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Kapitel | — Recht auf Anderung

Eine européische Patentanmeldung oder ein europaisches Patent kann im
Prifungs-, Einspruchs- und Beschrankungsverfahren geandert werden. Fir
die Einreichung von Anderungen in diesen Verfahren gelten einige wichtige
Vorgaben. Erstens miissen die Anderungen formal zuldssig sein, d. h. sie
muissen vom zustandigen Organ des EPA in das Verfahren zugelassen
werden. Zweitens miissen die Anderungen materiell zuléssig sein, d. h. sie
dirfen insbesondere nicht dazu fihren, dass

i) der Gegenstand der Anmeldung oder des Patents Uiber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
erweitert wird (Art. 123 (2)),

i) andere Mangel entstehen (wie mangelnde Klarheit der Anspriiche
(Art. 84)),

iii)  der Schutzbereich eines erteilten Patents erweitert wird (Art. 123 (3)).
In den Kapiteln H-1l und H-1Il wird die formale Zulassigkeit von Anderungen

behandelt, in den Kapiteln H-IV und H-V die materielle Zulassigkeit.
Kapitel H-VI enthalt Ausfuhrungen zur Berichtigung von Fehlern.
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Kapitel Il - Formale Zulassigkeit von
Anderungen - allgemeine Grundsatze

1. Einfiihrung

Wie im Folgenden erlautert wird, hangt die Bewertung der Zulassigkeit von
Anderungen davon ab, in welchem Verfahren (Priifungs-, Einspruchs- oder
Beschrankungsverfahren) und in welcher Phase dieses Verfahrens sie
eingereicht werden.

2. Formale Zulassigkeit im Priifungsverfahren

2.1 Vor Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (1)

Bei einer direkt beim EPA (also nicht auf dem PCT-Weg) eingereichten
europaischen Patentanmeldung kann der Anmelder die Anmeldung nicht
andern, bevor er den europaischen Recherchenbericht erhalten hat
(Regel 137 (1)).

Bei einer Euro-PCT-Anmeldung, fir die eine erganzende europaische
Recherche nach Art. 153 (7) erforderlich ist, kann der Anmelder die
Anspriiche, die Beschreibung und/oder die Zeichnungen andern, bevor
diese erganzende Recherche durchgefiihrt wird, indem er Anderungen
aufrechterhalt, die er nach Art. 19 PCT und/oder Art. 34 (2) b) PCT in der
internationalen Phase eingereicht hat, oder indem er bei und/oder nach
Eintritt in die europdische Phase Anderungen nach Regel 159 (1) b)
und/oder Regel 161 (2) einreicht (siehe auch E-VIII, 3 und B-lll, 3.3.2).

Zur Erwiderung auf eine Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 siehe
H-11, 5.

2.2 Nach Erhalt des Recherchenberichts - Regel 137 (2)

Nach Erhalt des europaischen Recherchenberichts und der Stellungnahme
zur Recherche muss der Anmelder auf die Stellungnahme zur Recherche
reagieren (siehe B-XI, 8) und kann von sich aus die Beschreibung, die
Patentanspriiche und die Zeichnungen &ndern, sofern die Anderung und
seine Antwort innerhalb der Frist fur die Erwiderung auf die Stellungnahme
zur Recherche eingereicht werden (siehe C-Il, 1 und C-ll, 3.1 sowie C-llI,
2.1). Auch bei Anmeldungen, zu denen kein erganzender europaischer
Recherchenbericht erstellt wurde (siehe B-Il, 4.3), muss der Anmelder beim
Eintritt in die europaische Phase auf den WO-ISA, den IPER oder den
SISR reagieren, wenn das EPA als ISA bzw. IPEA oder SISA tatig war
(siehe E-VIII, 3.1 und 3.2). Diese Erwiderung auf den WO-ISA, den IPER
oder den SISR kann Anderungen der Beschreibung, der Anspriiche und
der Zeichnungen enthalten, die der Anmelder von sich aus vorgenommen
hat. Nach Ablauf der Fristen fir die Erwiderung kann er weitere
Anderungen nur noch mit Zustimmung der Priifungsabteilung vornehmen.

Regel 137 (1)

Regel 137 (2)
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Regel 71 (1)

Bei Anmeldungen,

i) zu denen keine Stellungnahme zur Recherche erstellt wird
(siehe B-XI, 1.1 und 7),

i) zu denen eine Stellungnahme zur Recherche erstellt wurde, aber der
Recherchenbericht vor dem 1. April 2010 abgefasst wurde (bei
denen Regel 70a also keine Anwendung findet und der Anmelder
nicht auf die Stellungnahme zur Recherche reagieren muss), oder

i)  die aus der PCT- in die europaische Phase eintreten und fur die das
EPA als ISA, IPEA oder SISA einen schriftichen Bescheid erstellt
hat, fir die aber die Mitteilung nach Regel 161 bereits vor dem
1. April 2010 ergangen ist,

kann der Anmelder nach Erhalt des ersten Bescheids des Prifers im
Prifungsverfahren "von sich aus die Beschreibung, die Patentanspriiche
und die Zeichnungen einmal &ndern", sofern die Anderung und die Erwide-
rung innerhalb der Frist fur die Erwiderung auf diesen Bescheid eingereicht
werden.

2.3 Nach Erhalt des ersten Bescheids - Regel 137 (3)

Nach dem in H-Il, 2.2 genannten anwendbaren Ereignis darf der Anmelder
Anderungen nur noch mit Zustimmung der Priifungsabteilung vornehmen.
Diese Vorschrift stellt die Zulassung von Anderungen in das Ermessen der
Prifungsabteilung, um sicherzustellen, dass das Prifungsverfahren in
mdoglichst wenigen Arbeitsgdngen zum Abschluss gebracht wird
(siehe C-IV, 3). Bei der Ausibung ihres Ermessens muss die Prifungs-
abteilung allen rechtserheblichen Faktoren Rechnung tragen; sie muss
insbesondere das Interesse des Anmelders an einem rechtsbestandigen
Patent und das seitens des EPA bestehende Interesse, das
Prifungsverfahren (gemaR den in G 7/93 aufgestellten Grundsatzen)
effizient zum Abschluss zu bringen, gegeneinander abwagen. Aullerdem
hat die Priufungsabteilung die Ausubung ihres Ermessens nach
Regel 137 (3) zu begrinden.

Abweichend von Regel 137 (3) ist in Buchstabe b der Regel 164 (2) das
Recht vorgesehen, die Anmeldung in Erwiderung auf die Ergebnisse einer
Recherche nach Regel 164 (2) zu andern. Dies bedeutet, dass der Anmel-
der in Erwiderung auf die Mitteilung nach Art. 94 (3), der die Recherchen-
ergebnisse nach Regel 164 (2) beigeflgt sind, einmal von sich aus
Anderungen vornehmen kann (siehe auch H-Il, 7.4.1).

Bei Zulassung einer Anderung wird die neue Fassung der Beschreibung,
der Patentanspriiche und der Zeichnungen dem weiteren Verfahren
zugrunde gelegt. Die Zustimmung zu einer Anderung bedeutet nicht
unbedingt, dass gegen die Anmeldung in der geanderten Fassung keine
sich aus dem EPU ergebenden Einwande bestehen. Es ist zwischen
verschiedenen Arten von Anderungen zu unterscheiden.
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Anderungen, mit denen ein Mangel behoben wird, zu dessen Beseitigung
im vorangegangenen Bescheid aufgefordert worden war, sind stets zuzu-
lassen, sofern dadurch kein neuer Mangel entsteht. Anderungen, mit denen
ein bereits flir gewahrbar befundener Anspruch eingeschrankt wird, sollten
in der Regel ebenfalls zugelassen werden. Dasselbe gilt fir Anderungen,
mit denen die Klarheit der Beschreibung oder der Patentanspriche in
eindeutig wunschenswerter Weise verbessert wird (siehe T 1929/13).

Im Ubrigen ist danach zu unterscheiden, in welchem Umfang die Unter-
lagen Uberarbeitet werden sollen. Eine weitgehende Neufassung der
Beschreibung oder der Patentanspriiche kommt in Betracht, wenn die
Anderung aufgrund eines weiteren, besonders einschlagigen Stands der
Technik erfolgt, von dem der Anmelder erst spat Kenntnis erhalten hat
(z. B. durch eine weitere Entgegenhaltung des Prifers oder durch
Information von anderer Seite). Bei kleineren Anderungen sollte sich der
Prufer verstandnisvoll zeigen und abwagen zwischen Fairness gegenlber
dem Anmelder und der Notwendigkeit, unndtige Verzdgerungen und
UbermaRige, ungerechtfertigte Mehrarbeit fir das EPA zu vermeiden. Bei
der Ausubung seines Ermessens nach Regel 137 (3) sollte der Prifer die
bisherige Dauer des Verfahrens in Betracht ziehen und bertcksichtigen, ob
der Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit zu Anderungen hatte. Eine
Anderung ist insbesondere dann abzulehnen, wenn sie einen Mangel
wieder einfuhrt, der bereits zuvor gerligt und beseitigt worden war.

Abgelehnt werden kénnen Anderungen nach Regel 137 (3) auch wegen
der Nichtzulassung:

- von Hilfsantragen, weil bestimmte Umstidnde vorliegen
(siehe H-lIlI, 3.3.1), oder

- eines in einer oder in Vorbereitung einer mindlichen Verhandlung
eingereichten Antrags, wenn dieser Antrag gegen Regel 137 (4)
verstofdt (siehe H-11I, 2.1.3)

aus Griunden der Verfahrensékonomie (vorausgesetzt der Anmelder wurde
dazu gehort (Art. 113 (1)).

Gegebenenfalls gelten weitere Einschrankungen fir mogliche Anderungen
der Anmeldung, wenn der europaische oder der erganzende europaische
Recherchenbericht nur ein teilweiser Recherchenbericht nach Regel 63 war
oder nach Regel 62a beschrankt wurde (siehe H-Il, 6 und Unterpunkte).

Zusatzliche Einschrankungen kénnen nach einer Zurickverweisung durch
eine Beschwerdekammer nach Art. 111 (2) gelten.

2.4 In einem fortgeschrittenen Verfahrensstadium

Jeder Antrag des Anmelders, eine vorliegende Fassung der Anmeldungs-
unterlagen, aufgrund deren ein Patent erteilt werden konnte, durch eine
weitgehend Uberarbeitete Fassung zu ersetzen, sollte abgelehnt werden,
sofern der Anmelder nicht berechtigte Griinde daflr vortragt, warum er die
Anderung erst in diesem Verfahrensstadium vornimmt. Dies gilt insbe-

Art. 94 (3)

Regel 62a
Regel 63
Regel 137 (5)

Regel 137 (3)
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Regel 71 (6)

Regel 71 (3)
Regel 137 (3)

sondere dann, wenn die Prifungsabteilung eine vom Anmelder vorgelegte
Fassung der Anspriche fir gewahrbar befunden hat und vom Anmelder
nur noch die Anpassung der Beschreibung an diese Fassung fordert.

2.5 Anderungen infolge einer Mitteilung nach Regel 71 (3)

Wenn der Anmelder als Reaktion auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) und
innerhalb der gesetzten Frist Anderungen nach Regel 137 (3) und/oder die
Berichtigung von Fehlern nach Regel 139 beantragt, wird das in C-V, 4
beschriebene Verfahren angewandt. Dies gilt unabhangig davon, ob der
Antrag als ausdriicklicher Anderungsantrag oder als von den eingereichten
Anderungen und/oder Berichtigungen abhZngige Einverstandniserklarung
abgefasst ist.

2.5.1 Kriterien fiir die Zulassung solcher Anderungen

Die Entscheidung G 7/93 betraf die Kriterien, die bei der Beurteilung der
Zulassigkeit von verspatet eingereichten Anderungen im Priifungsverfahren
anzuwenden sind. Der konkrete Fall, der dieser Entscheidung zugrunde
liegt, entstand zu einer Zeit, als die Regeln anders formuliert waren, und
betraf eine Situation, in der der Anmelder sich bereits mit der von der
Prifungsabteilung vorgeschlagenen Fassung einverstanden erklart hatte.
Jedoch kdénnen die von der Groflen Beschwerdekammer in dieser Sache
formulierten Grundsatze generell auf neue Antrdge angewendet werden,
die in einem spaten Verfahrensstadium eingereicht werden, d. h. nachdem
der Anmelder bereits mindestens einmal Gelegenheit zur Anderung seiner
Anmeldung hatte und die Prifungsabteilung die Sachpriifung bereits
abgeschlossen hat (sieche T 1064/04).

Insbesondere bedeutet die Anwendung der in G 7/93 aufgestellten
Grundséatze auf Anderungen, die auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) hin
eingereicht werden (siehe C-V,1 bis 3), dass diese Mitteilung dem
Anmelder nicht die Moglichkeit eroffnet, die Ergebnisse des bisherigen
Verfahrens wieder infrage zu stellen. Bei der Entscheidung Uber die
Zulassung solcher Anderungen gilt es, das Interesse des Anmelders an
einem in allen benannten Staaten rechtsbestandigen Patent wie auch das
seitens des EPA bestehende Interesse, das Prifungsverfahren durch
Erlass eines Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, zu
berticksichtigen und gegeneinander abzuwagen. In dieser Phase des
Verfahrens ist die Sachprifung bereits abgeschlossen, und der Anmelder
hatte Gelegenheit, die Anmeldung zu andern; deshalb werden in der Regel
nur Anderungen, die die Vorbereitungen fiir die Patenterteilung nicht
merklich verzégern, nach Regel 137 (3) zugelassen. Es ist jedoch
angebracht, gesonderte Anspruchssatze fur einen oder mehrere benannte
Staaten zuzulassen, flr die altere nationale Rechte bestehen
(siehe H-III, 4.4).

Die Ablehnung von Anderungen, die die Prifungsabteilung in einer
Mitteilung nach Regel 71 (3) vorgeschlagen und ohne Riicksprache mit
dem Anmelder und ohne dessen Einverstandnis vorgenommen hat
(C-V, 1.1), stellt keinen Anderungsantrag dar, bei dem das Ermessen nach
Regel 137 (3) Anwendung findet.
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2.5.2 Weiterer Verfahrensablauf

Wenn die Prifungsabteilung diesen Anderungen und/oder Berichtigungen
nach Regel 137 (3) zustimmt und sie ohne einen weiteren Bescheid nach
Art. 94 (3) fur zuldssig erachtet, so erlasst sie eine zweite Mitteilung nach
Regel 71 (3) auf der Grundlage der geanderten/berichtigten Fassung (siehe
C-V, 4.6) und beschliet dann die Erteilung des Patents gemaf Art. 97 (1).

Optional kann der Anmelder auf das Recht verzichten, eine weitere
Mitteilung nach Regel 71 (3) zu erhalten, wenn er Anderungen oder Berich-
tigungen zu der von der Prifungsabteilung vorgeschlagenen Fassung
einreicht. Ist die Prifungsabteilung mit der Verzichtserklarung
einverstanden und sind alle in C-V, 4.11 genannten Voraussetzungen
erfillt, ergeht keine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) an den Anmelder.
Stattdessen wird die Anmeldung direkt erteilt.

Werden Anderungen oder Berichtigungen nicht zugelassen oder werden
sie nur als formal, aber nicht materiell zulassig erachtet, wird die Prufung
wieder aufgenommen (siehe C-V, 4.7).

2.5.3 Ausnahmefille, in denen Anderungen zugelassen werden
missen

Fallt die Anmeldung unter eine der in H-1l, 2.2 genannten Ausnahmen i), ii)
oder iii) und ist der Mitteilung nach Regel 71 (3) keine Mitteilung nach
Art. 94 (3) vorausgegangen, so kann der Anmelder die Beschreibung, die
Anspriiche und die Zeichnungen innerhalb der Frist fir die Erwiderung auf
die Mitteilung nach Regel 71 (3) von sich aus andern (siehe C-lll, 2; siehe
auch C-Il, 3.1). Befindet die Priifungsabteilung diese Anderungen fir
zuldssig, ergeht eine zweite Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der Grundlage
der geanderten Fassung (siehe C-V, 4.6). In Fallen, in denen der Anmelder
auf das Recht verzichtet hat, eine weitere Mitteilung nach Regel 71 (3) zu
erhalten, findet das in C-V, 4.11 dargelegte Verfahren Anwendung. Ist die
Prifungsabteilung jedoch der Auffassung, dass dem Anderungsantrag
nicht stattgegeben werden kann (eine Feststellung der Unzulassigkeit ist
hier nicht mdglich), sollte das Prifungsverfahren in der Regel gemal
C-V, 4.7 wieder aufgenommen werden.

2.5.4 Regel 137 (4) auf in diesem Stadium eingereichte Anderungen
anwendbar

Als Erwiderung auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) eingereichte
Anderungen mussen den Erfordernissen der Regel 137 (4) genigen, d. h.
sie mussen gekennzeichnet sein und ihre Grundlage in der urspringlich
eingereichten Fassung der Anmeldung muss angegeben sein
(siehe H-Ill, 2.1). Sind diese Erfordernisse nicht erfillt und fallt die
Anmeldung in eine der unter H-lll, 2.1.4 genannten Gruppen, kann die
Prufungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen, bevor sie
das Verfahren fortsetzt (siehe H-Ill, 2.1.1). Reagiert der Anmelder
fristgerecht auf diese Mitteilung, so entscheidet die Prifungsabteilung
dariiber, ob sie den Anderungen zustimmt, und setzt das Verfahren
gegebenenfalls wie in C-V, 4 beschrieben fort.

Regel 71 (6)

Regel 71a (2)

Regel 137 (3)
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Regel 71 (5)
Regel 137 (3)

Regel 140

2.6 Weitere Anderungsantrige nach der Einverstindniserklarung
Hat der Anmelder sein Einverstandnis mit der ihm nach Regel 71 (3)
mitgeteilten Fassung erklart, indem er die Gebihren entrichtet und die
Ubersetzung der Anspriiche eingereicht hat, so werden weitere Anderungs-
antrage in Anwendung des Ermessens, das der Prifungsabteilung gemaf
Regel 137 (3) eingeraumt wird, nur noch ausnahmsweise zugelassen. Ein
eindeutiges Beispiel fiir einen zulassigen Anderungsantrag ware der Fall,
dass der Anmelder gesonderte Anspruchssatze fir benannte Staaten
einreicht, fir die altere nationale Rechte bestehen (siehe H-lll, 4.4). Ebenso
ist es zweckmaRig, geringfligige Anderungen zuzulassen, die keine
Wiederaufnahme der Sachprifung erforderlich machen und den Erlass des
Erteilungsbeschlusses nicht merklich verzégern (siehe G 7/93).

Reicht der Anmelder Anderungen ein, die nicht den Erfordernissen der
Regel 137 (4) entsprechen, kann der Prifer eine Mitteilung nach
Regel 137 (4) erlassen (siehe H-IIl, 2.1.1).

Bei der Ausibung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) muss eine
Prifungsabteilung einerseits das Interesse des Anmelders an einem in
allen benannten Staaten rechtsglltigen Patent und andererseits das
Interesse des EPA, das Prifungsverfahren durch Erlass eines
Erteilungsbeschlusses zum Abschluss zu bringen, bericksichtigen und
diese Interessen gegeneinander abwagen. Die Kriterien bei der Auslibung
des Ermessens nach Regel 137 (3) in diesem spaten Verfahrensstadium
bestehen darin, ob Uber den Antrag innerhalb einer angemessenen
Zeitspanne entschieden werden kann und ob die Anderungen zuléssig
sind. Ist eines dieser Kriterien nicht erflllt, so sollte die Priifungsabteilung
den Anderungsantrag in Ausiibung ihres Ermessens gemal Regel 137 (3)
ablehnen.

Die Nichtzulassung von Anderungen muss begriindet sein, und die
Vorschriften der Art. 113 (1) und Art. 116 (1) sind zu beachten
(siehe C-V, 4.7.1). Es muss belegt werden, dass die in G 7/93 festgelegten
Bedingungen nicht erfullt sind. Es muss also begrindet werden, warum die
Anderungen nicht geringfligiger Art sind, sondern vielmehr tatsachlich eine
Wiederaufnahme der Sachprifung erforderlich machen und dartber hinaus
den Erlass der Entscheidung Uber die Patenterteilung betrachtlich
verzogern.

Mit der Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des
EPA zum Zwecke der Zustellung an den Anmelder ist die
Prifungsabteilung allerdings an ihn gebunden (siehe G 12/91) und kann
ihn dann nur mehr unter den eingeschrankten Voraussetzungen der
Regel 140 andern (siehe H-VI, 3.1). Im Prifungsverfahren entspricht dies
dem Datum, an dem das zentral generierte Formblatt 2006 "Entscheidung
Uber die Erteilung eines europaischen Patents gemaR Art. 97 (1) EPU" an
die interne Poststelle abgegeben wird. Dieses Datum ist auf dem
Formblatt 2006 unten rechts angegeben. Auch wenn ein Antrag auf
Anderungen oder Berichtigungen nach Regel 139 am selben Tag eingeht,
an dem das Prifungsverfahren abgeschlossen wurde, ist die Prifungs-
abteilung daflr nicht mehr zustandig (T 798/95).



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil H — Kapitel II-7

2.7 Verspatet eingereichte Antrage nach der Ladung zur miindlichen
Verhandlung im Prifungsverfahren

Werden Antrage nach dem gemal Regel 116 (2) bestimmten Zeitpunkt
eingereicht, gelten sie als verspatet eingereicht. Allerdings gilt es zu beach-
ten, dass ein Antrag, der in Erwiderung auf eine Anderung des dem
Verfahren zugrunde liegenden Sachverhalts eingereicht wird — beispiels-
weise wenn ein weiteres einschlagiges Dokument erstmals in der mind-
lichen Verhandlung angefuhrt wird -, nach Regel 116 (2) zugelassen
werden muss (T 951/97).

Daher sollte die Abteilung die Antrage zunachst prifen, bevor sie Uber ihre
Zulassigkeit entscheidet. Die bloRe Tatsache, dass Antrédge verspatet
eingereicht werden, stellt fir sich genommen noch keinen
Ablehnungsgrund dar. In der Regel wird dies in der mindlichen
Verhandlung geklart.

