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Kapitel | — Einleitung

1. Allgemeines
deFééEhprUfung beauftragten Prifers gebraucht, der der fir die endgiiltige
Entscheidung zustandigen Prifungsabteilung angehort.

beschrieben; sie enthalten ferner Leitlinien zu besonderen Fragen, soweit
dies erforderlich ist. Detaillierte Anweisungen zu Fragen, die die interne
Verwaltung betreffen, sind darin nicht vorgesehen.

2. Arbeit eines Priifers

Im Rahmen des Programms "Early Certainty from Search" werden vorrangig
bereits laufende Prifungsverfahren abgeschlossen, bevor neue begonnen
werden, und es wird zlgig erteilt, sobald eine positive Stellungnahme zur
Recherche ergangen ist.

Das Verhalten des Prifers ist sehr wichtig. Er muss stets versuchen, kon-
struktiv zu handeln und hilfsbereit zu sein. Es ware naturlich véllig verfehilt,
wenn ein Prufer bei einer Anmeldung uber gréBere Mangel hinwegsahe; er
sollte alles in den richtigen Proportionen sehen und nicht auf unwesentliche
Beanstandungen eingehen. Er muss bedenken, dass der Anmelder oder
sein Bevollmachtigter fur die Abfassung der Beschreibung und der
Anspriche einer europaischen Patentanmeldung gemaR den Erfordernissen
des EPU verantwortlich sind.

Die Aufmerksamkeit der Prifer wird ganz besonders auf die Hinweise in
nicht nur in Bezug auf andere Organe des EPA, sondern auch fiir die iibrigen
Mitglieder einer Prifungsabteilung, die nicht versuchen sollten, die Arbeit

anschlielenden Prifungsverfahren soll sichergestellt werden, dass die
Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, den in den ein-
schlagigen Artikeln des EPU und den Regeln der Ausfiihrungsordnung
angegebenen Erfordernissen genligen. Die vorrangige Aufgabe der
Prifungsabteilung ist die Bearbeitung im Hinblick auf die sachlichen Erfor-
dernisse; die Kriterien, nach denen der Prifer beurteilt, ob sie erfillt sind,

Art. 18

Art. 94 (1)
Art. 164 (1)
Regel 62 (1)
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Regel 70 (2)

fur notwendig gehalten wurde. Fiur Fragen der Formerfordernisse (siehe

Die Priufung ist gemafl Art. 94 (3) und (4), Art. 97, Regel 71 (1) bis (7),
Regel 71a (1) bis (6) und Regel 72 vorzunehmen. Der Prifer wird als Erstes
die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und die Patentanspriiche der
Anmeldung studieren. Da der Prifer dies jedoch in der Regel bereits im Zuge

Anmelder Anderungen vorgenommen, diese aber nicht gekennzeichnet
und/oder ihre Grundlage in der urspringlich eingereichten Fassung der
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Kapitel Il - Formerfordernisse fiir den Beginn
der Sachprifung

1. Priifungsantrag

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

AulBer in bestimmten Ausnahmefallen muss der Anmelder innerhalb der Frist
fir die Stellung des Prifungsantrags auch auf die Stellungnahme zur
fordert ihn auf, einen vorgezaééhéﬁ PrdeHéééHiFag nach Regel 70 (2) zu
bestatigen, sodass er innerhalb der in Regel 70 (2) vorgesehenen Frist auf

Die Zustandigkeit fir die Prifung der Anmeldung geht zu dem Zeitpunkt von
der Eingangsstelle auf die Prifungsabteilung tber, an dem ein Priufungs-
antrag gestellt wird. Dabei gibt es allerdings zwei Ausnahmen:

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

i) Stellt der Anmelder einen Prifungsantrag, bevor ihm der europaische
Recherchenbericht Ubermittelt worden ist und hat er zudem auf das
Recht verzichtet, nach Regel 70 (2) zur Bestatigung aufgefordert zu
Zeitpunkt zustandlgan dem der Recherchenbericht dem Anmelder
Ubermittelt wird.

1.1 Bestiatigung der Absicht, die Anmeldung aufrechtzuerhalten

Hat der Anmelder den Prifungsantrag gestellt, bevor ihm der Recher-
chenbericht zugegangen ist, so fordert ihn das EPA auf, innerhalb einer Frist
von sechs Monaten zu erklaren, ob er die Anmeldung aufrechterhalt. Diese
Sechsmonatsfrist wird ab dem Hinweis auf die Veroffentlichung des
europaischen Recherchenberichts berechnet. Muss der Anmelder zudem
eine Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche abgeben, so ist auch
Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche gilt in
diesen Fallen als die in Regel 70 (2) geforderte Bestatigung, auch wenn der
vorgezogene Prufungsantrag nicht ausdrucklich bestatigt wird. Unterlasst es

Art. 94

Art. 121
Regel 70

Art. 122 (4)
Regel 136 (3)

Regel 70a (1) und (3)

Regel 10
Regel 70 (2)

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

Art. 11 GebO

Regel 70a (2) und (3)
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Art. 163 (4), (6) und
(7)

Art. 150 (2)

Regel 159 (1) )

Art. 121
Regel 136 (3)
Regel 160 (1)

Regel 36

der Anmelder, als Reaktion auf diese Aufforderung rechtzeitig die
Aufrechterhaltung der Anmeldung zu erklaren, so gilt die Anmeldung als
zurtickgenommen. In diesem Fall ist jedoch der Rechtsbehelf des Art. 121
Fur die Voraussetzungen fir die Rickerstattung der Prufungsgebuhr wenn
die Anmeldung zurtickgewiesen oder zurickgenommen wurde oder als

1.2 Euro-PCT-Anmeldungen

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingegangen (Euro-PCT-Anmeldung),
so beginnt die Sechsmonatsfrist nach Regel 70 (1) mit der Veréffentlichung
des PCT-Recherchenberichts oder der Erklarung nach Art. 17 (2) a) PCT.
Wie in Art. 150 (2) dargelegt, l1auft jedoch die Frist zur Stellung des Prifungs-
antrags fur eine Euro-PCT-Anmeldung nicht vor der in Art. 22 und 39 PCT
genannten Frist (d. h. nicht vor der Frist nach Regel 159 (1) f)) ab. Ob eine
erganzende europaische Recherche gemaly Art. 153 (7) durchzuflhren ist
oder ob die internationale Anmeldung nach Art. 153 (4) nochmals vom EPA
veroffentlicht wird, hat keinen Einfluss auf den Fristenlauf.

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

Wird zu der Euro-PCT-Anmeldung ein erganzender europaischer
der Recherchenbericht und danach eine Mitteilung nach Regel 70 (2)
zugesandt, in der er aufgefordert wird, innerhalb von sechs Monaten ab der
Zustellung dieser Mitteilung den Prifungsantrag zu bestatigen

1.3 Zu prifende Erfindung

Es ist darauf hinzuweisen, dass der Anmelder im Falle eines Recherchen-
berichts und einer Stellungnahme zur Recherche, die mehrere Erfindungen
einschlieen, die nicht einheitlich sind, entscheiden kann, welche Erfindung
in der betreffenden Anmeldung gepruft wird. Gegen die Ubrigen Erfindungen
wird Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben; es kdnnen dann

2. Zuweisung der Anmeldung

Die Akte wird normalerweise der Prifungsabteilung zugewiesen, die fur die
Prifung von Anmeldungen auf dem Gebiet der Technik zustandig ist, fir das
die betreffende Anmeldung von der Recherchenabteilung oder von der ISA,
die die Recherche durchgeflihrt hat, klassifiziert worden ist. In der Regel ist
der nach Art. 18 (2) mit der Prifung der Anmeldung beauftragte Prifer
derselbe, der den (erganzenden) europaischen Recherchenbericht und die
Stellungnahme zur Recherche bzw., wenn das EPA als ISA oder als fir die
erganzende internationale Recherche bestimmte Behdrde tatig war, den
internationalen Recherchenbericht und den WO-ISA oder den erganzenden
internationalen Recherchenbericht erstellt hat.
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Es kann allerdings Falle geben, in denen es angebracht ist, die Anmeldung
einer Prifungsabteilung mit Prifern zuzuweisen, die normalerweise nicht fir
den angegebenen Teil der IPC zustandig sind und die moglicherweise in der
Recherchenphase noch nicht mit der Anmeldung befasst waren. Dafilr kann
es eine Reihe von Griinden geben: z. B. dass die urspriingliche Anmeldung
und eine Teilanmeldung, wo es angebracht ist, moglichst durch die gleiche
Prufungsabteilung bearbeitet werden sollen (dies kdbnnte manchmal zweck-
maliger sein, selbst wenn die beiden Anmeldungen fur verschiedene
Gebiete der Technik klassifiziert worden sind), oder wenn die Klassifikation
der veréffentlichten Anmeldung nicht dem Gegenstand der Anmeldung in der
Form entspricht, in der sie dem Sachprifer zugeleitet wird (beispielsweise
weil die Anmeldung nach Erhalt des Recherchenberichts und der
Stellungnahme zur Recherche geandert wurde).

3. Einreichung einer Erwiderung vor Erhalt des ersten Bescheids im
Prifungsverfahren

3.1 Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche

Nach Erhalt des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche
und vor Erhalt des ersten Bescheids der Prifungsabteilung muss der
Anmelder — aulder in bestimmten Ausnahmefallen — auf die Stellungnahme
zur Recherche reagieren, indem er Anderungen zur Beschreibung, den
Patentanspriichen oder den Zeichnungen und/oder Bemerkungen zu den in
der Stellungnahme zur Recherche erhobenen Einwanden einreicht
(Einzelheiten, insbesondere zu den Ausnahmefallen, in denen keine
Verzdgerungen ist bei der Einreichung solcher Anderungen darauf zu
achten, dass die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfillt sind (siehe
ABI. EPA 2009, 533, Nr. 7). Alle Anderungen, die der Anmelder in dieser
Phase einreicht, nimmt er nach Regel 137 (2) von sich aus vor (Naheres

Die in Regel 70a geforderte Erwiderung des Anmelders auf die
Stellungnahme zur Recherche (oder eine Erwiderung, die der Anmelder von
sich aus auf eine Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat, auf die
er nicht hatte reagieren missen) wird von der Prifungsabteilung bei der
Erstellung des ersten Bescheids berticksichtigt. Wird auf diese Mitteilung
nicht fristgerecht geantwortet, so gilt die Anmeldung nach Art. 94 (4) als
zurickgenommen, wobei jedoch im Fall eines solchen Rechtsverlusts die

was als wirksame Erwiderung gilt).

Wurde der europaische oder der erganzende europaische Recherchen-
bericht durch eine Stellungnahme zur Recherche erganzt, wurde aber vor
dem 1. April 2010 erstellt (sodass der Anmelder nicht verpflichtet war, auf
Anmelder nicht darauf reagiert, so ist als erster Bescheid nach Art. 94 (3)
eine Mitteilung ergangen, in der auf die Stellungnahme zur Recherche
verwiesen und eine Frist fir die Erwiderung gesetzt wurde. Wurde auf diese
Mitteilung nicht fristgerecht geantwortet, so galt die Anmeldung nach
Art. 94 (4) als zurickgenommen.

Regel 137 (2)
Regel 70 (2)
Regel 70a

Art. 94 (3) und (4)
Regel 62 (1)
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Regel 161 (1)

Das vorstehend beschriebene Verfahren gilt auch fir Euro-PCT-Anmel-
dungen, fir die das EPA einen erganzenden europaischen Recherchen-

3.2 Erwiderung auf PCT-Bescheide des EPA

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, flr die das EPA als Internationale
Recherchenbehérde (ISA) und, wenn ein Antrag nach Art. 31 PCT gestellt
wurde, auch als mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behdrde oder als fir die ergdnzende internationale Recherche bestimmte
Behorde tatig war, hat der Anmelder in der Regel bereits auf einen negativen
WO-ISA, IPER oder erganzenden internationalen Recherchenbericht des
EPA reagiert (es sei denn, die Mitteilung nach Regel 161 ist vor dem

Die Erwiderung kann Anderungen und/oder Bemerkungen enthalten, die auf
die Mitteilung nach Regel 161 (1) hin (oder auch bereits friher;

3.3 Aufforderung nach Regel 70a (1)
Nach Regel 70a (1) wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb der in
Regel 70 (1) genannten Frist oder gegebenenfalls innerhalb der in

Wird der Prufungsantrag (einschlieRlich Zahlung der Prafungsgebuhr) nach
der Ubermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder gestellt, so hat
der Anmelder innerhalb der in Regel 70 (1) genannten Frist auf die ESOP zu
reagieren. In solchen Fallen umfasst eine einzige Mitteilung die Aufforderung
Diese kombinierte Mitteilung nach Regel 70a (1) und Regel 69 (1) ergeht
kurz nachdem im Europaischen Patentblatt auf die Verdffentlichung des
europaischen Recherchenberichts hingewiesen wurde (in der Regel etwa
eine Woche spater).

Wird der Prufungsantrag (einschliellich Zahlung der Prifungsgebuhr) vor
der Ubermittlung des Recherchenberichts an den Anmelder gestellt, so hat
der Anmelder innerhalb der in Regel 70 (2) genannten Frist auf die ESOP zu
reagieren. In solchen Fallen umfasst eine einzige Mitteilung die Aufforderung
nach Regel 70a (1) und die Mitteilung nach Regel 70 (2). Naheres zur
Berechnung der in Regel 70 (2) genannten Frist in diesen Fallen enthalt C-

fur die ein erganzender europaischer Recherchenbericht erstellt wird).
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4. Benennungsgebiihr(en), Erstreckungsgebiihren und Validierungs-
gebiihren

Nach Regel 39 (1) kann/kénnen die Benennungsgebihr(en) innerhalb
derselben Frist wie die Prifungsgeblihr wirksam entrichtet werden und
wird/werden deshalb im Allgemeinen gleichzeitig mit ihr entrichtet. Mit der
Prifung, ob und inwieweit eine Benennungsgebiihr wirksam entrichtet
wurde, sind gemal Regel 11 (3) die Formalsachbearbeiter betraut worden
(siehe Beschluss des Prasidenten des EPA vom 12. Dezember 2013,
ABI. EPA 2014, A6). Dasselbe gilt fur die Prufung, ob Erstreckungs- oder

5. Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die Prioritat(en)
Stellt das EPA zum Zeitpunkt, an dem die Prifungsabteilung zustandig wird,
fest, dass die Kopie der Recherchenergebnisse in Bezug auf die
beanspruchte(n) Prioritdt(en) nach Regel 141 (1) vom Anmelder nicht
eingereicht worden ist und nicht nach Regel 141 (2) als ordnungsgemaf
einer Frist von zwei Monaten die Kopie einzureichen oder eine Erklarung
abzugeben, dass ihm die Recherchenergebnisse nach Regel 141 (1) nicht
vorliegen. Dies gilt fir ab dem 1. Januar 2011 eingereichte europaische und
Euro-PCT-Anmeldungen (siehe ABI. EPA 2009, 585). Die Mitteilung wird
auch in Fallen versendet, in denen die betreffende Prioritat zurlickgenom-
men wurde oder erloschen ist.

Antwortet der Anmelder nicht rechtzeitig auf die Aufforderung, so gilt die
Anmeldung als zuriickgenommen. Bei einem solchen Rechtsverlust besteht

Regel 39 (1)
Art. 90 (3)

Regel 70b (1)

Regel 70b (2)
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Kapitel Ill — Erste Prufungsphase
1. Fehlende Teile und Bestandteile
1.1 Europaische Anmeldungen

1.1.1 GemaR Regel 56 nachgereichte fehlende Zeichnungen oder

Teile der Beschreibung

Hat der Anmelder fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Regel 56
Beschreibung gemal Regel 56 nach der Zuerkennung eines Anmeldetags

fehlenden Zeichnungen bzw. die fehlenden Teile der Beschreibung in der
beanspruchten prioritatsbegrindenden Anmeldung "vollstandig enthalten”

sind, so wird der Anmeldetag der Anmeldung nicht auf den Tag neu festge-

setzt, an dem die fehlenden Zeichnungen oder Teile der Beschreibung

vorgelegt wurden.

Die Prufungsabteilung kann die Feststellungen der Eingangsstelle
hinsichtlich der Anwendbarkeit der Regel 56 (3) noch Uberprifen, es sei
denn, es ist eine Entscheidung einer Beschwerdekammer ergangen.

In der Regel wird mit dieser Uberpriifung im Recherchenstadium begonnen

der Sachprifung aufgeworfen werden.

Zu den Kriterien zur Bestimmung, ob das Erfordernis "vollstdndig enthalten"

Sollte die Prifungsabteilung zu dem Schluss kommen, dass die fehlenden
Teile entgegen der urspringlichen Feststellung der Eingangsstelle im
Prioritatsdokument nicht "vollstandig enthalten" sind, erhebt sie im ersten
Bescheid nach Art. 94 (3) einen Einwand nach Regel 56 und begrindet
ausfuhrlich, warum das Erfordernis "vollstandig enthalten" nicht erfiillt ist. In
diesem Bescheid ist vor den mdglichen Folgen einer Neufestsetzung des
Anmeldetags wegen Nichterfillung der Erfordernisse der Regel 56 (3) zu
warnen und - sofern die Neufestsetzung des Anmeldetags dazu flihren
wurde, dass dieser mehr als 12 Monate nach dem beanspruchten
Prioritatstag liegt - auch vor dem Verlust des Prioritatsrechts zu warnen.

Wenn die Uberpriifung im Recherchenstadium begonnen und im EESR ein
Einwand nach Regel 56 erhoben wurde, hat der Anmelder moglicherweise
bereits die in Regel 70a geforderte Erwiderung auf die Stellungnahme zur
Recherche (oder eine Erwiderung, die der Anmelder von sich aus auf eine
Stellungnahme zur Recherche hin eingereicht hat, auf die er nicht hatte
reagieren mussen) eingereicht. Die Prifungsabteilung behandelt diese
Erwiderung genauso wie die Erwiderung auf den ersten Bescheid.

Wenn der Anmelder in seiner Erwiderung die fehlenden Teile zurtcknimmt,
wird die Priufung wie gewohnt mit dem urspriinglichen Anmeldetag
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Regel 111

Wenn der Anmelder in seiner Erwiderung Uberzeugend argumentiert, dass
das Erfordernis "vollstandig enthalten" erfillt ist, wird die Prifung wie
gewohnt mit den fehlenden Teilen und mit dem urspriinglichen Anmeldetag
fortgesetzt.

Wenn der Anmelder die fehlenden Teile aufrechterhalt und seine Argumente
nicht iberzeugend sind, erlasst die Prifungsabteilung eine weitere Mitteilung
nach Art. 94 (3) und informiert ihn Uber die bevorstehende Neufestsetzung
des Anmeldetags auf den Tag, an dem die fehlenden Teile beim EPA
eingegangen sind. Diese Mitteilung gibt dem Anmelder eine weitere
Moglichkeit, die nachgereichten fehlenden Teile innerhalb einer Frist von
zwei Monaten zuriickzunehmen (Regel 132 (2)), um so den urspringlichen
Anmeldetag wiederherzustellen, oder eine beschwerdefahige Entscheidung
Uber die Neufestsetzung des Anmeldetags zu beantragen. Darin wird
begrindet, warum das Erfordernis "vollstandig enthalten" nicht erflllt ist, und
auch auf etwaige Gegenargumente des Anmelders eingegangen.

Antwortet der Anmelder nicht fristgerecht auf die Mitteilung, in der er Uber
die bevorstehende Neufestsetzung des Anmeldetags informiert wird, so gilt
die Anmeldung als zurickgenommen (Art. 94 (4)).

Nimmt der Anmelder die nachgereichten fehlenden Teile zurlick, so gilt die
Neufestsetzung des Anmeldetags der Anmeldung als nicht erfolgt (siehe

Stimmt der Anmelder der Feststellung nicht zu, so kann er (innerhalb von
zwei Monaten, Regel 132 (2)) eine beschwerdefahige Entscheidung hierzu
beantragen. In diesem Fall erstellt die Prifungsabteilung eine begriindete
Entscheidung, in der sie den Anmelder Uber den neuen Anmeldetag, die
Grunde fur die Neufestsetzung des Anmeldetags und (gegebenenfalls) die
nachteiligen Folgen fur das beanspruchte Prioritatsrecht informiert. In dieser
Entscheidung wird die gesonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zuge-
lassen.

Ist die Beschwerdefrist verstrichen, ohne dass Beschwerde eingelegt wurde,
setzt der Prifer die Prifung auf der Grundlage des neuen Anmeldetags fort.
Der EESR kann Dokumente enthalten, die infolge der Neufestsetzung des
Anmeldetags relevant werden konnten.

