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1. Vorbemerkung

Wie nach der Streichung des Teils der Richtlinien fur die Prufung im EPA
("EP-Richtlinien") zum EPA als PCT-Behorde wiederholt von den Nutzern
gewunscht, veroffentlicht das EPA mit den vorliegenden Richtlinien den ftr
die Offentlichkeit relevanten Teil der bis 2015 groRtenteils in internen
Anweisungen enthaltenen spezifischen Aspekte und materiellrechtlichen
Fragen des Verfahrens vor dem EPA als Anmeldeamt (RO), Internationaler
Recherchenbehdrde ((S)ISA) und mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragter Behorde (IPEA).

Diese Richtlinien kénnen von Priifern und Formalsachbearbeitern sowie
von Patentanwalten zusatzlich zum Leitfaden fir Anmelder Il
("Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA" [Internationale Phase und
Eintritt in die europaische Phase]), den PCT-RO-Richtlinien (Richtlinien fur
Anmeldedmter) und den PCT-ISPE-Richtlinien ("Richtlinien fir die
internationale Recherche und die internationale vorlaufige Prifung”)
verwendet und herangezogen werden. Sie sollen die ISPE-Richtlinien, die
RO-Richtlinien und den PCT-Leitfaden fir Anmelder der WIPO nicht
ersetzen, sondern erganzen und bestehen parallel zum
Euro-PCT-Leitfaden des EPA, der weiterhin den Status einer
EPA-Mitteilung hat.

Der Titel der Richtlinien lautet in seiner Langform "Richtlinien fir die
Recherche und Prifung im Europaischen Patentamt als PCT-Behorde"
bzw. in der Kurzform "PCT-EPA-Richtlinien”. In den Richtlinien selbst wird
der Titel mit "RL/PCT-EPA" abgekiirzt.

Die PCT-EPA-Richtlinien werden als eigenstandiges Dokument nur
elektronisch veroffentlicht und jahrlich im Herbst zusammen mit den
EP-Richtlinien Uberarbeitet. Die elektronische Verdffentlichung erfolgt im

Verfigung gestellt.

Diese zweite Auflage der PCT-EPA-Richtlinien enthalt zumindest die Teile
der internen Instruktionen fir Prifer und Formalsachbearbeiter, die als
geeignet fur die Verdffentlichung erachtet wurden. Der Inhalt ist daher
moglicherweise weniger umfassend als der der EP-Richtlinien, soll aber bei
jeder Uberarbeitung schrittweise erweitert werden. Die wichtigste Anderung

Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschlage von Lesern sind daher sehr
willkommen und kénnen per E-Mail an die Direktion 5.2.2 (Europaische und
internationale  Rechtsangelegenheiten, PCT) gerichtet  werden:

2. Erlauternde Anmerkungen

2.1 Uberblick

Die PCT-Richtlinien sind genauso aufgebaut wie die EP-Richtlinien
(Kapitel A - C, E, F, G und H, aber ohne D, weil es nach dem PCT keine
Einspruchs-, Beschrankungs- und Widerrufsverfahren gibt) und folgen


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_v.htm#D4N_GLF_CV
mailto:international_pct_affairs@epo.org
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innerhalb der einzelnen Kapitel soweit wie moglich den EP-Richtlinien,
jedoch an die besonderen Erfordernisse des PCT angepasst.

Die Richtlinien bestehen somit aus den folgenden sieben Teilen:

Teil A: Richtlinien fur die Formalprifung
Teil B: Richtlinien fiir die Recherche
Teil C: Richtlinien fur die verfahrensrechtlichen Aspekte der

Tell E: Richtlinien fur allgemeine Verfahrensfragen

Teil F: Die internationale Anmeldung

Teil G: Materiellrechtliche Erfordernisse der Anmeldung
Teil H: Anderungen und Berichtigungen

Patentierbarkeitserfordernissen noch erflillen muss, insbesondere
Einheitlichkeit der Erfindung  (Regel 13), ausreichende Offenbarung

die fur Anderungen und Berichtigungen geltenden Erfordernisse. Er befasst
sich insbesondere mit dem Recht auf Anderung, der Zulassigkeit von
Anderungen sowie der Berichtigung von Mangeln und Fehlern.

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in
nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte aufgegliedert sind. Verweise
auf andere Abschnitte beginnen mit RL/PCT-EPA, gefolgt vom jeweiligen
Buchstaben des betreffenden Teils, von der Kapitelnummer (in rémischen
Ziffern) sowie der Nummer des Abschnitts und des Unterabschnitts (so
wirde beispielsweise RL/PCT-EPA C-V, 4.2 verwendet, um auf Unter-
abschnitt 4.2 von Kapitel V des Teils C der PCT-Richtlinien zu verweisen).
Verweise auf die EP-Richtlinien sind analog aufgebaut, beginnen aber mit
RL/EPA anstatt RL/PCT-EPA.

Die am Rand aufgefiihrten Hinweise auf Artikel oder Regeln ohne
zusétzliche Angaben bezeichnen die Artikel oder Regeln des Vertrags Uber


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r39.htm#D4N_REG_39
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_4_a_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r67.htm#D4N_REG_67
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_4
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die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens
(PCT), auf die sich das Gesagte stitzt. Durch diese Hinweise ertubrigt sich
die ausfuhrliche Wiedergabe von Textstellen aus dem PCT. Verweise auf
die Artikel und Regeln des EPU sind mit dem Zusatz "EPU"
gekennzeichnet.

Randverweise auf die ISPE-Richtlinien beziehen sich auf die entspre-
chenden Abschnitte dieser Richtlinien und sind ein Hinweis darauf, dass
die EPA-Richtlinien gemaR der erganzenden Rolle des EPU in der
internationalen Phase immer im Rahmen der ISPE-Richtlinien anzuwenden
sind.

Ist die Praxis fur EP- und PCT-Anmeldungen dieselbe (z. B. bei der
Beurteilung der Neuheit), wird auf die EP-Richtlinien verwiesen.
Uberschneidet sich die Praxis nur teilweise, wurden die Informationen
vollstédndig in die PCT-Richtlinien aufgenommen, um Verwirrungen zu
vermeiden. Kapitel 3, Anlage | enthalt eine EPU-PCT-Konkordanztabelle.

Mit Bezug auf Prifer, Anmelder, Erfinder usw. verwendete Pronomen wie

"seine”, "er", "ihm" oder "ihn" stehen selbstverstandlich fir mannliche wie
auch fur weibliche Personen.

2.2 Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien

Die Richtlinien dienen der Erfassung von normalen Féllen. Sie sollten
deshalb nur als allgemeine Anleitung gelten. Die Anwendung der Richt-
linien auf die einzelnen internationalen Patentanmeldungen liegt in der
Verantwortung der Formalsachbearbeiter und der Prifer; sie kénnen in
Ausnahmeféllen von diesen Anleitungen abweichen. Trotzdem kénnen die
Beteiligten in der Regel davon ausgehen, dass sich das EPA in seiner
Eigenschaft als Anmeldeamt (RO), Internationale Recherchenbehdrde
((S)ISA) und mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behdrde (IPEA) an diese Richtlinien halten wird, bis sie - oder die ihnen
zugrunde liegenden Rechtsvorschriften - geandert werden. Anderungen
werden im Amtsblatt oder auf der Website des EPA bekannt gemacht. Es
ist auch darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinien keine Rechts-
vorschriften darstellen.

2.3 Verhaltnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und ISPE-Richtlinien
Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass die PCT-EPA-Richtlinien
die ISPE-Richtlinien! (Richtlinien fur die internationale Recherche und die
internationale vorlaufige Prifung) und die RO-Richtlinien (Richtlinien fur
Anmeldedmter) sowie den PCT-Leitfaden fir Anmelder (PCT-Leitfaden der
WIPO) und den Leitfaden fir Anmelder 11> ("Euro-PCT-Leitfaden:
PCT-Verfahren im EPA" [Internationale Phase und Eintritt in die
europaische Phase]) nicht ersetzen, sondern erganzen sollen.

1 RL/ISPE und RL/RO (in englischer Sprache): www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html

2 http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants.html



http://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
http://www.epo.org/applying/international/guide-for-applicants_de.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar150.html#D4N_A150_2
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Die von der WIPO vertffentlichten ISPE-Richtlinien geben genauen
Aufschluss Uber die Verfahren und die Kriterien, die von allen fir die
internationale Recherche und die internationale vorlaufige Prifung
zusténdigen Behdorden zu beachten sind. Da die Praxis der verschiedenen
Behorden voneinander abweicht, lassen die Richtlinien einen gewissen
Spielraum bei der Wahl des Verfahrens oder der Kriterien. Die
verschiedenen Kriterien werden in den ISPE-Richtlinien in Anhangen zu
den einzelnen Kapiteln aufgefiihrt oder in einem eigenen Absatz definiert.
Generell gilt, dass das EPA bei der Recherche und Prifung einer inter-
nationalen Anmeldung dieselben Kriterien anlegt wie im europdaischen
Verfahren. Wenn also die ISPE-Richtlinien einen bestimmten Punkt nicht
behandeln oder regeln, dann sind die EP-Richtlinien entsprechend auf die
Recherche und vorlaufige Prifung nach dem PCT anzuwenden. Die vom
EPA gewaéhlten Strategieoptionen sind in Anlage Il, Abschnitt 3.2
aufgefihrt.

2.4 Andere Informationsquellen

Regelmaliig aktualisierte allgemeine Angaben zum EPA und n&here
Informationen zu den Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, inter-
nationaler Behorde (ISA, SISA und IPEA) und Bestimmungsamt/aus-
gewahltem Amt nach dem PCT enthalten die Anlagen zum PCT-Leitfaden
der WIPQ?. Einschlagige Informationen sind auch auf der Website des
EPA* und im Amtsblatt des EPA ("ABL.")®> zu finden, das nur in elektroni-
scher Form veroffentlicht wird.

Aktuelles zum PCT ist auf der Website der WIPO sowie im PCT-Newsletter
und in den Amtlichen Mitteilungen (PCT-Blatt) zu finden, die beide von der
WIPO in elektronischer Form veroffentlicht werdens®.