Bei der Auslibung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) (siehe T 237/96,
T 937/09) sollte die Prifungsabteilung darauf achten, ob der Anmelder gute
Grinde fir die verspatete Einreichung des Antrags hat. Wenn der
Anmelder bereits ausreichend Gelegenheit hatte, sich mit den Einwanden
auseinanderzusetzen, kann die Prifungsabteilung bei der Abwagung der
Interessen mehr Gewicht darauf legen, das Prifungsverfahren zum
Abschluss zu bringen.

Verspatet eingereichte Antrage unterliegen deshalb in der Regel dem
Grundsatz der "eindeutigen Gewahrbarkeit" (siehe H-II, 2.7.1).

2.7.1 Grundsatz der "eindeutigen Gewahrbarkeit"

Auf die Austibung des Ermessens nach Regel 137 (3) bei der Behandlung
von Antragen, die im Prifungsverfahren ohne ftriftigen Grund verspatet ein-
gereicht werden, wendet die Abteilung den Grundsatz der "eindeutigen
Gewahrbarkeit" an (T 153/85).

Verspatet eingereichte Anspriiche werden nur zum Verfahren zugelassen,
wenn sie eindeutig gewahrbar sind. Das heifdt, fir die Prufungsabteilung
muss sofort ersichtlich sein, dass die Anderungen den aufgeworfenen
Fragen erfolgreich Rechnung tragen, ohne ihrerseits neue Fragen
aufzuwerfen ("Prima-facie"-Beurteilung).

Zum Beispiel werden verspatet eingereichte Antrdge nicht zugelassen,
wenn sie den Erfordernissen nach Artikel 123 (2) oder Artikel 84 nicht
eindeutig genugen. Ebenso koénnen verspatet eingereichte Antrage
zurickgewiesen werden, wenn der neu definierte Gegenstand keine
konvergente Weiterentwicklung des Gegenstands ist, der die Grundlage
des bisherigen Prifungsverfahrens gebildet hat.

Bei der Beurteilung, ob die Anspriiche eindeutig gewahrbar sind, bertck-
sichtigt die Prifungsabteilung, ob den verspatet eingereichten Antragen
eine Begriindung beigefiigt ist, warum die Anderungen vorgenommen
wurden und wie mit ihnen die erhobenen Einwande ausgerdaumt werden
sollen.
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Regel 80

Kommt die Abteilung nach den Erdrterungen zu dem Schluss, dass die
verspatet eingereichten Antrage nicht eindeutig gewahrbar sind, sollte sie
sie nach Regel 116 (2) und Regel 137 (3) mit der Begrindung zurlck-
weisen, dass sie keinen eindeutig gewahrbaren Gegenstand umfassen,
also ihr Gegenstand den Erfordernissen des EPU nicht eindeutig geniigt
(zu Fallen, in denen der Anmelder nicht zur mindlichen Verhandlung
erscheint, siehe H-IIl, 3.3.2 und E-Il, 8.3.3). In der Entscheidung ist auch zu
begrinden, warum die spezifische(n) Anforderung(en) nicht erfullt ist (sind).

Der Grundsatz der "eindeutigen Gewahrbarkeit" wird in der Regel auch auf
Antrage angewandt, die der Patentinhaber im Einspruchsverfahren
verspatet einreicht (siehe auch T 98/96 in Bezug auf Einspruchs-
beschwerdeverfahren).

3. Formale Zulassigkeit im Einspruchsverfahren

3.1 Anderungen in Erwiderung auf die Einspruchsschrift

Anderungen im Einspruchsverfahren missen durch die in Art. 100
genannten Einspruchsgriinde bedingt sein. Sie sind also nur dann zulassig,
wenn sie zum Ausraumen eines Einspruchsgrunds erforderlich sind. Der
Einspruchsgrund muss jedoch vom Einsprechenden nicht tatsachlich
geltend gemacht worden sein. Beispielsweise kann der Patentinhaber in
einem Einspruchsverfahren, in dem der Einspruch auf mangelnde Patent-
fahigkeit gestitzt wird, auch Anderungen einreichen, um hinzugefiigte
Gegenstande zu streichen. Das Einspruchsverfahren darf nicht lediglich zur
Bereinigung und Verbesserung der Offenbarung in der Patentschrift
benutzt werden (siehe T 127/85). Die blofe Hinzufligung neuer Anspriiche
zu den Ansprichen in der erteilten Fassung ist unzuldssig, da mit solchen
Anderungen ein Einspruchsgrund nicht ausgerdumt werden kann. Der
Ersatz eines erteilten unabhangigen Anspruchs durch mehrere - beispiels-
weise zwei - unabhangige Anspriche, die jeweils auf eine unter den
erteilten unabhangigen Anspruch fallende besondere Ausfuhrungsart
gerichtet sind, ist zulassig, wenn dies durch in Art. 100 genannte
Einspruchsgriinde veranlasst ist (siehe T 223/97).

3.2 Anderungen, die sich nicht auf die Einspruchsgriinde beziehen
Schlagt der Patentinhaber Anderungen des Patents vor, um den Ein-
spruchsgriinden zu begegnen, und beabsichtigt die Einspruchsabteilung,
das Patent im Hinblick auf diese Grunde in gednderter Fassung aufrecht-
zuerhalten, so kénnen Anderungen, die sich nicht auf die Einspruchs-
grinde beziehen (z. B. Berichtigungen oder Klarstellungen), zugelassen
werden, sofern das so geanderte Patent die Erfordernisse des EPU erflillt
und die Anderungen als erforderlich und geeignet betrachtet werden.
Insbesondere kann es nach einer Anderung in einem Teil eines Anspruchs
erforderlich oder zweckmaRig sein, auch andere Teile des Anspruchs zu
andern.

Des Weiteren ware eine "Klarstellung”, die als Einschrankung des
Anspruchs angesehen werden kann, nach Regel 80 zuldssig und kdnnte
die Grundlage fir eine Aufrechterhaltung des Patents in einer geanderten
Fassung bilden, sofern die geanderte Fassung auch die anderen Erfor-
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dernisse des EPU (mit Ausnahme der Einheitlichkeit der Erfindung -
G 1/91) erflllt. Ist die Abteilung der Ansicht, dass eine solche
einschrankende Klarstellung nicht erforderlich ist, so sollte sie in Betracht
ziehen, dass die Auslegung eines Anspruchs in einem Vertragsstaat auf
ganz andere Weise als im EPA erfolgen kann und der Patentinhaber daher
eine solche Einschrankung fir erforderlich halten kann.

Solche Anderungen sollten jedoch nicht von der Einspruchsabteilung
vorgeschlagen werden und kénnen nur bis zur Verkiindung der Entschei-
dung (in muandlichen Verhandlungen) oder bis zu dem Datum, an dem die
Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die interne Poststelle des
EPA abgegeben wird (in schriftlichen Verfahren), berucksichtigt werden
(siehe G 12/91).

Wurde ein ansonsten zuldssiger Antrag auf Aufrechterhaltung des
angegriffenen Patents in der erteilten oder in einer gednderten Fassung
eingereicht, so sind die folgenden Anderungen nicht zuzulassen:

a) Einreichung weiterer Anspriiche (siehe T 829/93),
b) umfangreiche Neuformulierung der abhangigen Anspriiche,
c) umfangreiche Neuformulierung der Beschreibung.

Legt der Patentinhaber keine Anderungen vor, um den Einspruchsgriinden
zu begegnen, so sind auch keine anderweitigen Anderungen méglich
(siehe z. B. T 223/97). Veroffentlichungsfehler und in Ausnahmefallen auch
Formatierungs- oder redaktionelle Fehler kdénnen allerdings berichtigt
werden (siehe H-VI, 4).

3.3 Durch nationale Rechte bedingte Anderungen

Abgesehen von den vorstehend beschriebenen Fallen (H-1I, 3.1 und 3.2)
sind durch altere nationale Rechte bedingte Anderungen nach Regel 138
zuldssig (siehe auch G-IV, 6 und H-lII, 4.4).

3.4 Beharren auf unzulassigen Anderungen

Beantragt der Patentinhaber Anderungen, die den Rahmen der nach
Regel 80 zulassigen Anderungen Uberschreiten (siehe H-1I, 3.1 und 3.2), so
ist er aufzufordern, sie zurlickzuziehen. Erhalt er seinen Antrag aufrecht, so
ist dieser abzulehnen (bezuglich der Begrundung siehe z.B. T 127/85,
Leitsatz, sowie T 406/86, Leitsatz I).

Liegt zusétzlich zu dem Antrag auf Zulassung unnétiger Anderungen noch
ein Hilfsantrag vor, der die Erfordernisse des Ubereinkommens erfillt und
insbesondere keine Anderungen enthalt, die Regel 80 nicht entsprechen,
dann muss die Entscheidung auch die Grinde fir die Ablehnung des
hoherrangigen Antrags/der héherrangigen Antrage enthalten.

Es kann vorkommen, dass nur ein Antrag vorliegt, der zwar zulassig ware,
aber Anderungen umfasst, die ganz eindeutig nicht Regel 80 entsprechen.
Kénnen die Anderungen nicht zugelassen werden, dann sollte die
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Regel 63 (3)

Regel 62a (2)

Abteilung dem Patentinhaber die Situation erldutern, sodass ein Widerruf
des Patents ausschliel3lich gemaf Regel 80 vermieden werden kann.

3.5 Verspitet eingereichte Antrdage im Einspruchsverfahren
Ausflihrungen zur Behandlung verspatet eingereichter Antrage im
Einspruchsverfahren enthalten E-V, 2.1 (allgemeine Beispiele) und E-V, 2.2
(Beispiele zur mundlichen Verhandlung).

4. Anderungen im Beschriankungsverfahren
Die Zulassigkeit von Anderungen im Beschrankungsverfahren ist in D-X, 4
und D-X, 10 behandelt.

5. Aufgrund einer Beschrankung der Recherche nach Regel 62a
und/oder Regel 63 erforderliche Anderungen

Ist die Recherche in Anwendung von Regel 63 auf einen bestimmten
Gegenstand beschrankt worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2), so sind die
Anspriiche dahingehend zu andern, dass die nicht recherchierten
Gegenstande gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend
anzupassen.

Ist die Recherche in Anwendung von Regel 62a auf bestimmte Ansprliche
beschrankt worden (siehe B-VIIl, 4.1 und 4.2), so sind die Anspriiche
dahingehend zu andern, dass die nicht recherchierten unabhangigen
Anspriiche gestrichen werden, und die Beschreibung ist entsprechend
anzupassen. Eine solche Anderung kann z. B. in der Streichung eines nicht
recherchierten unabhangigen Anspruchs bestehen oder, sofern es nicht
gegen Art. 123 (2) und Art. 84 verstolt, in der Umwandlung eines nicht
recherchierten unabhangigen Anspruchs in einen abhangigen Anspruch
eines anderen unabhangigen Anspruchs derselben Kategorie, der
recherchiert worden ist.

In beiden Fallen ist eine gezielte Anderung erforderlich, es sei denn, der
Anmelder kann Uberzeugend darlegen, dass die Aufforderung nach
Regel 62a (1) und/oder Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war.

Solche Anderungen kénnen jedoch nur im Prifungsverfahren oder
vorzugsweise auf die Stellungnahme zur Recherche hin vorgenommen
werden (siehe F-1V, 3.3). Da der Anmelder die Anspriche vor Erhalt des
Recherchenberichts nicht andern darf (Regel 137 (1)), werden alle auf eine
Aufforderung nach Regel 62a oder Regel 63 hin eingereichten Anspriche
nur als Hinweis darauf betrachtet, was der Anmelder vom EPA recherchiert
haben mdchte, und entsprechend behandelt (siehe B-VIIl, 3.2 und 4.2). Der
Anmelder muss dann die Aufrechterhaltung dieser Anderungen zu Beginn
der Prifungsphase formell bestatigen (siehe A-V, 2.2).

6. Anderungen, die auf nicht recherchierte Gegenstinde gerichtet
sind - Regel 137 (5)

Regel 137 (5) enthalt zwei weitere Bedingungen fiir Anderungen in den
Ansprichen, namlich dass sich geanderte Anspriiche weder i) auf nicht
recherchierte Gegenstdnde beziehen dirfen, die mit der urspriinglich
beanspruchten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine
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einzige allgemeine erfinderische Idee verbunden sind, noch ii) auf geman
Regel 62a oder Regel 63 nicht recherchierte Gegenstande (siehe jedoch
H-l, 5).

6.1 Falle nach Regel 62a und/oder Regel 63

Geanderte Anspriiche dirfen sich nicht auf Gegenstande beziehen, die
gemal Regel 62a oder 63 nicht recherchiert wurden. Demzufolge kann die
Erwahnung solcher Gegenstande in der Beschreibung nicht dazu heran-
gezogen werden, um sie wieder in die Anspriche einzufihren.

6.2 Aus der Beschreibung aufgenommene Gegenstiande

Regel 137 (5) sollte im Rahmen von Art. 123 (2) und Art. 82 so ausgelegt
werden, dass sie jede Beschrankung des recherchierten Gegenstands
zuldsst, bei der die Einheitlichkeit mit dem urspringlich beanspruchten
Gegenstand gewahrt bleibt, unabhangig davon, ob die fir die
Beschrankung herangezogenen technischen Merkmale recherchiert
wurden.

Die Hinzufligung eines technischen Merkmals zu einem Anspruch, das
einen Beitrag zu der/den Wirkung(en) der urspriinglich beanspruchten
Erfindung(en) leistet und ausdricklich nicht recherchiert wurde, aber im
Zusammenhang mit der Erfindung in der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung offenbart war (normalerweise in der Beschreibung),
fihrt daher nicht dazu, dass der geanderte Anspruch mit der urspringlich
beanspruchten Erfindung nicht mehr durch einzige allgemeine erfinderische
Idee verbunden ist. Daher sollte in diesem Fall kein Einwand nach
Regel 137 (5) erhoben werden, auch wenn vielleicht eine zusatzliche
Recherche erforderlich ist (siehe C-1V, 7.2).

Wenn geanderte Anspriiche auf einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht
recherchiert worden ist, weil er nur in der Beschreibung enthalten war (und
die Recherchenabteilung es nicht fur zweckmaRig hielt, die Recherche auf
diesen Gegenstand auszudehnen, siehe B-Ill, 3.5), und der mit der
urspringlich beanspruchten und recherchierten Erfindung oder Gruppe von
Erfindungen nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee verbun-
den ist, so sind die Anderungen nicht zulassig.

In der Regel ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu erheben, wenn der
Anmelder versucht, ein in einem Anspruch enthaltenes technisches
Merkmal durch ein anderes in der Beschreibung offenbartes zu ersetzen.

Ein Einwand nach Regel 137 (5) ware ebenso zu erheben, wenn ein in der
Beschreibung offenbartes technisches Merkmal, dessen Wirkung in keinem
Zusammenhang mit der/den Wirkung(en) der Merkmale der urspriinglich
beanspruchten Erfindung(en) steht, einem Anspruch hinzugefiigt wirde.
Dieser Fall kann eintreten, wenn der urspriinglich beanspruchte
Gegenstand geandert werden muss, weil ein Einwand wegen mangelnder
Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit erhoben wurde, der auf eine breite
Formulierung des Anspruchs zurlickzufihren ist, und wenn der
urspriingliche breite Anspruch durch das Hinzufligen eines technischen
Merkmals aus der Beschreibung beschrankt wird, dessen Wirkung in

Regel 137 (5)

Regel 137 (5)
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Regel 137 (3)

keinem Zusammenhang mit den Wirkungen der im urspringlichen
Anspruchssatz bereits enthaltenen Merkmale steht, sodass der neue
beschrankte Anspruch und die urspriinglich vorhandenen Anspriche nicht
einheitlich sind.

Wird ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben, so ist dem Anmelder
mitzuteilen, dass er den betreffenden Gegenstand nur in Form einer Teil-
anmeldung nach Art. 76 weiterverfolgen kann.

Der vorstehend geschilderte Fall unterscheidet sich von Anderungen, die
einer ursprunglich  beanspruchten, aber nach Regel64 oder
Regel 164 (1) oder (2) nicht recherchierten Erfindung entsprechen und in
H-1l, 7.2 behandelt werden.

Der Anmelder sollte jedoch bedenken, dass das Priifungsverfahren in
mdglichst wenigen Arbeitsgangen zum Abschluss gebracht werden soll; die
Prifungsabteilung kann deshalb von ihrem Recht Gebrauch machen,
weitere Anderungen nach Regel 137 (3) nicht zuzulassen (siehe H-lI, 2.3).

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, fur die das EPA als ISA oder als SISA tatig
war, muss die Prifungsabteilung nach Ablauf der Sechsmonatsfrist, die in
der Mitteilung nach Regel 161/Regel 162 gesetzt wurde, fiir nicht recher-
chierte Erfindungen, die in den der Prufung zugrunde zu legenden An-
meldungsunterlagen enthalten sind, eine Aufforderung nach Regel 164 (2)
erlassen, selbst wenn diese Erfindungen aus der Beschreibung aufgenom-
men wurden (siehe C-lll, 2.3).

7. Anderungen bei mangelnder Einheitlichkeit

7.1 Beschrankung auf eine einzige recherchierte Erfindung

Bei einem Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit muss der Anmelder
seine Anspriche auf eine einzige Erfindung beschranken, zu der eine
Recherche durchgefuhrt wurde, es sei denn, er kann Uberzeugend
darlegen, dass der Einwand nicht berechtigt war. Wurden die Anspriche
auf eine einzige recherchierte Erfindung beschrankt, so kann die
Sachprifung wie bei einer einheitlichen Erfindung - aber auf diese
Erfindung begrenzt - fortgesetzt werden (siehe C-Ill, 3). Wird der Einwand
aufgrund der Argumente des Anmelders zurickgenommen, ist
moglicherweise eine zusatzliche Recherche erforderlich (siehe C-1V, 7.2),
damit die Prufung der beanspruchten Erfindung fortgesetzt werden kann.

Wenn der Anmelder die Anspriiche spater jedoch als Reaktion auf eine
negative Stellungnahme zu dieser Erfindung so andert, dass sie sich auf
eine andere recherchierte Erfindung beziehen, dann wird die Prifungs-
abteilung ihr Ermessen nach Regel 137 (3) austiben und die Anderungen
zurlickweisen, da nur eine Erfindung in jeder Anmeldung auf Erfillung der
Erfordernisse des EPU geprift werden kann (siehe G 2/92 und T 158/12).

7.2 Beschriankung auf eine nicht recherchierte Erfindung
Wenn nicht zu allen beanspruchten Erfindungen eine Recherche durch-
gefuhrt wurde, muss der Anmelder seine Anspriche gemal G 2/92 auf
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eine der recherchierten Erfindungen beschranken. Beschrankt er in
Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche die Anmeldung dann aber
auf eine Erfindung, die zwar urspriinglich beansprucht war, zu der aber
keine Recherche durchgefiihrt wurde, verfasst der Prifer einen ersten
Bescheid, in dem er den in der Stellungnahme zur Recherche erhobenen
Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wiederholt. Alle Argumente des
Anmelders sollten gebuhrend bertcksichtigt und im Bescheid behandelt
werden.

Wird die Anmeldung auf eine urspringlich beanspruchte, aber nicht
recherchierte Erfindung beschrankt, kann sie (vorbehaltlich der Rechte des
Anmelders nach Art. 113 (1) und 116 (1)) gemal G 2/92 nach Regel 64
zurtickgewiesen werden.

Regel 137 (5) kann nicht geltend gemacht werden. Sie ist nicht auf den Fall
anwendbar, dass der Anmelder keine Recherchengebuhr fur eine unein-
heitliche Erfindung entrichtet hat, auf die die urspriinglich eingereichten
Anspriiche gerichtet waren.

Handelt es sich um eine Euro-PCT-Anmeldung (siehe auch H-Il, 7.4), sollte
der Priifer je nach Sachlage:

- entweder einen Einwand nach Regel 164 (2) c) gegen die Beschran-
kung der Anspriche auf eine Erfindung erheben, die das EPA
(wegen mangelnder Einheitlichkeit) weder als fir die erganzende
internationale Recherche bestimmte Behdrde noch im Rahmen einer
Recherche nach Regel 164 (2) a) recherchiert hat,

- oder im Rahmen einer erganzenden Recherche in der europaischen
Phase gemall G 2/92 einen Einwand nach Regel 164 (1) erheben
(siehe B-Il, 4.3.2, B-VII, 2.3 und E-VIII, 4.2).

Wenn der Anmelder es ablehnt, die Anspriiche auf eine recherchierte
Erfindung zu beschréanken, so wird die Anmeldung (vorbehaltlich der
Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und Art. 116 (1)) in beiden Fallen
der Entscheidung G 2/92 folgend gemal Regel 164 zurlickgewiesen.

Was die Anwendung von G 2/92 betrifft, so bezieht sich das Verbot, eine
Anmeldung fur einen Gegenstand weiterzuverfolgen, fir den keine Recher-
chengebiihren entrichtet wurden, auf Erfindungen; es gilt nicht fir
Merkmale, die wurspringlich in Bezug auf eine andere Erfindung
beansprucht und nicht recherchiert wurden, die aber in Verbindung mit der
recherchierten Erfindung oder Gruppe von Erfindungen urspringlich
offenbart waren (siehe T 998/14).

7.3 Keine Beschrankung auf eine einzige recherchierte Erfindung

Wenn der Anmelder nach Erhalt der Stellungnahme zur Recherche die
Anmeldung nicht auf eine einzige recherchierte Erfindung beschrankt,
Uberprift der Prifer den in der Recherchenphase erhobenen Einwand der
Nichteinheitlichkeit und erlasst, wenn er ihn nach wie vor flir angebracht
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erachtet, einen ersten Bescheid, in dem er den in der Stellungnahme zur
Recherche erhobenen Einwand wiederholt.

In Fallen nach Regel 164 (2) wird ein Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit in der Mitteilung gemaR Regel 164 (2)b) erhoben
(siehe auch H-II, 7.4.1).

Beschrankt der Anmelder die Anmeldung nicht oder nur soweit, dass sie
sich noch immer auf zwei oder mehr Erfindungen bezieht, kann sie
(vorbehaltlich der Rechte des Anmelders nach Art. 113 (1) und Art. 116 (1))
nach Art. 82 zurickgewiesen werden.

Erstrecken sich die Anspriche weiterhin auf eine nicht recherchierte
Erfindung, so ist ebenfalls gemall G 2/92 ein Einwand nach Regel 64 zu
erheben (siehe H-II, 7.2).