Reicht der Anmelder fristgerecht Beschwerde ein, so geht die Zustandigkeit
fur die Akte an die Beschwerdekammer Uber, die die Entscheidung tber die
Zuerkennung des Anmeldetags Uberprift. Solange der Fall bei der Be-
schwerdekammer anhangig ist, setzt die Prifungsabteilung die Sachprifung
aus. Sobald die Beschwerdekammer eine Entscheidung getroffen hat, geht
die Akte an den Prifer zurlick, der in dem betreffenden Punkt an die
Entscheidung der Beschwerdekammer gebunden ist (Art. 111 (2)). Er setzt
dann die Prifung auf der Grundlage des von der Kammer festgelegten
Anmeldetags fort.
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1.1.2 Nach der Zuerkennung des Anmeldetags eingereichte
Anspriiche

Lagen am Tag der Anmeldung keine Anspriiche vor, Gberprift die Prifungs-
abteilung, ob die spater eingereichten Anspriche den Erfordernissen des
Art. 123 (2) geniigen. Hat der Anmelder die Grundlage dieser nachge-
reichten Anspriche in der urspringlich eingereichten Fassung der Anmel-

1.2 Euro-PCT-Anmeldungen: Nach Regel 20.5 und 20.6 PCT einge-
reichte fehlende Bestandteile und Teile

Bei PCT-Anmeldungen kénnen fehlende Zeichnungen und Teile der Be-
schreibung, aber auch fehlende Anspriiche fir internationale Anmeldungen
beim Anmeldeamt nach Regel 20.5 und 20.6 PCT eingereicht worden sein,
und dessen Feststellung kann gemal Regel 82ter.1 PCT Uberpriift werden.
Die Prifungsabteilung Uberpruft diese Feststellung in allen Fallen, in denen
das Anmeldedatum aufgrund des Erfordernisses "vollstdndig enthalten”
beibehalten wurde, und wendet dabei dieselben Kriterien an wie bei der

Wenn das EPA als ISA tatig war oder ein erganzender EESR ergangen ist,
wird mit dieser Uberpriifung in der Regel im Recherchenstadium begonnen

2. Anderungen, die der Anmelder von sich aus vornimmt
Alle Anderungen - einschlieRlich der Anderungen, die der Anmelder von sich
aus vornimmt -, unterliegen folgenden Bedingungen:

i) Sie durfen den Anmeldungsgegenstand nicht Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus erwei-

i) sie durfen nicht selbst zur Folge haben, dass gegen die Anmeldung in
der geanderten Fassung Einwéande nach dem EPU erhoben werden
kénnen, z. B. darf die Anderung nicht dazu fiihren, dass die Anspriiche
unklar werden (Art. 84); und

iii) sie mussen Regel 137 (5) entsprechen (siehe H-Il, 6).

Sind diese Bedingungen nicht erfiillt, so ist dem Anmelder mitzuteilen, dass
die geanderte Anmeldung nicht zugelassen werden kann. Der Anmelder darf

Nimmt der Anmelder Anderungen vor, ohne sie zu kennzeichnen und/oder
ihre Grundlage in der urspriinglich eingereichten Fassung der Anmeldung

Art. 123 (2)

Art. 123 (2)
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Regel 137 (2) und (3)

Regel 137 (2)

Regel 164 (2)

aus" vor (der Anmelder muss zwar auf die dem EESR beiliegende Stellung-
nahme zur Recherche reagieren, aber nicht notwendigerweise mit Anderun-
gen; ebenso kann er Bemerkungen zur Stellungnahme zur Recherche
die Anderungen zu beschranken braucht, die notwendig sind, um einem
Mangel in seiner Anmeldung abzuhelfen. Weitere Anderungen kénnen nur
mit  Zustimmung der Prufungsabteilung vorgenommen  werden

2.2 Anderungen in Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER oder den
erganzenden internationalen Recherchenbericht

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, fir die das EPA als Internationale
Recherchenbehdrde (ISA) oder als fir die erganzende internationale
Recherche bestimmte Behorde (SISA) tatig war, nimmt der Anmelder alle
Anderungen, die er in Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)
unterbreitet werden, um die im WO-ISA, im IPER oder im erganzenden
internationalen Recherchenbericht erhobenen Einwande auszuraumen; sie
konnen aber auch aus anderen Griinden vorgeschlagen werden, z. B. zur
Beseitigung von Unklarheiten, die der Anmelder in den urspringlichen
Unterlagen selbst festgestellt hat. Zur Vermeidung von Verzégerungen ist
bei der Einreichung solcher Anderungen darauf zu achten, dass die
Erfordernisse der Regel 137 (4) erfillt sind. Statt Anderungen oder
erganzend dazu kann der Anmelder auch Bemerkungen einreichen.

2.3 Recherchen nach Regel 164 (2)

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, fur die das EPA als ISA oder als SISA tatig
war, pruft die Prufungsabteilung nach Ablauf der in der Mitteilung nach
Regel 161/162 gesetzten Sechsmonatsfrist gemall Regel 164 (2) die
Anmeldungsunterlagen. Fur jede im Sinne des Art. 82 beanspruchte
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen, zu der das EPA in seiner Eigen-
schaft als ISA oder SISA keine Recherche durchgefihrt hat, erlasst die
Prifungsabteilung eine Aufforderung zur Entrichtung von Recherchen-
gebuhren.

Die geanderten Anmeldungsunterlagen kénnen auf eine nicht recherchierte
Erfindung gerichtete Anspriiche nicht nur dann enthalten, wenn diese
Unterlagen, die der Prifung zugrunde zu legen sind, den Anforderungen an
die Einheitlichkeit nicht entsprechen.

So kann es zum Beispiel auch sein, dass die geanderte Anmeldung nur eine
einzige Erfindung enthalt, die zwar beansprucht wurde, zu der in der
internationalen Phase vom EPA als (S)ISA aber keine Recherche durch-
gefuihrt worden ist. In diesem Fall besteht kein Einwand wegen mangelnder
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Einheitlichkeit gegen diesen Anspruchssatz, und in der Aufforderung braucht
nur auf den Einwand im WO-ISA sowie darauf verwiesen werden, dass in
der internationalen Phase keine zusatzliche Recherchengebiihr fir diese
Erfindung entrichtet wurde.

Es ist gut mdglich, dass eine in den Anmeldungsunterlagen enthaltene
Erfindung in den Anmeldungsunterlagen, die dem Verfahren in der
internationalen Phase zugrunde gelegt wurden, nicht einmal beansprucht
war und nachfolgend aus der Beschreibung aufgenommen wurde
nicht recherchierte Erfindung eine Aufforderung zur Entrichtung von
Recherchengebiihren nach Regel 164 (2) erlassen, unabhangig davon, ob
die Anspriche noch uneinheitlich sind. In der Aufforderung nach
Regel 164 (2) ist anzugeben, dass die neue Erfindung in der internationalen
Phase nicht recherchiert wurde und warum sie nicht recherchiert wurde.
Umfassen in einem solchen Fall die Anspriiche noch weitere Erfindungen,
die ebenfalls nicht recherchiert wurden (aber in der PCT-Anmeldung
beansprucht waren), so muss der Anmelder in derselben Mitteilung auch
aufgefordert werden, weitere Recherchengeblihren fiir diese Erfindungen zu
entrichten.

Die Aufforderung nach Regel 164 (2) muss vor einer etwaigen Mitteilung
nach Art. 94 (3) versandt werden. Dabei ist zu beachten, dass die
Regel 164 (2) nur Anwendung findet, wenn die Anspriiche so klar sind, dass
eine nicht recherchierte Erfindung bestimmt werden kann, die das Verfahren
gemal Regel 164 (2) auslost. Sind die Anspriiche so unklar, dass keine nicht
recherchierte Erfindung bestimmt werden kann, so muss zunachst eine
Mitteilung nach Art. 94 (3) ergehen, in der die Einwdnde nach Art. 84
dargelegt werden. Sollte sich spater herausstellen, dass geanderte
Anspriiche tatsachlich auf eine nicht recherchierte Erfindung gerichtet sind,
so muss der Anmelder fur jeden dieser Gegenstande eine Teilanmeldung
einreichen. Die Inanspruchnahme der Regel 164 (2) ist nicht vorgesehen,
wenn aufgrund weiterer Anderungen oder Klarstellungen (weitere) nicht
recherchierte Erfindungen bestimmt werden, da das Verfahren geman
Regel 164 (2) fur die Anmeldungsunterlagen gilt, die der Anmelder als
Grundlage fur die Prifung eingereicht hat.

Werden vor der Durchflihrung einer Recherche nach Regel 164 (2)
Hilfsantréage eingereicht, wird fur die Zwecke der Recherche nur der Haupt-
antrag berucksichtigt (davon ausgenommen sind Falle nach Regel 62a/63,
in denen in der Recherchenphase sowohl Haupt- als auch Hilfsantrage

Werden Recherchengebihren fristgerecht entrichtet, so werden die
Recherchenergebnisse dem Anmelder als Anlage zu einer Mitteilung nach
Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) oder nach Regel 71 (3) GUbermittelt, wie
in Regel 164 (2) b) festgelegt. Diese Anlage tragt die Uberschrift
"Recherchenergebnis nach Regel 164 (2)".

Werden Recherchengebiihren gemal Regel 164 (2) nicht fristgerecht ent-
richtet, so ergeht eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2)
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bzw. Regel 71 (3), und die Prifungsabteilung verlangt, dass die nicht
recherchierten Gegenstande aus den Anspriichen gestrichen werden; diese
wurden nicht recherchiert, weil entweder eine Recherchengebiihr geman

entweder aus der Beschreibung und den Zeichnungen gestrichen oder es
sollte angegeben werden, dass sie nicht Teil der beanspruchten Erfindung

In einer Mitteilung nach Regel 164 (2) b) werden alle Einwande zu den
Erfindungen behandelt, die nach Regel 164 (2) recherchiert wurden. Fur
Anspriche in Bezug auf Erfindungen, die das EPA in der internationalen
Phase bereits recherchiert hat und die trotz Anderungen weiterhin
uneinheitlich sind, reicht eine ausfuhrliche Begriindung aus, warum weiterhin
mangelnde Einheitlichkeit vorliegt. Gegebenenfalls wird der Anmelder in
dieser Mitteilung zudem aufgefordert, die Anmeldung auf eine einzige
recherchierte Erfindung zu beschranken (siehe Regel 164 (2) c)).

Aus Regel 164 (2) b) und c) ergibt sich, dass das in Regel 164 (2)
der Mitteilung nach Buchstabe Bj-ée"r}ghnten Frist endet. Somit endet auch
das Recht des Anmelders, von sich aus Anderungen vorzunehmen, bei
Ablauf der in dieser Mitteilung genannten Frist.

Anderungen von den Erfordernissen der Regel 137 (5) Satz 1 ausgenommen
sind, bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1). Entsprechende Anderungen
fuhren zu einer Aufforderung nach Regel 164 (2) a) und ermdglichen es dem
Anmelder, eine Recherche der nach Regel 137 (5) nicht recherchierten
Gegenstande durchfiihren zu lassen. Dagegen unterliegen alle nach Ablauf
der Frist gemaR Regel 161 (1) eingereichten Anderungen den

Die Verpflichtungen des EPA nach Regel 164 (2) sind erfllt, und die Rechte
des Anmelders aus dieser Regel sind erschopft, sobald eine Mitteilung nach
Regel 164 (2) ergangen ist. Dementsprechend ergeht bei einer Aufeinander-
folge von Einwanden wegen mangelnder Einheitlichkeit keine (weitere)
Aufforderung nach Regel 164 (2). Dasselbe gilt, wenn im Verlauf des
Prifungsverfahrens Anspriche hinzugefligt oder bestehende Anspriiche
geandert werden, sodass sie sich auf nicht recherchierte Erfindungen
beziehen.

Es kann Ausnahmefalle geben, wenn in der internationalen Phase folgender
Ablauf eingetreten ist:

i) Das EPA war in der internationalen Phase als ISA tatig.

i) Das EPA als ISA hat den Anmelder gemaR Art. 17 (3) a) PCT und
Regel 40 PCT zur Entrichtung einer oder mehrerer zusatzlicher
internationaler Recherchengebiihren aufgefordert (wegen mangein-
der Einheitlichkeit nach Regel 13 PCT).
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iii) Der Anmelder hat mindestens eine solche zusatzliche Recherchen-
gebuhr entrichtet.

iv) Die zusatzlichen Recherchen haben zu einem weiteren Einwand
wegen nachtraglicher mangelnder Einheitlichkeit gefihrt (Auf-
einanderfolge von Einwanden wegen mangelnder Einheitlichkeit),
weshalb eine der in der Aufforderung nach Art. 17 (3) a) PCT und
Regel 40 PCT genannten Erfindungen weiter geteilt wurde; die
Erfindungen, die sich aus dieser Teilung ergeben haben, waren in
jener Aufforderung ursprunglich nicht genannt.

V) Das EPA hat nicht alle Erfindungen recherchiert, die sich aus dieser
Teilung ergeben haben.

Im oben genannten Fall fordert das EPA den Anmelder zur Entrichtung von
Recherchengebihren fir alle Erfindungen auf, die sich aus dieser Teilung
ergeben haben und nicht recherchiert worden sind und die in den
Anspriichen enthalten sind, die der Prifung nach Ablauf der Sechsmonats-
frist nach Regel 161 (1) gemal Regel 164 (2) zugrunde gelegt werden sollen.

War das EPA gemall Regel 45bis.9 PCT als SISA tatig, so kann es
mangelnde Einheitlichkeit der internationalen Anmeldung nach
Regel 45bis.6 a) PCT feststellen. Im Verfahren vor der SISA kann der
Anmelder jedoch nicht zusatzliche erganzende internationale Recherchen-
gebuhren entrichten, und der ergédnzende internationale Recherchenbericht
wird nur flr die in den Anspriichen zuerst genannte Erfindung oder
einheitliche Gruppe von Erfindungen erstellt (Regel 45bis.6 a) PCT). Enthalt
eine solche Anmeldung nicht recherchierte Erfindungen in den Anspriichen,
die der Prifung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1)
zugrunde gelegt werden sollen, ergeht eine Mitteilung gemafk Regel 164 (2),
sodass der Anmelder die Mdglichkeit hat, nach der Entrichtung von
Recherchengebiihren fir diese Erfindungen eine Recherche durchfihren zu
lassen und eine dieser Erfindungen im Prufungsverfahren weiterzuverfolgen.

In Regel 164 (2) b) ist das Recht vorgesehen, die Anmeldung in Erwiderung
auf die Ergebnisse einer Recherche nach Regel 164 (2) zu andern. Dies
bedeutet, dass der Anmelder in Erwiderung auf die Mitteilung nach
Art. 94 (3), der die Recherchenergebnisse nach Regel 164 (2) beigefiigt sind,

3. Einheitlichkeit der Erfindung

3.1 Einheitlichkeit in der Recherchenphase; Beschrankung auf
recherchierte Erfindung

Ein etwaiger Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung sollte
bereits im Recherchenstadium erhoben werden. Ist dies nicht geschehen
und vertritt die Prifungsabteilung die Auffassung, dass die Erfordernisse des
Art. 82 nicht erfiillt sind, so wird Uber die Frage der Einheitlichkeit der
Erfindung so frith wie méglich in der Prifungsphase befunden.

Art. 82
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Regel 64
Regel 164 (1) und (2)

3.1.1 Keine zusatzlichen Recherchengebiihren entrichtet

Hat der Anmelder in Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 64 (1) oder
Regel 164 (1) keine zusatzlichen Recherchengebiihren entrichtet und damit
auf die Moglichkeit verzichtet, Recherchenergebnisse lber die anderen
Erfindungen in den Recherchenbericht aufnehmen zu lassen
hat, dass die Anmeldung auf der Grundlage der Erfindung weiter bearbeitet
wird, fir die der Recherchenbericht erstellt worden ist (siehe G 2/92). Ist eine
Mitteilung nach Regel 164 (2) ergangen, so muss der Anmelder gemafn
Regel 164 (2) c) alle nicht recherchierten Erfindungen aus den Ansprichen
streichen.

Dabei ist zu beachten, dass die letztendliche Verantwortung flr die Ent-
scheidung, ob die Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung entspricht, bei der Prifungsabteilung liegt (siehe T 631/97). Bei
der Beurteilung der Einheitlichkeit berlcksichtigt die Prifungsabteilung
sowohl die in der Stellungnahme zur Recherche angefuhrten Grinde als
Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur Recherche
erforderlich ist); bei Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen kein erganzender
europaischer Recherchenbericht erstellt wurde, berticksichtigt die Prifungs-
abteilung sowohl die im WO-ISA, im IPER oder im erganzenden
internationalen Recherchenbericht des EPA angeflihrten Griinde als auch
die nach Regel 161 (1) erforderliche Erwiderung des Anmelders darauf
wegen mangelnder Einheitlichkeit in seiner Erwiderung nicht Gberzeugend
widerlegen, Gbernimmt die Prifungsabteilung in der Regel zunachst den
Ausnahme der Erfindung, fir die der Recherchenbericht erstellt worden ist,
alle anderen Erfindungen gestrichen werden. Lasst sich die Prifungs-
abteilung, z. B. durch Argumente des Anmelders, davon uUberzeugen, dass
die Einheitlichkeit im Recherchenstadium falsch beurteilt wurde, so erfolgt
eine zusatzliche Recherche fir den Teil des Gegenstands, fir den Ein-
heitlichkeit mit einer recherchierten Erfindung festgestellt wird (siehe
durchgefuhrt, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erfullen.
Der Anmelder kann fur jeden gestrichenen Gegenstand eine Teilanmeldung

3.1.2 Zusatzliche Recherchengebiihren entrichtet

Hat der Anmelder von der Mdglichkeit Gebrauch gemacht, fir die anderen
Erfindungen Recherchenberichte erstellen zu lassen, so kann er entschei-
den, welche der Erfindungen bei der weiteren Bearbeitung zugrunde gelegt
werden soll, wobei die anderen zu streichen sind. Wenn der Anmelder dies
noch nicht getan hat, sollte ihn der Prifer — sofern dieser den Einwand der
Sachprifung auffordern anzugeben, welche Erfindung bei der weiteren
Bearbeitung der Anmeldung zugrunde gelegt werden soll, und die Anmel-
dung durch Streichen der Teile zu beschranken, die sich auf die anderen
Erfindungen beziehen. Fir Letztere kann der Anmelder Teilanmeldungen
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3.1.3 Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Recherchen-
gebiihren kombiniert mit Aufforderung zur Einschrankung des
Umfangs der Recherche

In einigen Ausnahmefallen kann eine Aufforderung zur Entrichtung zusatz-
licher Recherchengebiihren nach Regel 64 (1) oder Regel 164 (1) bzw. (2)
zusammen mit einer Aufforderung zur Einschrankung des Umfangs der
Recherche nach Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) ergehen.

Bei Eintritt der Anmeldung in die Prufungsphase bzw., im Fall von
Regel 164 (2), nach der Erwiderung auf den ersten Bescheid vergewissert
sich der Prufer, dass die der Sachprifung zugrunde zu legenden Anspriiche
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82) erfullen und nur
den recherchierten Gegenstand betreffen. Sind die Anspriiche uneinheitlich,
wird der Anmelder aufgefordert, die Anspriiche auf eine recherchierte
Erfindung zu beschranken und alle nicht recherchierten Gegensténde aus
dem Schutzbereich der Anspriiche herauszunehmen. Unterlasst es der
Anmelder, auf den Einwand des Priifers angemessen (durch Anderung der
Anspriiche oder Vorlage Uberzeugender Argumente) zu reagieren und kann
der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit aufrechterhalten werden,
wird die Anmeldung nach Art. 97 (2) in Verbindung mit Art. 82 zurlick-

Wurde der urspriingliche Anspruchssatz vor dem Eintritt in die
Prifungsphase bzw., im Fall von Regel 164 (2), in Erwiderung auf den ersten
Bescheid geandert, sodass die Erfordernisse des Art. 82 erfiillt sind, aber die
Anmeldung Gegenstande umfasst, die nach einer Aufforderung nach
Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) von der Recherche ausgeschlossen
wurden, so wird der Prifer i) den Anmelder auffordern, den Anspruchssatz
gemall Regel 62a (2) und/oder Regel 63 (3) auf den recherchierten
Gegenstand zu beschranken, oder ii) einen Einwand nach Regel 137 (5)
Waren in einem Fall nach Regel 164 (2) die relevanten
Einwande/Aufforderungen bereits im ersten Bescheid enthalten und wurde
dem Anspruch des Anmelders auf rechtliches Gehdr Rechnung getragen, so
kann die Anmeldung zurickgewiesen werden.

Unterlasst es der Anmelder, auf den Einwand nach Regel 62a (2) oder 63 (3)
angemessen (durch Anderung der Anspriiche oder Vorlage Uiberzeugender
Argumente) zu reagieren, so wird die Anmeldung nach Art. 97 (2)

3.2 Streichung weiterer Erfindungen; Einreichung von
Teilanmeldungen

hat, kann er Teilanmeldungen einreichen.