Anmelder, die mehr Uber das PCT-Verfahren in der internationalen Phase
erfahren wollen, erhalten umfassende Informationen in den PCT-Verwal-
tungsvorschriften (Administrative Instructions under the PCT ("Al"))” sowie
in den PCT-Richtlinien fir Anmeldedmter (RL/RO) und in den Richtlinien fur
die internationale Recherche und fir die internationale vorlaufige Prifung
("ISPE-Richtlinien”, RL/ISPE), die auf der Website der WIPO verfugbar
sind.

3 www.wipo.int/pct/en/appgquide/index.jsp

4 www.epo.org
5 http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal.html

6 PCT Newsletter: www.wipo.int/pct/en/newslett/

Amtliche Mitteilungen (PCT Gazette): www.wipo.int/pct/en/official notices/index.html

7 Al: www.wipo.int/pct/en/texts/index.html



http://www.wipo.int/pct/en/appguide/index.jsp
http://www.epo.org/index_de.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal_de.html
http://www.wipo.int/pct/en/newslett/
http://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html
http://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
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2.5 Abkirzungen
In den Richtlinien werden folgende Abkirzungen verwendet:

ABI. EPA
Art.

EPA
EPU
ESOP
GebO

IB

IPEA

IPER
IPRP
ISA
ISR

PCT

PCT/AI

PCT-CLAR
PPH
RL/EPA

RL/ISPE

RL/PCT-EPA

RL/RO

RO

SIS

Amtsblatt des Europaischen Patentamts
Artikel

Européisches Patentamt

Européisches Patentiibereinkommen
Stellungnahme zur européischen Recherche
Gebilhrenordnung

Internationales Biiro

mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behorde

internationaler vorlaufiger Prufungsbericht
internationaler vorlaufiger Bericht zur Patentfahigkeit
Internationale Recherchenbehdrde

Internationaler Recherchenbericht

Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens

PCT-Verwaltungsvorschriften ("Administrative
Instructions under the PCT")

Aufforderung zur Klarstellung vor der Recherche
Patent Prosecution Highway
Richtlinien fur die Prifung im EPA

PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche und die
internationale vorlaufige Prifung

Richtlinien fur die Recherche und Prifung im EPA als
PCT-Behdrde

PCT-Richtlinien fir Anmeldeamter

Anmeldeamt

ergadnzende internationale Recherche
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SISA

SISR

VAA

VLK

WIPO

WO-ISA

fur die erganzende internationale Recherche bestimmte
Behorde

erganzender internationaler Recherchenbericht

Vorschriften tber das automatische
Abbuchungsverfahren

Vorschriften Uber das laufende Konto
Weltorganisation fir geistiges Eigentum

schriftlicher Bescheid der Internationalen
Recherchenbehoérde

2.6 Von der ISA, SISA oder IPEA verwendete Formblatter
Das EPA als (S)ISA oder IPEA verwendet folgende Formbléatter:

PCT/ISA/210

PCT/ISA/237

PCT/ISA/207

PCT/IPEA/408

PCT/IPEA/409

PCT/IPEA/428

PCT/SISA/501

PCT/ISA/206

PCT/ISA/210

PCT/ISA/212

PCT/IPEA/405

Internationaler Recherchenbericht

Rucksprache/formlose Erérterung mit dem Anmelder
Erganzender internationaler Recherchenbericht

Teilweiser Recherchenbericht und Aufforderung zur
Entrichtung zusatzlicher Gebiihren wegen mangelnder
Einheitlichkeit

Recherchenbericht einschliellich eines etwaigen
Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit

Mitteilung der ISA an den Anmelder mit der
Entscheidung der Uberprifungsstelle tiber den
Widerspruch oder, wenn die Widerspruchsgebuhr nicht
entrichtet wurde, mit der Erklarung, dass der
Widerspruch nicht geprift wird

Mitteilung der IPEA Uber einen Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit und Aufforderung, die
Anspriche einzuschranken oder zusétzliche Geblhren
fur die vorlaufige Prifung zu entrichten


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
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PCT/IPEA/420  Mitteilung der IPEA an den Anmelder mit der
Entscheidung der Uberprifungsstelle tiber den
Widerspruch oder, wenn die Widerspruchsgebiihr nicht
entrichtet wurde, mit der Erklarung, dass der
Widerspruch nicht geprift wird

PCT/SISA/503  Mitteilung der SISA an den Anmelder mit der
Entscheidung der Uberpriifungsstelle tiber den
Widerspruch oder, wenn die Widerspruchsgebihr nicht
entrichtet wurde, mit der Erklarung, dass der
Widerspruch nicht geprift wird

Die Formblatter sind auf der Website der WIPO zu finden:

2.7 Veroffentlichungen
Fur die Veroffentlichung von PCT-Anmeldungen werden seit 1. Januar
2009 die folgenden Vero6ffentlichungscodes verwendet:

Code Veroffentlichung

Al Veroffentlichung der internationalen Anmeldung mit ISR
A2 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung ohne ISR
A2 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung mit einer

A3 Spatere Veroffentlichung des ISR mit gednderter Titelseite

A4 Spatere Veroffentlichung der geénderten Anspriiche und/oder

A8 Neue Veroffentlichung der internationalen Anmeldung mit
berichtigten bibliografischen Daten auf der Titelseite

A9 Neue Veroffentlichung der internationalen Anmeldung oder des
ISR mit Berichtigungen, Anderungen oder Erganzungen
(siehe auch WIPO-Standard ST.50)


http://www.wipo.int/pct/en/forms/
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
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3. Anlagen

3.1 Anlage I: Konkordanztabelle EPU-PCT

Artikel
EPU PCT
82 Regel 13.1
83 5
84 6
87, 88 8

Keine 28.(1),41(1)
Entsprechung
128 (1) 30 (in unveroffentlichte Anmeldungen wird keine

koénnen Einsicht in die Akten zu internationalen
Anmeldungen gewahren (das EPA als ausgewahltes Amt
gestattet Einsicht nach Erstellung des IPER, ABI. EPA

2003, 382)
53.¢) Regel 39.1, 67.1
53.a) Regel 9.11), i)
54.(3) Regeln 64.3, 70.10
55 Art. 27 (5), (6), Regel 4.17.v) , Regel 51his.1 a).v)
54.(1) 33.(2)
54 (2) Regel 64
56 33.(3)
57 33.(4)
67.(1), (2) 29.(1)
67.(3) 29.(2)
69 29.(1), (2


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar82.html#D4N_A82
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar83.html#D4N_A83
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar84.html#D4N_A84
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar87.html#D4N_A87
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar88.html#D4N_A88
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r137.html#D4N_R137_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a28.htm#D4N_28_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a41.htm#D4N_41_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar128.html#D4N_A128_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a30.htm#D4N_30
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar128.html#D4N_A128_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r94.htm#D4N_REG_94
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar53.html#D4N_A53_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r39.htm#D4N_REG_39_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r67.htm#D4N_REG_67_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar53.html#D4N_A53_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_ii
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70_10
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar55.html#D4N_A55
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.htm#D4N_27_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.htm#D4N_27_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_17_v
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r51bis.htm#D4N_REG_51a_1_a_v
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar56.html#D4N_A56
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar57.html#D4N_A57
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar67.html#D4N_A67_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar67.html#D4N_A67_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a29.htm#D4N_29_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar67.html#D4N_A67_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a29.htm#D4N_29_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar69.html#D4N_A69
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a29.htm#D4N_29_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a29.htm#D4N_29_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar123.html#D4N_A123_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
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Regeln
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42 (1) a) - f)

46.(2) )

46.(2).1)

PCT

PCT


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar53.html#D4N_A53_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r39.htm#D4N_REG_39_1_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r67.htm#D4N_REG_67_1_ii
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar76.html#D4N_A76
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r42.html#D4N_R42_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r42.html#D4N_R42_1_f
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a_vi
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r42.html#D4N_R42_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_2_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_7
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_2_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_3_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_3_b_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_3_b_ii
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r7.htm#D4N_REG_7
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a7.htm#D4N_7_2_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r7.htm#D4N_REG_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r48.html#D4N_R48
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_iii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_iv
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r49.html#D4N_R49_11
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r49.html#D4N_R49_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_d
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_e
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r49.html#D4N_R49_9
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_10
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r46.html#D4N_R46_2_j
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_11
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r46.html#D4N_R46_2_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_13_l
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_13_m
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar82.html#D4N_A82
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r44.html#D4N_R44_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r44.html#D4N_R44_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_4
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EPU PCT
30-34 13bis
Art. 54 (2) 64.2, 33.1 a), b), ¢), wobei es keine Bestimmung fiir eine

(ergibt sich 65.1

aus der

Praxis)

Art. 89 64.1 b)

137.(3) Art. 34 (2). b), Regeln 66.3 a), 66.4, 66.4bis

3.2 Anlage Il: Vom EPA als ISA/IPEA gewéhlte Kriterien zu
spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien

In einigen Féllen lassen die ISPE-Richtlinien die Wahl zwischen alter-
nativen Richtlinien, die jede ISA/IPEA gegebenenfalls heranziehen kann.

Die Optionen sind in den Anlagen zu den Kapiteln der ISPE-Richtlinien
aufgefihrt (siehe unten). Die Absatznummer (z. B. Punkt A5.16) verweist
auf den relevanten Absatz in dem betreffenden Kapitel (hier Kapitel 5,
Punkt 16).

Das EPA als ISA/IPEA hat die nachstehend aufgefiihrten Optionen
gewahlt.

Anlage zu Kapitel 4

Punkt A4.05 Verweise auf den Stand  Option [1] findet Anwendung
der Technik

Anlage zu Kapitel 5

Punkt A5.16 Mehrere abhangige Option [2] findet Anwendung
Anspriiche

Punkt A5.20 Auslegung der Option [2] findet Anwendung
Anspriiche

Punkt A5.21 Das EPA wendet den
ersten Satz betreffend
"Verwendungsan-
spriche" an


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r30.html#D4N_R30
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r34.html#D4N_R34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.htm#D4N_REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_c
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r65.htm#D4N_REG_65_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar89.html#D4N_A89
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r137.html#D4N_R137_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_3_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_4a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar52.html#D4N_A52_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/1973/d/ar52.html#D4N_A52_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar53.html#D4N_A53_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r39.htm#D4N_REG_39_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r67.htm#D4N_REG_67_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Punkt A5.26 Product-by-Process- Option [1] findet Anwendung
Anspriiche
Punkt A5.42 Knappheit Option [2] findet Anwendung

Anlage zu Kapitel 9

Punkt A9.07 Von der Patentierbarkeit Option [2] findet Anwendung
ausgeschlossene
Gegenstande

Punkt A9.15 Computerprogramme Option [2] findet Anwendung

Anlage zu Kapitel 12

Punkt A12.02 Neuheit: wirksames Option [1] findet Anwendung
Datum

Anlage zu Kapitel 13

Punkt 14.01]2] Das EPA wendet das Kriterium der gewerblichen
Anwendbarkeit an

Anlage zu Kapitel 20

Punkt A20.21 Disclaimer Option [2] findet Anwendung


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel | — Einleitung

Prifung im Europdischen Patentamt, soweit sie internationale
Anmeldungen betreffen.