Wenn die Anspriiche nicht nur einfach beschrankt, sondern stattdessen
oder zudem auch gedndert wurden, kénnen solche Anderungen h&ufig
dazu fuhren, dass der zuvor erhobene Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit nichtig oder die Begriindung des Einwands nicht mehr
vollstandig ist. Demzufolge muss bei solchen Anderungen der Einwand
entweder zuriickgenommen oder zumindest neu begriindet werden.

Mitunter ergibt sich die mangelnde Einheitlichkeit erst bei der Sachprifung,
z. B. wenn der Anmelder einen oder mehrere Anspriiche geadndert hat, um
einen Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit zu entkraften.
Dann sollte der Prifer einen Einwand erheben, allerdings nur wenn der
Sachverhalt sehr klar ist.

7.4 Euro-PCT-Anmeldungen

7.4.1 Das EPA fiihrt keine erganzende Recherche durch

Fuhrt das EPA keine erganzende Recherche durch, muss die Anmeldung
auf eine vom EPA in der internationalen Phase bzw. in der europaischen
Phase in einer Recherche nach Regel 164 (2) a) recherchierte Erfindung
beschrankt  werden. Die  vorstehend genannten  Grundsatze
(H-I1, 7.1 bis 7.3) sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-VIII, 4.2).

In Fallen nach Regel 164 (2) ist keine weitere Mitteilung nach Art. 94 (3)
und Regel 71 (1) und (2) erforderlich, in der ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit wiederholt wird, da gemal Regel 164 (2) b)
bereits eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ergangen
ist, in der (auch) ein Einwand der Nichteinheitlichkeit erhoben wurde
(siehe auch H-Il, 2.3 und 7.2).

7.4.2 Das EPA fiihrt eine ergdnzende Recherche durch

Fuhrt das EPA eine ergdnzende Recherche zu einer Anmeldung durch, bei
der mangelnde Einheitlichkeit festgestellt wurde, wird der Anmelder aufge-
fordert, zusatzliche Geblhren zu zahlen, und es wird fir die Erfindungen
ein erganzender Recherchenbericht erstellt, fir die eine entsprechende
Recherchengebihr entrichtet worden ist. Die Anmeldung muss dann auf
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eine der Erfindungen beschrankt werden, die Gegenstand der ergdnzenden
Recherche waren. Die vorstehend genannten Grundsatze (H-Il, 7.1 bis 7.3)
sind entsprechend anwendbar (siehe auch E-VIII, 4.2).
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Kapitel lll - Formale Zulassigkeit von
Anderungen — sonstige Verfahrensfragen

1. Einfiihrung

Dieses Kapitel behandelt Verfahrensfragen und Formerfordernisse in
Zusammenhang mit der Zulassigkeit von Anderungen. Ein wichtiges
Erfordernis ist die Pflicht des Anmelders, Anderungen zu kennzeichnen und
ihre Grundlage in der urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung
anzugeben (Regel 137 (4)). AuRerdem werden das fir Anderungen
vorgesehene Format und Verfahren dargelegt sowie besondere Aspekte in
Bezug auf Hilfsantrdge und die Frage behandelt, wie mit unterschiedlichen
Fassungen flr verschiedene Vertragsstaaten umzugehen ist.

2. Verfahren bei Anderung der Unterlagen

2.1 Kennzeichnung von Anderungen und Angabe ihrer Grundlage
nach Regel 137 (4)

Bei der Einreichung von Anderungen muss der Anmelder diese kenn-
zeichnen und ihre Grundlage in der urspriinglich eingereichten Fassung der
Anmeldung angeben. Der Anmelder sollte dieses Erfordernis als Gelegen-
heit verstehen, der Abteilung Uberzeugende Argumente daflir vorzulegen,
warum die Anderungen unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung abgeleitet werden kénnen. Diese
Argumente werden von der Abteilung bei der Beurteilung nach Art. 123 (2)
bertcksichtigt. Sie sind insbesondere dann fir das Ergebnis der
Beurteilung durch die Abteilung wichtig, wenn es in der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung keine wortliche Stutzung fur die
Anderungen gibt.

Das Erfordernis der Angabe ihrer Grundlage ist erflllt, wenn aus den ange-
gebenen Anmeldungsteilen ersichtlich ist, dass die Anderung in Einklang
mit Art. 123 (2) steht, ohne dass weitere Anmeldungsteile konsultiert
werden missen. Unspezifische Angaben wie "siehe die urspringlich
eingereichte Fassung der Beschreibung", "siehe die urspringlich
eingereichte Fassung der Anspriche" oder "siehe die urspringlich
eingereichte Fassung der Beispiele" reichen im Allgemeinen nicht aus.
Dieses Erfordernis gilt auch fir Falle, in denen der Anmelder die
Prifungsabteilung ersucht, seine Anmeldung zu andern (siehe H-Ill, 2.4).

Ob die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfiillt sind, wird unabhangig davon
beurteilt, ob die betreffenden Anderungen gegen Art. 123 (2) verstofRen
oder nicht. So kann der Anmelder z. B. angeben, dass eine bestimmte
Anderung auf einem technischen Merkmal beruht, das nur in einer
schematischen Zeichnung offenbart ist. Wenn das der Anderung angeblich
zugrunde liegende Merkmal tatsachlich in der vom Anmelder genannten
Darstellung offenbart ist, sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfillt,
und zwar unabhangig davon, ob die auf diesem technischen Merkmal
beruhende Anderung nach Art. 123 (2) zulassig ist (siehe H-1V, 2.4).

Regel 137 (4)
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Regel 7

Regel 137 (4)

Art. 94 (4)

Wenn die Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA eingereicht
wurde, geht das EPA bei der Uberpriifung der Erfordernisse des
Art. 123 (2) mangels gegenteiliger Beweise davon aus, dass die
Ubersetzung der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
korrekt ist. Demzufolge reicht es aus, die Grundlage der Anderungen in der
Ubersetzung der urspriinglich eingereichten Anmeldung anzugeben, damit
die Erfordernisse der Regel 137 (4) erfullt sind.

211 Mitteilung nach Regel 137 (4) und Erwiderung darauf

Stellt die Prufungsabteilung fest, dass eines der Erfordernisse der
Regel 137 (4) nicht erfullt ist, so kann sie eine Mitteilung erlassen, in der sie
den Anmelder auffordert, diesen Mangel innerhalb einer Frist von einem
Monat zu beseitigen. Eine solche Mitteilung kann z.B. in Bezug auf
folgende Anderungen ergehen:

i) nach dem Anmeldetag gemals Regel 58 eingereichte Anspriiche
(siehe A-lll, 15),

i) vor dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europaische Phase
gemaR Art. 19 und/oder 34 PCT eingereichte Anderungen, sofern
diese beim Eintritt in die europaische Phase aufrechterhalten werden
(siehe E-VIII, 3),

iii) beim Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europaische Phase geman
Regel 159 (1) b) eingereichte Anderungen (siehe E-VIII, 3),

iv) nach dem Eintritt einer PCT-Anmeldung in die europaische Phase
gemalR Regel 161 (1) oder (2) eingereichte Anderungen (siehe
E-VIII, 3),

V) als Reaktion auf die Stellungnahme zur Recherche eingereichte
Anderungen (siehe B-XI, 8),

vi)  wahrend des Prifungsverfahrens eingereichte Anderungen (siehe
jedoch H-Ill, 2.1.3), einschlieBlich infolge der Mitteilung nach
Regel 71 (3) eingereichter Anderungen.

Eine Mitteilung nach Regel 137 (4) kann nur fir Anderungen ergehen, die
Gegenstand eines aktuellen Antrags sind. Sie kann sich nicht auf Anderun-
gen beziehen, die inzwischen zurickgenommen oder durch andere ersetzt
wurden.

Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht innerhalb der oben genannten
Frist von einem Monat nach, so gilt die Anmeldung als zurickgenommen,
weil der Anmelder nicht auf die Mitteilung der Prifungsabteilung reagiert
hat. Der Anmelder kann im Falle einer Fristversdumung die
Weiterbehandlung der Anmeldung beantragen (siehe E-VII, 2).

Werden die Anderungen auf eine Mitteilung nach Regel 71 (3) hin einge-
reicht und erfillen sie nicht die Erfordernisse der Regel 137 (4), so kann die
Prifungsabteilung eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen. Reicht der
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Anmelder fristgerecht eine Erwiderung ein, entscheidet sie, ob sie die
Anderungen zulésst (siehe H-ll, 2.5.4).

Bei der Einreichung von Hilfsantragen kann die Prifungsabteilung ebenfalls
eine Mitteilung nach Regel 137 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Haupt-
und/oder Hilfsantrage versenden. Einen gegen Regel 137 (4) versto3enden
spezifischen Haupt- oder Hilfsantrag kann sie aber auch aus Grinden der
Verfahrensokonomie und sofern sie den Anmelder dazu gehort hat
(Art. 113 (1)), nach Regel 137 (3) fur unzuldssig erklaren.

2.1.2 Wahrend der Frist nach Regel 137 (4) zuriickgenommene oder
ersetzte Anderungen

Kommt der Anmelder der Aufforderung nach Regel 137 (4) fristgerecht
nach, indem er die Anderungen zurlicknimmt, zu denen die Mitteilung
ergangen ist, allerdings ohne diese Anderungen zu kennzeichnen oder ihre
Grundlage in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
anzugeben, so tritt kein Rechtsverlust nach Regel 137 (4) ein. Wenn durch
die Zuricknahme jedoch bereits beanstandete Gegenstidnde wieder
eingefiihrt werden, kann die Anderung, die diesen Gegenstand einfiihrt,
nach Regel 137 (3) fir unzulassig erklart werden (siehe H-II, 2.3).

Fir weitere Anderungen, die fristgerecht auf eine Aufforderung nach
Regel 137 (4) hin eingereicht werden, ergeht keine erneute Mitteilung nach
Regel 137 (4). Bis zum Ablauf der Einmonatsfrist muss der Anmelder
Folgendes gekennzeichnet und die jeweilige Grundlage angegeben haben:

i) Anderungen, beziiglich derer die Mitteilung nach Regel 137 (4)
ergangen ist und die nicht durch weitere, wahrend der Einmonatsfrist
nach Regel 137 (4) vorgenommene Anderungen ersetzt wurden, und

ii) wahrend dieser Einmonatsfrist vorgenommene Anderungen.
Die Erfordernisse der Regel 137 (4) gelten nicht fir Anderungen, die

wahrend der Einmonatsfrist durch weitere Anderungen ersetzt werden, also
zum Beispiel:

03.06.2010 Einreichung der Anmeldung: 10 Anspriche

25.03.2011 Erstellung des erweiterten europaischen
Recherchenberichts

21.08.2013 Einreichung gednderter Anspriche 1 — 10 im
Prifungsverfahren ohne Angabe einer
Grundlage

03.09.2013 Prufungsabteilung erlasst eine Mitteilung nach

Regel 137 (4) fir die am 21.08.2013 geanderten
Anspriche 1 - 10

07.10.2013 Einreichung geanderter Anspriiche 6 — 10
14.10.2013 Ablauf der Einmonatsfrist nach Regel 137 (4)
(Montag)

Im obigen Beispiel muss der Anmelder vor Ablauf der Einmonatsfrist nach
Regel 137 (4) am 14.10.2013 die Grundlage fir die am 21.08.2013 einge-
reichten geanderten Anspriche 1-5 und fir die am 07.10.2013 einge-
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reichten geanderten Anspriche 6-10 angeben, anderenfalls gilt die
Anmeldung nach Art. 94 (4) als zurickgenommen. Fir die am 21.08.2013
eingereichten und spater ersetzten Anderungen in den Anspriichen 6 - 10
muss der Anmelder keine Grundlage angeben. Zu beachten ist
insbesondere, dass keine erneute Mitteilung nach Regel 137 (4) fir die am
07.10.2013 eingereichten Anderungen der Anspriiche 6 - 10 ergeht, wenn
deren Grundlage nicht bis zum 14.10.2013 angegeben wird, und die
Anmeldung nach Ablauf der Einmonatsfrist am 14.10.2013 als zuruck-
genommen gilt.

2.1.3 Regel 137 (4) und miindliche Verhandlung

Fir Anderungen, die in einer miindlichen Verhandlung vorgenommen
werden, ergeht keine Mitteilung nach Regel 137 (4). Nichtsdestotrotz gilt
das Erfordernis der Regel 137 (4), wonach die Anderungen zu
kennzeichnen sind und ihre Grundlage anzugeben ist. Genigt der
Anmelder diesem Erfordernis nicht in Bezug auf die in der mindlichen
Verhandlung vorgenommenen Anderungen, so kann die Priifungsabteilung
diese Anderungen in Auslbung ihres Ermessens aus Grinden der
Verfahrensokonomie und sofern sie den Anmelder dazu gehdrt hat
(Art. 113 (1)), nach Regel 137 (3) als unzulassig zurtickweisen.

Zur Vorbereitung der mindlichen Verhandlung auf die Aufforderung nach
Regel 116 (2) hin eingereichte Anderungen werden, wie oben erwahnt, in
der Verhandlung behandelt. Wenn jedoch die mindliche Verhandlung
abgesagt wird oder der Anmelder nicht daran teilnimmt und das Verfahren
nach der ohne ihn abgehaltenen mindlichen Verhandlung schriftlich fortge-
setzt wird, kann die Priifungsabteilung fiir diese Anderungen eine Mitteilung
nach Regel 137 (4) erlassen.

2.1.4 Ubergangsbestimmungen zu Regel 137 (4)

Das obige Verfahren gilt fir die nachstehend aufgefuhrten Anmeldungen
(siehe Art. 2 (2) des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 25. Marz 20009,
ABI. EPA 2009, 299):

i) europaische Patentanmeldungen, zu denen der Recherchenbericht
ab dem 1. April 2010 erstellt wird,

ii) Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der erganzende europdische
Recherchenbericht ab dem 1. April 2010 erstellt wird, und

iii)  Euro-PCT-Anmeldungen, zu denen der internationale Recherchen-
bericht vom EPA in seiner Eigenschaft als Internationale Recher-
chenbehoérde ab dem 1. April 2010 erstellt wird (Art. 153 (6), siehe
auch E-VIII, 3.4).

2.2 Anderungen durch Einreichung von fehlenden Unterlagen oder
Ersatzseiten

Eine europaische Patentanmeldung oder ein Patent kann in Bezug auf den
Inhalt innerhalb der durch Art. 123 (2) und (3) vorgegebenen Grenzen
geandert werden. (Bezlglich der Bedingungen und Erfordernisse fir
Anderungen siehe auch A-V, 2, H-1l, H-IV, H-V und D-V, 6.) Dies geschieht
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in der Regel durch Nachreichung fehlender Unterlagen oder durch Ein-
reichung von Ersatzseiten. Werden Ersatzseiten eingereicht, so hat der
Anmelder bzw. Patentinhaber im Interesse der Verfahrenstkonomie alle
Anderungen klar zu kennzeichnen und anzugeben, auf welchen Passagen
der urspringlichen Anmeldung sie beruhen.

Anderungen sollten vorzugsweise mit einer entsprechenden Funktion eines
Textverarbeitungsprogramms  so  gekennzeichnet  werden, dass
Léschungen und Hinzuflgungen im gednderten Text klar erkennbar sind.
So gekennzeichnete Seiten sollten zusatzlich zu einer Reinschrift
eingereicht werden. Fur die Erfullung der Erfordernisse nach Regel 137 (4)
reicht jedoch die handschriftliche Form aus, sofern die Reinschrift keine
handschriftichen Anderungen enthalt.

Die Grundlage furr die Anderungen sollte vorzugsweise angegeben werden,
indem dem Antwortschreiben eine Ubersicht tber die vorgenommenen
Anderungen und ein Hinweis auf die genaue Grundlage fir die Anderungen
in den urspriinglich eingereichten Unterlagen beigefiigt werden. Ist die
Grundlage nicht eindeutig, weil beispielsweise ein anderer Wortlaut gewahlt
wurde oder Merkmale nur den Zeichnungen entnommen oder aus einer
spezifischen Ausfihrungsform verallgemeinert wurden, sollte kurz erlautert
werden, warum Art. 123 (2) erfiillt ist.

2.3 Anderungen unter Verwendung von Kopien

Unter Verwendung von Kopien kénnen Anderungen, insbesondere in der
Beschreibung und den Patentansprichen, in der nachstehenden Weise
durchgefihrt werden:

Der zustandige Prifer oder Formalsachbearbeiter kann, wenn er es fir
zweckmalig halt, auf einer Kopie einer oder mehrerer Seiten der zu
andernden Unterlagen Vorschldge festhalten, wie Anderungen
durchgefuhrt werden konnen, damit den Einwendungen Rechnung
getragen wird. Diese mit Anmerkungen versehene Kopie (nicht die
Arbeitsunterlagen, die in der Akte verbleiben) wird dann dem Anmelder
bzw. im Einspruchsverfahren dem Patentinhaber und den Ubrigen
Beteiligten zusammen mit dem Priafungsbescheid Gbermittelt. Der
Anmelder bzw. Patentinhaber wird in diesem Bescheid nicht nur auf die
erhobenen Einwande hingewiesen und aufgefordert, innerhalb einer
angegebenen Frist Stellung zu nehmen oder Anderungen einzureichen,
sondern auch aufgefordert, die genannte Kopie gleichzeitig wieder
einzureichen und - als Alternative zur Einreichung von Ersatzseiten - auf
dieser Kopie, deutlich von den Bemerkungen des Prifers abgesetzt (in
Maschinenschrift und auch nach der Vervielfaltigung gut leserlich), etwaige
Anderungen anzugeben, die auf den betreffenden Seiten vorzunehmen
sind. Auch Einsprechende kdnnen auf diese Weise zur Stellungnahme
aufgefordert werden.

Die Beteiligten kénnen auch von sich aus Kopien einer oder mehrerer mit
Anderungen versehener Seiten der Unterlagen einreichen. Die Einreichung
kompletter Neuschriften sollte in der Regel aus Griinden der Verfahrens-
Okonomie abgelehnt werden, da geprift werden muss, ob diese Unterlagen
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mit den urspriinglichen Unterlagen Ubereinstimmen (siehe T 113/92). Ent-
sprechende Antrage werden daher normalerweise nach Regel 137 (3)
zuriickgewiesen. Nur wenn die Anderungen so umfangreich sind, dass
dadurch die Ubersichtlichkeit der Kopien leidet, sind Ersatzseiten einzurei-
chen. Solche Seiten kénnen in diesem Falle auch vom Priifer selbst ange-
fordert werden.

2.4 Anderungen des EPA auf Antrag eines Beteiligten

Gegebenenfalls kdnnen mangelhafte Unterlagen auf Antrag eines Beteilig-
ten auch von der zustandigen Stelle des EPA geandert werden. Dies kann
dann der Fall sein, wenn es sich nur um geringfligige Anderungen handelt,
z. B., wenn ausgelassene Angaben in den Erteilungsantrag einzufligen
sind, und die Gesamtzahl dieser Anderungen angemessen ist oder wenn
vollstdndige Seiten oder Absatze entfallen. Solche amtsseitig vorzu-
nehmenden Anderungen sind von den betreffenden Beteiligten in einem
Schriftsatz listenmalig zusammenzustellen. Es liegt jedoch im Ermessen
des Priifers zu entscheiden, ob die Zahl der beantragten Anderungen
unangemessen hoch ist und die Bearbeitung betrachtliche Zeit in Anspruch
nehmen wirde. Ist dies der Fall, fordert der Prifer den Anmelder auf, die
Anderungen vorzunehmen und geadnderte Seiten einzureichen. Dieses
Verfahren kann auch bei geringfiigigen Anderungen in den Zeichnungen
angewendet werden, z. B. bei Anderung einer Bezugsziffer oder Streichung
einer oder mehrerer ganzer Abbildungen (bezlglich der Entfernung von
Bezugsziffern als Folge einer geanderten Beschreibung siehe F-II, 4.8). Bei
komplizierten, nicht ohne Weiteres klar und eindeutig vornehmbaren Ande-
rungen in den Zeichnungen muss der betreffende Beteiligte, in der
Regel der Anmelder oder Patentinhaber, hingegen Ersatzblatter vorlegen

2.5 Zuriicknahme von Anderungen/Verzicht auf Gegenstinde
Spatere Antréage auf Zuriicknahme von Anderungen stellen selbst Antréage
auf weitere Anderungen dar; wird also ein solcher Antrag nach der Erwi-
derung auf den ersten Bescheid des Prifers gestellt, so darf die zugehorige
Anderung nur mit Zustimmung des Priifers vorgenommen werden.

Bei der Streichung eines Gegenstands aus der Anmeldung sollte der
Anmelder alle Erkldarungen vermeiden, die als Verzicht auf diesen
Gegenstand ausgelegt werden koénnten. Andernfalls kann dieser
Gegenstand nicht wieder in das Verfahren eingefuhrt werden
(siehe J 15/85, bestatigt in G 1/05 und G 1/06).

3. Hilfsantrage

Im Prufungs-, Einspruchs- und Beschrankungsverfahren kommt es vor,
dass von den Beteiligten ein Hauptantrag, gefolgt von einem oder
mehreren Hilfsantragen, gestellt wird (s. auch D-1V, 5.3).

Beispiel 1:

"Wir beantragen die Erteilung des Patents aufgrund der urspriinglich einge-
reichten Unterlagen; hilfsweise beantragen wir, das Patent aufgrund der
diesem Schriftsatz als Anlage beigeflgten Unterlagen zu erteilen."
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Beispiel 2:

"Wir beantragen die Zurlickweisung des Einspruchs; hilfsweise beantragen
wir die Aufrechterhaltung des Patents in gedndertem Umfang gemaf den
als Anlage beigeflugten Unterlagen."

Das bedeutet, dass die weiteren Antrage hilfsweise fir den Fall gestellt
werden, dass die Prifungs- bzw. Einspruchsabteilung dem Hauptantrag
(ersten Antrag) nicht entspricht.