Voraussetzung fir Einreichung einer Teilanmeldung ist jedoch, dass die

Regel 36
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Regel 64 (2)
Regel 164 (5)

3.3 Riickerstattung zusatzlicher Recherchengebiihren

Hat der Anmelder infolge einer Aufforderung nach Regel 64 (1), 164 (1) oder
(2) weitere Recherchengebihren entrichtet und deren Rickerstattung
beantragt, so muss die Priifungsabteilung die Stichhaltigkeit des Einwands

Erstattungsantrage sollten umgehend bearbeitet werden. Ist der Prifer der
Auffassung, dass dem Erstattungsantrag nicht stattgegeben werden kann,
so sollte er schnellstmdglich eine entsprechende den Erfordernissen des
Art. 113 (1) genugende Zwischenentscheidung erlassen und diese nicht bis
zur endgultigen Entscheidung Uber die Anmeldung anstehen lassen. Wenn
der Zeitpunkt, zu dem der Prufer zu einer Entscheidung Uber die
Ruckerstattung in der Lage ist, mit der Erstellung einer Mitteilung nach
Regel 71 (3) oder der Zurlickweisung der Anmeldung zusammenfallt, kann
er natirlich die Zwischenentscheidung im ersten Fall zusammen mit der
Mitteilung nach Regel 71 (3) und im zweiten Fall mit der Zurickweisungsent-
scheidung erlassen. In einer solchen Zwischenentscheidung wird die ge-
sonderte Beschwerde nach Art. 106 (2) zugelassen.

Bevor eine Zwischenentscheidung ergeht, mit der der Antrag auf
Ruckerstattung zusatzlicher Recherchengebihren nach Regel 64 (2) zurtick-
gewiesen wird, sollte der Anmelder in einer Mitteilung nach Art. 94 (3) Gber
die vorlaufige Auffassung der Prifungsabteilung unterrichtet werden. Die
vom Anmelder in seiner Erwiderung auf die Stellungnahme zur Recherche
vorgebrachten Argumente sollten in dieser vorlaufigen Auffassung
berlcksichtigt werden. Zudem sollte eine Frist gesetzt werden, um dem
Anmelder Gelegenheit zu geben, sich zu der vorlaufigen Auffassung der
Prifungsabteilung zu aufern. Gleichzeitig kann der Anmelder darauf
hingewiesen werden, dass er eine Zwischenentscheidung zu der
Rickerstattung beantragen kann, die dann eine gesonderte Beschwerde
nach Art. 106 (2) zulasst. Sind diese Bedingungen erflllt, so ist der Anspruch
des Anmelders auf rechtliches Gehor nach Art. 113 (1) gewahrt. Dasselbe
Verfahren kommt bei der Rickzahlung von nach Regel 164 (1) und (2)
gezahlten Recherchengebuhren zur Anwendung.

In Regel 164 (5) ist die Ruckzahlung einer nach Regel 164 (1) oder (2)
gezahlten Recherchengebihr analog zu Regel 64 (2) vorgesehen
Regel 164 (2) hin eine Recherchengebuhr, widerspricht aber gleichzeitig der
Grundlage fur die Aufforderung zur Zahlung der Recherchengebihr und
beantragt die Ruckzahlung nach Regel 164 (5), so kann die
Prufungsabteilung diese Frage direkt in der Mitteilung nach Art. 94 (3) und
Regel 71 (1) und (2) behandeln, die gemal Regel 164 (2) zusammen mit
den Recherchenergebnissen Ubermittelt wird. Eine solche unmittelbare
Uberprifung des Antrags des Anmelders ist in Fallen nach
Regel 64 (1) und 164 (1) erst moglich, wenn die Prifungsabteilung fir die
Anmeldung zustandig wird.

Zudem muss der Priifer unbedingt beachten, dass sich die Uberpriifung nach
Regel 64 (2) oder 164 (5) auf die Frage beschrankt, ob die urspriingliche
Feststellung unter den im Zeitpunkt der Versendung der Aufforderung nach
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Regel 64 (1), 164 (1) oder (2) geltenden Umstanden gerechtfertigt war, wobei
nur der zu dieser Zeit verfigbare Stand der Technik bericksichtigt werden
darf. Weitere Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung
enthalt F-V.

Die Frage der Rickerstattung zusatzlicher internationaler Recherchen-
gebuhren, die auf eine Aufforderung nach Art. 17 (3) a) PCT hin an das EPA
als ISA gezahlt wurden, stellt sich in der europdischen Phase jedoch nicht,
weil diese Gebulhren in der internationalen Phase gezahlt wurden, die in
diesem Verfahrensstadium abgeschlossen ist. Der Anmelder kann die
Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher internationaler Recherchen-
geblhren an das EPA als ISA anfechten, indem er die Gebihren gemaf
Regel 40.2 c) PCT unter Widerspruch zahlt. Allerdings muss er dies in der
internationalen Phase erledigen (siehe auch Beschluss der Prasidentin des
EPA vom 24. Marz 2010, ABI. EPA 2010, 320 und Mitteilung des EPA vom
24. Marz 2010, ABI. EPA 2010, 322.

3.4 Austausch einer recherchierten Erfindung gegen eine andere
recherchierte Erfindung

Hat der Anmelder die Anspriiche auf eine recherchierte Erfindung begrenzt,
lasst die Prifungsabteilung keine Anderungen mehr zu, die dazu fiihren
wirden, dass sich die Anspriiche auf eine andere recherchierte Erfindung

4. Erster Bescheid

Weist die Anmeldung auch nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf die
Stellungnahme zur Recherche eingereicht hat noch Mangel auf, so erlasst
die Prifungsabteilung im anschliefienden Priifungsverfahren eine Mitteilung
nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und berticksichtigt die Erwiderung
des Anmelders auf diese Mitteilung, bevor sie eine negative Entscheidung
trifft oder zu einer mindlichen Verhandlung ladt.

Die Prufungsabteilung bertcksichtigt bei der Erstellung des Bescheids
etwaige im Recherchenbericht aufgefuhrte Dokumente und etwaige weitere

hin eingereichten Anderungsvorschlage oder Stellungnahmen. Der Priifer
sollte in diesem Bescheid angeben, ob seines Erachtens die Anmeldung
irgendwelchen Erfordernissen des EPU nicht geniigt. Sind Einwande zu
erheben, so teilt er diese unter Angabe der Griinde dem Anmelder im
Bescheid mit und fordert ihn auf, innerhalb einer festgelegten Frist hierzu
Stellung zu nehmen oder Anderungen zu unterbreiten. Die eingereichten
Anmeldungsunterlagen werden dem Anmelder nicht zuriickgesandt, obwohl
eine Kopie der Beschreibung und der Patentanspriiche in geeigneten Fallen

Regel 71 (1) und (2)
Regel 132
Art. 94 (3)



Teil C - Kapitel 111-12

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2015

Regel 71 (2)

Regel 71 (1) und (2)
Art. 94 (3) und (4)

Art. 124
Regel 141 (3)

Ausnahmefallen, in denen nicht alle Einwande erhoben werden).

4.1 Begriindete Einwande

Ebenso wie in der Stellungnahme zur Recherche ist im Bescheid zu jedem
Einwand anzugeben, welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und
welches Erfordernis des EPU nicht erflllt ist, indem entweder auf bestimmte
Artikel oder Regeln Bezug genommen wird oder indem dies auf andere
Weise klar zum Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund fur den Einwand

4.2 Aufforderung zur Einreichung von Stellungnahmen und Ande-
rungen

Der Bescheid hat eine Aufforderung an den Anmelder zu enthalten, seine
Stellungnahme einzureichen, etwaige Mangel zu beseitigen und gegebenen-
falls Anderungen zur Beschreibung, zu den Patentanspriichen und zu den
Zeichnungen zu unterbreiten. Ferner ist darin die Frist zu nennen, innerhalb
derer der Anmelder sich duf3ern muss. Geht die Antwort nicht rechtzeitig ein,

5. Anfordern von Auskiinften zum Stand der Technik (nicht auf
Prioritatsanspriiche beschrankt)

Das EPA kann den Anmelder auffordern, innerhalb einer Frist von zwei
Monaten Auskinfte Uber den Stand der Technik zu erteilen, der in nationalen
oder regionalen Patentverfahren in Betracht gezogen wurde und eine
Erfindung betrifft, die Gegenstand der europaischen Patentanmeldung ist.
Darunter fallen insbesondere Recherchenergebnisse zu Anmeldungen,
deren Prioritdt nicht beansprucht wird; auRerdem kann das EPA unter
anderem die in Regel 141 (1) EPU genannte Kopie der Recherchen-
ergebnisse in Bezug auf die Prioritat(en) in Fallen anfordern, in denen das
Recherchenergebnis dem Anmelder zum Zeitpunkt der Anforderung nach
Regel 70b (1) nicht vorlag (siehe Mitteilung des EPA vom 28. Juli 2010,
ABI. EPA 2010, 410). Kommt der Anmelder dieser Aufforderung nicht nach,
so gilt die Anmeldung nach Art. 124 (2) als zurGckgenommen. Bei diesem
Rechtsverlust besteht jedoch die Mdglichkeit, die Weiterbehandlung zu

Da die Beantwortung solcher Aufforderungen fir den Anmelder mit einem
grolRen Aufwand verbunden ist, ergehen weitere Aufforderungen nach
Regel 141 (3) nur in einzelnen Fallen, in denen zwingende Grinde vermuten
lassen, dass es zusatzlichen, relevanten Stand der Technik gibt.

Diese Aufforderung ist eine unabhangige Mitteilung, und die vorstehend
genannte Frist ist nicht verlangerbar. Die Aufforderung kann alleine oder
zusammen mit einer Mitteilung nach Art. 94 (3) versandt werden. Bei
gleichzeitigem Versenden der beiden Mitteilungen gelten die darin ent-
haltenen Fristen unabhangig voneinander. Alle vom Anmelder Gbermittelten
Auskiinfte zum Stand der Technik werden in die Akte aufgenommen und sind
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6. Bewertung von im Recherchenbericht angefiihrten Dokumenten
des Stands der Technik und spatere Prioritatsanspriiche

16 Monaten ab dem friihesten Prioritdtstag einen Prioritatsanspruch
berichtigen oder hinzufligen (fiir Berichtigungen gilt ein Mindestzeitraum von
vier Monaten ab dem europaischen Anmeldetag). Geschieht dies vor der
Fertigstellung des Recherchenberichts, kann der Prufer den Entwurf des
Recherchenberichts Uberprifen, um dem gednderten wirksamen Datum der
Anmeldung Rechnung zu tragen. Wurde der Recherchenbericht auf der
Grundlage des urspringlichen Prioritadtsstatus erstellt (d. h. wurde der
Prioritatsanspruch nach der Erstellung des Recherchenberichts hinzugefiigt
oder berichtigt), sollte der beauftragte Prifer bei der Sachprifung die
Relevanz der im Recherchenbericht angefihrten Dokumente Uberprifen.
Muss der Prifer annehmen, dass der ihm vorliegende Stand der Technik
wahrscheinlich nicht vollstandig genug ist, um die Patentfahigkeit zu
beurteilen, sollte er eine zusatzliche Recherche durchfiihren
Anmelder wird Uber etwaige neu ermittelte Dokumente in einer Mitteilung
gemaly Art. 94 (3) informiert (der die betreffenden Dokumente in Kopie
beigefligt sind).
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Kapitel IV — Priufung der Erwiderungen und
weitere Prufungsphasen

1. Allgemeines Verfahren
Der Priufer muss die Anmeldung nach der Erwiderung des Anmelders auf die

muss der Anmelder nach Regel 137 (4) etwaige Anderungen, die er als
Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche, den WO-ISA, den IPER
oder den erganzenden internationalen Recherchenbericht vorgenommen
hat, kennzeichnen und ihre Grundlage in der urspriinglich eingereichten
Fassung der Anmeldung angeben. Kommt der Anmelder diesem Erfordernis
nicht nach, kann die Prifungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4)

Liegen ein oder mehrere Hilfsantrage vor, die auf Alternativfassungen fiir die
Erteilung eines Patents gerichtet sind, so qilt jeder dieser Antrage als eine
vom Anmelder vorgelegte oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2);
die Antrage sind deshalb in der vom Anmelder angegebenen oder gebilligten
Reihenfolge bis zum hdchstrangigen gewahrbaren Antrag einschliefdlich zu

Anmeldungen auch fur Hilfsantrage gilt und demzufolge auch fur diese eine
Mitteilung nach Regel 137 (4) ergehen kann.

2. Umfang der Priufung der Erwiderungen
Nach der ersten Prifungsphase braucht der Prifer, sofern

- die Stellungnahme zur Recherche,

- der WO-ISA (wenn er vom EPA erstellt wurde),

- die Erlauterungen zum erganzenden internationalen Recherchen-
bericht nach Regel 45bis.7 e) PCT (wenn er vom EPA erstellt wurde,
siehe Mitteilung des EPA vom 24. Marz 2010, ABI. EPA 2010, 316, Nr.
6),

- der IPER (wenn er vom EPA erstellt wurde) oder

in der Regel nicht nochmals vollstandig durchzulesen, sondern sollte sich auf
die Anderungen selbst, damit zusammenhéngende Textstellen und die
Mangel konzentrieren, auf die vorher hingewiesen worden ist.
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Art. 94 (3)

Art. 113 (1)

Regel 53 (3)

3. Weiteres Vorgehen nach der Priifung der Erwiderungen

Der Prifer hat sich in dieser Phase von dem mafRlgeblichen Grundsatz leiten
zu lassen, dass die endgiiltige Entscheidung (Erteilung oder Zuriickweisung)
in maglichst wenigen Arbeitsgangen zustande kommen sollte, und er hat das
beschriebene Dialog mit dem Anmelder "so oft wie erforderlich" zu wieder-
holen ist.

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

Ergibt die Prufung der Erwiderung des Anmelders, dass trotz seiner
Stellungnahme weiterhin Einwande bestehen, und ist im Verlauf des

also die Entscheidung ausschlief3lich auf Griinde, zu denen der Anmelder
sich aulern konnte, so ist die Anmeldung zurtckzuweisen (siehe T 201/98).

Zeigt sich bei der Prifung der Erwiderung des Anmelders, dass sich der
Anmelder in seiner Stellungnahme nicht mit allen entscheidenden
Einwanden befasst hat, so sollte der Priifer den Anmelder, z. B. durch einen
Anruf, auf die Mangel hinweisen. Ist nicht mit einer positiven Reaktion zu
rechnen, sollte er Uberlegen, ob er den Ubrigen Mitgliedern der Prifungs-
abteilung die unverzlgliche Zurickweisung der Anmeldung empfiehlt
(wiederum vorausgesetzt, dass im Verlauf des Prifungsverfahrens
mindestens eine Mitteilung ergangen ist).

Meistens wird sich jedoch bei der Prifung der Erwiderung des Anmelders
herausstellen, dass gute Aussichten bestehen, das Verfahren positiv, d. h.
mit einem Erteilungsbeschluss, zu beenden. Bestehen in solchen Fallen
weiterhin Einwande, denen zu entsprechen ist, so muss der Prifer abwagen,
ob sie sich am besten durch einen weiteren Schriftwechsel, ein
Telefongesprach oder eine persdnliche Ricksprache ausrdumen lassen.
Gibt es grundlegende Meinungsunterschiede, so empfiehlt es sich im
Allgemeinen, die Schriftform zu wahlen. Wenn jedoch bei strittigen Punkten
Unklarheit zu herrschen scheint, d. h., der Anmelder die Argumente des
Prifers offensichtlich falsch verstanden hat oder das Vorbringen des
Anmelders unklar ist, kann eine persénliche Riicksprache hilfreich sein. Sind
die zu klarenden Fragen dagegen von untergeordneter Bedeutung, so
lassen sie sich schneller telefonisch regeln. Rucksprachen und Telefon-

3.1 Weiteres Vorgehen, wenn friiher im Priifungsverfahren eine
Aufforderung zur Einreichung einer Ubersetzung der Prioritits-
anmeldung ergangen ist

In Fallen, in denen friher im Prifungsverfahren (separat oder mit einer
einer Ubersetzung von einer oder mehreren Prioritidtsanmeldungen
aufgefordert wurde, kann eine weitere Mitteilung (nach Art. 94 (3) oder
Regel 71 (3) oder eine Ladung zur miindlichen Verhandlung) erst ergehen,
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wenn die Ubersetzung eingereicht wurde bzw. wenn die Frist fir die
Fallen, in denen die Aufforderung nach Regel 53 (3) gleichzeitig mit der
vorherigen Mitteilung nach Art. 94 (3) versendet wurde und der Anmelder
bereits auf diese Mitteilung reagiert hat (z. B. indem er Anderungen
eingereicht hat), aber die Ubersetzung noch nicht vorgelegt hat und die
ursprungliche Frist oder die Frist fur die Weiterbehandlung noch lauft.

4. Spatere Phasen der Priifung

Ahnliche Erwagungen gelten fiir spatere Phasen der Priifung, wobei es
der bereits erfolgten Arbeitsgdnge immer wahrscheinlicher wird, dass es am
zweckmaRigsten ist, die Anmeldung den ubrigen Mitgliedern der Prifungs-
abteilung zur Entscheidung zu unterbreiten. Wenn diese endgultige Ent-
scheidung ein Zurlckweisungsbeschluss ist, so ist darauf zu achten, dass
nicht gegen Art. 113 (1) verstofen wird.

5. Priifung der Anderungen
schrankungen. Im Ubrigen ist zu unté-r"s-(-:-h-é-i-den, wann eine Anderung vor-
genommen wird.

6. Zulassigkeit von Anderungen seitens des Anmelders

7. Recherchenbezogene Aspekte der Priifung

7.1 Recherche nach kollidierenden europaischen Anmeldungen

Der Prifer sollte eine Recherche hinsichtlich etwaiger weiterer kollidierender
europaischer Patentanmeldungen vornehmen, die unter Art. 54 (3) fallen,
sofern dies noch nicht im Rahmen des Recherchenberichts geschehen ist.

Im Allgemeinen ist ndmlich die Recherchendokumentation zu dem Zeitpunkt,
da die Hauptrecherche vorgenommen wird, in Bezug auf solches Material
unvollstandig. Da ein etwa beanspruchter Prioritdtstag moglicherweise nicht
der gesamten Anmeldung oder einem Teil davon, wohl aber dem
entsprechenden Teil einer kollidierenden Anmeldung zuzuerkennen ist
auszudehnen, die bis zu 18 Monate nach Einreichung der betreffenden
Anmeldung verdéffentlicht worden sind. Unter der Bedingung, dass der
Prioritatsanspruch  flir den gesamten |Inhalt der 2zu prifenden
Patentanmeldung glltig ist, kann diese abschlieRende Recherche
ausnahmsweise friihestens 18 Monate nach dem Prioritatstag durchgefihrt
werden. Kann der Prifer die abschliefende Recherche bis zur Abfassung
der Stellungnahme zur Recherche oder des ersten Bescheids nach
Art. 94 (3) nicht zu Ende flhren, so hat er sicherzustellen, dass sie
abgeschlossen wird, ehe sein Votum ergeht, dass die Anmeldung die
Voraussetzungen fiir die Erteilung eines Patents erfillt. In den seltenen
Fallen, in denen die Ordnungsmafigkeit der Anmeldung festgestellt wird,
ehe diese Recherche abgeschlossen werden kann (z. B. aufgrund eines

Regel 137 (2) und (3)
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Antrags auf beschleunigte Bearbeitung einer Anmeldung ohne Prioritats-
anspruch ("PACE"), siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010,
ABI. EPA 2010, 352), sollte die Erteilung eines Patents so lange aufgescho-
ben werden, bis die abschlieRende Recherche durchgefiihrt werden kann
(T 1849/12).

Bei der abschlieRenden Recherche werden neben Dokumenten nach
Art. 54 (3), die zum Zeitpunkt der urspriinglichen Recherche noch nicht
verflgbar waren, unter anderem potenziell relevante Dokumente zum Stand
der Technik berucksichtigt, die andere Patentamter Anmeldungen entgegen-
gehalten haben, die derselben Patentfamilie wie die vom EPA zu prifende
Anmeldung angehdren. Eine solche Recherche muss daher fur jede Akte zu
Beginn und am Ende der Prifung durchgefihrt werden.

die abschlieRende Recherche zu Beginn der Priifung automatisch gestartet.
Dadurch wird ein Marker generiert, der als Nachweis in der Akte dient, dass
die Prufungsabteilung mit der Sachpriifung begonnen hat.

7.2 Zusatzliche Recherchen wiahrend der Priifung

Mitunter wird entweder in der ersten Anderungsphase oder im Anschluss
daran eine zusatzliche Recherche notwendig sein. Diese Notwendigkeit
kann sich aus einer Reihe von Griinden ergeben.