Zusatzliche Informationen zu besonderen Aspekten der Formalprifung bei
internationalen Anmeldungen im EPA werden in den néchsten
Anderungsrunden erganzt.

Fur weitere Informationen wird auf den Euro-PCT-Leitfaden verwiesen
("PCT-Verfahren im EPA, Leitfaden fur Anmelder”, 8. Auflage).


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a.htm#D4N_GLA
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a.htm#D4N_GLA
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Kapitel Il = Geblhren

1. Allgemeines

Hinweise fir die Zahlung von Gebuhren, Auslagen und Verkaufspreisen mit
Informationen Uber internationale Anmeldungen, die H6he von wichtigen
Gebuhren fir internationale Anmeldungen und ferner ein Auszug aus der
Geblhrenordnung werden in regelmafliigen Abstanden im Amtsblatt
abgedruckt. Informationen Uber die Gebihren und Zahlungsarten sowie
zum Bankkonto des EPA fiir Zahlungen in Euro enthélt auch die Website

Gebihren/Zahlung von Gebuhren". Die Anmelder werden ferner auf die
aktuellen Informationen auf der Website der WIPO hingewiesen.

2. Hohe der Gebihren
Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 173 - 176.

3. Zahlungsart

Alle an das EPA zu zahlenden Gebihren sind durch Einzahlung oder
Uberweisung auf ein Bankkonto des EPA in Euro zu entrichten. Personen
mit einem laufenden Konto beim EPA koénnen die Zahlung der falligen
Gebuhren per Abbuchungsauftrag vornehmen.

Die Zahlung durch Ubergabe oder Ubersendung von Schecks unmittelbar
an das EPA wurde mit Wirkung vom 1. April 2008 abgescharfft.

Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 177 - 179.

3.1 Laufendes Konto

Die Belastung des laufenden Kontos erfolgt grundsatzlich auf der
Grundlage eines vom Kontoinhaber unterzeichneten Abbuchungsauftrags.
Abbuchungsauftrage konnen Uuber die EPA-Software fiir die Online-
Einreichung, Uber die neue Online-Einreichung (CMS) oder Uber die
Online-Gebuhrenzahlung eingereicht werden. Daneben ist die Einreichung
auch auf Papier, per Fax oder Uber die Web-Einreichung mdéglich; in
diesem Fall ist die Verwendung des Formblatts PCT/RO/101 oder
PCT/IPEA/401 zwingend vorgeschrieben. Wird ein Abbuchungsauftrag per
Fax Ubermittelt, so ist zur Vermeidung von Doppelbuchungen von einer
Nachreichung des Originals abzusehen (siehe Nr. 6.2 der Vorschriften Uber

3.2 Automatisches Abbuchungsverfahren

Das laufende Konto kann auch gegen Vorlage eines vom Kontoinhaber
oder in seinem Namen unterzeichneten Auftrags zur automatischen
Abbuchung belastet werden (automatisches Abbuchungsverfahren).

Seit dem 1. April 2015 ist das automatische Abbuchungsverfahren
zugelassen fir internationale Anmeldungen im Verfahren vor dem EPA als

ABI. EPA 2007, 533
ABI. EPA 2007, 626

Nr. 6.2 VLK

Nr. 8 VLK


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/$2/ma6.html#D4N_FEE
http://www.epo.org/
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se3/p8_de.html#D4N_OJ_2015_se3_8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se3_de.html#D4N_OJ_2015_se3_toc
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se3/p17_de.html#D4N_OJ_2015_se3_17
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se3/p17_de.html#D4N_OJ_2015_se3_17
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ABI. EPA 2008, 521

ABI. EPA 2009, 99

ABI. EPA 2001, 539

Anmeldeamt, als ISA oder als IPEA. Zu den zugelassenen Gebuhrenarten
siehe Anhang A.1 zu den VLK, Nrn. 3 und 4.

Die Vorschriften tber das automatische Abbuchungsverfahren (VAA) sowie
erlauternde Hinweise dazu wurden als Anhédnge A.1 und A.2 zu den VLK in

unter "Anmelden eines Patents/Formblatter und Gebiihren/Zahlung von
Gebuhren".

Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 177 - 179.
4. GeblUhrenermafigung

4.1 ErmaRigung der internationalen Anmeldegebihr
Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 180 - 186.

4.2 Ermafigung der Gebuhren fir die internationale Recherche und
die internationale vorlaufige Prufung einer internationalen Anmeldung
Die Gebuhren fir die internationale Recherche und die vorlaufige Prifung
einer internationalen Anmeldung ermafigen sich um 75 %, wenn die
Anmeldung von einer natlrlichen Person eingereicht wird, die
Staatsangehdriger eines Staates ist und Wohnsitz in einem Staat hat, der
nicht Vertragsstaat des EPU ist und der zum Anmeldedatum oder zum
Datum der Beantragung der internationalen vorlaufigen Prifung in den
Verzeichnissen der Weltbank als Staat mit niedrigem Einkommen oder mit
mittlerem Einkommen im unteren Bereich gefiihrt wird.

5. Ruckzahlung von Gebuhren

5.1 Ruckzahlung der internationalen Recherchengebuhr

Die internationale Recherchengebuhr wird in den Fallen zurtickgezahlt, die
zwischen der Européischen Patentorganisation und dem Internationalen
Biro der Weltorganisation fir geistiges Eigentum (WIPO) nach dem PCT
(siehe ABI. EPA 2010, 304) vorgesehen sind. Nach einer Anderung der
Vorschriften in Anhang C, Teil Il (3) der oben genannten Vereinbarung
erfolgt eine Rickzahlung der internationalen Recherchengebihr, die fur
eine internationale Anmeldung entrichtet wurde, nach Malgabe des

Recherchenbericht am oder nach dem 1. Juli 2014 abgeschlossen wird.
Néahere Angaben zu den Kriterien fur die Rickzahlung der internationalen
Recherchengebihr sind in der Mitteilung des EPA vom 9. Januar 2009,
ABI. EPA 2009, 99 enthalten.

5.2 Riuckzahlung der Gebuhr fur die internationale vorlaufige
Prufung

Fur internationale Anmeldungen, die ab 1. Januar 2004 eingereicht werden,
hat das EPA das rationalisierte Verfahren fir die internationale vorlaufige
Prifung eingestellt. Damit wird die Beantragung einer “"eingehenden"


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se3/p17_de.html#D4N_OJ_2015_se3_17
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/etc/se3/p35_de.html#D4N_OJ_2015_se3_35
http://www.epo.org/
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r16.htm#D4N_REG_16_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r16.htm#D4N_REG_16_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r41.htm#D4N_REG_41
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a30_de.html#D4N_OJ_2014_A30
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a30_de.html#D4N_OJ_2014_A30
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r16.htm#D4N_REG_16_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r16.htm#D4N_REG_16_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r41.htm#D4N_REG_41
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a30_de.html#D4N_OJ_2014_A30
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Prifung ebenso hinfallig wie die fur das rationalisierte Verfahren gewahrte
Ruckerstattung der Gebduhr.

6. Verspatete Zahlung von Geblhren
Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 187 - 189.
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Kapitel I — Einleitung

1. Zweck des Teils B

2. Der Prifer

Der mit der Durchfiuhrung der Recherche und der Erstellung des schrift-
lichen Bescheids betraute Priifer bearbeitet den Fall in der Regel allein; es
liegt jedoch im Ermessen des Direktors, eine Prifungsabteilung
einzusetzen.

2.1 Hinzuziehung anderer Prifer

RL/ISPE 15.08-15.09


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_i_2_1.htm#D4N_GLB_CI_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_i_2_2.htm#D4N_GLB_CI_2_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel Il = Allgemeines

1. Recherche und schriftlicher Bescheid nach Kapitel |
Das Verfahren, das eine PCT-Patentanmeldung von der Einreichung der
Anmeldung bis zum Abschluss der internationalen Phase durchlauft,

umfasst obligatorisch die internationale Recherche und den schriftlichen

Die internationale Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik,
anhand dessen festgestellt wird, ob und inwieweit die beanspruchte
Erfindung, auf die sich die internationale Anmeldung bezieht, neu oder
nicht neu ist und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht oder nicht. Das
Ergebnis der Recherche wird dem Anmelder in Form eines internationalen
Recherchenberichts tbermittelt. In bestimmten Fallen ist die Internationale
Recherchenbehodrde nicht verpflichtet, fur den gesamten beanspruchten
Gegenstand oder einen Teil eine Recherche durchzufiihren, z. B. wenn
mehr als eine Erfindung beansprucht wird oder wenn sich die Anmeldung
auf einen von der Patentierung ausgenommenen Gegenstand erstreckt.

In seiner Eigenschaft als Internationale Recherchenbehérde ist das EPA
nicht nur zur Durchfihrung der internationalen Recherche befugt, sondern
auch zur Erstellung eines vorlaufigen und nicht bindenden Gutachtens
dariber, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Téatigkeit
beruhend und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Gegebenenfalls wird
auch zu einem hinzugefligten Gegenstand, zur Einheitlichkeit, zu einer
unzureichenden Offenbarung und zu Fragen der Klarheit oder Stitzung
sowie zu formalen Mangeln Stellung genommen.