Wenn im Prifungsverfahren ein Anmelder eine Fassung als Hilfsantrag
einreicht und gleichzeitig aber angibt, dass er sich vorerst nicht auf diesen
Antrag beschranken mochte, sollte die eingereichte Fassung nicht als
echter Hilfsantrag im Sinne dieses Kapitels aufgefasst werden — es ware
also nicht mdglich, dazu sofort eine Mitteilung nach Regel 71 (3) zu
erlassen (siehe C-V, 1.1). In solchen Fallen ware vielmehr mit dem
Anmelder telefonisch zu klaren, ob er bereit ist, das Erteilungsverfahren auf
der Grundlage dieser Fassung fortzusetzen. Ob der Anmelder damit
einverstanden ist, dass eine Mitteilung nach Regel 71 (3) auf einen solchen
Hilfsantrag gestutzt wird, ist in der Niederschrift Gber die telefonische
Rucksprache bzw. -im Fall der Zustimmung - in der Mitteilung nach
Regel 71 (3) zu erwahnen (siehe C-VII, 2.5).

3.1 Aligemeines
Kann dem Hauptantrag stattgegeben werden, 1asst die Abteilung alle Hilfs-
antrage aulier Acht.

Kann dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden, prift die Abteilung die
Hilfsantréage, und zwar in der vom Antragsteller gewahlten Reihenfolge.

Kann einem Hilfsantrag stattgegeben werden, lasst die Abteilung alle
diesem Antrag nachfolgenden Antrage auller Acht.

3.1.1 Reihenfolge der Antriage

Nach Art. 113 (2) hat sich das EPA bei seiner Entscheidung Uber eine
europaische Patentanmeldung oder ein europaisches Patent an die vom
Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte Fassung zu halten.
Daher muss ein Anmelder oder Patentinhaber auf unmissverstandliche
Weise angeben, welchen Text er vorschlagt, und, falls er mehrere Fassun-
gen vorgelegt hat, die Reihenfolge bestimmen, in der das EPA diese
Fassungen behandeln soll. Andernfalls vermag die Abteilung nicht zu
entscheiden, anhand welcher Fassung sie vorgehen soll, und musste die
Anmeldung schlieBlich zurickweisen, das Patent widerrufen oder den
Beschrankungsantrag zurlckweisen, da Uberhaupt kein klarer Antrag
vorliegen wirde.

3.1.2 Begriindungspflicht

Sowohl im Priafungs- wie auch im Einspruchs- und im Beschrankungs-
verfahren gilt in jedem Fall: Fir alle abgelehnten Antrage aller Beteiligten
ist eine Begriindung zu geben.
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3.1.3 Weder dem Hauptantrag noch den Hilfsantragen kann
stattgegeben werden

Kann die Prifungs- bzw. Einspruchsabteilung weder dem Hauptantrag
noch einem der Hilfsantrage stattgeben, so hat sie die entsprechende
Entscheidung unter Berlcksichtigung von Art. 113 (1) und Art. 116 zu
treffen. Die Entscheidung muss die Grinde fur die
Zuruckweisung/Ablehnung des Hauptantrags und der einzelnen
Hilfsantrage enthalten, aulRer wenn die Dbetreffenden Antrage
zurickgenommen wurden.

3.1.4 Kennzeichnung von Anderungen in Haupt- und/oder
Hilfsantragen im Priifungsverfahren

Wenn im Prifungsverfahren Haupt- und Hilfsantrage eingereicht werden
und der Anmelder die Anderungen nicht kennzeichnet und/oder ihre Grund-
lage in der urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung nicht
angibt, kann auch in Bezug auf einen oder mehrere Haupt- und/oder
Hilfsantrage eine Mitteilung nach Regel 137 (4) erlassen werden
(siehe H-111,2.1.1).

Einen gegen Regel 137 (4) verstoRenden spezifischen Haupt- und/oder
Hilfsantrag kann die Prifungsabteilung aber auch nach Regel 137 (3) fir
unzulassig erklaren (siehe H-1ll, 2.1.1). Bei der Ausliibung ihres Ermessens
nach Regel 137 (3) muss die Priifungsabteilung das Interesse des Anmel-
ders an einem in allen benannten Staaten rechtsbestandigen Patent und
das seitens des EPA bestehende Interesse, das Prifungsverfahren zu
einem zugigen Abschluss zu bringen, bericksichtigen und gegeneinander
abwagen (siehe H-ll, 2.3). Aullerdem hat die Prifungsabteilung die
Auslibung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) zu begriinden.

3.2 Recherchenphase

GemalR Regel 137 (1) kann der Anmelder die Anspriche in der
Recherchenphase vor Erhalt des europaischen Recherchenberichts nicht
andern und folglich auch keine Hilfsantrage einreichen. Werden vor der
Erstellung eines erganzenden europaischen Recherchenberichts
Hilfsantrage eingereicht (siehe H-Il, 2.1), wird bei der Recherche nur der
Hauptantrag bericksichtigt (siehe jedoch B-VIII, 3.2.2 und 4.2.2).

3.3 Prifungsverfahren
3.3.1 Zulassigkeit von Hilfsantragen

3.3.1.1  Kriterien fiir die Zulassigkeit von Hilfsantragen

Wie oben ausgefuhrt (H-Il, 3.1.4), muss die Prifungsabteilung, wenn sie in
Auslibung ihres Ermessens nach Regel 137 (3) einen oder mehrere Hilfs-
antrage nicht zulasst, das Interesse des Anmelders und verfahrens-
Okonomische Aspekte gegeneinander abwagen (siehe auch H-Il, 2.3, 2.5.1,
2.6 und 2.7).

So sollte ein Hilfsantrag, der geringfligige Mangel aufweist, ansonsten aber
den Erfordernissen des EPU genligt, in der Regel in das Verfahren zuge-
lassen werden.



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil H — Kapitel 11I-9

Bei der Entscheidung Uber die Zulassigkeit von Hilfsantragen sollten fir
jeden der Antrage die in H-ll dargelegten Grundsatze berlcksichtigt
werden, da jeder Antrag einen geanderten Anspruchssatz darstellt.

Hilfsantrage, mit denen ein Gegenstand wieder eingefiuhrt wird, der bereits
flr unzulassig befunden und vom Anmelder gestrichen wurde, werden nicht
zugelassen (siehe auch H-II, 2.3). Dasselbe kann auch fur Hilfsantrage
gelten, die neue Mangel einfuhren.

3.3.1.2 Rechtzeitige Einreichung und Struktur von Hilfsantragen

Bei verspatet eingereichten Antragen gilt zusatzlich zu den in H-Il
(insbesondere H-II, 2.4, 2.5, 2.6 und 2.7) dargelegten Kriterien, dass die
neuen Anspriche sich in ihrem Gegenstand nicht stark von den bereits
eingereichten Ansprichen unterscheiden sollten. Die Antrage sollten
normalerweise eine konvergente Weiterentwicklung darstellen, d. h. die
Gegenstande der Hilfsantrage sollten eine zunehmende Einschrankung in
Richtung eines Erfindungsgedankens erkennen lassen und nicht etwa
durch Aufnahme jeweils verschiedener Merkmale Weiterentwicklungen in
unterschiedliche Richtungen verfolgen (T 1273/04). Reicht ein Anmelder
spat im Verfahren zahlreiche unstrukturierte Antrage oder Antrage ein, die
verschiedene Varianten umfassen, werden diese Antrage unter Umstanden
nicht zugelassen.

3.3.2 Vorbereitung der Entscheidung

Kann die Prifungsabteilung einem Hilfsantrag (nicht jedoch dem Haupt-
antrag und gegebenenfalls im Rang vorangehenden Hilfsantragen) statt-
geben, teilt sie dies dem Anmelder in einer Mitteilung nach Regel 71 (2)
oder in einer Anlage zur Mitteilung nach Regel 71 (3) mit und legt die
Grinde dar, weshalb sie den dem gewahrbaren Hilfsantrag im Rang
vorgehenden Antragen nicht stattgeben kann (siehe C-V, 1.1).

In der mundlichen Verhandlung kann es zweckmallig sein, den Anmelder
zu fragen, ob er im Hinblick auf den gewahrbaren Antrag bereit ware,
den/die nicht gewahrbaren héherrangigen Antrag/Antrage
zurickzunehmen. Er ist dazu jedoch nicht verpflichtet.

Reicht ein Anmelder/Vertreter nach dem gemaf Regel 116 (1) bestimmten
Zeitpunkt Hilfsantrage ein und erscheint dann nicht zur mindlichen
Verhandlung, wendet die Prifungsabteilung bei der Entscheidung Uber die
Zulassigkeit der Hilfsantrage die in H-1ll, 3.3.1 dargelegten Kriterien an und
kann - auch in Abwesenheit des Anmelders/Vertreters - ihr Ermessen nach
Regel 137 (3) ausuben, einen oder mehrere der Antrage nicht zuzulassen
(siehe H-II, 2.3 und H-III, 3.1.4).

3.3.3 Vollstandige Fassung fiir den Hilfsantrag liegt noch nicht vor
Liegt noch keine dem gewahrbaren Hilfsantrag entsprechende vollstandige
Fassung vor, so ist der Anmelder aufzufordern, die erforderliche
Anpassung vorzunehmen.
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In der mindlichen Verhandlung sollte die Abteilung stets darauf hinwirken,
dass die Beschreibung an die als gewahrbar betrachteten Anspriiche ange-
passt wird. Falls ndétig, ist daflir die Verhandlung zu unterbrechen.

3.3.4 Vollstandige Fassung fiir den Hilfsantrag liegt vor

Liegt eine vollstandige Fassung der Unterlagen gemal dem gewahrbaren
Hilfsantrag vor, wird eine Mitteilung nach Regel 71 (3) abgesandt. Die
Abteilung muss in einer Anlage zu dieser Mitteilung die Grinde fur die
Ablehnung der dem gewahrbaren Hilfsantrag im Rang vorgehenden
Antrage angeben (siehe auch C-V, 1.1). Gegebenenfalls kann dies durch
Bezugnahme auf frihere Bescheide erfolgen. Ist der Anmelder mit der
vorgeschlagenen Fassung einverstanden, reicht er gemal Regel 71 (3) die
Ubersetzung der Patentanspriiche ein und entrichtet die Erteilungs- und
Veréffentlichungsgebiihr, ohne eine Anderung oder Berichtigung der vorge-
schlagenen Fassung zu beantragen (in Fallen, in denen ein solcher Antrag
eingereicht wird, ist das in C-V, 4 beschriebene Verfahren anwendbar).
Damit wird die Anmeldung auf der Grundlage der in der Mitteilung nach
Regel 71 (3) vorgeschlagenen Fassung gemal dem Hilfsantrag zur
Erteilung freigegeben (siehe C-V, 2).

3.3.5 Anmelder ist mit der fiir die Erteilung vorgeschlagenen
Fassung nicht einverstanden

Wenn der Anmelder mit der in der Mitteilung nach Regel 71 (3) vorge-
schlagenen Fassung gemaR Hilfsantrag nicht einverstanden ist, ist das in
C-V, 4 beschriebene Verfahren anwendbar (siehe insbesondere C-V, 4.7
und 4.6.2).

3.4 Einspruchsverfahren

Kann im Einspruchsverfahren einem Hilfsantrag des Patentinhabers statt-
gegeben werden, der eine geanderte Fassung des Patents beinhaltet, so
darf das Patent nicht widerrufen werden (siehe T 234/86).

3.4.1 Schriftliches Verfahren

Ist die Einspruchsabteilung nach Prifung des Vorbringens der Parteien zu
der Auffassung gekommen, dass die Aufrechterhaltung des Patents nur in
einer vom Patentinhaber als Hilfsantrag vorgelegten Fassung in Betracht
kommt, muss sie zunachst sicherstellen, dass sich die Beteiligten nach
Art. 113 (1) zu den Grunden aufiern konnten, die gegen die Gewahrbarkeit
der hdherrangigen Antradge und fur die Gewahrbarkeit des nachrangigen
Antrags vorgebracht wurden (zu Fallen, in denen eine mindliche Verhand-
lung beantragt wurde, siehe auch H-llI, 3.5.2).

Halt der Patentinhaber trotz Vorliegens eines gewahrbaren Antrags an
einem oder mehreren nicht gewahrbaren, dem gewahrbaren Antrag im
Rang vorgehenden Antragen fest, so ergeht eine Zwischenentscheidung.
Darin wird festgestellt, dass das Patent und die Erfindung, die es zum
Gegenstand hat, unter Beriicksichtigung der vorgenommenen Anderungen
gemal dem gewdahrbaren Hilfsantrag den Erfordernissen des EPU
genugen. Zur Begrindung sind die den Beteiligten bereits mitgeteilten
Griinde und Beweismittel, einschliellich der flr die Ablehnung der im Rang
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vorgehenden Fassungen und fir die Gewahrbarkeit des nachrangigen
Antrags malgeblichen Griinde, anzugeben.

3.4.2 Mindliche Verhandlung

Kann die Einspruchsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Haupt-
antrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsantragen
stattgeben, sollte der Vorsitzende (evil. nach Unterbrechung der
Verhandlung) den Beteiligten mitteilen, welcher Antrag gewahrbar ist und
dass (sowie aus welchen Grinden) die hoherrangigen Antrage nicht
gewahrbar sind, wobei er zuvor sichergestellt hat, dass sich die Beteiligten
bereits zu allen fur diese Feststellung relevanten Griinden duf3ern konnten.
Normalerweise wird der Vorsitzende den Patentinhaber dann fragen, ob er
bereit ware, den als gewahrbar erachteten Hilfsantrag zum Hauptantrag zu
erheben (und alle hdherrangigen, nicht gewahrbaren Antrage fallen zu
lassen). Die Abteilung kann jedoch nicht darauf bestehen, dass der
Patentinhaber eine solche Erklarung abgibt.

Wenn der Patentinhaber trotz Vorliegens eines gewahrbaren Hilfsantrags
an einem nicht gewahrbaren, héherrangigen Antrag festhalt, ist eine
Zwischenentscheidung etwa folgenden Inhalts zu erlassen:

a) Dem Hauptantrag und gegebenenfalls den Hilfsantragen wird nicht
stattgegeben.

b) Das unter Berticksichtigung des gewahrbaren Hilfsantrags geanderte
Patent und die Erfindung, die es zum Gegenstand hat, genligen den
Erfordernissen des EPU.

Nimmt der Patentinhaber dagegen die hdherrangigen Antrage zurlck,
sodass der gewahrbare Hilfsantrag zum Hauptantrag wird, erlasst die
Abteilung eine Zwischenentscheidung, dass dieser Antrag den Erfordernis-
sen des EPU genugt.

Die Einspruchsabteilung sollte nach Mdglichkeit darauf hinwirken, dass am
Ende der mundlichen Verhandlung die vollstandigen Unterlagen zur Verfu-
gung stehen, wenn einem Hilfsantrag stattgegeben wird.

3.5 Beschrankungsverfahren

3.5.1 Allgemeines

Die Einreichung von Hilfsantréagen (z. B. Anspruchsfassungen) zusammen
mit dem Hauptantrag ist wie im Prifungsverfahren auch im Beschran-
kungsverfahren mdéglich. Allerdings ist zu beachten, dass die Einreichung
von Anderungen im Beschrankungsverfahren Einschréankungen unterliegt
(siehe D-X, 4.3 und 4.5).

Das anzuwendende Verfahren unterscheidet sich im Falle eines Antrags
auf mdindliche Verhandlung geringfligig von dem vor der Erteilung
anwendbaren Verfahren nach Regel 71 (3), insbesondere im Hinblick auf
die Erfordernisse des Art. 113 (1) und (2). Vor allem dann, wenn ein
Hilfsantrag gewahrbar ist und der Hauptantrag nicht, wirde dem
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Antragsteller durch eine entsprechende Mitteilung nach Regel 95 (3) die
Mdoglichkeit genommen, dass sein Hauptantrag mit einer
beschwerdefahigen Entscheidung zurlickgewiesen wird. Es ist also
folgendermallen zu verfahren:

a) Wenn der Hauptantrag gewahrbar ist, wird der Antragsteller auf
dieser Grundlage gemall Regel 95 (3) aufgefordert, die
Ubersetzungen einzureichen und die Gebiihr zu entrichten.

b) Wenn ein Hilfsantrag gewahrbar ist, der Hauptantrag (und ggf.
andere im Rang vorgehende Antrége) jedoch nicht, werden dem
Patentinhaber in einer Mitteilung gemaR Regel 95 (2) die Grinde
daflr mitgeteilt, und er wird aufgefordert, die/den nicht gewahrbaren
Antrage/Antrag zuriickzunehmen; tut er dies nicht, wird der Antrag
wie unter c¢) erlautert zurlickgewiesen.

c) Wenn alle Antrage nicht gewahrbar sind, ergeht zunachst eine
Mitteilung gemaR Regel 95 (2), in der die Grinde dafiir dargelegt
werden und dem  Antragsteller die  Gelegenheit  zur
Mangelbeseitigung gegeben wird; werden die Mangel nicht beseitigt,
ergeht die Entscheidung Uber die Zurlickweisung des Antrags, wobei
in der von der Prifungsabteilung erstellten Anlage zu erlautern ist,
warum keinem der Antrage stattgegeben werden kann.

In den Fallen b) und c) kann der Antragsteller die Entscheidung mit der
Beschwerde anfechten.

3.5.2 Schriftliches Verfahren

Ist die Prifungsabteilung nach Prifung des Beschrankungsantrags zu der
Auffassung gekommen, dass das Patent nur auf der Grundlage eines
Hilfsantrags beschrankt werden kann, teilt sie dies dem Antragsteller in
einer Mitteilung nach Regel 95 (2) mit, in der sie auch angibt, welcher
Hilfsantrag fur gewahrbar erachtet wird und warum der Hauptantrag (und
gegebenenfalls die weiteren, dem gewahrbaren Antrag im Rang
vorgehenden Antrage) nicht gewahrbar sind. Gegebenenfalls teilt sie den
Beteiligten noch mit, inwieweit eine Anpassung der Unterlagen erforderlich
ist (Art. 105b (1) und Regel 95 (2)).

Wenn der Antragsteller auf eine Mitteilung gemal Regel 95 (2) hin
seinen/seine nicht gewahrbaren Antrag/Antrage zuriickzieht und (gegebe-
nenfalls) noch ausstehende Anderungen vornimmt, versendet die
Prifungsabteilung eine Mitteilung gemal Regel 95 (3), in der der Antrag-
steller aufgefordert wird, die vorgeschriebene Geblhr zu entrichten und die
Ubersetzung der beschrankten Anspriiche des gewahrbaren Antrags
einzureichen (siehe D-X, 5).

Wenn der Antragsteller auf einem nicht gewahrbaren Antrag besteht und
trotz der Aufforderung der Prifungsabteilung keine dem gewahrbaren Hilfs-
antrag entsprechende Fassung der Unterlagen vorlegt, ist der Beschran-
kungsantrag zurlickzuweisen (Art. 105b (2) und Regel 95 (4)). In der
Entscheidung ist zu begriinden, weshalb den dem gewahrbaren Hilfsantrag
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im Rang vorgehenden Antragen nicht stattgegeben werden kann, und es ist
hinsichtlich des gewahrbaren Hilfsantrags darauf hinzuweisen, dass der
Antragsteller trotz Aufforderung der Prifungsabteilung keine fir die
Beschrankung des Patents auf der Grundlage des Hilfsantrags geeigneten
Unterlagen vorgelegt hat.

3.5.3 Miundliche Verhandlung

Kann die Prufungsabteilung einem Hilfsantrag, nicht jedoch dem Haupt-
antrag oder gegebenenfalls im Rang vorgehenden Hilfsantragen
stattgeben, sollte der Vorsitzende (evtl. nach Unterbrechung der Verhand-
lung) dem Antragsteller mitteilen, welcher Hilfsantrag gewahrbar ist und
warum die hoherrangigen Antrage nicht gewahrbar sind. Normalerweise
wird der Vorsitzende den Antragsteller dann fragen, ob er bereit ist, den als
gewahrbar erachteten Hilfsantrag zum Hauptantrag zu erheben. Die
Abteilung kann jedoch nicht darauf bestehen, dass der Patentinhaber eine
solche Erklarung abgibt.

Wenn der Antragsteller trotz Vorliegens eines gewahrbaren Antrags an
einem nicht gewahrbaren, vorrangigen Antrag festhalt, ist der Beschran-
kungsantrag zurlckzuweisen (Regel 95 (4)). Die Abteilung erlasst eine
Entscheidung, in der begrindet wird, warum den vorrangigen Antragen
nicht stattgegeben werden kann, und hinsichtlich des gewahrbaren
Hilfsantrags darauf hingewiesen wird, dass der Antragsteller trotz
Aufforderung der Priufungsabteilung keine fur die Beschrankung des
Patents auf der Grundlage des gewahrbaren Hilfsantrags geeigneten
Unterlagen vorgelegt hat.

4. Unterschiedliche Fassungen fiir verschiedene Vertragsstaaten
Zum Beschrankungsverfahren siehe D-X, 10. Unterschiedliche Fassungen
fur Erstreckungs- oder Validierungsstaaten sind jedoch nicht mdglich.

4.1 Behandlung unterschiedlicher Fassungen bei der Priifung

Es kann der Fall eintreten, dass die Anmeldung aufgrund einer Anderung
zwei oder mehr unterschiedliche Satze von Patentanspriichen enthalt
(siehe H-III, 4.2 bis 4.4).

Bei der Prifung der vorstehend genannten Satze von Patentanspriichen
dirfte es im Allgemeinen zweckmafig sein, jeden von ihnen vollig getrennt
zu behandeln, insbesondere dann, wenn zwischen ihnen ein erheblicher
Unterschied besteht. Der Bescheid an den Anmelder wird somit aus zwei
oder mehr Teilen bestehen, und es ist anzustreben, dass jeder Satz von
Patentansprichen zusammen mit der Beschreibung und den Zeichnungen
in eine Form gebracht wird, in der er die Voraussetzungen fir eine Patent-
erteilung erfullt.

Ist der Prufer der Ansicht, dass die Beschreibung und die Zeichnungen mit
einem der Anspruchssatze so wenig Ubereinstimmen, dass Unklarheiten
entstehen, so hat er den Anmelder aufzufordern, die Beschreibung und die
Zeichnungen zu andern, um diese Unklarheiten zu beseitigen. Schlagt der
Anmelder solche Anderungen von sich aus vor, so sollte sie der Prifer nur
zulassen, wenn er sie fur notwendig halt. Insbesondere sind unterschied-
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Art. 61 (1) b)
Regel 17
Regel 18 (1) und (2)

liche Beschreibungen und Zeichnungen nur dann erforderlich, wenn in
einer gemeinsamen Beschreibung nicht klar zum Ausdruck gebracht
werden kann, was in den einzelnen Staaten unter Schutz gestellt werden
soll.