Eine zusatzliche Recherche kann erforderlich sein,

i) wenn im Recherchenstadium infolge einer Aufforderung nach
oder eine Teilrecher-c.l-w.é.-d-ljféhééﬁ]hrt wurde die nach Regel 63 an die
Stelle des Recherchenberichts tritt, und der Anmelder spater die
Méangel, die sinnvolle Ermittlungen nach Regel 63 unmoglich gemacht
haben, durch Anderungen im Einklang mit Regel 137 (5)

ii) wenn der Anmelder erfolgreich geltend macht, dass mehrere
unabhangige Patentanspriche in der gleichen Kategorie, die zu einer
Beschrankung des Recherchenberichts nach Regel 62a geflhrt

iii)  wenn wegen eines Einwands mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung
fur einen bestimmten Teil der Anmeldung keine Recherche
durchgefiihrt wurde, die Argumente des Anmelders aber die
Prifungsabteilung davon U(berzeugt haben, dass Einheitlichkeit
gegeben ist;

iv)  wenn die Anspriche in einem Malte geandert worden sind, dass sie
nicht mehr in vollem Umfang durch die urspriingliche Recherche
erfasst werden;
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V) wenn ein Recherchenbericht nach Regel 61 ohne Anfiihrung von
Dokumenten des Stands der Technik ergangen ist, weil die
technischen Merkmale als notorisch betrachtet wurden (siehe

vi)  wenn fir bestimmte Merkmale kein Stand der Technik angeflhrt
wurde, weil sie dem allgemeinen Fachwissen zugerechnet wurden, die
Prufungsabteilung diese Ansicht aber nicht teilt oder das allgemeine

vii)  ausnahmsweise, wenn der Anmelder angibt, sich bei den Angaben
Prifer glaubt, dass fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
bedeutsames Material in einem Bereich der Technik gefunden werden
kénnte, der bei der Recherche nicht berlicksichtigt worden ist;

vii)  wenn der Anmelder nach dem Anmeldetag einen neuen

Ist die Anmeldung auf dem PCT-Weg eingereicht worden, so besteht der
Recherchenbericht aus dem im Rahmen des PCT erstellten internationalen
Recherchenbericht, der von einem erganzenden europaischen Recherchen-
bericht begleitet ist, sofern der Verwaltungsrat nicht beschlossen hat, dass
Der Prifer muss diese beiden Berichte in Betracht ziehen, wenn er dariber
entscheidet, ob eine zusatzliche Recherche erforderlich ist.

7.3 Recherche im Priifungsstadium

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

7.4 Anfiihren im Recherchenbericht nicht erwahnter Druckschriften
Eine Kopie jeder vom Prufer angefuhrten, aber nicht im Recherchenbericht

elektronischen Akte aufzufiihren (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA
vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.2.).

8. Neues Vorbringen in Erwiderung auf die Ladung

In Erwiderung auf die Ladung zur mindlichen Verhandlung eingereichte
neue Antrage werden normalerweise in der mindlichen Verhandlung
besprochen. Es gibt keine Vorschrift fiir eine ausfiihrliche Erérterung vor der
mundlichen Verhandlung.

Art. 153 (6) und (7)
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Die Prufungsabteilung sollte versuchen, neu eingereichte Antrage frihzeitig
vor der mundlichen Verhandlung zu prifen, damit die Verhandlung
gegebenenfalls noch abgesagt werden kann - insbesondere, wenn ein neu
eingereichter Hauptantrag fiir gewahrbar erachtet wird.
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Kapitel V — AbschlieBende Prifungsphase
1. Mitteilung nach Regel 71 (3)

1.1 Einverstandnis mit der fiir die Erteilung vorgesehenen Fassung

Hat die Prifungsabteilung beschlossen, dass ein Patent erteilt werden kann,
so muss sie dem Anmelder die fur die Erteilung vorgesehene Fassung
mitteilen. Diese Fassung kann Anderungen und Berichtigungen enthalten,
die die Prifungsabteilung von sich aus angebracht hat und von denen sie
mit Grund annehmen kann, dass ihnen der Anmelder zustimmt. Bestehen
Zweifel, ob der Anmelder mit den von der Prifungsabteilung vorge-
schlagenen Anderungen einverstanden ist, ist er telefonisch zu kontaktieren
oder eine Mitteilung zu erstellen. Das Einverstadndnis des Anmelders mit
solchen Anderungen wird in der Regel in der Mitteilung nach Regel 71 (3)

Beispiele fir Anderungen, die ohne eine solche Riicksprache mit dem
Anmelder vorgenommen werden konnen:

a) Anpassung der Angabe der Erfindung in der Beschreibung an die
Anspriiche

b) Streichung verschwommener allgemeiner Angaben in der Beschrei-

d) Einflgung von Bezugsziffern in Patentanspriiche, sofern nicht
bekannt ist, dass der Anmelder Einwande dagegen hat oder bereits
frGher erhoben hat

e) Einflhrung einer Zusammenfassung des Stands der Technik, der ein-
deutig den der Erfindung nachstliegenden Stand der Technik darstellt

f) Anderungen, die zwar die Bedeutung oder den Schutzbereich eines
unabhangigen Anspruchs andern, jedoch eindeutig notwendig sind,
sodass anzunehmen ist, dass der Anmelder dagegen keine Einwande

9) Berichtigung sprachlicher und sonstiger geringflgiger Mangel

h) Umformulierung von auf eine Behandlungsmethode gerichteten

Beispiele fur Anderungen, die eine Ricksprache mit dem Anmelder
erfordern:

i) Anderungen, die die Bedeutung oder den Schutzbereich eines
Patentanspruchs wesentlich andern, wenn es mehrere Mdglichkeiten

Regel 71 (3)
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der Anderung gibt, sodass der Prifer nicht vorhersehen kann, welcher
Maoglichkeit der Anmelder zustimmen wird

i) Streichung kompletter Anspriiche, mit Ausnahme sogenannter
Omnibus-Anspriiche (d. h. Anspriche der Art "Vorrichtung, im
Wesentlichen wie hier beschrieben" oder mit ahnlichem Wortlaut)

iii) Kombination von Ansprichen, um einen Einwand wegen mangelnder
Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit auszurdumen

Bei solchen von der Priifungsabteilung vorgenommenen Anderungen und
Berichtigungen ist zu beachten, dass die vorstehende Liste dazu dienen soll,
Verzbégerungen im Priifungsverfahren zu verhindern, indem Anderungen
vermieden werden, die der Anmelder vermutlich ablehnen wird. Die
einheitlichen Zeichen, die von der Abteilung bei Nutzung des elektronischen
Tools zur Kennzeichnung von Anderungen und Berichtigungen verwendet

Die Fassung wird dem Anmelder durch eine Mitteilung nach Regel 71 (3)
Ubermittelt, in der er aulRerdem aufgefordert wird, die Erteilungs- und

Frist von vier Monaten gesetzt, die nicht verlangert werden kann. Wenn der
Anmelder innerhalb dieser Frist die Gebuhren entrichtet und die
Ubersetzungen einreicht (und keine Berichtigung oder Anderung der in der
Mitteilung nach Regel 71 (3) fir die Erteilung vorgeschlagenen Fassung

fur die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 71 (5)).

Sind im Priafungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsantrage gestellt worden
die Mitféi-l-ﬁ-h-g-;"nach-Ii-élc-]é-lnﬂ (3) auf der Grundlage des (ersten) gewahrbaren
Antrags zusammen mit einer Erlduterung ergehen, warum die im Rang

Handschriftliche Anderungen der Beschreibung, der Anspriiche und der
Zusammenfassung durch den Anmelder — sofern es sich nicht um grafische
Symbole und Schriftzeichen sowie chemische oder mathematische Formeln
handelt — werden in strikter Anwendung von Regel 50 (1) in Verbindung mit

1.2 Erteilungs- und Veroffentlichungsgebiihr

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder auRerdem aufge-
fordert, innerhalb derselben nicht verlangerbaren Viermonatsfrist die
Erteilungs- und Verodffentlichungsgebihr zu entrichten. Hinweis: Fir euro-
paische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht wurden
bzw. internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die regionale
Phase eingetreten sind, kann die Erteilungs- und Druckkostengebuhr eine
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von der Seitenzahl abhangige Zusatzgeblihr umfassen, wahrend diese
Zusatzgebuhr bei Anmeldungen, die ab diesem Zeitpunkt eingereicht
werden bzw. in die regionale Phase eintreten, als Teil der Anmeldegeblhr

1.3 Ubersetzung der Anspriiche

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) wird der Anmelder aulRerdem aufge-
fordert, innerhalb derselben nicht verlangerbaren Viermonatsfrist eine
Ubersetzung der Anspriiche in den beiden Amtssprachen des EPA
einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Enthalt die Anmeldung unterschiedliche Patentanspruche fur verschiedene

setzung einzureichen.
Die Ubersetzung muss nur in einer Ausfertigung eingereicht werden.

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

Die Ubersetzung sollte die Erfordernisse der Regel 50 (1) erfiillen.

1.4 Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin fallige Anspruchs-
gebiihren

Enthalt die europaische Patentanmeldung in der fir die Erteilung vorge-
sehenen Fassung mehr als flinfzehn Patentanspriiche, so fordert die
Prifungsabteilung den Anmelder auf, innerhalb der in Regel 71 (3) vorge-
sehenen Frist fur jeden weiteren Patentanspruch Anspruchsgebihren zu
entrichten, soweit diese nicht bereits gemaf Regel 45 (1) oder Regel 162 (1)
Patentanspriichen unterliegt nur der Satz der Gebuhrenpflicht nach
Regel 45 (1), Regel 162 (1) und (2) oder Regel 71 (4), der die meisten
Patentanspriche enthalt.

Enthalt die Fassung, zu der die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist,
weniger Anspriche als der Anspruchssatz, fur den nach Regel 45 bei
Einreichung oder nach Regel 162 bei Eintritt in die europaische Phase An-
spruchsgebihren gezahlt wurden, so werden die gezahlten Anspruchs-
geblhren nicht zurtickerstattet.

Bezieht sich die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einen Hilfsantrag, so
berechnen sich die Anspruchsgebihren, die auf diese Mitteilung hin zu
entrichten sind, nach der Zahl der Anspriche in diesem Hilfsantrag.
Beantragt der Anmelder jedoch in seiner Erwiderung die Erteilung auf der
Grundlage eines héherrangigen Antrags, mussen auf die Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin keine Anspruchsgebihren entrichtet werden (siehe C-

1.5 Weitere Informationen in der Mitteilung nach Regel 71 (3)
In einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) sind die wirksam benannten
Vertragsstaaten, die Bezeichnung der Erfindung in den drei Amtssprachen

Regel 50 (1)

Regel 71 (4)
Regel 45 (1)
Regel 162 (1) und (2)
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Regel 71 (5)
Art. 97 (1)

des EPA, die internationale Patentklassifikation und der registrierte Name
des Anmelders angegeben.

In der Mitteilung nach Regel 71 (3) heil3t es auch, dass in dem Fall, in dem
eine Jahresgeblhr nach Zustellung dieser Aufforderung und vor dem
vorgesehenen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung
des europaischen Patents fallig wird, der Hinweis erst bekannt gemacht wird,
wenn die Jahresgebihr und gegebenenfalls die Zuschlagsgebuhr entrichtet

Wenn die Prufungsabteilung ihre Meinung nach einem friheren negativen
Bescheid andert, teilt sie die Grunde fur diese Meinungsanderung mit, sofern
diese nicht aus der Erwiderung des Anmelders, aus einem Bescheid oder
aus der Niederschrift Gber ein Telefongesprach hervorgehen.

Wahrend des Erteilungsverfahrens kann ein Anmelder zusatzliche
technische Angaben nachreichen, z. B.

- Vergleichsversuche,
- neue Beispiele oder
- Hinweise auf Wirkungen und/oder Vorteile der Erfindung.

Technische Angaben, die Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung hinausgehen, kénnen jedoch nicht im Wege einer

der Akte aufgenommen (Art. 128 (4)). Das Vorhandensein solcher Angaben
wird auf der Titelseite der Patentschrift vermerkt.

Alle Dokumente, die weder in der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung noch im Recherchenbericht erwahnt sind, jedoch
wahrend des Prifungsverfahrens zitiert wurden, sind anzugeben, auch wenn
sie nicht fur einen Einwand wegen mangelnder Neuheit oder erfinderischer
Tatigkeit verwendet worden sind. Dies gilt auch fur Dokumente, die z. B.
angeflhrt werden, um ein technisches Vorurteil zu belegen.

2. Erteilung eines Patents

Wenn der Anmelder innerhalb der vorgegebenen Frist die Erteilungs- und
Verodffentlichungsgebihr sowie etwaige  Anspruchsgeblihren nach
Regel 71 (4) entrichtet und die Ubersetzung der Anspriiche einreicht (und
keine Berichtigung oder Anderung der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) fir
die Erteilung vorgeschlagenen Fassung beantragt oder einreicht,

sehenen Fassung.

Zu Fallen, in denen der Anmelder auf eine weitere Mitteilung nach
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Dies gilt auch, wenn der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag
zugrunde lag, es sei denn, der Anmelder beantragt in Reaktion auf die
Mitteilung nach Regel 71 (3) die Erteilung auf der Grundlage eines
hoéherrangigen Antrags. Daher gelten die oben genannten Handlungen —
sofern keine gegenteiligen Angaben vorliegen — als Einverstandnis mit der
Fassung des Hilfsantrags, die der Mitteilung nach Regel 71 (3) zugrunde lag,
sowie als Verzicht auf alle hdherrangigen Antrage.

Ferner kommt diese Regelung zur Anwendung, wenn die Prifungsabteilung
in der Mitteilung nach Regel 71 (3) Anderungen oder Berichtigungen der fir
Lehnt der Anmelder diese vorgeschlagenen Anderungen oder Berichtigun-
gen in seiner Erwiderung nicht ab, so gilt die Vornahme der oben genannten
Handlungen folglich als Einverstandnis mit der Fassung der Prufungs-
abteilung einschlieBlich der vorgeschlagenen Anderungen oder Berichti-
gungen.

Entscheidung Uber die Erteilung des europaischen Patents, sofern die
bereits falligen Jahres- und Zuschlagsgebuhren entrichtet wurden.

Wird eine Jahresgebiihr nach Zustellung der Mitteilung nach Regel 71 (3)
und vor dem frihestmaoglichen Tag der Bekanntmachung des Hinweises auf
die Erteilung des europaischen Patents fallig, so ergeht die Entscheidung
Uber die Erteilung erst und der Hinweis auf die Erteilung wird erst bekannt
gemacht, wenn die Jahresgebuhr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird
hiervon unterrichtet. Wird die Jahresgebihr oder gegebenenfalls die
Zuschlagsgebihr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die Anmeldung als

Wenn, was selten vorkommt, die Prifung so sehr beschleunigt wurde, dass
die Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht, bevor die Benennungsgebuhr fallig
wird, so ergeht die Entscheidung Uber die Erteilung erst und der Hinweis auf
die Erteilung des Patents wird erst bekannt gemacht, wenn die Benennungs-
geblhr entrichtet worden ist. Der Anmelder wird hiervon unterrichtet. Fir
europdische Patentanmeldungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht
wurden, und internationale Anmeldungen, die vor diesem Zeitpunkt in die
regionale Phase eingetreten sind, erfolgt diese Bekanntmachung erst, wenn
die Benennungsgebiihren entrichtet worden sind und die Benennung von
Staaten, fiur die keine Benennungsgebiihren entrichtet worden sind,

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

3. Fiktion der Zuriicknahme

Wenn der Anmelder die Erteilungs- und Verdffentlichungsgebihr oder die
Anspruchsgebiihren nicht rechtzeitig entrichtet oder die Ubersetzung nicht
rechtzeitig einreicht, so gilt die europaische Patentanmeldung als zurtck-
genommen, es sei denn, der Anmelder unterbreitet oder beantragt innerhalb
der Frist nach Regel 71 (3) Anderungen oder Berichtigungen der in der

Regel 71a (1)

Regel 71a (4)
Art. 86 (1)

Regel 71a (3)

Art. 97 (3)

Regel 71 (7)
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Regel 71 (6)

Mitteilung nach Regel 71 (3) fir die Erteilung vorgeschlagenen Fassung

4. Auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Anderungen
oder Berichtigungen

Wenn der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) begriindete
Anderungen oder Berichtigungen in der ihm mitgeteilten Fassung beantragt
Prufungsabteilung im Falle ihrer Zustimmung eine neue Mitteilung nach
Regel 71 (3) (d. h. wenn sie die Anderungen oder Berichtigungen fiir zulassig
und gewahrbar halt, siehe C-V, _4.6); andernfalls nimmt sie das

Sofern nichts anderes angegeben ist, beziehen sich die Begriffe
"Anderung(en)" und "Berichtigung(en)" in diesem Abschnitt und in den
Berichtigungen in den Anmeldungsunterlagen nicht aber in anderen
Dokumenten (z. B. bibliografische Daten, Erfindernennung).

Zu Anmeldern, die auf den Erhalt einer weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3)

4.1 Keine Zahlung von Gebiihren und Einreichung von Ubersetzun-
gen erforderlich

die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs- und Veroffent-
lichungsgebuhr oder etwaige Anspruchsgebuhren zu entrichten, und er
muss auch die Ubersetzungen der Anspriiche nicht innerhalb dieser Frist
einreichen. Dies gilt unabhangig davon, ob die Prifungsabteilung die
Anderungen oder Berichtigungen spéater fiir zuldssig und gewahrbar
erachtet, und auch unabhangig davon, ob die Anderungen oder

Dies gilt auch, wenn der Anmelder beantragt, die von der Prifungsabteilung
in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagenen Anderungen riickgangig
Regel 71 (3) ein H|Ifsantrag zugrunde lag und der Anmelder in seiner
Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines héherrangigen Antrags
beantragt.

Die Gebuhren sind allerdings zu entrichten und die erforderlichen
Ubersetzungen einzureichen, wenn Anderungen oder Berichtigungen bei
einem Verzicht auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) eingereicht

4.2 Anrechnung freiwillig entrichteter Gebiihren

Wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin Anderungen
oder Berichtigungen einreicht, muss er auf diese Mitteilung hin keine
entrichten. Entscheidet er S|chdafurW|rd ihm der gezahlte Gebuhrenbetrag
angerechnet, wenn dieselben Geblhren infolge einer spateren Mitteilung
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nach Regel 71 (3) (die entweder unmittelbar oder nach der Wiederaufnahme

gilt Folgendes: Ist der auf die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) hin zu
entrichtende Geblihrenbetrag niedriger als der auf die erste Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin freiwillig entrichtete Betrag, so wird der zuviel gezahlte
Betrag zurlckerstattet, da die hdheren Anspruchsgeblihren nicht fallig
waren, als sie auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet
wurden.

Wenn die Anmeldung nach einer solchen freiwilligen Zahlung zuruck-
genommen wird, als zurlickgenommen gilt oder zurtickgewiesen wird, kann
die freiwillig entrichtete Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebuhr unter den in
ééf)ﬁ-ﬁ-féﬁ-i)verden auch unter denselben Bedingungen zuriickerstattet, weil
sie gezahlt wurden, als sie nicht fallig waren.

4.3 Anderungen oder Berichtigungen sollten begriindet sein

Der Anmelder sollte in seiner Begrindung fiir Anderungen oder
Berichtigungen, die er auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin einreicht,
jeweils angeben,

- warum die geanderten Anmeldungsunterlagen dem EPU
entsprechen, insbesondere den Anforderungen an die Patentier-
barkeit, Art. 123 (2) und Art. 84;

- warum die Fehler und ihre Berichtigung im Sinne von Regel 139
offensichtlich sind.

Reicht der Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) Anderungen oder
Berichtigungen ein, die nicht begrindet sind, so mussen die Erteilungs- und
Veroffentlichungsgebihr und etwaige Anspruchsgebihren nicht entrichtet

wirkt sich die fehlende Begriindung insofern aus, als solche Anderungen
oder Berichtigungen eher zu einer Wiederaufnahme des Prifungsverfahrens

4.4 Zulassigkeit von Anderungen
Die Kriterien fiir die Beurteilung der Zulassigkeit solcher Anderungen werden

genannten Fallen i) bis iii) ausnahmsweise nach Regel 137 zum Verfahren
zugelassen werden. Ergeht allerdings in einem solchen Fall eine weitere

Regel 137 (3)



Teil C - Kapitel V-8

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2015

Regel 71 (6)

4.5 Anpassung der Beschreibung

Betreffen die vom Anmelder innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) einge-
reichten Anderungen oder Berichtigungen die Anspriiche, sollte der
Anmelder priifen, ob die Beschreibung angepasst werden muss. Um in
Fallen, in denen eine solche Anpassung erforderlich ist, potenzielle Ver-
zdgerungen zu vermeiden, sollte der Anmelder mdglichst schon bei der
Einreichung von Anderungen innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eine
angepasste Beschreibung vorlegen.