Dieses Gutachten wird dem Anmelder zusammen mit dem Recher-
chenbericht in Form eines schriftichen Bescheids der Internationalen
Recherchenbehdrde (WO-ISA) Ubermittelt. Wenn kein internationaler
vorlaufiger Prifungsbericht erstellt wird, weil der Anmelder keinen Antrag
auf vorlaufige Prifung gestellt oder den Antrag wieder zurickgenommen
hat, erstellt das Internationale Biro einen Bericht mit der Bezeichnung
"internationaler vorlaufiger Bericht zur Patentfahigkeit (Kapitell des

Das Internationale Buro veroffentlicht den schriftichen Bescheid (sowie
etwaige informelle Anmerkungen des Anmelders) zusammen mit der
internationalen Anmeldung.

Das EPA ist Internationale Recherchenbehtrde und mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behorde fir die grof3e Mehrheit der PCT-
Vertragsstaaten.  Alle  Anmeldungen werden ungeachtet ihres
Ursprungslands in der gleichen Weise bearbeitet.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a15.htm#D4N_15
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44bis.htm#D4N_REG_44a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a21.htm#D4N_21_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r48.htm#D4N_REG_48_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a16.htm#D4N_16
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a32.htm#D4N_32
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r35.htm#D4N_REG_35
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r59.htm#D4N_REG_59
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Das PCT-Verfahren unterscheidet sich zwar in einigen verfahrensrecht-
lichen und formalen Aspekten vom européischen Verfahren, grundsatzlich
gelten aber fir die Recherche und die Prifung dieselben Kriterien in Bezug
auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit, Einheit-
lichkeit, nicht patentfahige Gegenstéande, Ausnahmen von der Patentier-
barkeit, unzureichende Offenbarung und Klarheit. Mithin werden Recherche
und Prufung nach dem PCT in derselben Weise und unter Anwendung der
gleichen Qualitatsstandards durchgefuhrt wie bei einer europdaischen
Anmeldung, sofern die gleichen Erfordernisse gepruft werden.

Zwischen einer internationalen und einer europaischen Recherche gibt es
in Bezug auf Verfahren und Grundlichkeit der Recherche sowie die
recherchierten Quellen des Stands der Technik keinen Unterschied.

2. Zweck der Recherche

Die internationale Recherche dient der Ermittlung des Stands der Technik,
anhand dessen die Neuheit und die erfinderische Leistung beurteilt werden.
Die internationale Recherche unterscheidet sich als solche somit nicht von
einer europaischen Recherche.

3. Recherchendokumentation

4. Recherchenbericht
Es wird ein internationaler Recherchenbericht erstellt, der die Recher-
chenergebnisse - vor allem durch Angabe der den Stand der Technik

5. Frist

Die Frist fur die Erstellung des internationalen Recherchenberichts und des
WO-ISA betragt 3 Monate seit dem Eingang des Recherchenexemplars bei
der ISA oder 9 Monate seit dem Prioritdtsdatum, je nachdem welche Frist
spater ablauft. In der Praxis bedeutet dies, dass die Recherche und der
schriftiche Bescheid spatestens 16 Monate nach dem Prioritatsdatum
erstellt werden sollen.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ii_3.htm#D4N_GLB_CII_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a15.htm#D4N_15
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r34.htm#D4N_REG_34
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a18.htm#D4N_18
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r42.htm#D4N_REG_42_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel 1l = Merkmale der Recherche
1. Umfang der Recherche

1.1 Vollstandigkeit der Recherche

heil3t, dass die Internationale Recherchenbehérde sich bemihen muss,
den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Mdglichkeiten
erlauben, und auf jeden Fall den in der Ausfuihrungsordnung zum PCT
_____________ Aus dieser
Definition ("wie es ihre Mdglichkeiten erlauben") folgt, dass der Umfang
einer internationalen Recherche gleichwertig mit dem einer europaischen
Recherche ist. Internationale und europédische Recherchen haben also
denselben Umfang.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.18 und 15.20.

2. Gegenstand der Recherche

2.1 Grundlage der Recherche
Siehe ISPE-Richtlinien 15.21 und 15.23.

2.2.1 Anspriche mit ausdricklichen Bezugnahmen auf die
Beschreibung oder die Zeichnungen

In den Patentanspriichen sind ausdrtckliche Bezugnahmen auf Merkmale,
die in der Beschreibung oder in den Zeichnungen ausgefuhrt werden, zwar

Bezugnahmen enthalten, die technischen Merkmale dennoch recherchie-
ren, sofern sie durch bestimmte Teile der Beschreibung eindeutig definiert
sind.

Wenn jedoch aus der Bezugnahme nicht klar hervorgeht, welcher Gegen-
stand der Beschreibung und/oder der Zeichnungen als im Anspruch
enthalten gelten soll, kann der Prufer den Anmelder informell kontaktieren,
um dies vor der Durchfihrung der Recherche mit ihm zu Kklaren

RL/ISPE 15.46-15.47


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a15.htm#D4N_15_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r34.htm#D4N_REG_34
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_2_2.htm#D4N_GLB_CIII_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_2_3.htm#D4N_GLB_CIII_2_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_2_4.htm#D4N_GLB_CIII_2_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_2.htm#D4N_GLB_CIII_3_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a15.htm#D4N_15_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r34.htm#D4N_REG_34
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_2_c
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a15.htm#D4N_15_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_3_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_2_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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(der z. B. lautet "Die Erfindung im Wesentlichen wie hier beschrieben”)
sollte keine Aufforderung zur informellen Klarstellung ergehen, und der
Recherchenbericht wird anschliel3end als vollstandig gekennzeichnet.

Das vorstehend beschriebene Verfahren gilt unabhangig davon, ob die
Bezugnahme auf die Zeichnungen und/oder die Beschreibung nach

Scheint die Bezugnahme nicht gerechtfertigt, sollte der Prifer im schrift-
lichen Bescheid einen Einwand erheben.

2.3 Anderung der Patentanspriiche oder Einbeziehung fehlender
Teile

2.3.1 Allgemeines
Art. 19 Da die Anmeldung erst nach Erstellung des internationalen Recher-

Regel 91.1 chenberichts gedndert werden darf - mit Ausnahme der Berichtigung
RL/ISPE 15.10, 15.23  offensichtlicher Fehler oder formaler Aspekte, die nicht dem PCT entspre-
chen und auf die das Anmeldeamt hingewiesen hat-, muss die
internationale Recherche auf der Grundlage des Recherchenexemplars der

Anmeldung durchgefuhrt werden, die das Anmeldeamt an das EPA als ISA

Regel 91 Der Anmelder kann beantragen, dass offensichtliche “Fehler in der

Kriterien, ob dem Antrag stattgegeben werden kann
(siehe RL/ISPE 8.07-8.08). Hat das Anmeldeamt einer solchen

Berichtigung irrtimlicherweise zugestimmt, kann sich das auf die

Art. 19 Beantragt der Anmelder vor dem Erhalt des ISR eigentlich keine Berichti-

RL/ISPE 15.10 gungen, sondern vielmehr Anderungen, muss der Priifer diese ablehnen,
da die Anmeldung erst nach Erstellung des internationalen Recherchen-
berichts gedndert werden darf. Dies gilt selbst dann, wenn der Anmelder
die Anderungen als Berichtigungen bezeichnet und selbst wenn es sich
dabei um zulassige Anderungen handeln wirde, die der urspriinglich
eingereichten Anmeldung keinen Gegenstand hinzufligen wirden. So ist in
diesem Stadium die Neuformulierung von Ansprichen, die Streichung von
Fachausdriicken, die Streichung oder Einschrankung von Ansprtichen und
die Ubernahme von Gegenstanden aus der Beschreibung in die Anspriiche
immer abzulehnen, auch wenn sie zulassig waren, da dies keine
Berichtigungen, sondern sachliche Anderungen sind.

2.3.3 Einbeziehung fehlender Teile, die vollstandig im Prioritatsbeleg
enthalten waren

Regel 20.6 Ein Anmelder, der Teile der Anmeldung nicht eingereicht hat, kann diese
Teile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen,


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_2_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6
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fehlenden Teile im Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren. Der Prifer
Uberprift, ob die Einschatzung des Anmeldeamts in Bezug auf das
Ist die Feststellung des Anmeldeamts, dass die fehlenden Teile im
Prioritéatsbeleg vollstandig enthalten waren, nicht zutreffend, sollte die
Recherche auf Dokumente ausgeweitet werden, die relevant waren, wenn
das Anmeldedatum der Anmeldung neu festgesetzt werden muss (solche
Schriftstiicke kdnnen im ISR unter der Kategorie "L" aufgefiihrt werden).

2.4 Vorwegnahme von Anspruchsanderungen

entsprechend.

2.10 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstande
Der Prifer kann bestimmte Gegenstande von seinen Recherchen Art. 17.(2) a)

ausschlieen. Diese Ausschliisse kdnnen sich daraus ergeben, dass die Regel 39

internationale Anmeldung Gegenstande umfasst, die das EPA als ISA nicht RL/ISPE 15.33

ergeben, wenn die Beschreibung, die Anspriche oder die Zeichnungen
einem Erfordernis wie etwa Klarheit oder Stitzung der Anspriiche durch die
Beschreibung so wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen
Anspriichen keine sinnvolle Recherche durchgefiihrt werden kann

2.11 Nucleotid- und Aminoséauresequenzen
Wenn der Anmelder nach Aufforderung des EPA als ISA gemall Regel5.2, 13ter.1

Regel 13ter.1 das Sequenzprotokoll nicht in der geforderten elektronischen  ABI. EPA 2007,
Form/im geforderten elektronischen Textformat einreicht und die Gebuhr Sonderausg. 3, C.2
fur verspatete Einreichung nicht fristgerecht entrichtet, fiihrt das EPA als ABI. EPA 2011, 372

ISA die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle ABI. EPA 2013, 542


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_18
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_5.htm#D4N_GLB_CIII_3_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_6.htm#D4N_GLB_CIII_3_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_7.htm#D4N_GLB_CIII_3_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_8.htm#D4N_GLB_CIII_3_8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_9.htm#D4N_GLB_CIII_3_9
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_10.htm#D4N_GLB_CIII_3_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_3_b
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r39.htm#D4N_REG_39
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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2.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Art. 17 (3).a) Wenn sich die in der internationalen Anmeldung enthaltenen Anspriche

RL/ISPE 15.24 nicht auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen
beziehen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine
einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, so wird der Anmelder
normalerweise aufgefordert, zusatzliche Recherchengebihren zu
entrichten. Entrichtet der Anmelder die zusétzlichen Recherchengebiihren
nicht, wird die internationale Recherche normalerweise auf die Teile
begrenzt, die sich auf die zuerst in den Patentanspriichen erwéahnte
Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen beziehen. Werden
innerhalb der vorgeschriebenen Frist zusatzliche Gebihren entrichtet,
werden auch die Teile recherchiert, die sich auf die davon abgedeckten

RL/ISPE 15.30 Abschnitt B-Ill, 3.13___der _Richtlinien__fur _die  Prdfung__im__EPA gilt

entsprechend.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iii_3_13.htm#D4N_GLB_CIII_3_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_3_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel IV — Recherchenverfahren und
-strategie

1. Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche

1.1 Antrége auf Berlicksichtigung einer friheren Recherche
Anmelder konnen beantragen, dass die ISA frihere Recherchen, Regeln4.12, 12bis

einschlief3lich nicht vom EPA durchgefiihrter Recherchen, beriicksichtigt. und 41.1

Es kann vorkommen, dass die vom EPA als ISA zu recherchierende PCT-
Anmeldung eine sog. Doublette einer friheren Anmeldung ist. Eine spéater
eingereichte Anmeldung gilt als Doublette, wenn i) der Recherchenbericht
fur die erste Anmeldung vom EPA erstellt wurde, ii) die frihere Anmeldung
als Prioritat beansprucht wird, iii) dieser Prioritatsanspruch wirksam ist und
iv) der spatere Recherchenbericht zumindest teilweise auf den
Recherchenbericht der friiheren Anmeldung gestitzt werden kann.