Diese Art von Anmeldung wird folglich nach der Anderung entweder aus
zwei oder mehr unterschiedlichen Satzen von Patentanspriichen bestehen,
von denen jeder durch dieselbe Beschreibung und dieselben Zeichnungen
gestutzt wird, oder aus zwei oder mehr Satzen von Patentanspriichen, die
sich jeweils auf eine andere Beschreibung und andere Zeichnungen
stltzen.

4.2 Unterschiedliche Fassung bei einem Stand der Technik nach

Art. 54 (3) und (4) EPU 1973

Stellt das EPA fest, dass fiir einen Teil der benannten Vertragsstaaten der
Inhalt einer frlheren europaischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) zum
Stand der Technik gehort, kdnnen zwei Sachverhalte vorliegen:

i) Am Tag des Inkrafttretens des EPU 2000 war die zu priifende
Anmeldung anhangig oder das zu prifende Patent bereits erteilt.
Art. 54 (4) EPU 1973 findet (ibergangsweise noch Anwendung (siehe
Art. 1 des Beschlusses des Verwaltungsrats vom 28. Juni 2001,
ABI. EPA 2003, Sonderausgabe Nr. 1, 202). Gibt in diesem Fall ein
kollidierender Stand der Technik zu unterschiedlichen Anspruchs-
fassungen fir unterschiedliche Vertragsstaaten Anlass, so kénnen
unterschiedliche Anspruchssatze fir die betreffenden Staaten aufge-
stellt werden.

i) Am Tag des Inkrafttretens des EPU 2000 war die zu priifende
Anmeldung nicht anhangig oder das zu prifende Patent noch nicht
erteilt. Da Art. 54 (4) EPU 1973 gestrichen wurde, gilt der
kollidierende Stand der Technik ungeachtet der Benennungen fur
alle Vertragsstaaten als Stand der Technik (siehe auch F-II, 4.3).
AulBerdem spielt es keine Rolle, ob die Benennungsgebuhr(en) fur
die frihere europaische Patentanmeldung entrichtet wurde(n), da
das EPU 2000 keine Vorschrift enthalt, die Regel 23a EPU 1973 ent-
spricht. Unterschiedliche Fassungen fur verschiedene Vertragsstaa-
ten auf der Grundlage von Art. 54 (3) sind daher nicht mehr moglich.

Vorstehendes ist im Einspruchsverfahren entsprechend anzuwenden.

4.3 Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsiibergang geman
Art. 61 oder Regel 78 fiir bestimmte benannte Staaten

4.3.1 Unterschiedliche Fassung bei einem Rechtsiibergang geman
Art. 61 im Prifungsverfahren

Ergibt sich aus einer rechtskraftigen Entscheidung gemal Art. 61, dass
einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents
zugesprochen worden ist, so hat die friihere europaische Patentanmeldung
fur die benannten Staaten, in denen die Entscheidung ergangen bzw.
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anerkannt worden ist oder nach dem Anerkennungsprotokoll anerkannt
werden muss, und fir die Ubrigen benannten Vertragsstaaten erforder-
lichenfalls unterschiedliche Patentanspriiche, Beschreibungen und Zeich-
nungen zu enthalten (siehe auch H-lll, 4.1 und C-IX, 2).

4.3.2 Unterschiedliche Fassungen bei einem Rechtsiibergang des
Patents in Bezug auf bestimmte benannte Staaten im
Einspruchsverfahren

Ist ein Dritter nach Art. 99 (4) in Bezug auf einen oder mehrere Vertrags-
staaten an die Stelle des bisherigen Patentinhabers getreten (siehe D-l, 6,
dritter Absatz), so kann das im Einspruchsverfahren aufrechterhaltene
europaische Patent flr diesen Staat oder diese Staaten unterschiedliche
Patentanspriche, Beschreibungen und Zeichnungen enthalten.

4.3.3 Einspruchsfille mit unterschiedlichen Fassungen bei einem
Rechtsiibergang aufgrund einer Entscheidung geman Art. 61 im
Prifungsverfahren

Die in H-Il, 4.3.1 dargelegten Grundsatze sind entsprechend anzuwenden.

4.4 Unterschiedliche Fassung bei alteren nationalen Rechten

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

Weist der Anmelder im Prifungsverfahren das Bestehen eines einschla-
gigen alteren nationalen Rechts fur einen bestimmten benannten Staat
nach, so ist es angebracht, die Vorlage gesonderter Patentanspriiche fir
den betroffenen Vertragsstaat zuzulassen (siehe H-Il, 2.5 und 2.6). Dieser
Nachweis ist durch Vorlage einer Druckschrift oder einer Kopie des
Schutzrechts oder seiner Anmeldung (siehe Art. 140) zu erbringen; er ist
erforderlich, damit die Einheit des europaischen Patents nicht ohne Grund
durchbrochen wird.

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

Regel 78 (2)

Art. 139 (2)
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Er muss aber prifen, ob die gesonderten Patentanspriiche nicht gegen
Art. 123 (2) verstoRen und ob sie den sonstigen Erfordernissen des EPU
genugen.

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

"Der Anmelder hat die Anmeldung/das Patent fir ... (Vertragsstaat) unter
Bezugnahme auf ... (z.B. die altere Anmeldung Nr. ..., in...) freiwillig
eingeschrankt und gesonderte Patentanspriche fir diesen Staat/diese
Staaten vorgelegt."

5. Berechnung der Anspruchsgebiihren
Fur die Berechnung der Anspruchsgeblhren siehe A-X, 11.2, C-V, 1.4, 4.2
und 4.8.1.
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Kapitel IV — Materielle Zulassigkeit von
Anderungen — Art. 123 (2) und (3)

1. Einfiihrung

Die Kapitel H-Il und H-lll behandeln die formale Zulassigkeit von Anderun-
gen in dem Sinne, ob das jeweils zustdandige Organ des EPA eine
geanderte Anmeldung oder Patentschrift in das Verfahren zuldsst. Wurde
eine Anderung in das Verfahren zugelassen, muss das zusténdige Organ
entscheiden, ob die Anderung materiell zuldssig ist, d. h. ob sie den
Erfordernissen des EPU genlgt. Es ist wichtig zu beachten, dass eine
formal zulassige Anderung nicht automatisch auch materiell zulassig ist.

2. Materielle Zulidssigkeit von Anderungen nach Art. 123 (2)

21 Grundsatz

Bei der Frage nach der Zuldssigkeit einer Anderung geht es juristisch
gesehen darum, ob die Anmeldung in der geanderten Fassung zulassig ist.
Eine geanderte Anmeldung muss natiirlich allen Erfordernissen des EPU
entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit und
jener Punkte, die in B-XI, 3.6 aufgeflihrt sind (siehe auch C-llI, 2).

Versucht der Anmelder jedoch, die Beschreibung (Bezugnahmen auf den
Stand der Technik ausgenommen), die Zeichnungen oder die Patent-
anspriche in einer Weise zu andern, durch die ihr Gegenstand Uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
erweitert wird, so darf die gednderte Anmeldung nicht zugelassen werden.

Art. 123 (2) liegt der Gedanke zugrunde, dass es einem Anmelder nicht
gestattet ist, seine Position durch Hinzufiigung von in der urspriinglichen
Anmeldung nicht offenbarten Gegenstanden zu verbessern, weil ihm dies
zu einem ungerechtfertigten Vorteil verhllfe und der Rechtssicherheit fir
Dritte, die sich auf den Inhalt der urspringlichen Anmeldung verlassen,
abtraglich sein konnte (G 1/93).

Eine Anderung ist als Einbringen von Sachverhalten, die tber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgehen,
und folglich als unzulassig anzusehen, wenn die Gesamtveranderung des
Inhalts der Anmeldung (durch Hinzufiigung, Anderung oder Weglassung)
dazu fihrt, dass der Fachmann Angaben erhalt, die aus den zuvor durch
die Anmeldung vermittelten Angaben nicht unmittelbar und eindeutig
hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen werden, die fiir
den Fachmann vom Inhalt mit erfasst waren (siehe G 2/10). Die Prifung
auf unzuldssige Anderungen entspricht daher - zumindest bei Hinzufligun-
gen - der in G-VI, 2 angegebenen Neuheitsprifung (siehe T 201/83).

2.2 Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
— Allgemeines

Nach Art. 123 (2) ist es nicht zulassig, in eine europaische
Patentanmeldung Gegenstande aufzunehmen, die der Fachmann nicht
unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und
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eindeutig aus der Offenbarung der Erfindung in der eingereichten Fassung
herleiten kann, wobei auch Merkmale in Betracht zu ziehen sind, die in der
Unterlage zwar nicht ausdriicklich genannt, aber fir den Fachmann vom
Inhalt mit erfasst sind. Eine woértliche Stltzung ist jedoch nach Art. 123 (2)
nicht erforderlich (siehe T 667/08).

Als implizite Offenbarung ist dabei lediglich das anzusehen, was sich klar
und eindeutig aus den ausdrucklichen Aussagen in der urspringlich
eingereichten Fassung der Anmeldung ergibt. Demnach muss das allge-
meine Fachwissen bei der Klarung der Frage berlcksichtigt werden, was in
der ausdricklichen Offenbarung eines Dokuments klar und eindeutig mit
enthalten ist. Ohne Belang ist aber, was diese Offenbarung im Lichte des
allgemeinen Fachwissens implizit nahelegt (T 823/96).

Bei der Beurteilung der geanderten Anspriiche im Hinblick auf Art. 123 (2)
sollte der Schwerpunkt darauf gelegt werden, was die an ein Fachpublikum
gerichteten urspringlich eingereichten Unterlagen dem Fachmann tatsach-
lich offenbarten. Insbesondere sollte es der Priifer vermeiden, das Augen-
merk zu stark auf die Struktur der urspriinglich eingereichten Anspriiche zu
richten statt auf das, was der Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dem
Gesamtinhalt der Anmeldung ableiten wiirde.

2.2.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in

der Beschreibung Bezug genommen wird

Fir die Zwecke des Art. 123 (2) gehdéren Merkmale, die nicht in der
Beschreibung der Erfindung in der urspringlich eingereichten Fassung
offenbart, sondern nur in einem Dokument beschrieben sind, auf das in der
Beschreibung Bezug genommen wird, prima facie nicht zum "Inhalt der An-
meldung in der urspriinglich eingereichten Fassung". Nur unter bestimmten
Umsténden kénnen solche Merkmale im Wege einer Anderung in die
Anspriche einer Anmeldung aufgenommen werden.

Eine solche Anderung bedeutet keinen Versto gegen Art. 123 (2), wenn
aus der Beschreibung der Erfindung in der urspringlich eingereichten
Fassung flir den Fachmann zweifelsfrei erkennbar ist (sieche T 689/90),
dass

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

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

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

iv) diese Merkmale in der Offenbarung des Bezugsdokuments genau
definiert und identifizierbar sind.
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Ein Dokument, das der Offentlichkeit am Anmeldetag der Patentanmeldung
nicht zuganglich war, kann zudem nur berlcksichtigt werden, wenn
(siehe T 737/90)

i) dem EPA bzw. dem Anmeldeamt, sofern es sich um eine Euro-PCT-
Anmeldung handelt, die nicht beim EPA als Anmeldeamt eingereicht
wurde, vor dem oder am Anmeldetag eine Abschrift des Dokuments
vorlag und

ii) das Dokument der Offentlichkeit spatestens am Tag der Veroffent-
lichung der Anmeldung gemafR Art. 93 zugéanglich gemacht wurde
(z.B. indem es in die Anmeldungsakte aufgenommen und damit
nach Art. 128 (4) veroffentlicht wurde).

2.2.2 Nach dem Anmeldetag eingereichte fehlende Teile der
Beschreibung oder fehlende Zeichnungen

Das in Regel 56 festgelegte Verfahren ermdglicht es dem Anmelder,
fehlende Zeichnungen oder fehlende Teile der Beschreibung spater einzu-
reichen und sich dabei auf das Prioritatsdokument zu berufen, sodass eine
Neufestsetzung des Anmeldetags auf den Tag der Einreichung der fehlen-
den Teile vermieden wird. Nach Regel 56 (3) erfolgt nur dann keine
Neufestsetzung, wenn die fehlenden Teile im Prioritdtsdokument
"vollstandig enthalten" waren (siehe C-Ill, 1 und A-ll, 5). Die Bestimmungen
der Regel 56 (3) gelten ausschlie8lich fiir die Anmeldephase: so ist es
insbesondere nicht zulassig, sich in spateren Verfahrensstadien auf
Prioritatsdokumente zu berufen, um die urspriinglich eingereichte Fassung
der Anmeldung zu berichtigen oder zu andern (in Ubereinstimmung mit
G 3/89 und G 11/91). Fir Euro-PCT-Anmeldungen gilt eine ahnliche
Bestimmung, namlich Regel 20.6 PCT, wonach das EPA als ausgewahltes
Amt oder Bestimmungsamt eine Uberpriifung nach Regel 82ter PCT
durchflhren kann.

Nach Regel 56 (3) fur zuldssig erachtete fehlende Teile der Beschreibung
und/oder fehlende Zeichnungen gelten immer als Teil der Anmeldungs-
unterlagen "in der urspringlich eingereichten Fassung".

2.2.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Anspriiche

Anspriiche, die gemall Regel 58 nach dem Anmeldetag eingereicht
wurden, gelten nie als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der urspriinglich
eingereichten Fassung" und muissen deshalb den Erfordernissen des
Art. 123 (2) entsprechen (siehe A-lll, 15). Der Prufer muss deshalb
Uberprufen, ob die Anspriche den Erfordernissen des Art. 123 (2)
entsprechen, und dabei dieselbe Praxis und dieselben MaRstabe
anwenden wie dies bei der Prifung von Anderungen in anderen Phasen
des Verfahrens (siehe H-V) der Fall ist.

2.2.4 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle

Ein standardisiertes Sequenzprotokoll, das nach dem Anmeldetag einge-
reicht wurde, ist nicht Bestandteil der Beschreibung (Regel 30 (2)). Ein
solches standardisiertes Sequenzprotokoll wird nicht als Anlage zur Anmel-
dung oder zusammen mit der Patentschrift veréffentlicht (siehe Mitteilung

Regel 56

Regel 58
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des EPA vom 18. Oktober 2013 Uber die Einreichung von Sequenz-
protokollen, ABI. EPA 2013, 542, IV.2).

Am Anmeldetag eingereichte Seiten oder elektronische Dateien, die
Sequenzen offenbaren oder ein nicht standardisiertes Sequenzprotokoll
enthalten, sind Bestandteil der urspriinglich eingereichten Anmeldung und
werden wie alle anderen Teile der Beschreibung behandelt.

Ein nachgereichtes standardisiertes Sequenzprotokoll darf nur diejenige
Sequenzinformation - in standardisierter Form - enthalten, die in den ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen bereits vorhanden war; insbesondere
durfen sich Zahl und Nummerierung der Sequenzen nicht von denen der
urspringlichen Beschreibung unterscheiden (vorstehend genannte Mit-
teilung des EPA, 1.2.4). Der Anmelder hat hierzu eine entsprechende
Erklarung einzureichen, dass das nachgereichte standardisierte Sequenz-
protokoll keinen Gegenstand umfasst, der Uber den Inhalt der Anmeldung
in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 2 (2) des
Beschlusses des Prasidenten vom 28. April 2011 Uber die Einreichung von
Sequenzprotokollen, ABI. EPA 2011, 372). Dementsprechend kann ein
nachgereichtes standardisiertes Sequenzprotokoll fir die Bestimmung des
urspringlichen Offenbarungsgehalts der Anmeldung nicht herangezogen
werden, sondern dient nur fir die Zwecke der Recherche (vorstehend
genannte Mitteilung des EPA, 1.2.5).

Ein nachgereichtes Sequenzprotokoll ist nicht auf Einhaltung der Erforder-
nisse des Art. 123 (2) zu uberprifen, weil es nicht Bestandteil der
Beschreibung ist.

Vorbehaltlich der Regel 30 kann ein Sequenzprotokoll, das Teil der
Beschreibung ist, nach Regel 139 und/oder Art. 123 (2) berichtigt oder
geandert werden. In diesem Fall ist ein vollstdndiges neues
Sequenzprotokoll im TXT-Format mit den Berichtigungen bzw. Anderungen
einzureichen (Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013,
ABIl. EPA 2013, 542, 1.2.6).

2.2.5 Prioritatsunterlagen

Nach Art. 123 (2) ist es - auller unter den in Regel 56 (3) genannten Bedin-
gungen (H-1V, 2.3.2) - nicht zuldssig, in eine europaische Patentanmeldung
Gegenstande aufzunehmen, die nur in den Prioritatsunterlagen zu dieser
Anmeldung enthalten sind (siehe T 260/85). Zur Berichtigung von Fehlern
siehe H-VI, 4.

2.2.6 Falle im Beschrankungsverfahren, in denen die
Anmeldungsunterlagen in der eingereichten Fassung nicht mehr
verfiigbar sind

Ob die Anspriche nach der Beschrankung noch den Erfordernissen des
Art. 123 (2) genugen, ist anhand der Anmeldungsunterlagen in der einge-
reichten Fassung zu prifen. In seltenen Fallen, wenn das zu
beschrankende Patent alter ist, kann es vorkommen, dass die Originalakte
bereits vernichtet wurde, sodass die Anmeldungsunterlagen in der
eingereichten Fassung nicht mehr verfligbar sind (siehe Regel 147 und den
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Beschluss der Prasidentin des EPA vom 12. Juli 2007,
Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.1). In diesem Fall ist bei der
Prifung nach Art. 123 (2) die verfligbare verdffentlichte Anmeldung
zugrunde zu legen statt die urspringlichen Anmeldungsunterlagen, wobei
davon ausgegangen wird, dass der Inhalt dem der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung entspricht.

2.2.7 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefigte
Angaben zum Stand der Technik

In der Regel ist nichts dagegen einzuwenden, wenn ein Anmelder durch
eine Anderung weitere sachdienliche Angaben zum Stand der Technik
hinzuflgt; dies kann sogar vom Prufer verlangt werden (siehe F-Il, 4.3 und
F-Ill, 8).

2.2.8 Klarstellungen

Gegen die Behebung einer Unklarheit ist in der Regel nichts einzuwenden,
sofern die Anderung nicht Uber den Offenbarungsgehalt der Anmeldung in
der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. 123 (2)).

2.29 Marken

Wird eine Anderung vorgenommen, um die Bedeutung einer Marke
klarzustellen oder um eine eingetragene Marke durch einen entspre-
chenden technischen Begriff zu ersetzen, so ist insbesondere darauf zu
achten, dass diese Anderung nicht gegen Art. 123 (2) verstoRt. Die
Zusammensetzung eines Markenprodukts kann sich im Lauf der Zeit auch
andern.

2.3 Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
— besondere Anmeldungen

2.3.1 Anmeldungen, die mit Bezugnahme auf eine friihere
Anmeldung eingereicht werden

Nach Regel 40 (1) c) kann der Anmelder seine europaische Anmeldung
auch mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte Anmeldung einreichen
(A-11,4.1.3.1). Da die Einreichung von Anspruchen nicht mehr Voraus-
setzung fur die Zuerkennung eines Anmeldetags ist, hat der Anmelder drei
Méglichkeiten:

i) Er kann bei der Einreichung der europaischen Anmeldung angeben,
dass die Bezugnahme auf die friher eingereichte Anmeldung die
Patentanspriiche einschlief3t.

i) Er kann bei der Einreichung einen neuen Anspruchssatz sowie eine
Erklarung vorlegen, dass die Beschreibung und etwaige
Zeichnungen mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte
Anmeldung eingereicht werden.

iii) Er kann bei der Einreichung der europaischen Anmeldung auf die
Bezugnahme auf eine friiher eingereichte Anmeldung verweisen und
die Anspriiche nach dem Anmeldetag nachreichen (Regel 58).

Art. 123 (2)
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In den Fallen i) und ii) sind die Anspriiche Bestandteil der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung, wahrend im Falliii) die nach dem
Anmeldetag eingereichten Anspriche dies nicht sind und daher den
Erfordernissen des Art. 123 (2) genligen muissen (siehe H-I1V, 2.2.3).

2.3.2 Teilanmeldungen

Nach Art. 76 (1) darf der Gegenstand einer Teilanmeldung nicht Gber den
Inhalt der Stammanmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgehen. AuRerdem diirfen Anderungen an der Teilanmeldung nach
ihrer Einreichung nicht Uber den Inhalt der Teilanmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgehen (Art. 123 (2); Naheres
siehe C-IX, 1.4).

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

Wird durch rechtskraftige Entscheidung der Anspruch auf Erteilung eines
Patents einer Person zugesprochen, die nicht der Anmelder ist, so kann
diese Person nach Art. 61 (1) b) eine neue europaische Patentanmeldung
einreichen. In diesem Fall sind die Bestimmungen des Art. 76 (1) auf die
nach Art. 61 (1) b) eingereichte neue Anmeldung entsprechend anzu-
wenden.

Das bedeutet, dass die neue Anmeldung keine Gegenstande enthalten
darf, die Uber den Inhalt der friiheren (nicht berechtigten) Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgehen. Ferner darf die neue
Anmeldung geman Art. 123 (2) nicht in der Weise geandert werden, dass
ihr Gegenstand Uber ihren Inhalt in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinausgeht, selbst wenn der betreffende Gegenstand in der friiheren
Anmeldung enthalten ist (Naheres siehe C-IX, 2.1).

2.3.4 Internationale Anmeldungen

Unterlagen in der urspringlich eingereichten Fassung sind im Sinne des
Art. 123 (2) die in der PCT-Phase eingereichten Unterlagen (in der Regel
als WO-Verdoffentlichung zuganglich gemacht), die in Kopie jederzeit beim
Internationalen Blro erhaltlich sind. Daher missen alle Anderungen in der
PCT-Phase (einschlieRlich gednderter oder berichtigter Blatter bzw. Ersatz-
blatter, selbst wenn diese der WO-Veréffentlichung beigefugt sind) und alle
bei Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA vorgenommenen Anderun-
gen, die in der europaischen Phase aufrechterhalten werden, die Erforder-
nisse des Art. 123 (2) erfiillen, und all diese Anderungen sind sorgféltig zu
berlcksichtigen.