Wird keine angepasste Beschreibung eingereicht, so kann die Prifungs-
abteilung die Anpassung selbst vornehmen und diese Anderungen der
Beschreibung in der zweiten Mitteilung gemall Regel 71 (3) vorschlagen

4.6 Anderungen/Berichtigungen zuldssig und gewihrbar — zweite
Mitteilung nach Regel 71 (3)

Sind die innerhalb der Frist nach Regel 71 (3) eingereichten Anderungen
oder Berichtigungen nach Regel 137 (3) zuldssig und auch mit dem EPU
vereinbar, versendet die Prifungsabteilung eine zweite Mitteilung nach
Regel 71 (3) auf dieser Grundlage.

Eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) kann auch bei Vorliegen einer
Verzichtserklarung verschickt werden, wenn die Prifungsabteilung die
Verzichtserklarung nicht ohne weitere Anderungen oder Berichtigungen
anerkennen kann, von denen sie mit Grund annehmen kann, dass innen der

4.6.1 Ablehnung von Anderungen, die die Priifungsabteilung in der
ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, durch den
Anmelder

Eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergeht auch, wenn der Anmelder
beantragt, dass die von Prifungsabteilung in der ersten Mitteilung nach
Regel 71 (3) vorgeschlagenen Anderungen riickgangig gemacht werden,
und die Prifungsabteilung ihren friiheren Standpunkt andert — z. B. aufgrund
von Argumenten oder Beweismitteln, die der Anmelder in seiner Erwiderung
auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgelegt hat (liegen keine solchen
Uberzeugenden Argumente oder Beweismittel vor, wird in der Regel die

4.6.2 Zweite Aufforderung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage eines
hoherrangigen Antrags, der in der ersten Aufforderung nach

Regel 71 (3) zunachst zuriickgewiesen worden war

In Fallen, in denen die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage

Anmelder auf diese erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Erteilung auf
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der Grundlage eines solchen hoherrangigen Antrags, den die
Prifungsabteilung zuvor fir nicht gewahrbar befunden hatte

Prifungsverfahren wieder aufgenommen wird (siehe C-V, 4.7). Die
Prifungsabteilung kann beispielsweise dann von ihrer friiheren Meinung
abweichen, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf die erste Mitteilung
nach Regel 71 (3) Uberzeugende Argumente oder Beweismittel vorlegt.
Gelingt es dem Anmelder, die Prifungsabteilung in dieser Hinsicht zu
Uberzeugen, so ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der

Grundlage des betreffenden héherrangigen Antrags.

4.6.3 Priufungsabteilung schlagt in der zweiten Mitteilung nach

Regel 71 (3) Anderungen vor

Die Prufungsabteilung kann nicht nur in der ersten Mitteilung nach
Regel 71 (3) Anderungen vorschlagen, sondern auch auf den neuesten
Antrag des Anmelders hin, auf dem die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)
beruht (dieser Antrag enthalt Anderungen oder Berichtigungen, die auf die
erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht wurden). In der zweiten
Anderungen vorschlagen. Allerdings kann sie in der zweiten Mitteilung nach
Regel 71 (3) nicht erneut Anderungen vorschlagen, die sie bereits friiher
vorgeschlagen hat und die der Anmelder abgelehnt hat. Ist die
Prifungsabteilung der Ansicht, dass eine solche Anderung zwingend
erforderlich ist, um einen Einwand auszuraumen, sollte sie die

4.7 Anderungen nicht zulidssig und/oder nicht gewihrbar,
Wiederaufnahme der Priifung

Bis zur Entscheidung Uber die Erteilung des europaischen Patents kann die
Prifungsabteilung das Prifungsverfahren jederzeit wieder aufnehmen. Dies
gilt unter anderem, wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3)
hin nicht gewahrbare oder unzulassige Anderungen einreicht.

Die Prufungsabteilung kann das Prufungsverfahren auch bei einem Verzicht
auf eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) wieder aufnehmen, wenn die

4.7.1 Mitteilungen/Miindliche Verhandlung nach der
Wiederaufnahme

Wurden die Grinde oder Beweismittel fir die Nichtgewahrbarkeit oder
Unzuléssigkeit der Anderungen im Prifungsverfahren noch nicht behandelt,
versendet die Prifungsabteilung eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und
Regel 71 (1) und (2) mit einer entsprechenden Erlauterung, bevor sie zu
einer mundlichen Verhandlung ladt oder die Zurlickweisung beschlief3t

Regel 71a (2)

Art. 94 (3)
Regel 71 (1) und (2)
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Art. 116 (1)

Art. 97 (2)

Regel 71 (6)

In den folgenden Fallen muss die Prifungsabteilung eine mindliche
Verhandlung anberaumen, bevor sie eine Zurlckweisungsentscheidung

i) Eine mindliche Verhandlung wurde beantragt, aber noch nicht
abgehalten, oder

i) die mundliche Verhandlung wurde abgehalten, aber

— der dem Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt hat sich
geandert, sodass nach Art. 116 (1) ein Recht auf eine neue
miindliche Verhandlung entsteht (z. B. infolge von Anderungen,
die auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereicht wurden),
und

— der Anmelder hat eine neue mindliche Verhandlung beantragt

Wurden die Grinde und Beweismittel fiir die Nichtgewahrbarkeit oder
Unzulassigkeit der Anderungen bereits im Priifungsverfahren, nicht aber in
einer mundlichen Verhandlung behandelt, so kann direkt eine Ladung zur
mundlichen Verhandlung versandt werden, sofern mindestens eine
Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ergangen ist.

Einem Antrag auf mindliche Verhandlung ist immer stattzugeben, solange
das Verfahren vor dem EPA noch nicht abgeschlossen ist, d. h. solange der
Erteilungsbeschluss noch nicht in die interne Post gegeben wurde
(sieche G 12/91 wund T 556/95, insbesondere Nr. 4.4 der
Entscheidungsgriinde).

Wenn die folgenden Kriterien erflllt sind, kann die Anmeldung direkt
zurickgewiesen werden:

a) Die Grunde und Beweismittel flr die Nichtgewahrbarkeit oder
Unzulassigkeit des auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
eingereichten Antrags wurden bereits im Prifungsverfahren behandelt
(Art. 113 (1)),

b) der Anmelder hat bereits mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3)

c) das Recht des Anmelders, auf Antrag in einer mindlichen
Verhandlung gehdrt zu werden, wurde gewahrt (Art. 116 (1)).

4.7.2 Einigung auf eine Fassung — zweite Mitteilung nach

Regel 71 (3)

dass eine gewahrbare und zuldssige Fassung eingereicht wird oder der
Anmelder die Prifungsabteilung davon berzeugen kann, dass die bereits
auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin eingereichte Fassung doch
gewahrbar und zuldssig ist, so ergeht eine zweite Mitteilung nach
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Regel 71 (3) auf der Grundlage dieser von beiden Seiten gebilligten

4.7.3 Keine Einigung auf eine Fassung — Zuriickweisung

Kann nach der Wiederaufnahme der Priifung kein Einvernehmen Uber eine
Fassung erzielt werden, so wird die Anmeldung zurlickgewiesen (siehe C-
V....14). Einzelheiten zur Durchfihrung des wiederaufgenommenen

4.8 Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) zu entrichtende
Gebihren

Reicht der Anmelder auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
Anderungen oder Berichtigungen ein, so muss er weder die Erteilungs- und
Veroffentlichungsgebiihr noch die Anspruchsgebuihren entrichten (siehe C-
V.. 4.1). In diesem Fall kann eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3)
ergehen - entweder sofort (wenn die geanderte/berichtigte Fassung

4.8.1 Anspruchsgebiihren

Damit die Fassung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen
ist, gemall Regel 71 (5) als gebilligt gilt, muss der Anmelder etwaige
Anspruchsgebtiihren entrichten, die infolge der Mitteilung fallig wurden;
andernfalls gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zurickgenommen (zur
Berechnung der in dieser Phase falligen Anspruchsgebiihren

Da auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin normalerweise keine
Anspruchsgebilhren entrichtet werden, spielt die Zahl der Anspriche in der
Fassung, zu der die erste Mitteilung ergangen ist, keine Rolle bei der
Berechnung der Anspruchsgebuhren, die infolge der zweiten Mitteilung nach
Regel 71 (3) fallig werden. Hat der Anmelder jedoch die Anspruchsgebihren
freiwillig auf die erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin oder bei einem

4.8.2 Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebiihr

Damit die Fassung, zu der die zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen
ist, gemafR Regel 71 (5) als gebilligt gilt, muss der Anmelder auf die Mitteilung
hin die Erteilungs- und Veréffentlichungsgebihr entrichten; andernfalls gilt
die Anmeldung nach Regel 71 (7) als zuriickgenommen.

Bei vor dem 1. April 2009 eingereichten europaischen Anmeldungen und vor
diesem Datum in die europadische Phase eingetretenen internationalen
Anmeldungen umfasst die Erteilungs- und Druckkostengebiihr eine Geblhr

ersten und der zweiten Mitteilung nach Regel 71 (3), wird die Gebihr anhand
der Seitenzahl der Fassung berechnet, zu der die zweite Mitteilung nach

Art. 97 (2)

Art. 2 (2),
Nr. 7.2 GebO
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Regel 71 (3) ergangen ist. Hat der Anmelder die Gebuhr freiwillig auf die
erste Mitteilung nach Regel 71 (3) hin entrichtet, so wird der entrichtete

4.9 Fehlendes Einverstandnis mit der fiir die Erteilung
vorgeschlagenen Fassung

Die Reaktion des Anmelders auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) kann
einfach darin bestehen, die dort vorgeschlagene Fassung abzulehnen und
keine Gebiihren zu entrichten oder keine Ubersetzungen der Anspriiche
einzureichen. Sofern die nachstehenden Kriterien zutreffen, gilt die
Anmeldung in solchen Fallen nicht nach Regel 71 (7) als zurGckgenommen,
sondern wird nach Art. 97 (2) zuruckgewiesen, weil das Erfordernis des
Art. 113 (2) nicht erflllt ist und keine vom Anmelder gebilligte Fassung
vorliegt:

i) Die Prifungsabteilung hat in der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine
Anderungen oder Berichtigungen der Anmeldung vorgeschlagen,

i) die Mitteilung nach Regel 71 (3) wurde nicht auf der Grundlage eines
Hilfsantrags erstellt, und

iii) der Anmelder hat mit seiner Ablehnung keine Anderungen oder
Berichtigungen eingereicht.

Wurde dem Anmelder im Prifungsverfahren bereits eine Mitteilung nach
und wurde sein Recht, auf Antrag in einer mUndIichéH"\-/.e.r-Handliné-éé-H-i-j-ﬁ
zu werden, gewahrt (Art. 116 (1)), so kann die Anmeldung direkt und ohne
weitere Rlcksprache mit dem Anmelder zurlickgewiesen werden.

Ist Kriterium i) nicht erfullt, so wird die Ablehnung des Anmelders als
Zuriickweisung der Anderungen oder Berichtigungen ausgelegt, die die
Prufungsabteilung in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat. Ist
Kriterium ji) nicht erfillt, so wird die Ablehnung des Anmelders als Antrag
ausgelegt, dass ein Patent auf der Grundlage eines héherrangigen Antrags
erteilt wird. Ist Kriterium ii) nicht erfullt, so wird die Ablehnung des Anmelders
als Wunsch ausgelegt, die Anmeldung in der von ihm auf die Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin gednderten oder berichtigten Fassung aufrechtzuerhalten.
Wenn eines dieser Kriterien nicht erflllt ist, wird entweder die Prifung wieder

ist es unklar, welchen héherrangigen Antrag der Anmelder aufrechterhalten
will, so muss die Prifungsabteilung den  Anmelder im
wiederaufgenommenen Prifungsverfahren auffordern, dies klarzustellen.

Reicht der Anmelder innerhalb der Frist gemal Regel 71 (3) zunachst nur
die Erklarung ein, dass er mit der Fassung nicht einverstanden ist, und spater
(ebenfalls innerhalb der Frist gemal Regel 71 (3)) einen Antrag auf
Berichtigung/Anderung, so kommt das oben beschriebene Verfahren nicht
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festgelegte Verfahren zur Behandlung von Antrdgen auf Anderung/
Berichtigung, die in Erwiderung auf die Mitteilung gemall Regel 71 (3)
eingereicht werden, angewandt.

4.10 Innerhalb der zweiten Frist nach Regel 71 (3) eingereichte
Anderungen/Berichtigungen

i) weitere Anderungen oder Berichtigungen einreicht (einschlieRlich der
Anderungen oder Berichtigungen, die bei einem Verzicht auf eine

benen Bedingungen zuldssig sind),

i) die Anderungen ablehnt, die die Priifungsabteilung in der Mitteilung
nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, oder

i)  einen hoherrangigen Antrag wieder aufgreift (wenn der zweiten
Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde liegt).

Insbesondere ist der Anmelder in solchen Fallen nicht verpflichtet, innerhalb
dieser zweiten Frist nach Regel 71 (3) die Erteilungs- und Veroffent-
lichungsgebihr oder etwaige Anspruchsgeblihren zu entrichten oder
Ubersetzungen der Anspriiche einzureichen. Stimmt die Priifungsabteilung
(entweder mit oder ohne Wiederaufnahme der Prifung) einer Fassung zu,
ergeht eine dritte Mitteilung nach Regel 71 (3). Dies gilt nicht, wenn ein
Verzicht auf den Erhalt einer weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3) wirksam

gezahlt oder Ubersetzungen eingereicht werden usw.) sind auch
entsprechend anzuwenden, wenn der Anmelder auf die zweite Mitteilung
nach Regel 71 (3) hin die Anderungen ablehnt, die die Priifungsabteilung in
der ersten Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat (sofern sie nicht
durch spatere Anderungen ersetzt wurden).

4.11 Verzicht auf weitere Mitteilung nach Regel 71 (3)

In seiner Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) kann der Anmelder
ausdricklich angeben, dass er auf das Recht verzichtet, eine weitere
Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erhalten, wenn er Anderungen oder
Berichtigungen zu der von der Prifungsabteilung vorgeschlagenen Fassung
einreicht, die keine Wiederaufnahme des Sachprifungsverfahrens erfordern.
Sofern die nachstehenden Voraussetzungen erfillt sind und die
Prifungsabteilung keine Einwande gegen die Anderungen oder Berichti-
gungen hat, gilt der Verzicht als von der Prifungsabteilung anerkannt
(weitere Einzelheiten siehe Mitteilung des EPA vom 8. Juni 2015 Uber die
Moglichkeit zum Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach
Regel 71 (3) EPU zu erhalten, ABI. EPA 2015, A52).
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Ein in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU erklarter
Verzicht ist nur fiir die nachstfolgende Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU
wirksam.

Fir einen wirksamen Verzicht auf das Recht, eine weitere Mitteilung nach
Regel 71 (3) zu erhalten, missen innerhalb der Viermonatsfrist nach
Regel 71 (3) die folgenden Voraussetzungen erfillt sein:

- Der Verzicht muss ausdricklich erklart werden.

- Eine Ubersetzung der Anspriiche (einschlieRlich der beantragten
Anderungen und Berichtigungen) ist in den beiden Amtssprachen
einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

— Die erforderlichen Erteilungs- und Veréffentlichungsgebiihren sind zu
entrichten.

— Die Anspruchsgebihren flr den sechzehnten und jeden weiteren
Anspruch sind zu entrichten, soweit diese nicht bereits nach Regel 45
oder Regel 162 EPU entrichtet worden sind.

- Die Anderungen und Berichtigungen sind zu kennzeichnen und ihre
Grundlage in der urspringlich eingereichten Fassung ist anzugeben
(Regel 137 (4)). Die betreffenden Seiten des Druckexemplars mit den
Anderungen und Berichtigungen sind einzureichen.

Wenn alle Formerfordernisse erflillt sind und die Prifungsabteilung keine
Einwdnde gegen die vom Anmelder beantragten Anderungen oder
Berichtigungen hat, gilt der Verzicht als von der Prifungsabteilung
anerkannt. Die Verzichtserklarung kann nur als anerkannt gelten, wenn die
beantragten Anderungen oder Berichtigungen keine Wiederaufnahme des
Prufungsverfahrens erfordern (z. B. bei orthografischen Fehlern oder
falschen Bezugszeichen). In diesem Fall ergeht keine weitere Mitteilung
nach Regel 71 (3) an den Anmelder. Stattdessen wird die "Information nach
Regel 71 (3) EPU" (EPA-Formblatt 2004W) im Européischen Patentregister
veroffentlicht, um den Anmelder und die Offentlichkeit (iber die Fassung, in
der die Prifungsabteilung das europaische Patent zu erteilen beabsichtigt,
und Uber die zugehorigen bibliografischen Daten zu unterrichten, beides wie
vom Anmelder gebilligt. Daraufhin ergeht die Entscheidung Uber die
Erteilung des europaischen Patents, sofern die bereits falligen Jahres- und
gegebenenfalls Zuschlagsgebihren entrichtet wurden. Von sich aus kann
die Priifungsabteilung dann keinerlei Anderungen oder Berichtigungen mehr
vornehmen, selbst wenn sie mit Grund annehmen kann, dass der Anmelder
ihnen zustimmt.

Kann die Verzichtserklarung nicht anerkannt werden, weil die Form-
erfordernisse (bezlglich der zu entrichtenden Geblhren oder der einzu-
reichenden Ubersetzungen der Anspriiche) nicht erfillt sind, wird gemaR
Regel 71 (6) eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) an den Anmelder

zuséatzliche Anderungen fir erforderlich halt. Ist es nicht méglich, eine
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weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erlassen, wird die Prifung wieder
Art. 94 (3) und Regel 71 (1) L-J.r-l.c-j.-ié-).-Versendet wird. Ferner gilt dies, wenn
der Mitteilung nach Regel 71 (3) ein Hilfsantrag zugrunde lag und der
Anmelder in seiner Erwiderung die Erteilung auf der Grundlage eines
hdherrangigen Antrags beantragt hat.

Ergeht spater eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3), muss der Anmelder
innerhalb der Viermonatsfrist sein Einverstandnis mit der von der
Prifungsabteilung moglicherweise geanderten oder berichtigten Fassung

Werden die Gebuhren fir eine Anmeldung nach dem automatischen
Abbuchungsverfahren entrichtet und wurde auf eine Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin eine Verzichtserklarung abgegeben, so sind die Erteilungs-
gebihr einschliellich der Veroffentlichungs-/Druckkostengebihr (Art. 2 (2)
GebQ) sowie etwaige nach Regel 71 (4) zu entrichtende Anspruchs-
geblhren gesondert mittels einer anderen in der Geblhrenordnung
zugelassenen Zahlungsart zu entrichten (siehe Nr. 12 VAA und Zu
Nummer 12 VAA in Anhang A.2 zu den VLK). Diese Geblihren werden nicht
automatisch abgebucht.

Nach Erteilung des Patents kdnnen etwaige in der gebilligten Fassung der
Patentschrift verbliebene Fehler nicht mehr nach Regel 140 berichtigt

5. Weitere Anderungsantrige nach der Einverstindniserklirung
Die Kriterien fiir die Beurteilung der Zuléssigkeit solcher Anderungen sind in

6. Wiederaufnahme des Priifungsverfahrens nach der
Einverstindniserklarung

6.1 Wann nimmt die Priifungsabteilung nach der
Einverstandniserklarung das Priifungsverfahren wieder auf?

Auch nachdem der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin sein
Prufungsverfahren vor Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne
Poststelle des EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder jederzeit
wieder aufnehmen (siehe G 12/91). Dies wird selten vorkommen, kann sich
aber als notwendig erweisen, z. B. wenn der Anmelder weitere Dokumente
des Stands der Technik einreicht, die eine zusatzliche Sachprifung erforder-
lich machen; wenn der Prifungsabteilung infolge von Einwendungen Dritter
nach Art. 115 ein besonders relevanter Stand der Technik bekannt wird;

Regel 137 (3)

Regel 71a (2)
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Regel 137 (3)

Regel 71 (6)

Regel 71a (5)

wenn der Anmelder Anderungen oder Berichtigungen einreicht (hachdem er
bereits sein Einverstandnis mit der Fassung erklart hatte); oder wenn die
Prifungsabteilung auf andere Weise Kenntnis davon erlangt, dass der
beanspruchte Gegenstand nicht mit dem EPU vereinbar ist.

Wird die Prifung nach der Einverstandniserklarung wieder aufgenommen,
gelten die gleichen Uberlegungen wie bei der Wiederaufnahme der Priifung
aufgrund von Anderungen, die in der Frist nach Regel 71 (3) eingereicht
sich zu éu[&ern"(A-r-t-."i-:I-é-(1)), sein Recht, im Prifungsverfahren mindestens
eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) zu erhalten

gehdrt zu werden (Art. 116 (1)), gewahrt werden.