Kann das EPA den ISR auf eine von ihm durchgefiihrte friihere Recherche Regeln 4.12, 12bis,

zu einer Anmeldung stitzen, deren Prioritat fur die internationale 16.3,41.1
Anmeldung wirksam in Anspruch genommen wird, so wird die entrichtete  ABI. EPA 2009, 99
internationale Recherchengebihr teilweise oder vollstandig zurlickerstattet.  ABI. EPA 2014, A30

Die Gebuhr wird nicht zurlickerstattet, wenn die Prioritdt nicht wirksam in
Anspruch genommen wurde.

Ein Antrag auf Bericksichtigung einer friheren Recherche, die nicht vom
EPA durchgefiihrt wurde, wirkt sich nicht auf die Arbeit des Priufers aus;
dieser fuhrt eine unabhangige und vollstandige internationale Recherche
durch. Jedoch konnten die in dem frilheren Recherchenbericht (der in der
Akte enthalten ist) angefiuihrten Dokumente nitzlich sein. Die Gebuhr wird
nicht zurlickerstattet, wenn das EPA die frihere Recherche nicht selbst
durchgefiuhrt hat.

1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen

PCT-Direkt ermoglicht es Anmeldern internationaler Anmeldungen, die die  ABIl. EPA 2015, A51
Prioritat einer friheren, vom EPA bereits recherchierten nationalen,

europaischen  oder internationalen  Anmeldung  (sog. Doublette;

zur Prioritdétsanmeldung erhobene Einwande zu reagieren. Dadurch wird

die Beurteilung der internationalen Anmeldung erleichtert und der Wert des

vom EPA erstellten internationalen Recherchenberichts und schriftlichen

Bescheids erhoht.

1.2.1 Beantragung von PCT-Direkt

Ein Anmelder kann beantragen, dass seine internationale Anmeldung
gemal PCT-Direkt bearbeitet wird, indem er ein Schreiben ("PCT-Direkt-
Schreiben™) mit einer informellen Stellungnahme einreicht, mit der die vom
EPA in der Stellungnahme zur Recherche fir die frihere Anmeldung
erhobenen Einwande ausgerdaumt werden sollen. Unter ‘"informeller
Stellungnahme” sind Argumente zur Patentierbarkeit der Anspriiche der
internationalen Anmeldung zu verstehen sowie gegebenenfalls Erlaute-
rungen zu etwaigen Anderungen der Anmeldungsunterlagen und


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_12
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r12bis.htm#D4N_REG_12a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r41.htm#D4N_REG_41_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_12
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r12bis.htm#D4N_REG_12a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r16.htm#D4N_REG_16_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r41.htm#D4N_REG_41_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a30_de.html#D4N_OJ_2014_A30
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/06/a51_de.html#D4N_OJ_2015_A51

Teil B — Kapitel 1V-2

Richtlinien PCT-EPA November 2016

insbesondere der Anspriiche gegeniber der friheren Anmeldung.
PCT-Direkt-Schreiben sind nicht Bestandteil der internationalen
Anmeldung.

Wenn ein PCT-Direkt-Schreiben eingeht, wird die internationale Anmeldung
nur dann gemall PCT-Direkt bearbeitet, wenn die zwei folgenden
Voraussetzungen erfillt sind:

a) die informelle Stellungnahme wird in der in RL/PCT-EPA B-1V, 1.2.2

angegebenen Form zusammen mit der internationalen Anmeldung
beim Anmeldamt eingereicht und

b) die internationale Anmeldung beansprucht die Prioritat einer vom
EPA recherchierten friiheren Anmeldung (européische, nationale
oder internationale Erstanmeldung).

1.2.2 Form der Einreichung

PCT-Direkt-Schreiben sind der internationalen Anmeldung als separates
Dokument beizufiigen; sie sollten die Bezeichnung "PCT-Direkt/ informelle
Stellungnahme" aufweisen und im Betreff klar erkennbar die Anmelde-
nummer der friiheren Anmeldung enthalten.

Weichen die Anspriiche und/oder die Beschreibung der internationalen
Anmeldung von der frlheren Anmeldung ab, sollte der Anmelder nach
Mdglichkeit eine Kopie beiftigen, in der die Unterschiede gekennzeichnet
sind.

Das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete Kopie der
Anspruche und/oder der Beschreibung sind in einem einzigen Dokument
zusammenzufassen und im PDF-Format (nicht als ZIP) einzureichen; im
PCT-Antrag ist in Feld IX darauf hinzuweisen (Formblatt PCT/RO/101,
Kontrollliste). Insbesondere sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11
"Sonstige" bzw. bei Einreichungen in elektronischer Form mit der Software
des EPA fur die Online-Einreichung oder mit der neuen Online-Einreichung
(CMS) des EPA als Anmerkung die Worte "PCT-Direkt/informelle
Stellungnahme" einzutragen. Bei der elektronischen Einreichung Uber das
ePCT-Portal der WIPO sind das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige
gekennzeichnete Kopie der Anspriche und/oder der Beschreibung als
beigefugte "Andere Unterlage(n)" hochzuladen, indem das Kastchen
"Schreiben des Anmelders an die ISA Uber eine frihere Recherche ('PCT
Direct')" ausgewahlt wird.

Eine gemall PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme muss in
sich geschlossen sein. Das heildt, die Argumente miuissen flr Dritte
vollstandig aus sich heraus verstandlich sein. Wenn ausdriicklich auf den
schriftlichen Bescheid der ersten Anmeldung Bezug genommen wird, sollte
dieser der internationalen Anmeldung beigefligt werden. Dies ist erforder-
lich, weil der Recherchenbericht, der Recherchenbescheid oder sonstige
Unterlagen, die in der Akte der frilheren Anmeldung vorhanden sind,
maoglicherweise nicht 6ffentlich zuganglich sind.
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1.2.3 Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

Beim Anmeldeamt eingereichte PCT-Direkt-Schreiben werden zusammen
mit der Kopie der Recherchenergebnisse und dem Aktenexemplar an das
EPA als Internationale Recherchenbehdrde und an das Internationale Biro
der WIPO weitergeleitet.

Der Prufer, der im EPA als Internationaler Recherchenbehodrde die
internationale Recherche durchfihrt, wird die gemalR PCT-Direkt einge-
reichte informelle Stellungnahme bei der Erstellung des internationalen
Recherchenberichts mit schriftichem Bescheid berticksichtigen, sofern sie

sind. Allerdings wird er nicht ausdricklich auf das PCT-Direkt-Schreiben
oder seinen Inhalt Bezug nehmen.

GemalR den PCT-Bestimmungen zur Akteneinsicht werden PCT-Direkt-
Schreiben (ber den WIPO-Dienst PATENTSCOPE der Offentlichkeit zur
Verflgung gestellt.

1.3 Einwendungen Dritter

Allgemeine Informationen zu Einwendungen Dritter in der PCT-Phase
enthalt RL/IPCT-EPA E-|.

Falls der Formalsachbearbeiter die Einwendungen Dritter an den Prufer
weiterleitet, bevor ein abschlieBender Bericht (ISR, SISR oder IPER)
erstellt wurde, hat der Priufer diese genauso zu behandeln, wie dies im
dungen Dritter nach dem PCT aber nur auf die Neuheit oder die
erfinderische Tatigkeit beziehen durfen, wird ihre Relevanz in den meisten
Féallen von der Relevanz der Dokumente des Stands der Technik
abhangen, auf die sie gestitzt werden. Alle Dokumente, die der Prifer
zusammen mit den Einwendungen erhélt, stammen entweder vom IB oder
wurden vom Formalsachbearbeiter beschafft.

In der Phase der internationalen Recherche erhalt der Prufer in der Regel
keine Einwendungen Dritter, wenn der ISR rechtzeitig, d. h. vor der
Veroffentlichung der Anmeldung, erstellt wird und beim IB eingeht. Wird die
internationale Recherche erst nach einer A2-Veroffentlichung durchgefiihrt,
kann dieser Fall jedoch eintreten.

Wenn die Einwendungen Dritter relevant sind, werden die Dokumente im
ISR und in Abschnitt V des WO-ISA angeflhrt. Der Prifer bertcksichtigt
die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen des Anmelders bei
der Erstellung des WO-ISA.

Wenn die Einwendungen Dritter nicht relevant oder nicht ausreichend
verstandlich sind, werden die Dokumente nicht im ISR angefiihrt. Der
Prifer nimmt einen Hinweis in Abschnitt V des WO-ISA auf, dass die
Einwendungen Dritter beriicksichtigt wurden und als nicht relevant
angesehen werden oder dass und aus welchen Grinden die Einwen-
dungen Dritter nicht berilicksichtigt werden konnten.
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Teil B — Kapitel 1V-4 Richtlinien PCT-EPA November 2016

1.4 In der Anmeldung angefiihrte Dokumente
Siehe ISPE-Richtlinien 15.37.

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschrankungen
Siehe |SPE-Richtlinien 15.41.
2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie
RL/ISPE 15.47 Abschnitt  B-1V, 2.2 _der__Richtlinien__fur__die__Prifung__im__EPA gilt

entsprechend.