2.4 Beurteilung "hinzugefiigter Gegenstidnde" — Beispiele

Betrifft eine Anmeldung eine Gummiverbindung, die sich aus mehreren
Bestandteilen zusammensetzt, und versucht der Anmelder, die Angabe
einzufligen, dass ein weiterer Bestandteil hinzugefligt werden kdnnte, so ist
diese Anderung in der Regel zu beanstanden, weil sie gegen Art. 123 (2)
verstoft.

Im Falle einer Offenbarung eines allgemeinen wie auch eines bevorzugten
Bereichs kann eine Kombination des offenbarten bevorzugten engeren
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Bereichs und eines der Teilbereiche, die vor und nach dem engeren
Bereich innerhalb des offenbarten Ganzen liegen, aus der urspriinglichen
Offenbarung der Anmeldung herleitbar sein.

Bei einer Anmeldung, in der eine auf elastischen Unterlagen montierte
Vorrichtung beschrieben und beansprucht wird, ohne dass irgendeine
bestimmte Art einer elastischen Unterlage offenbart wird, ist es zu
beanstanden, wenn der Anmelder die spezifische Information hinzuzufigen
versucht, dass die Unterlagen beispielsweise aus Schraubenfedern
bestehen oder bestehen konnten.

Kann jedoch der Anmelder nachweisen, dass in den Zeichnungen nach
Ansicht des Fachmanns Schraubenfedern wiedergegeben sind, so ware
die besondere Nennung von Schraubenfedern -zumindest in
Zusammenhang mit der spezifischen Ausfuhrungsform, in deren Rahmen
sie offenbart sind - zulassig (siehe auch H-V, 3.2.1).

3. Materielle Zulidssigkeit von Anderungen nach Art. 123 (3)

3.1 Grundsatz

Das europaische Patent bestimmt in seiner erteilten oder im Einspruchs-,
Beschrankungs- oder Widerrufsverfahren geanderten Fassung rickwirkend
den Schutzbereich der europaischen Patentanmeldung, soweit dieser
Schutzbereich nicht erweitert wird.

Das Einspruchsverfahren wird haufig Anlass zu Anderungen der Patent-
anspriche wegen geltend gemachter Einspruchsgrinde nach Art. 100
geben. Auch unabhangig davon gestellte, begrindete Antrage des Patent-
inhabers auf Anderung der Patentanspriiche, z. B. auf Beschrankung des
Patents wegen eines ihm bekannt gewordenen Stands der Technik,
kénnen nach Uberpriifung durch die Einspruchsabteilung zu Anderungen
der Patentansprtiche fuhren.

Dabei durfen die Patentanspriiche des europaischen Patents nicht in der
Weise geédndert werden, dass der Schutzbereich des Patents erweitert
wird.

3.2 Anwendungsbereich

Art. 123 (3) zielt unmittelbar auf den Schutz der Interessen Dritter ab,
indem er jede Erweiterung der Anspriche eines erteilten Patents selbst
dann verbietet, wenn die Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung eine Grundlage dafir enthdlt (siehe G 1/93, Nr.9 der
Entscheidungsgriinde).

3.3 Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung

Der Schutzbereich des europaischen Patents wird durch die Patent-
anspriche bestimmt; die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch
zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen.

Das Protokoll Uber die Auslegung des Art. 69, das nach Art. 164 (1)
Bestandteil des EPU ist, stellt dabei klar, wie Art. 69 auszulegen ist.

Art. 69 (2)

Art. 123 (3)

Art. 69 (1)
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Da nach Art. 69 (1) auch Anderungen in der Beschreibung und den Zeich-
nungen die Auslegung der Patentanspriiche beeinflussen und damit den
Schutzbereich erweitern koénnen, sind auch solche den Schutzbereich
erweiternde Anderungen nicht zuléssig (siehe auch G 1/93).

3.4 Zu beriicksichtigende Fassung des erteilten Patents

Um zu prufen, ob das in Art. 123 (3) genannte Kriterium erfillt ist, muss der
Prufer die Fassung der geanderten Anspriche mit den Ansprichen des
Patents in der erteilten oder in der im Einspruchs- oder in einem friheren
Beschrankungsverfahren geanderten Fassung vergleichen, je nachdem,
welche dieser Fassungen zuletzt gultig war. Fur die Zwecke des
Art. 123 (3) werden die geanderten Anspriche also nicht unbedingt mit den
Ansprichen in der erteilten Fassung verglichen. Wenn geéanderte
Anspriche spater die Anspriche in der erteilten Fassung ersetzen
(aufgrund eines Einspruchs oder friherer Beschrankung(en)), findet
Art. 123 (3) auf die jungste Fassung dieser geanderten Anspriiche
Anwendung.

3.5 Beurteilung der unzuldssigen Erweiterung des Schutzbereichs
Bei jeder Anderung der Patentanspriiche und den damit verknlpften Ande-
rungen in der Beschreibung und den Zeichnungen im Rahmen des
Einspruchsverfahrens, beispielsweise bei einer Anderung der technischen
Merkmale der Erfindung, ist daher zu priifen, ob diese Anderungen nicht
unter Umstanden dazu fiuhren, dass der Gegenstand Uber den Inhalt der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht
(Art. 123 (2)) bzw. der Schutzbereich erweitert wird (Art. 123 (3)).

Sind die Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 84 vor der Erteilung an
geanderte Anspriche angepasst worden und wurde dabei ein Teil des
urspriinglich offenbarten Gegenstands gestrichen, um Ubereinstimmungs-
mangel in der Patentschrift zu vermeiden, so kann der aus diesem Grund
gestrichene Gegenstand in der Regel weder erneut in die Patentschrift
noch in die Anspriche in der erteilten Fassung aufgenommen werden,
ohne dass ein VerstoRR gegen Art. 123 (3) vorliegt (Zasurwirkung). Dies gilt
analog fur einen Gegenstand, der bei einer solchen Anpassung nur aus
Grinden der Verstandlichkeit und mit dem Hinweis darauf in der
Patentschrift beibehalten wurde, dass er sich nicht auf die beanspruchte
Erfindung bezieht (siehe T 1149/97).

Die Erfordernisse gemafy Art. 123 (2) und (3) mussen getrennt betrachtet
werden:

a) Die Prifung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (2) erfillt sind, erfolgt
wie im Prifungsverfahren.

b) Ausgangsbasis fur die Prifung, ob die Erfordernisse von Art. 123 (3)
erfullt sind, sind dagegen die Anspriiche in der erteilten Fassung
oder in der im Einspruchs- oder in einem friheren
Beschrankungsverfahren geanderten Fassung, wobei
erforderlichenfalls die Beschreibung und die Zeichnungen zur
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Auslegung der Anspriiche heranzuziehen sind (Art. 69 und Protokoll
Uber die Auslegung des Art. 69).

Eine Zusammensetzung, die gemal einem Anspruch einen Bestandteil in
einer mittels eines Zahlenbereichs definierten Menge enthalt, ist durch die
implizite Bedingung gekennzeichnet, dass dieser Bestandteil nicht in einer
aulerhalb dieses Bereichs liegenden Menge vorhanden sein darf. Eine
Anderung, durch die die Breite des Bestandteils eingeschrankt wird, indem
beispielsweise eine den Bestandteil definierende generische Klasse oder
Liste chemischer Verbindungen enger eingegrenzt wird, hat zur Folge,
dass der Schutzbereich der impliziten Bedingung eingeschrankt wird. Ist
definiert, dass eine Zusammensetzung bestimmte, im Anspruch
angegebene Bestandteile umfasst, so kann sie - soweit nichts anderes
festgelegt ist - auch weitere Bestandteile umfassen. Bei einem auf eine
solchermalfien offen definierte Zusammensetzung gerichteten Anspruch
kann die Einschrankung der Breite eines darin enthaltenen Bestandteils
somit eine Erweiterung seines Schutzbereichs bewirken, was dazu fihrt,
dass ein so geanderter Anspruch im Einspruchs-/Beschwerdeverfahren
unter Umstanden den Schutzbereich des erteilten Patents erweitert
(Art. 123 (3)) (siehe T 2017/07 und T 287/11). Durch Einschrankung der
Breite des Bestandteils sind bestimmte Materialien nicht mehr explizit durch
den Anspruch begrenzt und kdénnen daher in Mengen vorliegen, die aus
dem erteilten Anspruch ausgeschlossen waren.

3.6 Konflikt zwischen Art. 123 (2) und (3)

Die Erfordernisse der Absatze 2 und 3 des Art. 123 kdnnen moglicherweise
kollidieren, wenn im Verfahren vor der Erteilung in die Anmeldung ein
Merkmal aufgenommen wurde, das im Einspruchsverfahren nach
Art. 123 (2) als unzuldssig erachtet wird. In diesem Fall ware ein solches
Merkmal nach Art. 123 (2) zu streichen, wahrend Art. 123 (3) die
Streichung nicht zuliee, da damit der Schutzbereich des Patents in der
erteilten Fassung erweitert wurde. In einem solchen Fall ist das Patent
nach Art. 100 c) zu widerrufen. Kann dieses Merkmal jedoch durch ein
Merkmal ersetzt werden, fir das die Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung eine Grundlage bietet und das den Schutzbereich
des Patents in der erteilten Fassung nicht erweitert, so ist die
Aufrechterhaltung in dieser geanderten Fassung zuldssig. Schrankt das
hinzugefugte Merkmal -ohne einen technischen Beitrag zum
Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu leisten - lediglich den
Schutzbereich des Patents in der erteilten Fassung ein, indem es den
Schutz fir einen Teil des Gegenstands der in der urspringlichen
Anmeldung beanspruchten Erfindung ausschlief3t, so kann dieses Merkmal
beibehalten werden (siehe G 1/93). Die technische Bedeutung eines
Merkmals im Anspruch hangt von seinem Beitrag zur technischen
Definition des beanspruchten Gegenstands ab; dieser Beitrag wird aus der
Sicht des Fachmanns anhand der urspriinglichen Offenbarung beurteilt
(siehe T 518/99).
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Art. 123 (3)

3.7 Konflikt zwischen Art. 123 (3) und anderen Erfordernissen des
EPU

Andere Erfordernisse des EPU kdnnen nach der Erteilung ebenfalls mit
Art. 123 (3) zusammenwirken. Enthalt beispielsweise ein Patent in der
erteilten Fassung nur Anspriiche, die eigentlich ein "Verfahren zur chirurgi-
schen oder therapeutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen
Kdrpers, das am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen wird"
definieren oder einen solchen Verfahrensschritt enthalten, und wird gegen
dieses Patent Einspruch nach Art. 53 c) eingelegt, so kénnen die Art. 53 ¢)
und 123 (3) so zusammenwirken, dass das Patent insofern unweigerlich
widerrufen werden muss, als

— das Patent nicht in der erteilten Fassung aufrechterhalten werden
kann, weil die Anspriiche einen nach Art. 53 c¢) von der Patentierbar-
keit ausgeschlossenen Gegenstand definieren, und

- das Patent nicht in geadndertem Umfang aufrechterhalten werden
kann, weil eine Anderung der erteilten Anspriiche durch Streichen
dieser "Verfahrensmerkmale" gegen Art. 123 (3) verstielRe
(siehe T 82/93).

4. Sonstige Erfordernisse des EPU, denen Anderungen entsprechen
miissen

4.1 Allgemeines

Die sonstigen Erfordernisse des EPU, denen Anderungen entsprechen
missen, hdngen davon ab, ob die Anderungen im Priifungs-, Einspruchs-
oder Beschrankungsverfahren eingereicht werden (siehe unten).

4.2 Prifungsverfahren

Bei der Frage nach der Zulassigkeit einer Anderung geht es juristisch
gesehen darum, ob die Anmeldung in der gednderten Fassung zulassig ist.
Eine geanderte Anmeldung muss natirlich allen Erfordernissen des EPU
entsprechen, insbesondere hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit und
jener Punkte, die in B-XI, 3.6 aufgefuhrt sind (siehe auch C-lll, 2). Jedoch
darf der Priufer vor allem in Fallen, in denen die Patentanspriche
wesentlich beschrankt worden sind, nicht aulRer Acht lassen, dass im
Zusammenhang mit Anderungen moglicherweise folgende Fragen
besonders zu berucksichtigen sind:

i) Einheitlichkeit der Erfindung

Erfillen die geanderten Patentanspriiche weiterhin die Erfordernisse
des Art. 82?7 Scheint sich aus dem Recherchenbericht ein Mangel an
Neuheit oder erfinderischer Tatigkeit in Bezug auf die Idee zu
ergeben, die allen Patentanspriichen gemein ist, erfordern aber die
geanderten Patentanspriiche keine weitere Recherchenarbeit, so
sollte der Prifer sorgfaltig erwagen, ob der Verfahrensstand noch
einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit rechtfertigt
(siehe F-V, 8). Fehlt den Patentanspriichen jedoch eine gemeinsame
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erfinderische ldee und ist eine weitere Recherche notwendig, so ist
ein Einwand zu erheben.

i) Ubereinstimmung zwischen Beschreibung und Patentanspriichen

Ist die Beschreibung im Falle einer Anderung der Patentanspriiche
entsprechend zu andern, um schwerwiegende Widerspriche
zwischen Patentanspriichen und Beschreibung auszuraumen?
Werden beispielsweise alle Ausfilhrungsformen der beschriebenen
Erfindung weiterhin vom Umfang eines oder mehrerer Patent-
anspriche erfasst (siehe F-1V, 4.3)? Werden umgekehrt alle
geanderten Patentanspriche von der Beschreibung gestutzt
(siehe F-IV, 6)7? Ist ferner, wenn die Kategorien der Patentanspriiche
geandert worden sind, die Bezeichnung entsprechend zu andern
(siehe H-V, 8)?

4.3 Einspruchsverfahren

Der Patentinhaber sollte, wenn dies nicht offensichtlich ist, angeben, aus
welchen Stellen der urspriinglichen Anmeldeunterlagen bzw. der erteilten
Patentanspriiche die Anderungen herleitbar sind (Art. 100 ¢) und 123 (2)).
Dariber hinaus sollte er zur Patentfahigkeit des geanderten
Patentbegehrens (bezogen auf Art. 100 a) bzw. b)) unter Berilicksichtigung
des Stands der Technik sowie der im Einspruchsschriftsatz vorgebrachten
Einwendungen der Einsprechenden gegebenenfalls unter Vorlage der zur
Begriindung vorzubringenden Beweismittel Stellung nehmen.

Das Einspruchsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das
ganze Patent erneut zu prifen; nur die in das Patent aufgenommenen
Anderungen miissen daraufhin geprift werden, ob sie dem EPU insgesamt
entsprechen (siehe G 3/14, T 227/88 und T 301/87). Deshalb sollte die
Einspruchsabteilung priifen, ob das Patent nicht aufgrund der Anderungen
selbst gegen das EPU (mit Ausnahme von Art. 82, siehe G 1/91 und
D-V, 2) verstoRt. Zu Art. 84 siehe D-V, 5. Zur Form der geédnderten
Unterlagen siehe H-IIl, 2.2 bis 2.4. Insbesondere muss den
Formerfordernissen der Regeln 30 bis 34 sowie 42, 43, 46, 48 und 50
entsprochen werden (siehe Regel 86).

4.4 Beschrankungsverfahren

Das Beschrankungsverfahren stellt keineswegs eine Gelegenheit dar, das
ganze Patent erneut zu priifen; es muss lediglich sichergestellt werden, dass
die geanderten Anspruche den Artikeln 84 und 123 (2) und (3) entsprechen,
d. h. es muss gepriift werden, ob die beantragten Anderungen einen Mangel
im Sinne dieser Bestimmungen einfiihren. Erteilte oder aufrechterhaltene
Anspriiche sollten nicht erneut geprift werden.

441 Art. 84

Des Weiteren ist zu prifen, ob die geanderten Anspriiche mit Art. 84 in
Einklang stehen. Wie im Beschrankungsverfahren Klarheit gemaf Art. 84
auszulegen ist, wird durch die Ublichen Standards geregelt
(siehe F-IV, 4, 5 und 6). Zu beachten ist dabei, dass bloRRe Klarstellungen
von Ansprlchen, insbesondere von abhangigen Ansprichen, nicht zulassig
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sind, es sei denn, sie werden durch Beschrankungen notwendig, die an
anderer Stelle in den Anspriichen vorgenommen wurden.

4.4.2 Priifung der Beschreibung und/oder der Zeichnungen

Gemal Regel 95 (2) sind im Beschrankungsverfahren nur die geanderten
Patentanspriiche zu priifen. Hat der Anmelder keine Anderungen der
Beschreibung eingereicht, sollte der Prufer aber trotzdem prifen, ob die
geanderten Anspriche noch von der Beschreibung gestutzt werden. Ist
dies nicht der Fall, so wird der Patentinhaber nach Regel 95 (2)
aufgefordert, die Beschreibung oder die Anspriche zu &ndern, um den
Erfordernissen des Art. 84 zu entsprechen. In diesem Zusammenhang wird
darauf hingewiesen, dass der Prufer die Beschreibung nicht von Amts
wegen andern kann.

Werden im Beschrankungsverfahren jedoch eine geanderte Beschreibung
und/oder geanderte Zeichnungen mit den Anspriichen vorgelegt, so sind
sie zu prifen, allerdings nur darauf hin, ob sie den Erfordernissen des
Art. 123 (2) und (3) sowie des Art. 84 genlgen. Unzuldssig sind
Anderungen der Beschreibung, die nur darauf abzielen, das Patent zu
verbessern, oder kosmetische Anderungen, die nicht durch die
beschrankten Anspriche erforderlich werden.

4.4.3 Nicht zu beriicksichtigende Punkte

Im Beschrankungsverfahren wird nicht geprift, warum ein Antrag auf
Beschrankung gestellt wurde oder ob das Ziel der Beschrankung erreicht
wurde, z. B. ob die geanderten oder beschrankten Anspriche gegenlber
einem bestimmten Dokument des Stands der Technik wirklich neu sind.

Im Allgemeinen wird auch nicht geprift, ob die beschrankten Anspriiche
gegen die Art. 52 bis 57 verstoRen. Es kann aber vorkommen, dass die
Beschrankung zu prima facie erkennbaren VerstoRen gegen die Patentier-
barkeitskriterien fuhrt, z. B. gegen Art. 53; in diesem Fall setzt der Prufer
den Antragsteller von diesem Verstol3 in Kenntnis.

Beispiele:

Ein auf eine generische Pflanze gerichteter erteilter Anspruch wird auf eine
bestimmte Pflanzensorte beschrankt — damit fallt er unter die Ausnahmen
von der Patentierbarkeit (Art. 53 b) und G 1/98). Ein Anspruch, der bei der
Erteilung auf ein Gerat gerichtet war, das einen kontrollierten Explosions-
mechanismus enthalt, wird so beschrankt, dass er auf eine Antipersonen-
mine gerichtet ist, die den kontrollierten Explosionsmechanismus enthalt —
damit verstofit der Anspruch gegen Art. 53 a).
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Kapitel V — Materielle Zulassigkeit von
Anderungen — Beispiele

1. Einfiihrung

Kapitel H-V enthadlt zusatzliche Leitlinien und Beispiele fir typische
Situationen, in denen es auf die Einhaltung von Art. 123 (2) und/oder (3)
ankommt. Dabei ist jedoch zu beriicksichtigen, dass die Frage, ob eine
bestimmte Anderung zuléssig ist, letztlich im Einzelfall entschieden werden
muss.

2. Anderung der Beschreibung

2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

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

2.2 Hinzufiigung weiterer Beispiele und neuer Wirkungen
Anderungen durch Hinzufiigung weiterer Beispiele sollten unter Beriick-
sichtigung der in H-1V, 2 dargelegten allgemeinen Grundsatze stets beson-
ders sorgfaltig gepruft werden. Gleiches qilt fir die Hinzufligung von neuen
(d. h. zuvor nicht erwahnten) Wirkungen der Erfindung wie neuen techni-
schen Vorteilen: Bezieht sich z. B. die urspringlich dargelegte Erfindung
auf ein Verfahren zur Reinigung von Wollsachen, bei dem das
Kleidungsstiuck mit einer besonderen Flussigkeit behandelt wird, so darf
der Anmelder zu einem spateren Zeitpunkt in die Beschreibung nicht die
Angabe aufnehmen, dass das Verfahren den zusatzlichen Vorteil hat, das
Kleidungsstlick gegen Mottenfrald zu schitzen.

Unter bestimmten Umstanden kdénnen jedoch spater eingereichte Beispiele
oder neue Wirkungen, auch wenn sie nicht in die Anmeldung
aufgenommen werden durfen, vom Prufer als Beweismittel zur Stutzung
der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung berlcksichtigt werden.
So kann z. B. ein zusatzliches Beispiel als Beweismittel dafir
herangezogen werden, dass die Erfindung anhand der in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung gemachten Angaben auf dem gesamten
beanspruchten Gebiet ohne Weiteres ausgefiihrt werden kann
(siehe F-IV, 6.3). Ebenso kann eine neue Wirkung als Beweismittel zur
Stutzung der erfinderischen Tatigkeit berlicksichtigt werden, sofern diese
neue Wirkung in einer in der urspringlich eingereichten Anmeldung
offenbarten Wirkung impliziert ist oder zumindest im Zusammenhang mit ihr
steht (siehe G-VII, 10).

2.3 Erganzende technische Angaben

Nach dem Anmeldetag eingereichte erganzende technische Angaben
werden, soweit sie nicht nach Regel 144 d) von der Akteneinsicht ausge-
nommen sind, dem der Offentlichkeit zuganglichen Teil der Akte beigefugt.

Art. 123 (2)

Art. 123 (2)
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Ab dem Tag, an dem dies geschehen ist, gehdren sie zum Stand der
Technik im Sinne von Art. 54 (2). Um die Offentlichkeit auf das
Vorhandensein solcher Angaben, die nach dem Eingang der Anmeldung
eingereicht wurden und nicht in der Patentschrift enthalten sind,
aufmerksam zu machen, wird ein entsprechender Vermerk auf dem
Deckblatt der Patentschrift angebracht.