Die Kriterien fiir die Beurteilung der Zulassigkeit von Anderungen oder
Berichtigungen, die der Anmelder nach der Einverstandniserklarung

6.2 Weitere Mitteilung nach Regel 71 (3)

Fuhrt die wiederaufgenommene Prifung zu einer Fassung, auf deren
Grundlage ein Patent erteilt werden kann, so ergeht eine zweite Mitteilung
nach Regel 71 (3) (sachliche Anderungen zur Lésung der Probleme, die zur
Wiederaufnahme der Prifung gefihrt haben, sind mdglich).

Wenn auf eine frithere Mitteilung nach Regel 71 (3) hin die Ubersetzungen

mit der flr die Erteilung vorgesehenen Fassung (Regel 71a (1)) innerhalb
der in der weiteren Mitteilung nach Regel 71 (3) genannten nicht
verlangerbaren Viermonatsfrist erklaren (z. B. durch Billigung der Fassung
und Verifizierung der bibliografischen Daten, Bestatigung, dass das
Erteilungsverfahren mit den in der Akte enthaltenen Unterlagen fortgesetzt
werden kann und/oder Erklarung, welche Ubersetzungen der bereits
aktenkundigen Patentanspriche herangezogen werden sollen). Dies gilt
auch, wenn eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) ergangen ist, weil die
Prifungsabteilung den Verzicht des Anmelders auf eine solche Mitteilung

6.3 Anrechnung von Gebiihren nach Regel 71a (5)

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung nach Regel 71 (3) hin die Erteilungs-
und Veroéffentlichungsgeblihr oder die Anspruchsgebihren bereits entrichtet,
so wird der entrichtete Betrag bei erneutem Ergehen einer solchen
Aufforderung angerechnet. Weitere Einzelheiten zu diesem Verfahren

7. Berichtigung von Fehlern in der Entscheidung iiber die Erteilung
Unter bestimmten Umstanden kann eine Entscheidung Uber die Erteilung
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8. Weiterbehandlung
Nach Versaumung der gemal® Regel 71 (3) gesetzten Frist kann die Art. 121
Anmeldung auf Antrag gemaR Art. 121 weiterbehandelt werden

der nachstehenden Handlungen versaumt wurde:

i) alle in Regel 71 (3) und (4) genannten Handlungen:
a) Entrichtung der Erteilungs- und Veréffentlichungsgebihr,
b) Entrichtung etwaiger Anspruchsgebiihren und
c) Einreichung einer Ubersetzung der Anspriiche.

i) eine oder mehrere der folgenden Handlungen:

a) Einreichung von Anderungen und/oder Berichtigungen der
Anmeldungsunterlagen,

b) Ablehnung von Anderungen, die die Priifungsabteilung in der
Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen hat, oder

c) Antrag auf Erteilung auf der Grundlage eines Antrags, der
hoherrangig ist als der Hilfsantrag, der der Mitteilung nach
Regel 71 (3) zugrunde lag.

9. Riickerstattung der Erteilungs- und Veroéffentlichungsgebiihr

Wird die Anmeldung zurickgewiesen oder vor der Zustellung der Regel 71a (6)
Entscheidung Uber die Erteilung eines europaischen Patents zurlck-

genommen oder gilt sie zu diesem Zeitpunkt als zuriickgenommen, so wird

die Erteilungs- und Verdffentlichungsgebuihr zurlckerstattet (Naheres

10. Veroffentlichung der Patentschrift

Die Entscheidung Uber die Patenterteilung enthalt den Tag des Hinweises
auf die Erteilung des europdaischen Patents und wird dem Anmelder nach
Abschluss der technischen Vorbereitungen fir den Druck der Patentschrift
zugestellt.

Das EPA gibt so bald wie mdglich nach der Bekanntmachung des Hinweises  Art. 98
auf die Erteilung im Patentblatt die Patentschrift heraus, in der die Regel 73
Beschreibung, die Patentanspriiche (in den drei Amtssprachen) und gege- Art. 14 (6)
benenfalls die Zeichnungen enthalten sind. Auf der Titelseite der verdffent-

lichten Patentschrift werden unter anderem die Vertragsstaaten angegeben,

die zum Zeitpunkt der Erteilung noch benannt waren (oder deren Benennung

erst nach Abschluss der Vorbereitungen zur Drucklegung zurickgenommen

wurde). Zur Form der Veroffentlichung siehe den Beschluss der Prasidentin

des EPA vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe Nr. 3, ABIl. EPA 2007, D.3.

Fehler in der europaischen Patentschrift, die bei deren Herstellung ent-
standen sind, haben keinen Einfluss auf den Inhalt des erteilten Patents. Fir
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Regel 73

Regel 74

Art. 129 a)

diesen ist vielmehr die dem Patenterteilungsbeschluss zugrunde gelegte
eine entsprechende Veroffentlichung vor, sobald der Fehler in der
Patentschrift festgestellt wird. Dies geschieht durch einen Hinweis im
Europaischen Patentblatt und Herausgabe eines Korrigendums. Hierdurch
wird lediglich die europaische Patentschrift mit dem Inhalt der zugrunde
liegenden Entscheidung in Ubereinstimmung gebracht (siehe Regel 143 (2)
und Beschluss der Prasidentin des EPA vom 14. Oktober 2009, ABI.
EPA 2009, 598, Art. 1, Nr. 2).

11. Zuriicknahme der Patentschrift vor ihrer Veroéffentlichung

Die europaische Patentschrift wird nicht verdffentlicht, wenn die Anmeldung
vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Veréffentlichung
zurickgenommen wird. Wird die Anmeldung nach Abschluss der
technischen Vorbereitungen zuriickgenommen, um eine Veréffentlichung zu
verhindern, so kann nicht gewahrleistet werden, dass die Veréffentlichung
unterbleibt. Das EPA wird sich jedoch im Einzelfall (entsprechend den
Grundsatzen in J 5/81) bemihen, die Verdffentlichung zu verhindern, wenn
dies angesichts des Stadiums des Verdffentlichungsverfahrens noch
vertretbar erscheint. Die Anmeldung kann mittels einer unterzeichneten
Erklarung zurickgenommen werden, die keinerlei Vorbehalte enthalten darf
und eindeutig sein muss (siehe J 11/80). Der Anmelder ist an eine wirksame
Zurtcknahmeerklarung gebunden (siehe J 25/03, J 4/97 und J 10/87).

12. Urkunde

Sobald die europaische Patentschrift herausgegeben worden ist, stellt das
EPA dem Patentinhaber eine Urkunde aus, dass das europaische Patent der
in der Urkunde genannten Person erteilt worden ist. Bei mehreren Inhabern
erhalt jeder eine Urkunde. Der Patentinhaber kann eine beglaubigte
Abschrift der Urkunde mit beigeflgter Patentschrift beantragen, die ihm
gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebihr zugestellt wird. Naheres siehe
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 16. Juli 2013
(ABI. EPA 2013, 416).

13. Europaisches Patentblatt

Gelangt innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung des europaischen Patents kein Einspruch zu den
Akten des europaischen Patents, so wird dies dem Patentinhaber mitgeteilt
und im Europaischen Patentblatt bekannt gemacht (siehe Beschluss der
Prasidentin des EPA vom 14. Oktober 2009, Art. 1 Nr. 1,
ABI. EPA 2009, 598). Wenn danach noch ein rechtzeitig eingegangener
Einspruch zur Akte gelangen sollte, wird der Patentinhaber benachrichtigt
und das Europaische Patentblatt berichtigt.

14. Zuriickweisung

Eine Entscheidung Uber die ZurlUckweisung der Anmeldung kann erst
ergehen, wenn im Prifungsverfahren ein erster Bescheid versendet wurde
Anmeldung nicht unmittelbar nach der Erwiderung auf die Stellungnahme zur
Recherche nach Regel 70a (1) oder unmittelbar nach der Erwiderung auf
den WO-ISA nach Regel 161 (1) zurlckweisen, selbst wenn die in der
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Stellungnahme zur Recherche oder im WO-ISA erhobenen Einwande noch
bestehen und kein Antrag auf mindliche Verhandlung anhangig ist.

Koénnen die Einwande trotz der Stellungnahmen des Anmelders, d. h. durch
Anderungen oder Gegenargumente, nach der Erwiderung des Anmelders
auf die erste Mitteilung nach Art. 94 (3) in der Prifungsphase nicht
ausgerdumt werden, so kann sogar schon in dieser Phase eine
Entscheidung tber die Zurlickweisung ergehen (vorbehaltlich der Abhaltung
einer mundlichen Verhandlung, wenn eine beantragt wurde). Wird in dieser
oder einer spateren Phase des Prifungsverfahrens eine Zurlickweisung in
Betracht gezogen, so hat der Prifer die Anmeldung den Ubrigen Mitgliedern
der Priufungsabteilung vorzulegen, die dann die Zurlickweisung der
Anmeldung beschlieRen kdénnen. Zu irgendeinem Zeitpunkt wird sich der
beauftragte Prifer auf jeden Fall mit den anderen Mitgliedern der
Prifungsabteilung beraten, um darliber zu befinden, ob die Anmeldung
zurlckgewiesen oder darauf ein Patent erteilt werden soll. Beabsichtigt die
Abteilung, die Anmeldung zurlckzuweisen, so ist eine begrundete
schriftliche Entscheidung notwendig, die in der Regel vom beauftragten
den allgemeinen in Art. 113 (1) verankerten Grundsatz halten, wonach die
Entscheidung nur auf Griinde gestitzt werden darf, zu denen sich der

AufRerdem muss der Anmelder auf die Beschwerdevorschriften der Art. 106
bis 108 aufmerksam gemacht werden. Findet eine miindliche Verhandlung
muss aber noch schriftlich zugestellt werden; die Beschwerdefrist beginnt
dann mit dem Tag dieser Zustellung.

Legt der Anmelder gegen die Entscheidung Beschwerde ein, und gelangt die
Prifungsabteilung angesichts der Begrindung des Anmelders zu der
Auffassung, dass die Beschwerde zulassig und begriindet ist, so hat sie ihrer
Entscheidung innerhalb von drei Monaten nach Erhalt der Begriindung
abzuhelfen. Andernfalls wird sich eine Beschwerdekammer mit der
Beschwerde befassen. Wird eine Zurlckweisungsentscheidung auf die
Beschwerde hin aufgehoben, so kann die Anmeldung an die Prifungs-
abteilung zur Weiterprifung zurtickverwiesen werden. In einem solchen Fall
wird die Weiterprifung in der Regel dem Priifer Ubertragen, der die urspriing-
liche Prifung durchgefiihrt hat. Die Prufungsabteilung ist an die rechtliche
Beurteilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand
derselbe ist.

15. Entscheidung nach Aktenlage

Ein Sonderfall liegt vor, wenn der Anmelder, statt mit einer Stellungnahme
oder Anderungen auf den Bescheid des Priifers zu reagieren, eine Ent-
scheidung "nach Aktenlage" beantragt, d. h., wenn er den Dialog beenden
und eine Entscheidung auf der Grundlage des derzeitigen Stands der
Anmeldung und der Argumente erwirken will. Die Entscheidung, die mit der
Beschwerde angefochten werden kann, darf sich nur auf Griinde stiitzen, zu
denen der Anmelder sich aufiern konnte (Art. 113 (1)).

Art. 97 (2)

Art. 113 (1)

Regel 111

Art. 109

Art. 111 (1) und (2)
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15.1 Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage

Der Anmelder kann in jeder Phase des Prifungsverfahrens eine
Entscheidung nach Aktenlage beantragen, sofern im Prifungsverfahren
Antrag sollte explizit und eindeutig sein und maoglichst d-i.e-z.-.li.(i.r-r.r-]ﬁl-ierung
"nach Aktenlage" enthalten.

Wenn der Antrag in dieser Hinsicht nicht eindeutig gestellt ist, sollte sich der
Prufer an den Anmelder wenden, um die Unklarheiten zu beseitigen.

Mit der Stellung eines Antrags auf Entscheidung nach Aktenlage gilt ein
etwaiger anhangiger Antrag auf mundliche Verhandlung nicht automatisch
als zurickgenommen. Deshalb wird empfohlen, dass der Anmelder bei der
Stellung eines Antrags auf eine solche Entscheidung einen etwaigen
anhangigen (bedingten oder sonstigen) Antrag auf mindliche Verhandlung
zuricknimmt. Andernfalls muss der Prufer ihn auffordern, die Zuricknahme
des Antrags auf mandliche Verhandlung schriftlich zu erklaren, bevor eine
Entscheidung nach Aktenlage erlassen werden kann.

15.2 Entscheidung per Standardformular

Unter Umstanden kann der Prifer die Anmeldung mit einem
Standardformular zurtickweisen, das auf den friiheren Bescheid verweist.
Aufgrund des Erfordernisses, dass eine solche Entscheidung begriindet sein
muss (Regel 111 (2)), ist dies nur méglich, wenn im friiheren Bescheid die
vorliegenden Anmeldungsunterlagen genau angegeben sind und wenn der
Bescheid ausreichend begrindet und hinsichtlich der Griinde fir die
Zurickweisung des bestehenden Antrags vollstdndig ist. Eine weitere
Bedingung ist, dass der Anmelder seit dem friiheren Bescheid keine neuen
Argumente oder Anderungen eingereicht hat.

In Ausnahmefallen kann im Standardformular auf mehr als einen Bescheid
verwiesen werden, wobei der Prifer jedoch sorgfaltig darauf achten sollte,
dass die Erfordernisse der Regel 111 (2) erfiullt sind. Stattdessen sollte
insbesondere dann eine vollstdndig begrindete Entscheidung erlassen
werden, wenn sich die verschiedenen Bescheide auf verschiedene
Anspruchssatze beziehen, sodass unklar ist, welche der von der
Prufungsabteilung in ihren Bescheiden angegebenen Grinde fur die
Zurickweisung der Anmeldung erheblich gewesen sein koénnten

vollstandig begriindete Zuriickweisungsentscheidung erlassen werden, um
Regel 111 (2) zu entsprechen. Dies ist beispielsweise dann erforderlich,
wenn aus den zahlreichen Einwanden, die in den bisherigen Mitteilungen zu
verschiedenen Satzen von Patentanspriichen erhoben wurden, die Griinde
fur die Zuriickweisung nicht klar hervorgehen. Ebenso ist dies erforderlich,
wenn der Anmelder seit dem vorhergehenden Bescheid weitere Stellung-
nahmen (einschlieBlich Anderungen) eingereicht hat, sofern diese nicht dazu
fuhren, dass die anschlielende Entscheidung auf Griinde oder Beweismittel
gestitzt wird, zu denen sich der Anmelder nicht dufern konnte. In jedem Fall
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ist sorgfaltig zu prifen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1) eingehalten sind

15.4 Weitere Mitteilung (keine Zuriickweisung)

Wenn die bisherigen Mitteilungen dem Anschein nach unzureichend
begrindet und unvollstandig waren oder wenn der Anmelder seit der
vorhergehenden Mitteilung Anderungen und/oder Argumente eingereicht
hat, sollte der Prufer sorgfaltig prifen, ob die Erfordernisse des Art. 113 (1)
und der Regel 111 (2) erfullt sind, bevor er die Zuriickweisungsentscheidung

enthalten (Regel 116 (1)). In der Mitteilung bzw. Ladung sollte der Anmelder
davon unterrichtet werden, dass seinem Antrag auf Entscheidung nach
Aktenlage nicht stattgegeben werden konnte.
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Anlage
Einheitliche Zeichen fiir die Kennzeichnung von Anderungen oder
Berichtigungen durch die Abteilungen

1. Einfiigen von Buchstaben und Woértern

Bei Nutzung des elektronischen Tools werden Einfigungen im Text in der
Zeile vorgenommen. Es sind keine gesonderten Zeichen am Zeilenrand oder
oben oder unten auf der Seite erforderlich.

In der PDF-Datei der "Arbeitskopie" des Druckexemplars wird das Tool
rechts neben den Anderungen entsprechende Linien einfligen und
geanderte Seiten als solche kennzeichnen. Das Tool fugt auch zwei Zeichen
ein, die den Anfang und das Ende jeder Einflgung in einer Zeile markieren:

Zeichen Erklarung

Markiert den Anfang des eingefiigten Textes

Markiert das Ende des eingefligten Textes

Vor und nach den oben genannten Zeichen wird mit den Zeichen fir "Kein
Umbruch", "Zeilenumbruch" oder "Absatzumbruch" markiert, ob der
eingefiigte Text in derselben Zeile stehen soll oder ob vor oder nach dem
eingefiigten Text eine neue Zeile oder ein neuer Absatz beginnen soll:

Zeichen Erklarung

Kein Umbruch: Eingeflgter Text steht in derselben
Z Zeile (Standardeinstellung).

Zeilenumbruch: Es wird eine neue Zeile erstellt
<£| (gegebenenfalls einzustellen).

Absatzumbruch: Es wird ein neuer Absatz erstellt
| (gegebenenfalls einzustellen).

Wenn eine ganze neu eingereichte Seite eingefligt wird, z. B. die Seite "1a",
dann wird die Anweisung [Seite 1a einfligen] verwendet.
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Kapitel VI — Fristen und Beschleunigung des
Prufungsverfahrens

1. Fristen fiir die Beantwortung von Bescheiden des Priifers

1.1 Allgemeines

Frist fir die Beantwortung eines Bescheids des Prifers sollte geman
Regel 132 im Allgemeinen zwischen zwei und vier Monaten betragen. Der
zu gewahrende Zeitraum wird vom Prifer unter Berticksichtigung aller fir die
betreffende Anmeldung wichtigen Faktoren festgelegt. Dazu gehdren die
vom Anmelder oder seinem Vertreter in der Regel benutzte Sprache, die
Anzahl und die Art der erhobenen Einwande sowie die Lange und der
technische Schwierigkeitsgrad der Anmeldung, die Entfernung zwischen
dem EPA und dem Anmelder oder gegebenenfalls dessen Vertreter und die
Entfernung zwischen Anmelder und Vertreter.

Die Frist kann verlangert werden, wenn der Anmelder dies vor Ablauf der
eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2), so gilt die
Anmeldung als zurickgenommen. Bei einem solchen Rechtsverlust besteht

1.2 Besondere Umstande

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

Die Stellungnahme zur Recherche ist kein Bescheid nach Art. 94 (3).

2. Beeinflussung der Geschwindigkeit des Priifungsverfahrens —
PACE

Der Anmelder kann die Bearbeitung der Anmeldung in der Sachprifung be-
schleunigen, indem er einen schriftlichen Antrag auf beschleunigte Prifung
im Rahmen des Programms zur beschleunigten Bearbeitung europaischer
Patentanmeldungen (PACE) stellt (siehe Mitteilung des EPA vom

3. Weitere Moglichkeiten zur Beschleunigung des
Priifungsverfahrens

Der Anmelder kann, wenn er den Prifungsantrag vor Zugang des Recher-
chenberichts stellt, auch auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) verzichten
und den Prifungsantrag ohne Ricksicht auf das Ergebnis der Recherche
unbedingt stellen, wodurch das Verfahren ebenfalls beschleunigt werden
kann (siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352). In
diesem Fall gilt die Aufrechterhaltungserklarung mit dem Zugang des
Recherchenberichts als abgegeben, sodass gemal® Regel 62 (1) mit dem

Art. 94 (1) und (4)
Regel 132

Regel 70 (2)
Art. 11 b) GebO
Regel 62 (1)
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Recherchenbericht keine Stellungnahme zur Recherche ergeht. Falls die
Anmeldung in diesem Fall die Voraussetzungen fiir die Erteilung nicht erfillt,
wird dem Anmelder eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2)
zugestellt. Sind die Voraussetzungen flr die Erteilung erfiillt, so hangt das
weitere Verfahren davon ab, ob zu diesem Zeitpunkt die Recherche nach
kollidierenden europaischen Anmeldungen im Sinne des Art. 54 (3)
diese Recherche durchgeflhrt werden und fordert sie keine kollidierenden
Anmeldungen zutage, wird dem Anmelder die Mitteilung nach Regel 71 (3)
zugestellt. Ist die Recherche noch nicht moéglich, so wird die Mitteilung der
Prifungsabteilung aufgeschoben, bis die Recherche durchgefiihrt werden
kann, und der Anmelder wird entsprechend unterrichtet. Wird die euro-
paische Patentanmeldung nachtraglich zuriickgenommen, bevor die Sach-
prifung begonnen hat, so wird die Prifungsgebihr zu 75 % zurtickgezahlt

Der Anmelder kann die Bearbeitung seiner Euro-PCT-Anmeldung auch
beschleunigen, indem er auf sein Recht verzichtet, die Mitteilungen nach
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Kapitel VIl — Sonstige Verfahren in der
Prufungsphase

1. Allgemeines

In diesem Kapitel ist unter dem Begriff "Anmelder" der "Vertreter" zu ver-
stehen, falls der Anmelder einen solchen bestellt hat. In diesem Fall sollten
die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren mit dem Vertreter gefihrt
werden.

