner Zustimmung eingesehen werden. Der
Online-Dienst My Files gibt dem Anmelder Online-Zugriff auf den o6ffent-
lichen Teil der Akte seiner noch unverdffentlichten Anmeldung (siehe
Mitteilung des EPA vom 13. Dezember 2011, ABI. EPA 2012, 22).
Beantragt ein Dritter Akteneinsicht, ohne gleichzeitig die Zustimmung des
Anmelders vorzulegen, so gewahrt das EPA erst dann Einsicht in die
Akten, wenn die Zustimmung des Anmelders vorliegt.

Allerdings wird vor Veroéffentlichung der europaischen Patentanmeldung
Akteneinsicht demjenigen gewahrt, der nachweist, dass der Anmelder sich
ihm gegenuber auf seine Anmeldung berufen hat. Eine Berufung auf eine
europaische Patentanmeldung gilt auch dann als erfolgt, wenn sie sich auf
eine Erstanmeldung in einem Vertragsstaat bezieht und die européische
Nachanmeldung gleichzeitig erwahnt wird (siehe J 14/91). Wird der Nach-
weis hierlber nicht zusammen mit dem Antrag vorgelegt, so fordert das
EPA den Antragsteller auf, innerhalb einer bestimmten Frist den Nachweis
zu erbringen. Wird der Nachweis nicht rechtzeitig erbracht, so wird der
Antrag zurtickgewiesen.

Bei einem Antrag auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) hat der Anmelder
Anspruch auf Nennung des Antragstellers. Sofern ein zugelassener
Vertreter fur einen Dritten die Akteneinsicht nach Art. 128 (2) verlangt, hat
er deshalb den Namen und die Anschrift des Dritten anzugeben und eine
Vollmacht einzureichen.

Uber einen Antrag auf Akteneinsicht nach Art. 128 (2) wird erst nach Anho-
rung des Anmelders entschieden. Widerspricht der Anmelder der Akten-
einsicht innerhalb der vom EPA bestimmten Frist und begriindet dabei,
weshalb nach seiner Auffassung die Erfordernisse nach Art. 128 (2) nicht
erfillt sind, so ergeht eine beschwerdefahige Entscheidung.

Vor Veroffentlichung einer europaischen Teilanmeldung wird Einsicht in die
Akte dieser Teilanmeldung nur in den Fallen des Art. 128 (1) und (2)

Art. 128 (4)
Regel 146
Regel 145
Regel 144

Art. 128 (1)

Art. 128 (2)

Art. 128 (3)
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Art. 128 (5)

Regel 146

Art. 127
Regel 143

gewahrt. Dies gilt auch dann, wenn die Stammanmeldung bereits
veroffentlicht ist. Nach Veroffentlichung einer europaischen Teilanmeldung
oder einer nach Art. 61 (1)b) eingereichten neuen europaischen
Patentanmeldung wird Einsicht in die Akten der friheren Anmeldung
jedoch ungeachtet ihrer Veroffentlichung und ohne Zustimmung des
Anmelders gewahrt.

2.6 Veroffentlichung bibliografischer Angaben vor Veroéffentlichung
der Anmeldung

Nach Art. 128 (5) veroffentlicht das EPA im Europaischen Patentblatt die
bibliografischen Daten zu europdischen Patentanmeldungen, deren
Veroffentlichung angekundigt wurde, die aber nicht verdffentlicht wurden,
weil entweder die Anmeldung zurickgenommen wurde oder die
Ankundigung falsch war. Die Listen dieser Veroffentlichungsnummern sind
auf dem Europaischen Publikationsserver abrufbar, der Uber die Website
des EPA (www.epo.org) zuganglich ist.

3. Auskunft aus den Akten

Auf Antrag und gegebenenfalls gegen Entrichtung einer Verwaltungs-
gebihr kann das EPA vorbehaltlich der in Art. 128 (1) bis (4) und
Regel 144 vorgesehenen Beschrankungen Auskiinfte aus den Akten euro-
paischer Patentanmeldungen und europaischer Patente erteilen.

Das EPA kann jedoch verlangen, dass von der Méglichkeit der Akten-
einsicht Gebrauch gemacht wird, wenn diese im Hinblick auf den Umfang
der zu erteilenden Auskiinfte zweckmafig erscheint.

Der im Rahmen der Erteilung von Auskinften geflihrte Schriftwechsel
zwischen dem EPA und dem Antragsteller wird in den der Offentlichkeit
nicht zuganglichen Teil der Akte aufgenommen. Das EPA macht dem
Anmelder gegenuber keine Angaben uber Erteilung von Auskunften.

4. Einsichtnahme in das Europaische Patentregister

Das Européaische Patentregister, das die in Regel 143 genannten Angaben
enthalt, kann konsultiert werden, um den Verfahrensstand und den Rechts-
stand von Patentrechten festzustellen. In das Européische Patentregister
werden bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw. bis zur Beendigung des
Einspruchsverfahrens  Eintragungen vorgenommen. Gegebenenfalls
werden auch Tag und Art der Entscheidung in Widerrufs- oder Beschran-
kungsverfahren (Art. 105b (2)) bzw. Tag und Art der Entscheidung uber
einen Antrag auf Uberprifung (Art. 112a) eingetragen (Regel 143 (1) x) und
y)). Die Berichtigung der Erfindernennung kann jederzeit erfolgen. Auf das
Europaische Patentregister kann kostenlos Uber die Website des EPA
(www.epo.org) zugegriffen werden. Neben den Angaben aus dem
Europaischen Patentregister enthalt das Online-Register zusatzliche
Anmelde- und Verfahrensdaten, die nicht im Europaischen Patentblatt
verdffentlicht sind. Zudem sind Registerdaten telefonisch bei der
Kundenbetreuung, Den Haag, Berlin und Wien erhaltlich:

www.epo.org/service-support/contact-us de.html.
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5. Ausstellung beglaubigter Kopien

Auf Antrag stellt das EPA eine beglaubigte Kopie der europaischen Patent-
anmeldung oder der europaischen Patentschrift und anderer Unterlagen
aus den Akten europaischer Anmeldungen und Patente aus, wenn die
Voraussetzungen fir die Akteneinsicht (Art. 128 (1) bis (4)) gegeben sind
und eine Verwaltungsgebuihr, sofern erforderlich, entrichtet worden ist.

Die bei der Ausstellung der Bescheinigung anfallenden Kosten fir die
Kopien werden dem Antragsteller in Rechnung gestellt.

Falls der Antragsteller die Kosten von seinem laufenden Konto abbuchen
lassen mochte, sollte er einen normalen Abbuchungsauftrag dafur
einreichen (siehe A-X, 2).

6. Vom EPA ausgestellte Prioritédtsbelege

Prioritatsbelege (d. h. die beglaubigte Kopie der europaischen Anmeldung
zusammen mit der Bescheinigung tUber den Anmeldetag) werden nur dem
(urspringlichen) Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger ausgestellt. Bei
Anmeldungen, die nach Art. 14 (2) nicht in einer Amtssprache des EPA
eingereicht werden, betrifft der Prioritatsbeleg die urspriinglich eingereichte
Anmeldung und nicht die Ubersetzung in einer der Amtssprachen des EPA.

Der Prasident des EPA bestimmt die erforderlichen Bedingungen ein-
schlieBlich der Form der Prioritdtsunterlage und der Falle, in denen eine
Verwaltungsgebuhr zu entrichten ist.

Regel 54