2.3 Durchfihrung der Recherche; Arten von Dokumenten
RL/ISPE 15.52 Abschnitt  B-1V, 2.3 . der__Richtlinien__fur__die__Prifung.__im__EPA gilt

entsprechend.

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche
RL/ISPE 15.53 Abschnitt  B-1V, 2.4 _der__Richtlinien__fur__die__Prufung.__im__EPA gilt

entsprechend.

2.5 Nachstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf
die Recherche

im EPA gilt entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.60.

RL/ISPE 15.61 Abschnitt B-1V, 2.6 __der__Richtlinien___fur__die__Prifung___im__EPA qilt

entsprechend.
3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Art. 18, Regel 43.5 Abschnitt B-1V, 3.1 __der__Richtlinien__fir__die _Prufung _im__EPA gilt
RLU/ISPE 15.67, 15.69  entsprechend.
und 15.72

3.2 Geanderter internationaler Recherchenbericht

Es kann vorkommen, dass der internationale Recherchenbericht einen
Fehler enthalt und der Anmelder die Berichtigung des Fehlers beantragt. In
diesem Fall sollte der Prufer den Erlass eines berichtigten ISR (und evtl.
WO-ISA) in Betracht ziehen.

Weitere Griinde fiir eine Anderung des internationalen Recherchenberichts


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iv_2_2.htm#D4N_GLB_CIV_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iv_2_3.htm#D4N_GLB_CIV_2_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iv_2_4.htm#D4N_GLB_CIV_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iv_2_5.htm#D4N_GLB_CIV_2_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iv_2_6.htm#D4N_GLB_CIV_2_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_iv_3_1.htm#D4N_GLB_CIV_3_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a18.htm#D4N_18
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel V — Vorklassifizierung (Weiterleitung)
und offizielle Klassifizierung internationaler
Patentanmeldungen

1. Definitionen

5. Geanderte Klassifizierung spater veroffentlichter
Recherchenberichte
Siehe ISPE-Richtlinien 7.05.

6. Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_1.htm#D4N_GLB_CV_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_2.htm#D4N_GLB_CV_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_3.htm#D4N_GLB_CV_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_4.htm#D4N_GLB_CV_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_6.htm#D4N_GLB_CV_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_7.htm#D4N_GLB_CV_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_v_8.htm#D4N_GLB_CV_8
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel VI — Stand der Technik in der
Recherchenphase

1. Allgemeines
Die allgemeinen Erwagungen betreffend den Stand der Technik im Hinblick
auf die Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit sind in

dann als Stand der Technik anerkannt, wenn sie auch Gegenstand einer
schriftlichen Offenbarung sind.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.22 und 15.05.

licht, fihrt der Prufer im Recherchenbericht die schriftliche Wiedergabe mit
dem Veroffentlichungstag dieses Schriftstiicks an, und die schriftliche
Offenbarung gehdrt zum Stand der Technik.

Wurde die schriftliche Ofenbarung der Offentlichkeit am oder nach dem
Anmeldedatum der betreffenden internationalen Anmeldung zuganglich
gemacht, so wird sie im internationalen Recherchenbericht mit ihrem
Veroffentlichungstag angefuihrt, sofern die nicht-schriftliche Offenbarung
der Offentlichkeit vor dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung
zuganglich gemacht wurde. Im schriftichen Bescheid und im internatio-
nalen vorlaufigen Prifungsbericht wird in Feld Nr. VI (Bestimmte ange-
fuhrte Unterlagen) auf die nicht-schriftliche Offenbarung hingewiesen.

Ist keine schriftliche Wiedergabe der nicht-schriftlichen Offenbarung verflig-
bar, so wird diese nicht im internationalen Recherchenbericht angefiihrt,
weil sie nach dem PCT nicht als Stand der Technik gilt. Der Prifer vermerkt
das Vorhandensein der nicht-schriftlichen Offenbarung und Uberprift ihren
Status, falls die Anmeldung in die europaische Phase vor dem EPA eintritt

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Maogliche kollidierende européaische und internationale
Anmeldungen

Wird die internationale Recherche weniger als 18 Monate nach dem inter-
nationalen Anmeldedatum durchgefiihrt, so wird es im Allgemeinen zum
Zeitpunkt der Recherche nicht moglich sein, eine vollstandige Recherche
nach mdoglichen kollidierenden europdischen und internationalen
Anmeldungen durchzufiihren. Die Recherche muss daher vervollstandigt

RL/ISPE 11.02-11.03


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_b
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_2.htm#D4N_GLB_CVI_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_3.htm#D4N_GLB_CVI_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70_9
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Abschnitt B-VI, 4.2 _der__Richtlinien___flur__die__Prufung __im__EPA gilt

entsprechend.

5. Bezugszeitpunkt fur im Recherchenbericht aufgefiihrte
Dokumente; Anmeldedatum und Prioritdtsdatum

5.1 Uberprifung beanspruchter Prioritaten
Abschnitt B-VI1, 5.1 der__Richtlinien_ _fur _die_ Prifung __im _EPA qilt

entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.02 - 11.03.

Abschnitt B-VI, 5.2 der _Richtlinien__fur__die  Prufung _im EPA qgilt

entsprechend.

5.3 Zweifel hinsichtlich der Gultigkeit des Prioritatsanspruchs;
Ausdehnung der Recherche
Abschnitt B-VI, 5.3 ___der___Richtlinien___fur__die__Prufung.__im__EPA gilt

entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.06.
5.4 Nach dem Anmeldedatum veroffentlichte Dokumente
Abschnitt B-VI1, 5.4 _der__Richtlinien _fur __die_ Prifung __im_ _EPA qilt

entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.11.
5.5 Unschéadliche Offenbarungen
Potenziell unschadliche Offenbarungen sollten im internationalen Recher-

dung wirksam in die européische Phase eingetreten ist.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.76.

5.6 Zweifel Gber den Stand der Technik
Abschnitt B-VI, 5.6 der Richtlinien fur _die Prifung im EPA qgilt

entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.23 und 15.64 - 15.65.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/c_iv_7_1.htm#D4N_GLC_CIV_7_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_4_2.htm#D4N_GLB_CVI_4_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_5_1.htm#D4N_GLB_CVI_5_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_5_2.htm#D4N_GLB_CVI_5_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_5_3.htm#D4N_GLB_CVI_5_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_5_4.htm#D4N_GLB_CVI_5_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar55.html#D4N_A55_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar55.html#D4N_A55_1_b
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_5_6.htm#D4N_GLB_CVI_5_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r51bis.htm#D4N_REG_51a_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar55.html#D4N_A55
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6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

entsprechend.

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfiigbaren oder nicht in
einer Amtssprache des EPA verodffentlichten Dokumenten
entsprechen

Abschnitt B-VI, 6.2 _der__Richtlinien _fur _die  Prifung _im_EPA qilt

entsprechend.

6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangs-
dokument

entsprechend.

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik
Abschnitt B-VI, 6.4 __der__ Richtlinien___fur _die  _Prifung._im__EPA qilt

entsprechend.

6.5 Inkorrekte Datensatze von chemischen Verbindungen in Online-
Datenbanken

entsprechend.

7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_6_1.htm#D4N_GLB_CVI_6_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_6_2.htm#D4N_GLB_CVI_6_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_6_3.htm#D4N_GLB_CVI_6_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_6_4.htm#D4N_GLB_CVI_6_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_6_5.htm#D4N_GLB_CVI_6_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_vi_7.htm#D4N_GLB_CVI_7
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel VII = Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Die Einheitlichkeit wird beim PCT-Verfahren genauso beurteilt wie beim
europdischen Verfahren. Wird bei der Recherche und/oder der Prifung
mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so hat dies allerdings beim PCT-
Verfahren andere Folgen; auch sind vom Prifer andere MaRnahmen zu
ergreifen. Insbesondere kann der Anmelder aufgefordert werden,
zusatzliche Recherchen- und/oder Prifungsgebihren zu zahlen,
gegebenenfalls unter Widerspruch.

AuBerdem sind Teilanmeldungen im Rahmen des PCT nicht zulassig.

2. Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase

Wird mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase festgestellt, so
wird eine Recherche fur die in den Ansprichen zuerst erwahnte Erfindung
durchgefiihrt und der Anmelder wird mit Formblatt PCT/ISA/206 (nach-
stehend "Formblatt 206") aufgefordert, zusatzliche Recherchengebiihren zu
entrichten. Auf Formblatt 206 muss der Prifer auch eine vollstandige, aus
sich heraus verstandliche Begrindung fir die mangelnde Einheitlichkeit
abgeben. Der Anmelder kann dann entscheiden,

i) keine zuséatzlichen Gebulhren zu entrichten,

i) die Gebuhren teilweise oder ganz ohne Widerspruch zu entrichten
oder

iii)  sie teilweise oder ganz unter Widerspruch zu entrichten.

Gleichzeitig mit der Vorbereitung der Zahlungsaufforderung (Formblatt 206)
erstellt der Priufer den WO-ISA fiur die recherchierte erste Erfindung. In
diesem Stadium wird jedoch nur die Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Gebuhren (Formblatt 206) tatsachlich an den Anmelder weitergeleitet.

frihere Anmeldung uneinheitlich war, sollte der Anmelder selbst dann
aufgefordert werden, zusatzliche Gebihren zu zahlen, wenn alle Erfin-
dungen der friheren Anmeldung recherchiert wurden. Die Hohe der Rick-
erstattung wird fir jede Erfindung separat festgelegt.

3. Keine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebihren

In Ausnahmefallen kann trotz eines Einwands wegen mangelnder Einheit-
lichkeit davon abgesehen werden, den Anmelder zur Zahlung zuséatzlicher
Recherchengebihren aufzufordern. Dies konnte der Fall sein, wenn der
zuséatzliche Recherchenaufwand fur die andere(n) Erfindung(en) gering ist.
fur alle recherchierten Erfindungen verfasst werden muss, ohne dass
zusatzliche Prifungsgebuhren gefordert werden. Im Interesse einer einheit-
lichen Linie sollte der Prufer folglich auch keine zuséatzlichen


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_3_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r40.htm#D4N_REG_40_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Prifungsgebihren verlangen, wenn ein Antrag auf internationale vorlaufige
Entscheidung daruber ob zusatzllcheRecherchengebuhren gefordert
werden sollen, ist deshalb auch schon der Prifungsaufwand fir das
gesamte Verfahren zu bertcksichtigen.