2. Telefonische und persoénliche Riicksprache, E-Mail

In manchen Fallen kann eine - telefonische oder personliche - Ricksprache
zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen. Eine telefonische Ruck-
sprache kann zwischen dem Anmelder und dem Formalsachbearbeiter
und/oder Prifer gefiihrt werden, wahrend eine persénliche Ricksprache
immer zwischen Anmelder und Prifer stattfindet.

Eine Ricksprache liegt im Ermessen des Formalsachbearbeiters bzw.
Prifers. Beantragt der Anmelder eine Ricksprache, so ist diesem Antrag zu
entsprechen, es sei denn, ein formales Verfahren ist aufgrund des zu
besprechenden Themas erforderlich oder der Prifer ist der Ansicht, dass
eine solche Unterredung nicht sachdienlich ist. Bestehen z. B. in der Priifung
erhebliche Meinungsunterschiede, ist in der Regel das schriftliche Verfahren
oder eine mundliche Verhandlung angemessener.

Zu Rucksprachen in Reaktion auf den EESR vor dem Eintritt der Anmeldung

Wird telefonisch, per E-Mail oder schriftlich vom Prifer oder vom Anmelder
eine Rlcksprache vereinbart, so sind die zu eroérternden Fragen festzulegen.
Erfolgt die Vereinbarung telefonisch, so sollte der Prufer deren Einzelheiten
festhalten und die zu erérternden Fragen in der Akte kurz vermerken.

Im Rahmen einer Ricksprache mit einem Prifer kann keine Entscheidung
getroffen werden, da alle Entscheidungen von der gesamten
Prufungsabteilung getroffen werden miissen.

2.1 Telefonische Riicksprache
Eine telefonische Riicksprache kann auf Initiative des Anmelders oder des
Prifers stattfinden.

Wenn ein Anmelder Auskinfte zu einer Anmeldung winscht, ist
normalerweise der First Line Customer Service (1LCS) des EPA die erste
Anlaufstelle. 1LCS infomiert die zustandige Abteilung tGber die Anfrage, und
diese setzt sich dann so bald wie méglich mit dem Anmelder in Verbindung.

Typische Falle, in denen der Anmelder beim EPA anruft:

i) wenn der Anmelder eine verfahrensrelevante Information bendtigt,
z. B. wie er in einem bestimmten Fall vorgehen soll (es ist jedoch zu
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beachten, dass der Prifer normalerweise nicht fir formale Aspekte
wie Fristverlangerungen und Gebihrenzahlungen zustandig ist);

i) wenn die Mitteilung oder die Erwiderung des Anmelders offenbar
einen Fehler aufweist, der es dem Anmelder bzw. dem Prifer
erschwert, die nachste Erwiderung/Mitteilung zu verfassen (z. B.
falsches Dokument angefuhrt, Mitteilung beruht auf einem falschen
Anspruchssatz, Bezugnahme auf neues Vorbringen, das aber nicht
beigefugt ist).

Typische Falle, in denen ein Anruf des Prifers beim Anmelder sinnvoll sein
kann:

i)  wenn bei bestimmten strittigen Punkten Unklarheit zu herrschen
scheint, d. h., der Anmelder die Argumente des Prifers offensichtlich
falsch verstanden hat oder umgekehrt, sodass das schriftliche
Verfahren ins Leere flhrt;

iv)  wenn die Anmeldung eigentlich erteilungsreif ist, der Prifer aber noch
einige kleinere Punkte mit dem Anmelder klaren oder neue
Anderungen vorschlagen will, mit denen die erhobenen Einwande
ausgeraumt werden konnten;

V) wenn der Anmelder auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
Anderungen/Berichtigungen beantragt, denen der Priifer nicht
zustimmen kann.

2.2 Personliche Riicksprache

Aufgrund der geografischen Entfernung und des bendtigten Zeitaufwands ist
eine telefonische Ricksprache im Allgemeinen einer personlichen
Rucksprache vorzuziehen. Ist der Anmelder der Meinung, dass ein
personliches Treffen angebracht ist, sollte er dies begrinden.

Eine persdnliche Ricksprache kann aber beispielsweise angebracht sein,
wenn der Anmelder das EPA aus einem anderen Grund aufsucht und die
Gelegenheit wahrnehmen mdéchte, seine Anmeldung persdnlich mit dem
Prifer zu besprechen, ohne dass ihm dadurch zusatzliche Reisekosten
entstehen. Dies gilt insbesondere, wenn

- der Vertreter von einem Anmelder oder Erfinder begleitet wird oder

- der Anmelder bestimmte technische Einzelheiten klaren méchte,
beispielsweise, indem er eine bestimmte Vorrichtung vorflhrt oder
eine Prasentation zeigt, die er einer schriftlichen Erwiderung nicht
beifligen kénnte.

In einem solchen Fall ist vorher ein Termin zu vereinbaren, vorzugsweise

Der Priifer entscheidet, ob eine personliche Riicksprache angebracht ist. In
Anbetracht der aktenkundigen Einwande und des Zeitrahmens kann er auch
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vorschlagen, stattdessen eine miindliche Verhandlung abzuhalten (siehe E-

wahrscheinlich ist.

2.3 An der Riicksprache teilnehmende Personen

Der Teilnehmer an der Ricksprache muss befugt sein, flir den Anmelder
Handlungen vor dem EPA vorzunehmen. Ist der Anmelder eine natirliche
oder juristische Person mit Wohnsitz oder Sitz in einem Vertragsstaat, so hat
diese Befugnis ausschliellich

Ist der Anmelder eine natirliche oder juristische Person ohne Wohnsitz oder
Sitz in einem Vertragsstaat, so hat diese Befugnis ausschlieflich

Der Teilnehmer hat einen amtlichen Ausweis vorzuweisen, sofern er nicht
dem Prifer, der die Riicksprache wahrnimmt, personlich bekannt ist.

Die Person, die gegeniber dem EPA handeln darf, das heif’t eine der oben
genannten Personen, kann von anderen Personen begleitet werden; diese
Begleitpersonen brauchen nicht Gberprift zu werden. Auf Antrag der Person,
die gegenuber dem Amt handeln darf, kann diesen Personen die Teilnahme
an der Ruicksprache gestattet werden, wenn dies flir das Verfahren
sachdienlich ist.

Von der Prifungsabteilung ist normalerweise nur der beauftragte Prifer
anwesend. Es bestehen jedoch keine Bedenken, dass ein anderes oder
auch die beiden anderen Mitglieder der Prifungsabteilung an der
Ricksprache teilnehmen.

Wenn der Erfinder oder ein Sachverstandiger zur personlichen Ricksprache
kommt, wird empfohlen, dass zumindest der Vorsitzende der
Prifungsabteilung ebenfalls teilnimmt. Der Anmelder oder sein Vertreter
haben jedoch nicht das Recht, die Anwesenheit weiterer Mitglieder der
Prifungsabteilung zu verlangen. Wird eine Ricksprache mit allen drei
Mitgliedern beantragt, so wird man in der Regel besser eine mundliche
Verhandlung ansetzen.
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2.4 Durchfiihrung einer telefonischen oder personlichen
Riicksprache

Die Ricksprache wird in der Regel allein von dem Prifer gefiihrt, der die
Anmeldung bearbeitet. Es handelt sich hierbei nicht um ein formelles Ver-
fahren (zur formellen mindlichen Verhandlung vor der Priifungsabteilung

klarzumachen, dass die Gultigkeit einer getroffenen Vereinbarung letztlich
von der Ansicht der tbrigen Mitglieder der Prifungsabteilung abhangt.

Wird bei einer Ricksprache ein neuer wesentlicher Einwand erhoben und
dabei keine Einigung Uber eine ausrdumende entsprechende Anderung
erzielt, so muss der Einwand durch Zustellung der Niederschrift dieser
Rucksprache bestatigt und dem Anmelder eine neue Frist fur seine Antwort
gesetzt werden.

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

2.5 Wirkung von telefonisch oder in einer personlichen Riicksprache
abgegebenen Erkldrungen

Telefonisch oder in einer personlichen Ricksprache abgegebene miindliche
Erklarungen missen schriftlich bestatigt werden, um verfahrensrechtlich
wirksam zu werden. Als solche sind sie namlich im Allgemeinen nicht
rechtsverbindlich. Solche Erklarungen haben z. B. flr die Wahrung einer
Frist keine Geltung (siehe jedoch C-VII, 2.6). Im européischen
Patenterteilungsverfahren, mit Ausnahme von mundlichen Verhandlungen,
sind nur schriftliche Erklarungen wirksam, und zwar erst von ihrem Eingang
beim Amt an. Gegebenenfalls ist deshalb der Anmelder/Vertreter
aufzufordern, seine Stellungnahme oder Anderungen schriftlich vorzulegen.

Zur Nutzung von E-Mail in Ricksprachen mit der Prifungsabteilung, die als

2.6 Niederschrift liiber eine personliche oder telefonische
Riicksprache

Dient die Rucksprache dazu, Unklarheiten zu beseitigen, Unbestimmtheiten
auszuraumen oder die Anmeldung durch Klarung einiger untergeordneter
Punkte in eine ordnungsgemalfie Form zu bringen, so genligt es in der Regel,
wenn der Prufer in der Niederschrift einen Vermerk Uber die erorterten
Fragen und die erzielten Ergebnisse oder (iber die vereinbarten Anderungen
macht. Sollen jedoch durch die Ricksprache schwerwiegendere Probleme
ausgeraumt werden, wie Fragen betreffend Neuheit und erfinderische
Tatigkeit, Einheitlichkeit oder unzulassige Erweiterung, so ist in der



November 2015 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil C - Kapitel VII-5

Niederschrift ein ausflihrlicherer Vermerk Uber die erérterten Fragen zu
machen (siehe unten).

In der Niederschrift sind die Namen der Teilnehmer anzugeben, die
wichtigsten Besprechungsergebnisse zusammenzufassen und etwaige
mundlich gestellte Antrage aufzufiihren. Die Niederschrift ist vom Prifer zu
unterzeichnen. Bei der personlichen Rucksprache eingereichte Unterlagen,
wie neue Anspriche oder eine geanderte Beschreibung, sind in der
Niederschrift aufzufiihren und vom Anmelder/Vertreter zu unterzeichnen.

Bei der Anfertigung einer Niederschrift Uber die Erorterung schwer-
wiegenderer Fragen sollte immer das Ziel verfolgt werden, konkret die
erbrterten Themen zu nennen sowie vereinbarte Anderungen, etwaige
gegensatzliche Ansichten, die Grinde fur eine Meinungsanderung und die
Schlussfolgerungen anzuflihren, wenn diese nicht anderweitig aus der Akte
hervorgehen. Insbesondere sollten die Grunde fur vom Prufer gewlnschte
Anderungen klar angegeben werden.

Die Verwendung von unklaren, mehrdeutigen oder universell anwendbaren
Formulierungen in der Niederschrift sollte vermieden werden. Beispielsweise
sind Formulierungen wie "Es wurden Anderungen in den Patentanspriichen
vorgeschlagen, um den im Recherchenbericht genannten Stand der Technik
zu beriicksichtigen" fur die Offentlichkeit, andere Mitglieder der Abteilung
oder auch den beauftragten Priifer selbst in spateren Phasen des Verfahrens
keine Hilfe. Dasselbe gilt fir Schlussfolgerungen, die in verallgemeinerter
Form abgefasst sind.

In jedem Fall ist die Niederschrift iber eine personliche oder telefonische
Ricksprache zur Akte zu nehmen und dem Anmelder oder seinem Vertreter
eine Kopie der Niederschrift zur Unterrichtung zuzuleiten, selbst dann, wenn
in einem Telefongesprach lediglich die Uhrzeit/das Datum einer personlichen
Rucksprache geandert/bestatigt/abgesagt wird. Werden im Rahmen einer
telefonischen Rucksprache unmittelbar vor der Fertigstellung der Mitteilung
nach Regel 71 (3) Anderungen vereinbart, so kann die Niederschrift jedoch
ausnahmsweise in dieser Mitteilung erfolgen, vorausgesetzt, fur die
Offentlichkeit bestehen keine Unklarheiten hinsichtlich der Vereinbarungen.
Die Anderungen sind dabei méglichst genau zu kennzeichnen.

Aus der Niederschrift Uber personliche Rilcksprachen oder Telefon-
gesprache sollte immer hervorgehen, ob der nachste Schritt vom Anmelder
oder vom Priufer auszugehen hat. Wenn die Niederschrift dann dem
Anmelder tGbermittelt wird, kann dies folgenden Zweck haben:

i) Zusendung nur zur Unterrichtung; lauft noch eine Frist, sollte sie
eingehalten werden; lauft keine Frist mehr, muss er nicht tatig werden,

i) Zusendung zur Verlangerung einer laufenden Frist, sodass der
Anmelder innerhalb dieser verlangerten Frist antworten muss, oder

iii)  Zusendung zur Setzung einer neuen Frist fir eine Erwiderung, sodass
der Anmelder innerhalb dieser neuen Frist antworten muss.
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Jedoch kann im Zusammenhang mit der Absendung einer Niederschrift Gber
eine personliche oder telefonische Riicksprache nur dann eine Frist gesetzt
werden, wenn zuvor schon ein Bescheid der Priifungsabteilung ergangen ist.
Andernfalls ist die Niederschrift als Anlage zu einem Erstbescheid nach
Art. 94 (3) abzusenden.

Die Niederschrift einer personlichen oder telefonischen Ricksprache,
einschliellich aller vom Anmelder oder seinem Vertreter in einer Rick-
sprache vorgelegten und der Niederschrift beigefugten Unterlagen, ist Teil
unter welchen Umstanden Unterlagen von der Akteneinsicht ausge-
schlossen sein kénnen.

2.7 Nutzung von E-Mail

E-Mail hat derzeit in den Verfahren nach dem EPU keine Rechtskraft und
kann somit flr die wirksame Vornahme von Verfahrenshandlungen und
insbesondere die wirksame Einhaltung von Fristen nicht benutzt werden

Ausnahme: Werden Riicksprachen oder mindliche Verhandlungen vor einer
Prifungsabteilung als Videokonferenz durchgefihrt, so kann die
Nachreichung von Unterlagen, auf die in Regel 50 Bezug genommen wird
(auler Volimachten), per E-Mail erfolgen (nahere Einzelheiten, insbeson-
dere zur Unterzeichnung und zum Format von Anhangen, enthalten der
Beschluss des Prasidenten des EPA vom 20. April 2012, ABI. EPA 2012, 348

In der vorstehend genannten Mitteilung im Amtsblatt und im Beschluss des
Prasidenten wird ferner betont, dass jeder Informationsaustausch in der Akte
ordnungsgemal dokumentiert werden muss und die Vertraulichkeit unbe-
dingt zu beachten ist.

2.7.1 Beispiele fur Falle, in denen E-Mail genutzt werden kénnte
Typische Beispielfélle, in denen E-Mail nitzlich sein kann:

i) Terminvereinbarung fir eine persénliche Ricksprache;

ii) Wenn bei einer telefonischen Riicksprache bestimmte Anderungen
der Anspriiche eroértert werden, kdonnte der Anmelder diese noch
wahrend des Telefongesprachs dem Prifer Ubermitteln, um die
Diskussion zu erleichtern;

iii) Kurz vor der mundlichen Verhandlung koénnten die geanderten
Anspriche zusatzlich zur offiziellen Einreichung (z. B. per Fax) auch
elektronisch versendet werden, damit die Prifungsabteilung die
Unterlagen frihzeitig zur Vorbereitung auf die mindliche Verhandlung
erhalt

iv) In  Ricksprachen oder mindlichen Verhandlungen vor einer
Prifungsabteilung, die als Videokonferenz durchgefihrt werden:
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Nachreichung von Unterlagen einschlieRlich gednderter Anmeldungs-

E-Mails konnen eine offizielle Mitteilung nach Art. 94 (3) nicht ersetzen.

2.7.2 Aufnahme der E-Mail-Nutzung

Weder der Prifer noch der Anmelder sollte E-Mail ohne vorherige, z. B.
telefonische Vereinbarung nutzen. Voraussetzung ist vielmehr, dass sich
Prifer und Anmelder auf die Nutzung verstandigt haben. Nur weil im
Briefkopf eine E-Mail-Adresse angegeben ist, bedeutet dies nicht, dass der
Prifer diese in Belangen, die die Anmeldung betreffen, einfach nutzen kann.

Erhalt nun ein Prifer ohne vorherige Vereinbarung von einem Anmelder eine
E-Mail, die einen Verfahrensantrag enthalt oder Sachfragen betrifft, kann
diese jedoch nicht einfach ignoriert, sondern muss bearbeitet werden; dabei
ist sicherzustellen, dass der Inhalt in die Akte aufgenommen wird (siehe auch
T 599/06). Es wird empfohlen, auf die E-Mail mit dem deutlichen Hinweis zu
antworten, dass E-Mail kein offizielles Kommunikationsmittel ist und Antrage
mit einem  zuldssigen Kommunikationsmittel einzureichen  sind
Nutzung von E-Mail in Riicksprachen oder mindlichen Verhandlungen, die
als Videokonferenz durchgefiihrt werden.

2.7.3 Vertraulichkeit

Bei nicht verdffentlichten Anmeldungen ist die Vertraulichkeit zu beachten;
inhaltliche Fragen zu einer solchen Anmeldung sollten nicht per E-Mail
behandelt werden.

2.7.4 Einreichung gednderter Unterlagen und neuer Antrage

Wie weiter oben ausgefiihrt, kann E-Mail nicht zur Vornahme von
Verfahrenshandlungen genutzt werden (auler unter bestimmten
Bedingungen in mindlichen Verhandlungen oder Rucksprachen, die als
Wenn z. B. der Anmelder kurz vor einer mundlichen Verhandlung neue
Antrage und/oder geanderte Unterlagen einreichen mochte, sollte er dies per
Fax erledigen, da nur so sichergestellt wird, dass die eingereichten
Unterlagen ein glltiges Eingangsdatum erhalten und in die Akte
aufgenommen werden. Erfahrungsgemal sind Faxe in der Regel in der
erwahnt, kann dem Prifer zusatzlich zum Fax eine formlose Kopie flir die
Abteilung zugeschickt werden, falls dies aufgrund des engen Zeitrahmens
erforderlich erscheint.

2.7.5 Aufnahme der E-Mail-Korrespondenz in die Akte

Bei der Nutzung von E-Mail muss unbedingt sichergestellt werden, dass die
E-Mail-Korrespondenz in der Akte ordnungsgemaf dokumentiert wird. Dazu
solite die E-Mail-Korrespondenz (einschlieRlich Angaben zum Empfanger
und zum Datum) protokolliert und dem Anmelder zur Unterrichtung (ohne
Frist) Gbermittelt werden. So wird gewahrleistet, dass die Korrespondenz in
den o6ffentlichen Teil der Akte aufgenommen wird und der Anmelder davon
Kenntnis hat.
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Unterlagen, die wahrend einer Videokonferenz per E-Mail eingereicht
wurden, sollten einschlieBlich aller Anhange ausgedruckt und der
Niederschrift Gber die mindliche Verhandlung beigefiigt werden (Naheres

3. Beweisaufnahme

3.1 Allgemeines

geben. Dieser Abschnitt behandelt nur die Beweismittel, die ‘am wahr-
scheinlichsten in Verfahren vor der Patenterteilung vorkommen werden,
namlich schriftliche Beweismittel.

3.2 Beibringung von Beweisen

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

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

3.3 Schriftliche Beweismittel

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

Um die Behauptung des Prufers zu widerlegen, es liege keine erfinderische
Tatigkeit vor, kann der Anmelder zur Stutzung seiner Argumente Angaben
zu den technischen Vorzigen der Erfindung beibringen. Ferner kénnte er
selbst oder ein unabhangiger Zeuge eine schriftliche Erklarung unter Eid
abgeben, in der zum Ausdruck gebracht wird, dass Fachleute seit geraumer
Zeit erfolglos versucht haben, die der Erfindung zugrunde liegende tech-
nische Aufgabe zu I6sen oder dass die Erfindung auf dem entsprechenden
Fachgebiet einen vdllig neuen Weg geht.