2.4 Uberarbeitung der angegebenen technischen Aufgabe

Es ist auch sicherzustellen, dass jede Anderung der technischen Aufgabe
oder jede spatere Hinzufigung zur technischen Aufgabe, die durch die
Erfindung geldst wird, in Einklang mit Art. 123 (2) steht. Es kann z. B.
vorkommen, dass es im Anschluss an die Beschrankung der Patent-
anspriche als Entgegnung auf den Einwand mangelnder erfinderischer
Tatigkeit wiinschenswert ist, die angegebene Aufgabe zu Uberarbeiten, um
eine Wirkung zu betonen, die durch die dergestalt beschrankte Erfindung,
nicht jedoch durch den Stand der Technik erreicht wird.

Zu bedenken ist, dass eine solche Uberarbeitung nur dann zuldssig ist,
wenn die betonte Wirkung ohne Weiteres von einem Fachmann aus der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung abgeleitet werden
kann (siehe H-V, 2.1 und 2.2).

Wirde die vorgeschlagene Neufassung der Aufgabe gegen Art. 123 (2)
verstol3en, so ist es erforderlich, die Beschreibung auf andere Weise zu
andern, zum Beispiel dadurch, dass die Aufgabe allgemeiner definiert wird
oder dass auf eine ausdriickliche Angabe der Aufgabe insgesamt verzichtet
wird.

2.5 Bezugsdokument

Unter bestimmten Umstanden konnen Merkmale, die in einem Dokument
beschrieben sind, auf das in der Beschreibung Bezug genommen wird, im
Wege einer Anderung in die Anspriiche einer Anmeldung aufgenommen
werden (siehe H-1V, 2.2.1).

2.6 Anderung, Weglassung und Hinzufiigung von Text in der
Beschreibung

Unzulassige Anderungen konnen sowohl durch Anderung oder
Weglassung einer Textstelle als auch durch die Hinzufigung weiterer
Textstellen erfolgen. Betrifft eine Erfindung beispielsweise eine
mehrschichtige Verbundplatte und enthalt die Beschreibung mehrere
Beispiele verschieden geschichteter Anordnungen, von denen eine eine
AuRenschicht aus Polyethylen hat, so wére eine Anderung dieses Beispiels
entweder durch ein Ersetzen der Aulienschicht durch Polypropylen oder
durch vdlliges Weglassen dieser Schicht in der Regel nicht zulassig. In
beiden Fallen ware die im geanderten Beispiel offenbarte Platte ganzlich
anders als jene, die urspringlich offenbart worden ist, und somit hatte die
Anderung einen neuen Gegenstand zur Folge und wére deshalb
unzulassig.
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3. Anderung der Anspriiche

3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch
Das Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch verstofit
nicht gegen Art. 123 (2), sofern der Fachmann unmittelbar und eindeutig
erkennen wurde, dass

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

ii) das Merkmal als solches fur die Funktion der Erfindung unter Bertck-
sichtigung der technischen Aufgabe, die sie I6sen soll, nicht uner-
l&sslich ist und

iii)  das Ersetzen oder Streichen keine wesentliche Angleichung anderer
Merkmale erfordert.

Wird ein Merkmal durch ein anderes ersetzt, so muss das Ersatzmerkmal
selbstverstandlich durch die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
gestitzt sein, damit kein VerstoR gegen Art. 123 (2) vorliegt
(siehe T 331/87).

3.2 Aufnahme zusatzlicher Merkmale

Ein Anspruch kann durch die Aufnahme zusatzlicher Merkmale beschrankt
werden, sofern die daraus resultierende Kombination urspriinglich offenbart
war und sich nicht auf eine Erfindung bezieht, die nicht recherchiert wurde;
Merkmale kénnen z. B. aufgenommen werden

a) aus abhangigen Anspruchen, die vom zu beschrankenden Anspruch
abhangig waren;

b) aus der Beschreibung, z. B. den Beispielen;
c) aus Zeichnungen (siehe H-V, 6);

d) durch Umwandlung eines unabhangigen Anspruchs in einen abhan-
gigen Anspruch.

3.21 Zwischenverallgemeinerungen

Es ist nur dann zulassig, ein isoliertes Merkmal aus einer urspringlich
offenbarten Merkmalskombination herauszugreifen und zur Abgrenzung
des Anspruchsgegenstands zu verwenden, wenn zwischen den Merkmalen
kein struktureller und funktioneller Zusammenhang besteht.

Bei der Beurteilung, ob die Beschrankung eines Anspruchs durch das
Herausgreifen eines Merkmals aus einer Merkmalskombination den Erfor-
dernissen des Art. 123 (2) genugt, darf der Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung nicht als Reservoir verstanden werden,
aus dem einzelne, verschiedenen Ausflihrungsformen zugehorige
Merkmale ausgewahlt und kombiniert werden konnten, um kinstlich zu
einer bestimmten Kombination zu gelangen.
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Wenn ein Merkmal aus einer bestimmten Ausfiihrungsform herausgegriffen
und in den Anspruch aufgenommen wird, muss sichergestellt sein, dass

- das Merkmal nicht mit den anderen Merkmalen dieser Ausfiihrungs-
form in Zusammenhang steht oder untrennbar verknupft ist und

- die Gesamtoffenbarung die verallgemeinernde Isolierung des Merk-
mals und seine Aufnahme in den Anspruch rechtfertigt.

Diese Bedingungen sollten im besonderen Fall einer Zwischenverall-
gemeinerung als Hilfestellung fur die Beurteilung verstanden werden, ob
die Anderung den Erfordernissen des Art. 123 (2) geniigt. Jedenfalls muss
sichergestellt sein, dass der Fachmann nicht Angaben erhalt, die aus der
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung nicht unmittelbar
und eindeutig hervorgehen, auch wenn Sachverhalte in Betracht gezogen
werden, die fir den Fachmann, der sein Fachwissen heranzieht, vom Inhalt
mit erfasst waren.

Beispiel 1

Der geanderte Anspruch betrifft eine Litze fur einen Webstuhlharnisch. Der
urspringliche Anspruch wurde durch die Einflihrung von Merkmalen
beschrankt, die nur in Zusammenhang mit einer bestimmten Ausfihrungs-
form offenbart waren, bei der die Ose der Webelitze spindelférmig war.
Diese Form war im geanderten Anspruch nicht enthalten. Ferner hiel® es im
allgemeinen Teil der Beschreibung, dass die Ose auch andere Formen, wie
beispielsweise eine elliptische Form, haben kann. Die Kammer kam daher
zu dem Schluss, dass die Anderung nach Art. 123 (2) zuldssig war
(T 300/06).

Beispiel 2

Der Gegenstand des auf ein Verfahren zum Fernbezahlen gerichteten
neuen unabhangigen Anspruchs 4 wurde gegenuber dem urspringlichen
unabhangigen Anspruch 1 geandert, indem nur einige der Merkmale in eine
bestimmte, in der Anmeldung in der ursprunglichen Fassung offenbarte
Ausfuhrungsform aufgenommen wurden. Die Kammer bezeichnete dies als
"Zwischenverallgemeinerung" bzw. "Zwischeneinschrankung". Sie befand,
dass das Weglassen von Merkmalen aus einer Ausfiihrungsform neue
Informationen hinzuflgt, wenn diese Merkmale fur die Ausfihrung dieser
Ausfuhrungsform notwendig sind. Im konkreten Fall wurde entschieden,
dass die weggelassenen Merkmale eine eigene erkennbare Funktion unab-
hangig vom Funktionieren des Ubrigen Systems hatten. Da sie weder in der
urspringlichen Anmeldung als wesentlich dargestellt waren noch vom
Fachmann als wesentlich flr die Ausfihrung der Erfindung betrachtet
wurden, sah die Kammer die Erfordernisse des Art. 123 (2) als erfillt an
(T 461/05).
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Beispiel 3

Anspruch 1 betrifft einen im Wasser dispersiblen und wegspilbaren, absor-
bierenden Artikel. GemalRl dem geanderten Anspruch 1 bestehen die erste
und die zweite Faseranordnung aus gekrimptem Tissue. In der Anmeldung
in der eingereichten Fassung wurde das gekrimpte Tissue der ersten
Faseranordnung in Verbindung mit anderen Merkmalen genannt (mit
Offnungen versehen, in Form von Fibrillen, ausreichende innere Porositat).

Da das gekrimpte Tissue der ersten Faseranordnung in der Anmeldung in
der urspriinglich eingereichten Fassung nur in Kombination mit anderen
Merkmalen offenbart ist, die in Anspruch 1 nicht enthalten sind, stellen die
Anderungen eine Verallgemeinerung der urspriinglich offenbarten techni-
schen Information dar und fiihren damit Gegenstande ein, die Uber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus-
gehen (T 1164/04).

Beispiel 4

Der urspriingliche Anspruch 1 bezieht sich auf eine Anstrichzusammen-
setzung, die wenigstens eine Kolophoniumverbindung, wenigstens ein
Polymer und ein Antifoulingmittel umfasst.

Nach der Anderung wurde ein neuer Anspruch eingefihrt, der auf ein
Verfahren zur Herstellung einer Anstrichzusammensetzung gerichtet war,
das das Vermischen von wenigstens einer Kolophoniumverbindung,
wenigstens einem Polymer und einem Antifoulingmittel umfasst. Einzige
Grundlage flr das Verfahren sind die Beispiele. Die Kammer stellte fest,
dass die Menge an Kolophonium bei einigen Lésungen extrem niedrig und
bei anderen extrem hoch war. Sie befand, dass der Gegenstand des
geanderten Anspruchs eine unzulassige Verallgemeinerung der Beispiele
darstellte, weil der Fachmann der Beschreibung nicht entnehmen konnte,
dass diese Schwankungen bei der Herstellung einer Anstrichzusammen-
setzung nicht wesentlich sind (T 200/04).

Beispiel 5

Der urspriingliche Anspruch 1 betrifft ein Mehrprozessorsystem, das einen
gemeinsamen Speicher, ein Verzeichnis und einen Serialisierungspunkt
umfasst. Der Serialisierungspunkt ist funktionell definiert. Anspruch 1 wurde
geandert, indem Merkmale hinzugefligt wurden, die in der Beschreibung
als Teil der Cache-Koharenz-Strategie genannt waren. Die Kammer
befand, dass die neu aufgenommenen Merkmale zwar an sich offenbart
waren, aber willkirlich aus der Gesamtoffenbarung der cache-koharenten
Speicherarchitektur herausgegriffen worden sind. Zumindest ein Merkmal
war weggelassen worden, obwohl seine Funktion als wesentlich fir das
Erreichen der Cache- Koharenz dargestellt wurde. Deshalb konnte der
geanderte Anspruch 1 nicht unmittelbar und eindeutig aus der Anmeldung
in der urspringlich eingereichten Fassung hergeleitet werden (T 166/04).
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3.3 Streichen von Teilen des Gegenstands des Anspruchs

Es ist zulassig, von dem vom Anspruch umfassten Gegenstand Teile zu
streichen, wenn die entsprechenden Ausflihrungsformen urspriinglich
offenbart waren, z. B. als Alternativen im Anspruch oder als explizit offen-
barte Ausfiihrungsformen in der Beschreibung.

Beispiel:

Anmeldung: "Polymermischung XY ..., enthaltend als Fullstoff
Grafit, Talk, Asbest oder Silica."

Dokument 1: "Polymermischung XY ..., enthaltend Asbest."

Beschrankter "Polymermischung XY ..., enthaltend als Fullstoff

Anspruch: Grafit, Talk oder Silica."

Streichungen aus mehr als einer Liste sind jedoch in der Regel nicht
zulassig (T 12/81).

In bestimmten Fallen kann man - positiv formuliert- den nach der
"Streichung" verbliebenen Rest angeben, anstatt wie bei einem Disclaimer
anzugeben, was gestrichen wird.

Beispiel:

— ... Polyether mit einem Molekulargewicht von 600 bis 10 000"
beschrankt auf "... iber 1 500 bis 10 000" (T 433/86).

3.4 Erweiterung der Anspriiche

Eine Angabe bezlglich einer Verwendung oder eines beabsichtigten
Zwecks, die in einem unabhangigen, auf ein Erzeugnis abgestellten
Anspruch enthalten ist, darf nur dann gestrichen werden, wenn die
urspringliche Anmeldung eine Basis fur die Annahme bietet, dass das
Erzeugnis auch anderweitig verwendet werden kann (und wenn die Angabe
des Zwecks nicht eine funktionelle Einschrankung bedeutet).

Die Erweiterung eines Anspruchs durch Austausch eines speziellen
Begriffs gegen einen allgemeineren kann sich nicht darauf stiitzen, dass sie
fur den Fachmann naheliegt (siehe auch H-V, 3.2.1).

3.5 Disclaimer, die in der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung offenbart sind

In diesem Fall wurde bereits in der urspriinglichen Anmeldung darauf
hingewiesen, dass der ausgeschlossene Gegenstand nicht Teil der
Erfindung ist.

Die negativen Merkmale tragen zur Definition der zu schitzenden
Erfindung genauso bei wie die positiven Merkmale und sind im Rahmen der
Prifung wie die positiven Merkmale zu beurteilen. Sie kdnnen so Neuheit
verleihen und sollten mithin - wie die positiven Merkmale - auf ihre
Relevanz fur die erfinderische Tatigkeit hin gepruft werden. Auch mussen
sie das in Art. 84 enthaltene Erfordernis der Deutlichkeit, der Knappheit und
der Stutzung erfullen, und ihre Aufnahme in die Anspruche darf nicht gegen
Art. 123 (2) verstolien (T 170/87, T 365/88).
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Beispiele:
- "... wobei das Liefermittel kein Kondensatorelement umfasst"

- ... wobei Mischungen mit einem Schmelzindex unter 0,05 ausge-
schlossen sind."

Ebenso wie die positiven Merkmale kénnen auch die negativen Merkmale
ihrem Wesen nach eine strukturelle oder funktionelle Beschrankung dar-
stellen und sich entweder auf einen Gegenstand oder eine Tatigkeit
beziehen.

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

4.1 Der auszuklammernde Gegenstand ist in der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung nicht offenbart ("nicht
offenbarter Disclaimer")

Die Beschrankung des Schutzumfangs eines Anspruchs durch einen
"Disclaimer" mit dem Ziel, ein in der Anmeldung in der urspriinglich einge-
reichten Fassung nicht offenbartes technisches Merkmal auszuklammern,
kann in folgenden Fallen nach Art. 123 (2) zuldssig sein (siehe G 1/03 und
G 2/03 sowie F-1V, 4.20):

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

i) Wiederherstellung der Neuheit gegentber einer zufalligen Vorweg-
nahme nach Art. 54 (2). "Eine Vorwegnahme ist zufallig, wenn sie so
unerheblich fur die beanspruchte Erfindung ist und so weitab von ihr
liegt, dass der Fachmann sie bei der Erfindung nicht bericksichtigt
hatte". Die Prifung, ob eine "zufallige" Vorwegnahme vorliegt, ist
ohne Berlcksichtigung des sonstigen verfligbaren Stands der
Technik durchzufihren. Ein Dokument, zu dem ein Bezug besteht,
wird nicht schon dadurch zu einer zufalligen Vorwegnahme, dass es
andere Offenbarungen mit noch engerem Bezug gibt. Der Umstand,
dass ein Dokument nicht als nachstliegender Stand der Technik
angesehen wird, reicht nicht aus, um eine "zufallige" Vorwegnahme
geltend zu machen. Eine zufallige Offenbarung hat nichts mit der
Lehre der beanspruchten Erfindung zu tun, da sie flr die Prifung der
erfinderischen Tatigkeit nicht relevant ist. Dies ist zum Beispiel der
Fall, wenn ein und dieselben Verbindungen als Ausgangsmaterial bei
vollig verschiedenen Reaktionen mit unterschiedlichen Endprodukten
verwendet werden (siehe T 298/01). Ein Dokument des Stands der
Technik, dessen Lehre von der Erfindung wegflhrt, ist jedoch keine
zuféllige Vorwegnahme; der Umstand, dass die neuheitsschadliche
Offenbarung ein Vergleichsbeispiel ist, reicht ebenfalls nicht aus, um
eine "zufallige" Vorwegnahme zu begrinden (siehe T 14/01 und
T 1146/01);
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iii) Entfernung eines Gegenstands, der nach den Art. 52 bis 57 aus
nicht technischen Griinden vom Patentschutz ausgeschlossen ist.
Die Einfigung von "nicht menschlich" im Hinblick auf das Erfordernis
des Art. 53 a) ist beispielsweise zulassig.

Die Einflihrung eines nicht offenbarten Disclaimers sollte jedoch nicht dazu
fuhren, dass Verbindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder
andere sogenannte Zwischenverallgemeinerungen, die in der urspringlich
eingereichten Fassung der Anmeldung weder speziell erwahnt noch implizit
offenbart sind, ausgegrenzt werden (siehe G 2/10). Allgemein gesagt gilt
der in G 2/10 definierte Test nach Art. 123 (2) (siehe H-V, 4.2) auch flr
sogenannte "nicht offenbarte Disclaimer” (siehe T 1176/09).

Ist der beanspruchte Gegenstand nach der Einflihrung eines Disclaimers
nicht explizit in der Anmeldung offenbart, so ist eine notwendige Voraus-
setzung flr das Vorliegen einer impliziten Offenbarung - d. h. fir den Nach-
weis, dass der Fachmann den verbleibenden Gegenstand auf der
Grundlage des allgemeinen Fachwissens ausflhren kénnte -, dass der
verbleibende Gegenstand am wirksamen Anmeldetag bekannt war
(siehe T 1441/13 und T 1808/13).

Ein nicht offenbarter Disclaimer ist nicht zulassig, wenn

i) er verwendet wird, um nicht funktionsfahige Ausfiihrungsformen
auszuklammern oder einer unzureichenden Offenbarung abzu-
helfen;

i) er einen technischen Beitrag leistet.
Ein nicht offenbarter Disclaimer ist insbesondere nicht zulassig, wenn:

i) die Beschrankung fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
relevant ist;

ii) der Disclaimer, der auf der Grundlage einer Kkollidierenden
Anmeldung (Art. 54 (3)) eigentlich zuldssig ware, die Erfindung neu
oder erfinderisch gegentber einem anderen Dokument aus dem
Stand der Technik nach Art. 54 (2) macht, das eine nicht zuféllige
Vorwegnahme der beanspruchten Erfindung ist;

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

Ein Disclaimer sollte nicht mehr ausschlief3en, als nétig ist, um die Neuheit
wiederherzustellen oder einen Gegenstand auszuklammern, der aus nicht
technischen Grinden vom Patentschutz ausgeschlossen ist, es sei denn,
dies ist aufgrund von Art. 84 EPU erforderlich und fiihrt nicht zu einer
willkiirlichen Anderung der Anspriiche; Art. 84 gilt gleichermaRen fiir den
Anspruch als solchen wie auch fiir den Disclaimer selbst (siehe T 2130/11).
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Im Interesse der Transparenz des Patents sollte der ausgeklammerte
Stand der Technik in der Beschreibung gemafl Regel 42 (1) b) angegeben
und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und dem Disclaimer
sollte aufgezeigt werden.

4.2 Der auszuschlieBende Gegenstand ist in der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung offenbart

Zu prifen ist, ob der Fachmann unter Heranziehung des allgemeinen Fach-
wissens den verbleibenden beanspruchten Gegenstand als explizit oder
implizit, aber unmittelbar und eindeutig in der urspringlichen Fassung der
Anmeldung offenbart ansehen wirde (G 2/10, Leitsatz 1a).

Die Prufung ist dieselbe, mit der auch die Zulassigkeit einer Anspruchs-
beschrankung durch ein positiv definiertes Merkmal geprift wird
(siehe H-V, 3.2).

Wenn es also zu bestimmen gilt, ob der Anspruch nach der Aufnahme des
Disclaimers gegen Art. 123 (2) verstof3t oder die Erfordernisse dieses
Artikels erfillt, so kann dies nicht allein durch die Feststellung entschieden
werden, dass der beanspruchte Gegenstand in der urspriinglich einge-
reichten Fassung der Anmeldung offenbart war.

Ob der Fachmann neue Informationen erhalt, hangt davon ab, wie er den
geanderten Anspruch, d. h. den im geanderten Anspruch verbleibenden
Gegenstand verstehen wirde und ob er unter Heranziehung des allge-
meinen Fachwissens diesen Gegenstand als zumindest implizit in der
Anmeldung offenbart ansehen wiirde.

Tatsachlich erforderlich ist dagegen eine Beurteilung aller technischen
Umstande des jeweiligen Einzelfalls, bei der es Art und Umfang der Offen-
barung in der urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung, Art und
Umfang des ausgeklammerten Gegenstands sowie dessen Verhaltnis zu
dem nach der Anderung im Anspruch verbleibenden Gegenstand zu
bericksichtigen gilt.

In diesem Zusammenhang ist zu prifen, ob die Ausklammerung eines
Gegenstands durch einen Disclaimer z. B. dazu fuhren kdnnte, dass Ver-
bindungen oder Unterklassen von Verbindungen oder andere sogenannte
Zwischenverallgemeinerungen, die in der urspringlich eingereichten Fas-
sung der Anmeldung weder speziell erwadhnt noch implizit offenbart sind,
ausgegrenzt werden (siehe G 2/10).

Ob die Erfindung fir den beanspruchten Gegenstand funktioniert und
welche Aufgabe damit glaubhaft gelést wird, ist fir die Beurteilung, ob
dieser Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung hinausgeht, nicht relevant (siehe T 2130/11).

5. Anderung der Zeichnungen

Manchmal werden fir die Veroffentlichung der Anmeldung nicht die
urspringlich eingereichten, sondern spater eingereichte Zeichnungen
verwendet, da letztere besser fir die Wiedergabe geeignet sind (zu nach
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Regel 80
Art. 123 (2) und (3)

Regel 56 eingereichten Zeichnungen siehe A-ll, 5 und Unterpunkte). In
einem solchen Fall priift der Formalsachbearbeiter in der Eingangsstelle,
ob die spater eingereichten Zeichnungen mit den Originalzeichnungen
identisch sind.

Die Verantwortung dafir, dass die spater eingereichten Zeichnungen keine
neuen technischen Informationen enthalten und somit gegen Art. 123 (2)
verstolden, liegt jedoch letztlich bei der Priufungsabteilung.