Wenn ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben, der
Anmelder aber ausnahmsweise nicht zur Zahlung zusatzlicher Recher-
chengebihren aufgefordert wurde, wird der ISR fur alle Erfindungen
erstellt, und zwar unter Hinweis auf die mangelnde Einheitlichkeit der
Anmeldung und mit Auflistung der verschiedenen Gruppen von Erfin-
dungen. Der WO-ISA wird fur alle recherchierten Erfindungen erstellt. In
Feld IV des WO-ISA gibt der Prifer an, dass das Erfordernis der Einheit-
lichkeit nicht erfillt ist und dass alle Anspriche recherchiert und geprift
worden sind, und begriindet dies auf dem gesonderten Blatt vollstandig.

4. Aufeinanderfolge von Einwanden wegen mangelnder
Einheitlichkeit

Werden auf eine Aufforderung zur Entrichtung zuséatzlicher Recherchen-
geblhren hin diese Gebuhren bezahlt und stellt sich bei der/den zusatz-
lichen Recherche(n) a posteriori ein weiterer Mangel an Einheitlichkeit
heraus, so ergeht keine weitere Aufforderung zur Entrichtung weiterer
zusatzlicher Recherchengebihren.

Entrichtet der Anmelder eine oder mehrere zusétzliche Recherchen-
gebuhren, so wird fur die Erfindungen, fur die die Recherchengebihr
entrichtet wurde, eine Recherche durchgefuhrt.

Stellt sich bei der Recherche heraus, dass eine oder mehrere dieser
Erfindungen ebenfalls mangelnde Einheitlichkeit a posteriori aufweisen, so
wird nur die erste Erfindung jeder Gruppe von Erfindungen recherchiert.

Der WO-ISA wird fur alle recherchierten Erfindungen erstellt. Feld Ill muss
geandert werden, um die tatsachlich recherchierten Erfindungen abzu-
decken. In Feld IV missen alle Einwdnde wegen mangelnder Einheit-
lichkeit vollstandig begriindet werden. In Feld V muss eine Stellungnahme
zur Neuheit, erfinderischen Téatigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit fur
alle recherchierten Erfindungen abgegeben werden.

Anspriiche, die in der internationalen Phase nicht recherchiert wurden,

dem EPA weiterverfolgt werden.
Beispiel

Bei einem Einwand des EPA als ISA wegen mangelnder Einheitlichkeit
werden vier verschiedene Erfindungen A, B, C, D ermittelt. Die erste
Erfindung A wird recherchiert, und der Anmelder wird aufgefordert, weitere
Recherchengebihren fir die Erfindungen B, C und D zu entrichten.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_v_13_1.htm#D4N_GLF_CV_13_1
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Der Anmelder entrichtet zwei weitere Recherchengeblhren fir die
Erfindungen B und C. Bei der zusatzlichen Recherche wird firB
mangelnde Einheitlichkeit a posteriori festgestellt und B weiter in die
Gruppen von Erfindungen B1, B2 und B3 unterteilt.

In diesem Fall werden nur B1 und C recherchiert, und die Anspriche, die
sich auf die Erfindungen B2, B3 und D beziehen, werden in Feld Ill des
WO-ISA als nicht recherchiert angegeben. In Feld IV muss vollstandig
begriindet werden, warum die Anspriiche der Anmeldung in A, B, C und D
unterteilt wurden und warum B weiter in B1, B2 und B3 unterteilt wurde. In
Feld V ist zur Patentierbarkeit von A, B1 und C Stellung zu nehmen.

Die Prufung der Anmeldung in der européischen Phase erfolgt auf der

sprechend.

6. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Recherchengebihren

6.1 Keine Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren

Zahlt der Anmelder nach einer Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Gebuhren keine zusatzlichen Gebihren, wird die Akte nicht an den Prifer
zurtickgeschickt, sondern der vom Prufer bereits wahrend der urspriing-
lichen Recherche erstellte endgultige Recherchenbericht wird zusammen
mit dem WO-ISA vom Formalsachbearbeiter abgesandt.

6.2 Zahlung zuséatzlicher Recherchengebiihren ohne Widerspruch
Wenn der Anmelder nach einer Aufforderung zur Zahlung zuséatzlicher
Gebuhren zuséatzliche Recherchengebiihren ohne Widerspruch gezahlt hat,
wird eine vollstandige Recherche flr die Erfindungen durchgefihrt, fur die
Recherchengebiihren gezahlt wurden, und der ISR wird fir diese Erfindun-
gen erstellt. Der WO-ISA wird fur die Anspriche erstellt, fur die Recher-
chengebiihren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefillt, und Feld Il wird an
die tatsachlich gezahlten Gebiihren angepasst.

6.3 Zahlung zuséatzlicher Recherchengebihren unter Widerspruch

Als Erwiderung auf Formblatt 206 kann der Anmelder alle oder einen Teil
der zusatzlichen Gebihren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das
Widerspruchsverfahren ausgeldst, um zu ermitteln, ob die Aufforderung zur
Zahlung der zusatzlichen Gebuhren berechtigt war (siehe auch

Hat der Anmelder zusatzliche Recherchengebihren unter Widerspruch
gezahlt und die Uberprifungsstelle entschieden, dass der Widerspruch voll
und ganz oder teilweise berechtigt war, folgt der Prifer der Entscheidung
der Uberprufungsstelle und erstellt den ISR sowie den WO-ISA fur die
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Erfindungen, fur die Recherchengebihren entrichtet wurden. Im ISR passt
er die Zahl der Erfindungen und ihre Definitionen sowie die Begriindung der
mangelnden Einheitlichkeit an die Entscheidung der Uberpriifungsstelle an.
Im WO-ISA passt er Feld IV und die Begriindung an die Entscheidung der
Uberprufungsstelle an und Feld Ill an die tatséchlich gezahlten Gebiihren.
In Feld V gibt er eine Stellungnahme hinsichtlich Neuheit, erfinderischer
Tatigkeit und gewerblicher Anwendbarkeit aller recherchierten Erfindungen
ab.

Im besonderen Fall, dass der Widerspruch vollstandig berechtigt war und
die Anmeldung folglich als einheitlich zu betrachten ist, folgt der Prifer der
Entscheidung der Uberprifungsstelle und sendet einen ISR ohne Angabe
mangelnder Einheitlichkeit. In Feld IV des WO-ISA gibt er an, dass das
Erfordernis der Einheitlichkeit erfullt ist und der Recherchenbericht fir alle
Teile der Anmeldung erstellt wurde; eine Begrindung auf dem gesonderten
Blatt ist nicht erforderlich. In Feld V gibt der Prufer eine Stellungnahme
hinsichtlich  Neuheit, erfinderischer  Tatigkeit und  gewerblicher
Anwendbarkeit fir alle Anspriiche ab.

Hat der Anmelder zusatzliche Recherchengebihren unter Widerspruch
gezahlt und die Uberpriifungsstelle entschieden, dass der Widerspruch
nicht berechtigt war, folgt der Prifer der Entscheidung der Uber-
prufungsstelle und erstellt den ISR sowie den WO-ISA fir die Erfindungen,
fur die Recherchengebihren entrichtet wurden. Im ISR und im WO-ISA gibt
er (in Feld IV) an, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfillt ist.
Feld Ill passt er an die tatséchlich gezahlten Gebihren an, und in Feld V
gibt er eine Stellungnahme hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und
gewerblicher Anwendbarkeit aller recherchierten Erfindungen ab.

Der endgdiltige ISR und der WO-ISA ergehen zusammen mit der Entschei-
dung Uber den Widerspruch (Formblatt PCT/ISA/212), um sicherzustellen,
dass sie Ubereinstimmen.

Naheres zum Widerspruchsverfahren und zur Arbeit der Uberpriifungsstelle

7. Widerspruchsverfahren
Das Verfahren umfasst eine Uberprifung innerhalb der ISA — zunachst
durch den Formalsachbearbeiter, dann durch eine Uberprifungsstelle.

7.1 Zulassigkeit des Widerspruchs
Vor der Einleitung des Widerspruchsverfahrens muss tberpruft werden, ob

Fur die Zulassigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebihr

b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer
Begrindung erfolgen, d. h. die Begrindung muss zum Zeitpunkt der


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r40.htm#D4N_REG_40_2_c
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r40.htm#D4N_REG_40_2_e
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Zahlung oder spétestens innerhalb der in Formblatt 206 gesetzten
Frist eingereicht worden sein.

begrinden, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung erfullt bzw. der Betrag der geforderten
zusatzlichen Gebuhr Gberhéht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den Betrag
der einzelnen zusatzlichen Gebuhr infrage zu stellen, sondern die Zahl der
geforderten zusatzlichen Gebihren.

Ein speziell geschulter Formalsachbearbeiter pruft, ob die Widerspruchs-
gebihr entrichtet wurde und eine Begrundung vorhanden ist. Eine inhalt-
liche Analyse filhrt die Uberprifungsstelle bei der Beurteilung der
Berechtigung des Widerspruchs durch. Hat der Anmelder lediglich sein
Nichteinverstandnis erklart, stiitzt sich die Uberprufungsstelle bei ihrer
Entscheidung auf die Feststellungen in der Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Recherchengebihren (Formblatt 206).

7.2 Uberprifungsstelle

Wenn der Anmelder die zuséatzlichen Gebuhren unter Widerspruch zahlt
und der Widerspruch fir zuldssig befunden wird, wird der Fall an den
Direktor verwiesen, der eine Uberpriifungsstelle einsetzt. Diese besteht aus
drei Mitgliedern, namlich dem zustandigen Prifer, einem Priufer als
Vorsitzendem der Uberpriifungsstelle sowie einem weiteren Priifer. Tritt die
Anmeldung in die europaische Phase ein, wird die Uberpriifungsstelle zur
Prufungsabteilung. Die Namen der Mitglieder der Uberpriifungsstelle
werden in Formblatt 212 verdoffentlicht.