4. Miindliche Verhandlung

Wenn ein (bedingter oder sonstiger) Antrag auf mindliche Verhandlung
gestellt wurde, bevor die Priifungsabteilung fir die Anmeldung verantwortlich

sichtigen, auch wenn er im Prifungsverfahren nicht erneut gestellt wurde.
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Fir den Umgang mit neuen Antragen, die auf eine Ladung zur mindlichen
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Kapitel VIIl — Arbeit innerhalb der
Priufungsabteilung

1. Allgemeines

Eine Prufungsabteilung setzt sich normalerweise aus drei technisch vorge-
bildeten Prufern zusammen. Innerhalb der fur die Prafung der Anmeldung
zustandigen Prifungsabteilung wird jedoch in der Regel ein Mitglied (der
beauftragte Prifer) mit der Ausflhrung der gesamten Arbeit bis zum
Zeitpunkt der Entscheidung Uber die Erteilung eines Patents oder die
Zurickweisung der Anmeldung beauftragt. Dies bedeutet, dass der
betreffende Prifer beauftragt ist, bis zu dem genannten Zeitpunkt das
Verfahren mit dem Anmelder im Auftrag der Prifungsabteilung zu flhren; er
kann sich indessen informell jederzeit mit den anderen Mitgliedern der
Abteilung besprechen, wenn besondere Zweifelsfragen oder Schwierig-
keiten auftreten. Wird in diesem Teil C der Richtlinien von "Prifer"
gesprochen, so handelt es sich in der Regel um den beauftragten Prifer,
und es ist davon auszugehen, dass dieser Prifer stets im Auftrag der
Prifungsabteilung handelt. Dieser Prifer hat in der Regel auch den Recher-
chenbericht erstellt.

Wie vorstehend dargelegt, kann der Prifer bei Bedarf in allen Prifungs-
stadien die anderen Mitglieder der Priifungsabteilung zurate ziehen. Sobald
ein gewisses Stadium erreicht ist, empfiehlt es sich aber fir den Prifer, den
Fall formal den anderen Mitgliedern der Priifungsabteilung vorzulegen; und
zwar dann, wenn er der Ansicht ist, dass einer Patenterteilung nichts im
Wege steht, oder — anderenfalls — wenn keine Mdglichkeit zu bestehen
scheint, seine Einwande durch Anderungen auszurdumen, oder der
Anmelder diese Einwande nicht ausgerdumt hat und daher die Anmeldung
nach Auffassung des Prifers zurlickgewiesen werden misste. Daneben gibt
es noch weitere Félle, in denen es angebracht ist, die Angelegenheit der
Prifungsabteilung vorzulegen, z. B. wenn eine miindliche Verhandlung vom
Prufer vorgeschlagen oder vom Anmelder verlangt wird, weil ein toter Punkt
erreicht worden ist. Bei der Entscheidung darlber, ob die Anmeldung der

dargelegten Grundsatz leiten lassen.

Der beauftragte Prifer sollte auch bedenken, dass jeder seiner Bescheide
im Namen der ganzen Abteilung ergeht und die Anmelder zu Recht davon
ausgehen koénnen, dass der Prifer vorher mit den Gbrigen Mitgliedern der
Abteilung gesprochen hatte, wenn er sich in einer Frage ihrer Zustimmung
nicht sicher gewesen ware.

Nach Ubermittlung der Anmeldung an die Priifungsabteilung nach Regel 10
ist diese Abteilung letztlich zustandig, wobei formale Fragen in der Regel von
den Formalsachbearbeitern bearbeitet werden (siehe Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 12. Dezember 2013, ABI. EPA 2014, A6). Der
Prifer sollte keine Zeit zur Nachprifung der Arbeit der Eingangsstelle oder
der Formalsachbearbeiter aufwenden; ist er jedoch der Ansicht, dass ein
Formalbescheid unrichtig oder unvollstandig ist, so hat er die Anmeldung
dem Formalsachbearbeiter zwecks erneuter Prifung zuzuleiten.

Art. 18 (2)
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Art. 18 (2)

2. Erteilungsempfehlung

Ist der Priifer der Ansicht, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPU
genugt und somit alle Voraussetzungen fiir eine Patenterteilung erfillt, so
hat er einen kurzen schriftichen Bericht (das so genannte Votum) zu
erstellen. Grundsatzlich sollte der Priifer in diesem Votum begriinden, wes-
halb der in der Anmeldung beanspruchte Gegenstand seines Erachtens im
Hinblick auf den Stand der Technik nicht naheliegend ist. Dabei sollte er sich
in der Regel zu dem Dokument, das den nachstliegenden Stand der Technik
widerspiegelt, und zu den Merkmalen der beanspruchten Erfindung dufRern,
die diese patentfahig machen; in Ausnahmefallen kann sich dies allerdings
erubrigen, z. B. wenn die Patentfahigkeit auf einem Uberraschenden Effekt
beruht. Er sollte ferner angeben, wie etwaige ersichtlich unklare, aber
wichtige Punkte letztlich geklart wurden. Wenn Grenzfragen vorliegen, in
denen der Prifer zugunsten des Anmelders entschieden hat, sollte er auf
diese besonders hinweisen.

3. Zuruckweisungsempfehlung

Legt der Prifer der Prifungsabteilung eine Anmeldung vor, die nicht die
Voraussetzungen flr eine Patenterteilung erflillt, so berat er sich mit den
anderen Mitgliedern der Abteilung, wobei er die strittigen Punkte darlegt, die
Vorgeschichte des Falls so weit wie ndtig zusammenfasst, damit die tbrigen
Mitglieder die wesentlichen Tatsachen rasch erfassen kénnen, und entspre-
chende Malnahmen empfiehlt, z. B. die Zurickweisung oder die
Patenterteilung unter der Bedingung, dass bestimmte weitere Anderungen
vorgenommen werden. Da sich die anderen Mitglieder selbst mit dem Fall
befassen missen, braucht er nicht im Einzelnen dargelegt zu werden. Es
dirfte jedoch nitzlich sein, auf ungewdhnliche Merkmale oder auf Punkte
hinzuweisen, die nicht ohne Weiteres aus den Unterlagen ersichtlich sind.
Empfiehlt der Prifer die Zuriickweisung und ist die Lage eindeutig, so kann
er bereits einen Entwurf fir eine begriindete Entscheidung der Prifungs-
Ausarbeitung der begrindeten Entscheidung zurtckgestellt werden, bis die
Abteilung den Fall erértert hat.

4. Aufgaben der uibrigen Mitglieder der Priifungsabteilung

Wird eine Anmeldung den Ubrigen Mitgliedern der Abteilung vorgelegt, so
wird zunachst jeder Einzelne fur sich den Fall prifen und seine Meinung uber
das weitere Vorgehen &uRern. Besteht vollige Ubereinstimmung mit der
Empfehlung des beauftragten Prifers, so ist keine weitere Beratung der
Abteilung notwendig. Sind weitere MalRnahmen zu treffen, so wird der
beauftragte Priifer damit betraut. Ergibt sich aber nicht sogleich véllige Uber-
einstimmung mit dem beauftragten Prifer oder wiinscht auch nur ein Mitglied
der Abteilung, den Fall weiter zu erortern, sind weitere Beratungen der
Abteilung erforderlich. Die Abteilung hat dabei zu versuchen, in einer
Aussprache zu einem einstimmig gebilligten Standpunkt zu gelangen; ist es
unwahrscheinlich, dass dies erreicht werden kann, so muss abgestimmt
werden. Ist die Abteilung auf vier Mitglieder erweitert worden

Ausschlag.
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Die ubrigen Mitglieder der Priifungsabteilung sollten nicht vergessen, dass
ihre Aufgabe im Allgemeinen nicht darin besteht, die Anmeldung voéllig neu
zu prufen. Werden die Ergebnisse des mit der Priifung beauftragten Prifers
nach einer Aussprache im Wesentlichen als angemessen erachtet, so sollten
die Ubrigen Mitglieder sie akzeptieren.

5. Weitere Riicksprache mit dem Anmelder

Besteht nach Auffassung der Prufungsabteilung die Mdglichkeit, die Anmel-
dung so zu andern, dass sie die Erfordernisse des EPU erfillt, dann erhalt
der beauftragte Prifer die Aufgabe, den Anmelder zu unterrichten, dass die
Prifungsabteilung der Ansicht ist, dass die Anmeldung aus gewissen
Grinden zurickzuweisen ist, sofern nicht innerhalb einer bestimmten Frist
Anderungen fristgerecht vorgenommen, so erstattet der Priifer der Priifungs-
abteilung Bericht und empfiehlt, auf die Anmeldung ein Patent zu erteilen.
Andernfalls hat er in seinem Votum die Zurlickweisung zu empfehlen.

6. Entscheidung

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

7. Erweiterung der Priifungsabteilung; Hinzuziehung eines rechts-
kundigen Priifers

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

Die Mitwirkung eines rechtskundigen Prifers oder zumindest die interne
Beratung durch die Direktion Patentrecht, die flur die Entsendung rechts-
kundiger Mitglieder in Prifungs- und Einspruchsabteilungen zustandig ist,
wird dann geboten sein, wenn eine in den Richtlinien oder in der Recht-
sprechung noch nicht eindeutig geldste, rechtlich schwierige Frage auftritt.

Wird die Prifungsabteilung um einen rechtskundigen Prufer erweitert, so
besteht sie aus vier Mitgliedern. In diesem Fall gibt bei Stimmengleichheit
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. Eine solche Erweiterung der
Prufungsabteilung um ein rechtskundiges Mitglied ist in der Regel bei einer
Beweisaufnahme nach Regel 117 (einschliel3lich Zeugeneinvernahme,

Je nach Art der Frage kann anstelle der Erweiterung der Prifungsabteilung
eine interne Beratung durch ein Mitglied der Direktion Patentrecht
stattfinden. Beispielsweise kann es zweifelhaft sein, ob die Anmeldung nach
Art. 52 (2) eine Erfindung zum Gegenstand hat oder ob die beanspruchte
Erfindung nach Art. 53 von der Patentierbarkeit ausgenommen ist. Die
Beratung durch ein rechtskundiges Mitglied ist auch dann sinnvoll, wenn bei
einer Entscheidung insgesamt rechtliche Erwagungen im Vordergrund

Regel 113

Art. 18 (2)
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stehen, wie bei einem Verfahren Uber einen Antrag auf Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand nach Art. 122. Auch der Formalprifer kann im Rahmen
der ihm gemal Regel 11 (3) Ubertragenen Aufgaben Anfragen an die
Direktion Patentrecht stellen (siehe Beschluss des Prasidenten des EPA
vom 12. Dezember 2013, ABI. EPA 2014, A6).



November 2015 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil C - Kapitel 1X-1

Kapitel IX — Besondere Anmeldungen

1. Teilanmeldungen (siehe auch A-lV, 1)

1.1 Allgemeines

Nach der Einreichung einer europaischen Anmeldung oder bei Eintritt einer
Euro-PCT-Anmeldung in die europaische Phase kann eine Teilanmeldung
eingereicht werden. Die Teilanmeldung erhalt den gleichen Anmeldetag wie
die Stammanmeldung und geniel3t deren Prioritatsrecht fir ihren Gegen-
stand. Allerdings muss die Stammanmeldung bei Einreichung einer
kann zu mehr als einer Teilanr-ﬁ-él.c-ll]ﬁg-;mf-i.jhren. Eine Teilanmeldung kann
ihrerseits wieder zu einer oder mehreren Teilanmeldungen flihren.

Teilanmeldungen sind genauso zu behandeln wie normale Anmeldungen
und unterliegen denselben Erfordernissen, sofern nicht besondere
Vorschriften im EPU, namentlich Art. 76 oder Regel 36, etwas anderes
vorsehen (G 1/05, G 1/06).

1.2 Freiwillige und obligatorische Teilung

Der Anmelder kann von sich aus eine Teilanmeldung einreichen (freiwillige
Teilung). Meist wird jedoch eine Teilanmeldung auf einen Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit nach Art. 82 hin eingereicht (obligatorische
Teilung). Erhebt der Prifer einen Einwand wegen mangelnder Ein-
seine Anmeldung auf eine einzige Erfindung zu beschranken. Die Beschran-
kung der Stammanmeldung muss eindeutig und vorbehaltlos sein. In der
Aufforderung an den Anmelder, die Anmeldung wegen mangelnder
Einheitlichkeit zu beschranken, sollte daher auch darauf hingewiesen
werden, dass die Anmeldung zurickgewiesen werden kann, wenn sie nicht
innerhalb der festgesetzten Frist beschrankt wird.

1.3 Verzicht auf Gegenstande

Die blofRe Streichung von Gegenstanden aus der Stammanmeldung lasst die
spatere Einreichung einer Teilanmeldung unberthrt. Bei der Herausnahme
von Gegenstanden sollte der Anmelder jedoch alle Erklarungen vermeiden,
die als Verzicht mit materiellrechtlicher Wirkung aufgefasst werden und
damit der wirksamen Einreichung einer Teilanmeldung fiir diesen Gegen-

1.4 Priifung einer Teilanmeldung

Grundsatzlich ist eine Teilanmeldung sachlich in derselben Weise zu prifen
wie jede andere Anmeldung; es sind aber einige besondere Punkte zu
beachten. Die Anspruche einer Teilanmeldung mussen nicht auf bereits in
den Anspriichen der Stammanmeldung beanspruchte Gegensténde
beschrankt sein. Ferner stellt die blo3e Tatsache, dass der Schutzbereich
der Anspriche der Anmeldung, Uber die die Prifungsabteilung zu
entscheiden hat, Uber die in Zusammenhang mit der Stammanmeldung
erteilten Anspriche hinausgeht, keinen Missbrauch des Teilanmeldungs-
verfahrens dar (siehe T 422/07).

Art. 76 (1)

Art. 82

Art. 76 (1)
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Art. 123 (2)

Nach Art. 76 (1) darf ihr Gegenstand jedoch nicht Gber den Inhalt der
Stammanmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgehen.
Enthalt eine Teilanmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
Sachverhalte, die tber den Inhalt der Stammanmeldung in der eingereichten
Fassung hinausgehen, so kann sie spater geandert werden, damit der
Gegenstand nicht mehr Gber den friheren Inhalt hinausgeht, und zwar auch
dann noch, wenn die frGhere Anmeldung nicht mehr anhangig ist
(siehe G 1/05). Ist der Anmelder nicht bereit, den Mangel durch Streichung
der zusatzlichen Sachverhalte zu beheben, so muss die Teilanmeldung nach
Art. 97 (2) wegen Verstolles gegen Art. 76 (1) zurickgewiesen werden.

Sie kann nicht in eine unabhangige Anmeldung mit eigenem Anmeldetag
umgewandelt werden. Eine weitere Teilanmeldung fur diese zusatzlichen
Sachverhalte ist ebenfalls nach Art. 97 (2) wegen Verstolles gegen
Art. 76 (1) zurickzuweisen.

Anderungen, die in einer Teilanmeldung nach ihrer Einreichung vorge-
nommen werden, missen den Erfordernissen des Art. 123 (2) genlgen,
d. h., sie dirfen den Gegenstand nicht Gber den Inhalt der Teilanmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung hinaus erweitern (siehe G 1/05 und
T 873/94). Hat der Anmelder diese Anderungen nicht gekennzeichnet
und/oder ihre Grundlage in der urspringlich eingereichten Fassung der

Beschrankt sich der Gegenstand einer Teilanmeldung nur auf einen Teil des
in der Stammanmeldung beanspruchten Gegenstands, so muss sich dieser
Teil des Gegenstands unmittelbar und eindeutig als eine separate Einheit
aus der Stammanmeldung ableiten lassen, d. h. als Einheit, die selbst
aullerhalb des Gesamtzusammenhangs der in der Stammanmeldung
offenbarten Erfindung verwendet werden konnte (siehe T 545/92).

Bei einer Kette von Anmeldungen bestehend aus einer (urspringlichen)
Stammanmeldung und darauf folgenden Teilanmeldungen, von denen jede
einzelne aus der jeweiligen Vorgangerin ausgeschieden wurde
(siehe A-IV, 1.1.2), ist es eine notwendige und hinreichende Bedingung
daflir, dass eine Teilanmeldung dieser Kette den Erfordernissen des
Art. 76 (1) Satz 2 genugt, dass sich die gesamte Offenbarung dieser
Teilanmeldung unmittelbar und eindeutig aus dem Offenbarungsgehalt jeder
vorangehenden Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung

ableiten lasst (siehe G 1/06).

1.5 Beschreibung und Zeichnungen

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

1.6 Patentanspriiche

In der Stammanmeldung und den Teilanmeldungen darf nicht der gleiche
Gegenstand beansprucht werden, auch wenn dies mit anderen Worten
den Gegenstanden der beiden Anmeldungen muss deutlich erkennbar sein.
In der Regel kann jedoch in der einen Anmeldung deren eigener Gegenstand
in Verbindung mit demjenigen der anderen Anmeldung beansprucht werden.
Mit anderen Worten: Wenn die Stammanmeldung und die Teilanmeldung
jeweils einen eigenen, vom anderen verschiedenen Bestandteil A bzw. B
beanspruchen, die in Verbindung miteinander funktionieren, kann eine der
beiden Anmeldungen auch einen Patentanspruch fir A plus B enthalten.

2. Anmeldungen, die sich aus einer Entscheidung gemaR Art. 61
ergeben

2.1 Allgemeines

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

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

ii) eine neue europaische Patentanmeldung fir dieselbe Erfindung ein-
reichen oder

iii)  beantragen, dass die europdische Patentanmeldung zurlickgewiesen
wird.

Wahlt der Dritte die erste Méglichkeit, so tritt er an die Stelle des vorherigen
Anmelders, und die Bearbeitung der Anmeldung wird in dem Stand des
Verfahrens fortgesetzt, in dem sie unterbrochen wurde.

Reicht jedoch der Dritte eine neue Anmeldung gemag Art. 61 (1) b) ein, so
gilt Art. 76 (1) fir diese neue Anmeldung entsprechend. Das bedeutet, dass
die neue Anmeldung wie eine Teilanmeldung behandelt wird und somit den
Anmeldetag der friheren Anmeldung erhalt und deren Prioritatsrecht
genieldt. Der Prifer muss sich deshalb vergewissern, dass der Gegenstand
der neuen Anmeldung nicht Gber den Inhalt der friheren Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht. Vom Tag der Einreichung

Art. 61 (1) a)

Art. 61 (1) b)

Art. 61 (1) ¢)

Art. 61 (1) und
Art. 61 (2)
Regel 17 (1)
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Regel 18 (1)

Regel 18 (2)

der neuen Anmeldung an gilt die frihere Anmeldung flr die betreffenden
benannten Staaten als zuriickgenommen.

2.2 Frihere Anmeldung nicht mehr anhidngig

Ist die friihere Anmeldung zurlickgenommen oder zuriickgewiesen worden
oder gilt sie als zurickgenommen und ist somit nicht mehr anhangig, so
kommt Art. 61 (1) b) zur Anwendung; der Dritte kann also noch eine neue
Anmeldung fir dieselbe Erfindung einreichen (siehe G 3/92).

2.3 Teilweise Anspruchsberechtigung

Ergibt sich aus einer rechtskraftigen Entscheidung, dass einem Dritten der
Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents nur fur einen Teil des in
der europadischen Patentanmeldung offenbarten Gegenstands zuge-
sprochen worden ist, so gelten die vorgenannten Uberlegungen nur fir die-

muss er die neue Anmeldung auf den Teil des urspringlichen Gegenstands
beschranken, fir den er Anspruch erworben hat. Ebenso muss die frihere
Anmeldung fir die betreffenden benannten Staaten auf den Gegenstand
beschrankt werden, flr den der frihere Anmelder seinen Anspruch behalt.
Die neue Anmeldung und die geanderte frihere Anmeldung stehen dann in
einem ahnlichen Verhaltnis zueinander wie zwei Teilanmeldungen, und jede
von ihnen steht zu der friiheren Anmeldung in einem ahnlichen Verhaltnis
wie Teilanmeldungen zu der Anmeldung, aus der sie ausgeschieden worden

sinngemalf auch flr diesen Sachverhalt.

2.4 Anspruchsberechtigung nur fiir bestimmte benannte Staaten

Gilt die rechtskraftige Entscheidung Uber die Anspruchsberechtigung nur fir
einige der benannten Staaten, so kann die friihere Anmeldung firr diese
Staaten andere Patentanspriche, Beschreibungen und Zeichnungen als fur

Wenn die Anwendung des Art. 61 (1) nur dazu flhrt, dass der Anspruch auf
Erteilung des Patents zwischen dem frilheren Anmelder und dem Dritten
dahin gehend geteilt wird, dass jeder den vollstdndigen Gegenstand fur
verschiedene benannte Staaten anmelden kann, ist jede Anmeldung ohne
Bertcksichtigung der anderen normal zu prifen; allerdings darf der
Gegenstand keiner der Anmeldungen Uber den der frGtheren Anmeldung
hinausgehen.

3. Anmeldungen bei einem Vorbehalt gemaR Art. 167 (2) a) EPU 1973

4. Internationale Anmeldungen (Euro-PCT-Anmeldungen)
Weitere Einzelheiten zu diesem Thema enthalt E-VII1.