Ist der Prufer der Ansicht, dass diese Zeichnungen gegen Art. 123 (2)
verstofden, so fordert er den Anmelder auf, andere vorschriftsmaRige Zeich-
nungen einzureichen, die den urspringlich eingereichten Zeichnungen
sachlich genau entsprechen.

Es ist in der Regel nicht méglich, nach Art. 123 (2) komplett neue Zeich-
nungen zu einer Anmeldung hinzuzufigen, weil eine neue Zeichnung in
den meisten Fallen nicht eindeutig aus dem blof3en Text der Beschreibung
herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Anderungen in den
Zeichnungen sorgfaltig auf Ubereinstimmung mit Art. 123 (2) Uberprift
werden.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Anderungen

Vorsicht ist geboten, wenn Anderungen auf Details basieren, die nur aus
den schematischen Zeichnungen der urspringlichen Anmeldung
hervorgehen (siehe auch H-IV, 2.4).

Insbesondere lasst eine Figur, die lediglich der schematischen Erlauterung
des Prinzips des Erfindungsgegenstands und nicht dessen Darstellung in
all seinen Einzelheiten dient, keinen Schluss darauf zu, dass die offenbarte
Lehre ein nicht dargestelltes Merkmal gezielt ausschlieldt (T 170/87).

Die Darstellungsweise eines bestimmten Merkmals in den Zeichnungen
kann zufallig sein. Der Fachmann muss in der Lage sein, aus den Zeich-
nungen im Kontext der gesamten Beschreibung klar und
unmissverstandlich zu erkennen, dass das hinzugefliigte Merkmal das
bewusste Ergebnis der technischen Uberlegungen ist, die zur Lésung der
technischen Aufgabe angestellt wurden.

So kdnnen die Zeichnungen beispielsweise ein Fahrzeug darstellen, in dem
etwa zwei Drittel des Motors unterhalb einer Ebene liegen, die tangential
zum oberen Rand der Rader verlauft. Eine Anderung, wonach der GroRteil
des Motors unterhalb dieser Ebene liegt, wirde nicht gegen Art. 123 (2)
verstolden, wenn der Fachmann erkennt, dass eine solche raumliche
Anordnung des Motors in Relation zu den R&adern eine bewusste
Maflnahme ist, mit der die technische Aufgabe gelést werden soll (siehe
T 398/00).

7. Wechsel der Anspruchskategorie

Eine Anderung kann in einem Wechsel der Anspruchskategorie bestehen,
méglicherweise in Verbindung mit einer Anderung der technischen Merk-
male der Erfindung. Zunéachst muss klar sein, dass diese Anderung durch
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Einspruchsgriinde bedingt ist (siehe H-II, 3.1). Ist dies nicht der Fall, so
sollte ein Kategoriewechsel abgelehnt werden.

Aber auch wenn diese Bedingung erflllt ist, sollte die Einspruchsabteilung
einen Wechsel der Anspruchskategorie nur mit gro3er Vorsicht zulassen,
da der Schutzbereich der Anspriiche dadurch erweitert werden koénnte
(Art. 123 (3)). Beispiele dazu enthalten die folgenden Punkte. Diese Bei-
spiele kdnnten aber auch zu Problemen in Bezug auf Art. 123 (2) fuhren.

7.1 "Gegenstand" zu "Verwendung"

Wird ein Patent dadurch geandert, dass ein Anspruch auf einen
Gegenstand durch einen Anspruch auf eine Verwendung dieses
Gegenstands ersetzt wird, so erweitert dies den Schutzbereich des Patents
nicht, wenn die Verwendung ausschlieBlich auf die Erzielung einer Wirkung
und nicht auf die Herstellung eines Erzeugnisses gerichtet ist (siehe
G 2/88).

7.2 “Erzeugnis" zu "Verfahren"

Wird ein Patent dadurch geandert, dass ein Anspruch auf ein Erzeugnis
durch einen Anspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses
ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulassig, wenn das jetzt bean-
spruchte Verfahren nur zu dem vorher beanspruchten Erzeugnis fihrt. Da
es zu den Grundprinzipien des europaischen Patentrechts gehoért, dass
unter den Schutzbereich eines Erzeugnisanspruchs alle Verfahren fir die
Herstellung des Erzeugnisses fallen, kann die Beschrankung auf eines
dieser Verfahren den urspringlichen Schutzbereich nicht erweitern
(siehe T 5/90 und T 54/90).

7.3 "Verfahren" zu "Erzeugnis"

Im Allgemeinen ist ein Wechsel der Anspruchskategorie von einem Verfah-
ren, bei dem eine Vorrichtung verwendet wird, zu der Vorrichtung selbst
nicht zulassig (siehe T 86/90).

Wird ein Patent jedoch dadurch gedndert, dass ein Anspruch auf ein
Verfahren zum Betreiben eines Gerats durch einen Anspruch auf das Gerat
selbst ersetzt wird, so ist dieser Kategoriewechsel zulassig, wenn der
urspriingliche Anspruch die beanspruchten Merkmale des Gerats in
funktioneller oder struktureller Weise erschdpfend enthalt (siehe T 378/86
und T 426/89).

Hangt dagegen das jetzt beanspruchte Gerat hinsichtlich seiner Merkmale
nicht mehr von den Umstanden seines Betriebs ab, obwohl das nach dem
friheren Verfahrensanspruch der Fall war, so sollte ein solcher Kate-
goriewechsel nicht zugelassen werden (siehe T 82/93).

7.4 "Verfahren" zu "Verwendung"

Der Wechsel von einem Verfahren fir die Herstellung eines Erzeugnisses
zur Verwendung des Erzeugnisses zu einem anderen als dem zuvor
beanspruchten Zweck ist nicht zulassig (siehe T 98/85 und T 194/85).
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Andererseits ist es zulassig, von einem Anspruch auf ein Verfahren, bei
dem ein bestimmtes Erzeugnis verwendet wird, zu einem Anspruch auf die
Verwendung dieses Erzeugnisses bei der Durchfliihrung desselben Ver-
fahrens zu wechseln (siehe T 332/94).

8. Anderung der Bezeichnung

Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Offentlichkeit Uber die
technischen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart
sind. Uber den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder
den Schutzumfang eines darauf erteilten Patents sagt sie nichts aus.
AulBerdem ist die Bezeichnung nicht Teil der Unterlagen, denen der
Anmelder zustimmen muss, bevor ein Patent erteilt werden kann.

So liegt die Verantwortung fur die Bezeichnung letztlich bei der Abteilung,
und es liegt in ihrem Ermessen, ob sie einen etwaigen Antrag des
Anmelders auf Anderung der Bezeichnung berlicksichtigt (siehe auch
A-lllL, 7).
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Kapitel VI — Berichtigung von Mangeln

1. Einfiihrung

Beim EPA eingereichte Unterlagen konnen Fehler z. B. in den biblio-
grafischen Daten, in der Beschreibung, in den Anspriichen oder in den
Zeichnungen enthalten (siehe H-VI, 2). Auch im Erteilungsbeschluss, in
anderen Entscheidungen des EPA (siehe H-VI, 3), beim Druck der Patent-
schrift oder bei der Formatierung und redaktionellen Bearbeitung von
Patentdokumenten (siehe H-VI, 4) kdnnen Fehler vorkommen.

Diese Fehler kdnnen wie folgt berichtigt werden.

2. Berichtigung in beim EPA eingereichten Unterlagen

Berichtigungen nach Regel 139 betreffen sprachliche Fehler, Schreibfehler
und Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen,
insbesondere in den Anmeldungsunterlagen (siehe H-VI, 2.2.1).

Siehe aber auch A-VII, 7 zur Berichtigung von Fehlern in der Ubersetzung
einer Patentanmeldung, A-lll, 5.6 zur Berichtigung der Erfindernennung
und A-lll, 6.5.2 zur Berichtigung/Hinzufligung eines Prioritdtsanspruchs.

21 Zulassigkeit von Berichtigungsantragen

Die Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und sonstigen
Unrichtigkeiten in den beim EPA eingereichten Unterlagen kann im Prinzip
beantragt werden, solange ein Verfahren vor dem EPA anhangig ist, sofern
der Berichtigungsantrag unverziglich eingereicht wurde (G 1/12). Im
Prifungsverfahren konnen solche Berichtigungen jedoch nur bis zur
Abgabe des Erteilungsbeschlusses an die interne Poststelle des EPA zum
Zwecke der Zustellung an den Anmelder (im schriftlichen Verfahren) bzw.
bis zu dessen Verkindung in der mindlichen Verhandlung berlcksichtigt
werden (siehe G 12/91; das Datum "zur Poststelle am: [...]" ist unten auf
dem Formblatt 2006A angegeben). Daneben gelten fir Antrdge nach
Regel 139 weitere zeitliche Beschrankungen:

i) Der Antrag ist unverzuglich einzureichen, nachdem der Fehler
festgestellt wurde (G 1/12, J 16/08).

ii) Bei der Berichtigung von bibliografischen Daten (z. B. Prioritat,
Benennung) oder von Verfahrenserklarungen (z. B. Zurticknahme)
kénnen sich zeitliche Beschrankungen aus dem Schutz des o&ffent-
lichen Interesses ergeben. Beispielsweise muss ein Antrag auf
Berichtigung eines Prioritatsanspruchs durch Hinzufiigung einer
ersten Prioritdt, sofern keine besonderen Umstande vorliegen, so
rechtzeitig gestellt werden, dass in die Veroffentlichung der Anmel-
dung ein entsprechender Hinweis aufgenommen werden kann
(J 6/91).

Die fir das jeweilige Verfahren zustandige Instanz ist auch fir Antrage auf
Berichtigung nach Regel 139 zustandig. Die Berichtigung dieser Fehler
nimmt der Formalsachbearbeiter vor, es sei denn, es handelt sich um

Regel 139

Regel 139
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Regel 139
Art. 123 (2)

Fehler in der Beschreibung, den Patentanspriichen oder den Zeichnungen
(siehe Beschluss des Prasidenten des EPA vom 12. Dezember 2013,
ABI. EPA 2014, A6, Art. 1, Nr. 22).

2.2 Gewahrbarkeit von Berichtigungsantragen

Antrage auf Berichtigung von Schreib- oder Grammatikfehlern kénnen in
der Regel gewahrt werden, sofern offensichtlich ist, dass ein Fehler vorliegt
und in welcher Weise er berichtigt werden sollte.

Die Berichtigung von Fehlern in der Beschreibung, den Patentansprichen
oder den Zeichnungen ist jedoch eine besondere Form der Anderung und
unterliegt Art. 123 (2) (G 2/95, siehe auch H-VI, 2.2.1). Diese Fehler
kénnen wie nachstehend beschrieben behoben werden.

2.2.1 Berichtigung der Beschreibung, der Anspriiche und der
Zeichnungen

Befindet sich der Fehler in der Beschreibung, den Patentansprichen oder
den Zeichnungen, so mussen sowohl der Fehler als auch die Berichtigung
derart offensichtlich sein, dass sofort (zumindest nachdem darauf aufmerk-
sam gemacht wurde) erkennbar ist,

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

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

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

Das hei3t mit anderen Worten, dass die Erfordernisse des Art. 123 (2)
entsprechend gelten.

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

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

Eine Berichtigung nach Regel 139 Satz 2 hat rein feststellenden Charakter
und bringt nur das zum Ausdruck, was der Fachmann unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens den die Offenbarung betreffenden Teilen
einer europaischen Patentanmeldung in ihrer Gesamtheit bereits am
Anmeldetag entnehmen konnte (siehe oben G 3/89 und G 11/91). Daher ist
das Ersetzen der vollstandigen Unterlagen einer Anmeldung, also der
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Beschreibung, der Patentanspriche und der Zeichnungen, durch andere
Unterlagen nicht moglich (siehe G 2/95).

2.2.2 Fehlende Teile der Beschreibung und Zeichnungen, die als
Berichtigung nach Regel 139 eingereicht werden

Der Anmelder kann auch beantragen, dass fehlende Teile der
Beschreibung und/oder fehlende Zeichnungen als Berichtigung nach
Regel 139 in die Anmeldungsunterlagen aufgenommen werden. Dies ist
aber so gut wie nie mdglich (siehe J 1/82).

In sehr seltenen Fiéllen kann der Fachmann aufgrund der dbrigen
Anmeldungsunterlagen die fehlenden Teile der Beschreibung und/ oder die
fehlenden Zeichnungen rekonstruieren, sodass diese als Berichtigung nach
Regel 139 eingereicht werden kdnnen.

Im Gegensatz zu gemal Regel 56 (3) eingereichten fehlenden Teilen der
Beschreibung und/oder fehlenden Zeichnungen kdnnen Berichtigungen
nach Regel 139 niemals unter Bezugnahme auf die Prioritatsunterlage
eingereicht werden (siehe H-VI, 2.2.1).

2.3 Beispiele

Beispiele fiir zulassige Berichtigungen:

i) Ersetzung von "respectfully" durch "respectively” in einem Anspruch
(T 34/03);

i) Hinzufiigung der Pluralendung "s" zum Wort "particle", weil das
entsprechende Verb "have" im Plural war und die Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung eine PartikelgroRenverteilung
beschrieb. Da PartikelgroRenverteilungen nur fir mehrere Partikel
beschrieben werden koénnen, wurde die Berichtigung fur zuldssig
befunden (T 108/04).

Nicht berufen kann sich der Anmelder dagegen auf

i) ein bloRes Zahlen der betreffenden Woérter in der Anmeldung in der
urspruiinglich eingereichten Fassung, um zu erreichen, dass ein Wort
durch ein anderes ersetzt wird, z. B. "excluded" durch "included ",
wenn nicht klar ist, dass ein Fehler vorliegt, und nicht sichergestellt
werden kann, dass der Verfasser "eingeschlossen" und nichts
anderes gemeint hat (T 337/88);

i) die allgemeine Praxis oder Industriestandards fiir das Messen der
Konzentration von Verbindungen auf dem relevanten technischen
Gebiet, wenn in der Anmeldung in der eingereichten Fassung
lediglich "%" steht und der Beschreibung nicht eindeutig entnommen
werden kann, ob "%" sich auf die Konzentration per
Gewichtsprozent, Volumenprozent oder etwas vollig anderes
beziehen soll (T 48/02);
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Regel 140

iii) das allgemeine Fachwissen, wenn keine weiteren Beweismittel wie
eine Enzyklopadie oder ein Standardwerk vorliegen, um beispiels-
weise zu belegen, dass der Fachmann sofort erkannt hatte, dass es
vor dem Prioritatstag eines Patents keinen ASTM-Standard mit einer
sechsstelligen Nummer gab (T 881/02).

3. Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen und damit
verbundenen Anmeldungs- und Patentunterlagen

3.1 Zulassigkeit von Berichtigungen

Die Berichtigung von Fehlern in Entscheidungen ist streng zu trennen von
der Berichtigung von Mangeln in vom Anmelder (oder Patentinhaber)
eingereichten Unterlagen nach Regel 139. Zu Letzterer siehe A-V, 3 und
H-VI, 2 und Unterpunkte. Eine Berichtigung von Fehlern, die vom Anmelder
(oder Patentinhaber) in Anmeldungs- (bzw. Patent-)Unterlagen gemacht
wurden, kann nicht auf dem Umweg der Berichtigung der Entscheidung
uber die Patenterteilung (bzw. die Aufrechterhaltung in geanderter Form)
erreicht werden.

Die Berichtigung einer Entscheidung ist nur zulassig, wenn der Wortlaut der
Entscheidung offensichtlich von dem vom betreffenden Organ Gewollten
abweicht. Deshalb kénnen in Entscheidungen nur sprachliche Fehler,
Schreibfehler und offenbare Unrichtigkeiten berichtigt werden. Die Berich-
tigung eines Fehlers in einer Entscheidung nach Regel 140 ist riickwirkend
(siehe T 212/88). Handelt es sich bei der zu berichtigenden Entscheidung
um die Zurlckweisung der Anmeldung oder den Widerruf des Patents,
bewirkt die berichtigte Entscheidung daher keine Anderung der
Beschwerdefrist.

Regel 140 kann nicht zur Berichtigung von Fehlern in vom Patentanmelder
oder -inhaber eingereichten Unterlagen herangezogen werden (G 1/10).
Die Berichtigung solcher Unterlagen ist nur nach Regel 139 und nur bis zur
Erteilung des Patents moglich (siehe H-VI, 2). Danach kdnnen lediglich
Fehler in den bibliografischen Daten, Druckfehler in der Bekanntmachung
des Beschlusses Uber die Erteilung bzw. die Aufrechterhaltung in
geanderter Form oder Formatierungs- und redaktionelle Fehler berichtigt
werden (siehe H-VI, 3.2 und 4).

Der Anmelder oder Patentinhaber ist verpflichtet, alle Unterlagen der
Mitteilung nach Regel 71 (3) (d. h. Formblatt 2004 und das Druckexemplar)
ordnungsgemal zu prifen; dies gilt auch fir die Unterlagen, die fur die
Aufrechterhaltung in gednderter Fassung vorgeschlagen werden
(siehe Regel 71 (5), 82 (2) und 95 (2), 95 (3) und G 1/10).

Die Berichtigung nach Regel 139 von Unterlagen, auf deren Grundlage das
Patent erteilt wird, kann jedoch unter bestimmten Voraussetzungen im Ein-
spruchsverfahren (siehe H-Il, 3.2, siehe auch T 657/11) und entsprechend
im Beschrankungsverfahren (vgl. auch D-X, 4.3) beantragt werden.

Berichtigungen von Entscheidungen erfolgen im Wege einer Entscheidung
auf begriindeten Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen. Wird der
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Antrag auf Berichtigung abgelehnt, so muss diese Entscheidung begrindet
werden (T 850/95). Die Griinde miissen dem Antragsteller zuvor mitgeteilt
worden sein (Art. 113 (1)).

Fir die Berichtigung von Fehlern ist die Stelle zustandig, die die Entschei-
dung getroffen hat. Mithin hat Uber einen Antrag auf Berichtigung von
Fehlern in den im Erteilungsbeschluss enthaltenen bibliografischen Daten
auch im Einspruchsverfahren die Prifungsabteilung zu befinden. Gemaf
dem Beschluss des Prasidenten des EPA vom 23. November 2015
(ABI. EPA 2015, A104) werden Antrdge auf Berichtigung von Fehlern in
den bibliografischen Daten von Formalsachbearbeitern bearbeitet.

3.2 Zulassigkeit der Berichtigung von bibliografischen Daten

Eine Berichtigung von sprachlichen Fehlern, Schreibfehlern und offenbaren
Unrichtigkeiten verfolgt ausschlieBlich den Zweck, der Entscheidung den
Inhalt zu geben, den die betreffende Abteilung zum damaligen Zeitpunkt
wirklich gewollt hat. Sind also die bibliografischen Daten, auf die im
Beschluss Uber die Erteilung, die Aufrechterhaltung des Patents in gean-
derter Fassung oder die Beschrankung des Patents Bezug genommen
wird, offensichtlich nicht die bibliografischen Daten, die die tatsachliche
Absicht der Abteilung wiedergeben, so kénnen die irrtimlich angegebenen
bibliografischen Daten nach Regel 140 berichtigt werden.

3.3 Anderungen in den Ubersetzungen der Anspriiche

Gemall Art. 70 (1) stellt der Wortlaut eines Patents in der
Verfahrenssprache die verbindliche Fassung dar. Daraus folgt, dass die
nach Art. 14 (6) erforderlichen Ubersetzungen der Anspriiche nur zur
Information dienen. Daher findet keine Priifung der Ubersetzungen statt
(C-V, 1.3); insbesondere sind die Ubersetzungen kein Bestandteil des
Erteilungsbeschlusses. Deshalb kdnnen sie auch nicht nach Regel 140
berichtigt werden.

Der Patentinhaber hat daher nur zwei Maéglichkeiten, die Ubersetzungen zu
andern: wenn das Patent in geandertem Umfang aufrechterhalten wird
(Regel 82 (2)), oder, wie in Art. 70 (4) erwahnt, vor einem nationalen Amt.

4. \Veroffentlichungsfehler und Formatierungs- oder redaktionelle
Fehler

Um Verdffentlichungsfehler handelt es sich dann, wenn der Inhalt der
gedruckten Patentschrift abweicht von den Unterlagen (Druckexemplar),
die dem Anmelder mit der Mitteilung gemall Regel 71 (3) Ubermittelt
wurden (Formblatt 2004), falls diese dem Besschluss Uber die Erteilung
des Patents zugrunde liegen.

Verdffentlichungsfehler sind von Anderungen zu unterscheiden, die in der
fur die Erteilung vorgesehenen Fassung vorgenommen werden, nachdem
der Anmelder sein Einverstandnis erklart hat, aber bevor der Erteilungsbe-
schluss ergangen ist (G 1/10). Abhangig von der Sachlage muss der
Patentinhaber als Rechtsbehelf Beschwerde einlegen.
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Die oben genannten Veroéffentlichungsfehler kénnen jederzeit berichtigt
werden (siehe auch C-V, 10). Dasselbe gilt entsprechend fiir Fehler im
Veroffentlichungsprozess der Anmeldung und der geanderten Patentschrift
nach einer Entscheidung Uber die Aufrechterhaltung des Patents in
geandertem Umfang.

Fur die Berichtigung von Veroéffentlichungsfehlern sind Formalsach-
bearbeiter zustédndig (siehe Beschluss des Prasidenten des EPA vom
23. November 2015, ABI. EPA 2015, A104).

Ausnahmsweise und unter Beachtung aller relevanten Umstande des Falls
kénnen Formatierungs- und redaktionelle Fehler, die bereits in der vom
Anmelder genehmigten Fassung enthalten waren, vom EPA von Amts
wegen oder auf Antrag des Patentinhabers berichtigt werden. Formatie-
rungs- und redaktionelle Fehler sind Anderungen im Patentdokument, die
bei der Erstellung des Druckexemplars vorkommen und weder durch
einheitliche Zeichen noch in Formblatt 2004C gekennzeichnet sind.

Wird eine Berichtigung in der veroffentlichten Fassung der Patentschrift
zugelassen, so wird eine berichtigte Fassung veroffentlicht.

Bei allen anderen Abweichungen zwischen dem Druckexemplar und dem
Formblatt 2004 muss der Patentinhaber als Rechtsbehelf Beschwerde
einlegen.