Die Uberprifungsstelle wird ab dem Zeitpunkt eingesetzt, ab dem der
Widerspruch fur zuldssig befunden wird. Sie hat zu ermitteln, ob die
Aufforderung des Prufers zur Zahlung zuséatzlicher Gebuhren durch die

Die Uberprufung ist auf die Erfindungen begrenzt, fur die zusatzliche
Gebuhren entrichtet wurden. Wenn sich die Begrindung des Anmelders
nicht auf diese Erfindungen bezieht, stellt die Uberpriifungsstelle je nach
Fall fest, dass der Widerspruch nicht oder nur teilweise berechtigt ist.

Stellt die Uberprufungsstelle fest, dass der Widerspruch vollstandig
berechtigt ist, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212, Ent-
Uberprufungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung
einheitlich ist. Eine Begriindung ist nicht nétig, es sei denn, die Uber-
prifungsstelle beschliel3t, dass eine solche Begrindung nutzlich ware. Des
Weiteren ordnet die Uberpriufungsstelle die Riickerstattung aller
zuséatzlichen Gebihren und der Widerspruchsgebihr an. Es wird eine
Recherche fir die Erfindungen durchgefihrt, fir die Gebihren bezahlt
wurden, und ein entsprechender schrifticher Bescheid erstellt

RL/ISPE 10.68

RL/ISPE 10.70
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Halt die Uberprufungsstelle den Widerspruch insgesamt fiir nicht berech-
tigt, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212). Es ist zu
begriinden, warum die Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Gebuhren
aufrechterhalten wird. Auf die Argumente des Anmelders sollte in ange-
messenem Umfang eingegangen werden. Es wird eine Recherche fir die
Erfindungen durchgefuhrt, fir die GebUhren bezahlt wurden, und ein
entsprechender  schrifticher Bescheid erstellt (siehe RL/PCT-EPA

Halt die Uberprufungsstelle den Widerspruch fir teilweise berechtigt, so
teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212). Es ist zu begrinden,
warum die Aufforderung zur Entrichtung zusétzlicher Gebuhren teilweise
aufrechterhalten wird. Auf die Argumente des Anmelders sollte in
angemessenem Umfang eingegangen werden. Es wird eine Recherche fur
die Erfindungen durchgefihrt, fur die Geblhren bezahlt wurden, und ein
entsprechender  schrifticher Bescheid erstellt (siehe RL/IPCT-EPA

lichen Gebihren an, fur die der Widerspruch als berechtigt angesehen
wurde, nicht aber der Widerspruchsgebihr.

Der Formalsachbearbeiter sendet die Entscheidung der Uberpriifungsstelle
an den Anmelder und das IB. Die Entscheidung Uber den Widerspruch
(Formblatt 212) ergeht zusammen mit dem ISR und dem WO-ISA, um
sicherzustellen, dass sie Ubereinstimmen.

8. Mangelnde Einheitlichkeit und unvollstandige Recherche
Regel 13 Die Verfahren zur Behandlung von Fallen mangelnder Einheitlichkeit, in

Art. 17 (2).a).ii) denen keine sinnvolle Recherche mdglich ist, sind in RL/PCT-EPA
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Kapitel VIIl - Gegenstande, die von der
Recherche auszuschliel3en sind

1. Allgemeines

Das EPA als ISA zielt darauf ab, moglichst vollstéandige internationale
Recherchenberichte zu erstellen. Es gibt allerdings Falle, in denen der
Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid nur einen Teil der bean-
spruchten Gegenstande abdecken bzw. in denen lUberhaupt kein Recher-
chenbericht ergehen kann. Grund dafir kann sein, dass die internationale
Anmeldung Gegenstande umfasst, die die ISA nicht behandeln muss
Anspriiche oder die Zeichnungen einem Erfordernis wie etwa Klarheit oder
Stitzung der Anspriiche durch die Beschreibung so wenig entsprechen,
dass bei allen oder einigen Ansprichen keine sinnvolle Recherche

spricht man oft von "komplexen Anmeldungen”.

Es wird derselbe Ansatz verfolgt wie bei européischen Anmeldungen.

durchgefiihrt wird, die Ausnahme bleiben. Nach dem PCT ist eine zusatz-
liche Recherche auch dann nicht mdglich, wenn der Anmelder die
Anspriiche &ndert, um den Einwand auszurdumen. Wenn der Prufer eine
No-Search-Erklarung abgibt, muss die Recherche in der Prufungsphase
durchgefiihrt werden (ohne dass eine zusatzliche Recherchengebihr
anfallt), falls die internationale Anmeldung in die europaische Phase vor
dem EPA eintritt und falls der Einwand, aufgrund dessen die Erkléarung
eine gewisse Anstrengung unternommen werden, um wenigstens zu einem
Teil des beanspruchten Gegenstands eine sinnvolle Recherche durchzu-
fuhren.

2. Gegenstande, die von der ISA nicht recherchiert und/oder geprift
werden missen

nichttechnische Erfindungen, Programme fur Datenverarbeitungsanlagen,
Geschaftsmethoden und medizinische Verwendungen nicht patentfahig
bzw. Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische
Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit
ausgenommen sind. Da das PCT-Verfahren nicht zur Patenterteilung fuhrt,
wird ein Gegenstand, der nach dem EPU nicht patentfahig ist, als
Gegenstand angegeben, fur den die ISA und/oder die IPEA keine
Recherche bzw. internationale vorlaufige Prifung durchfiihren muss.

Bei der Entscheidung, keine internationale Recherche durchzufihren, wird
derselbe Mal3stab angelegt wie beim européischen Verfahren. Als ISA bt

bestimmten Anmeldungsgegenstidnden keine Recherche durchzufiihren,

RL/ISPE 9.01
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RL/ISPE 9.40

nur dann aus, wenn diese Gegenstande auch nach dem EPU nicht
recherchiert wirden.

Bei Gegenstdnden, zu denen die ISA gemalR Art, 17(2)a)i) keine
Recherche durchfiihren muss und ein unvollstandiger Recherchenbericht
erstellt wird, sollte die Beschrankung immer sowohl im Recherchenbericht

als auch im WO-ISA erwahnt werden.

Sind die Gegenstdnde aller Anspriche von der Recherche ausge-
internationaler Recherchenbericht erstellt werden kann
(Formblatt PCT/ISA/203). Ein schriftlicher Bescheid wird erstellt, obwonhl
ohne Recherche die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Téatigkeit
nicht und andere Fragen wie die der gewerblichen Anwendbarkeit nur
moglicherweise behandelt werden kdnnen. Der schriftliche Bescheid sollte
eine vollstindige Begrindung enthalten, warum keine Recherche
durchgefihrt werden kann.

2.1 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung
des menschlichen oder tierischen Kérpers und Diagnostizier-
verfahren, die am menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen
werden

Anspriiche fur eine medizinische Behandlung, die unter die Ausnahmen

von der internationalen Recherche ausgenommen werden.

Das EPA als ISA wendet dieselbe Praxis an wie bei europaischen
Anmeldungen, worauf der Prifer im WO-ISA hinweist.

Die nachstehende Tabelle zeigt verschiedene Anspruchsformen, bei denen
ein Gemisch A oder ein Stoff X in Behandlungs- oder Diagnoseverfahren
(nachstehend "medizinische Behandlung" genannt) verwendet werden. Je
nach Lage des Falls kdnnten einige von ihnen in einer europdischen

Anspruch nach Art. 53.¢) EPU

von der Patentierbar-
keit ausgeschlossen

a | Verbindung X zur Anwendung als NEIN
Arzneimittel

b | Verbindung X zur Anwendung bei der NEIN
Behandlung der Krankheit Y

¢ | Gemisch A, in dem X enthalten ist, zur NEIN
Anwendung bei der Behandlung der
Krankheit Y (wobei Gemisch A allge-
mein definiert sein kann)
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Anspruch nach Art. 53.¢) EPU

von der Patentierbar-
keit ausgeschlossen

d | Arzneimittel, in dem die Verbindung X NEIN
enthalten ist

e | Verwendung von X in einem Stoff- JA
gemisch A zur Behandlung der
Krankheit Y

f | Verwendung von X als Arzneimittel zur | JA
Behandlung der Krankheit Y

g | Verwendung von X zur Behandlung der | JA
Krankheit Y

h | Verwendung von X zur Herstellung NEIN
eines Arzneimittels

i | Verwendung von X zur Herstellung NEIN
eines Arzneimittels zur Behandlung der
Krankheit Y

j | Verfahren zur Herstellung eines NEIN

Arzneimittels zur Behandlung der
Krankheit Y, wobei man die Verbin-
dung X als aktiven Bestandteil einsetzt

k | Verfahren zur Behandlung der Krank- JA
heit Y unter Verwendung von X

Bei Anspruchen der Form a, b oder c recherchiert und prift der Prifer die
Anspriiche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit der ange-
gebenen Verwendungen wie bei einer européischen Anmeldung und gibt
eine entsprechende Begriindung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung
hinzugefiigt, dass die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit gemaf der
Praxis des EPA beurteilt wurden. Der Grund fiir diese Bemerkung ist, dass

einem der in Art.53¢c)EPU genannten (medizinischen) Verfahren
Patentschutz gewéhrt werden kann, wenn diese Anwendung nicht zum
Stand der Technik gehort. Auf diese Art von Patentschutz gerichtete
Anspriche konnen in der Form "Stoff X zur Verwendung als Arznei-

mittel/zur therapeutischen Verwendung" bzw. "Stoff X zur Verwendung bei

Bei Anspriichen der Form d, h, i oder j recherchiert und prift der Prifer die
Anspriche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit der
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angegebenen Verwendungen wie bei einer europaischen Anmeldung und
gibt eine entsprechende Begrindung ab. Im WO-ISA wird eine Bemerkung
hinzugefligt, dass die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit geman der
Praxis des EPA beurteilt wurden.

Regel 33.3.h) Bei Ansprichen der Form e, f, g oder k wird in den allermeisten Fallen ein
Recherchenbericht auf der Grundlage der geltend gemachten Wirkung des
Erzeugnisses/Gemischs erstellt, weil sich der Gegenstand, d. h. diese
Wirkung ohne Weiteres und direkt erschlie3t. Im Interesse der Effizienz
wird - wie bei einer EP-Anmeldung - (zumindest) fir die unabh&ngigen
Anspriiche eine Stellungnahme zur Neuheit, zur erfinderischen Téatigkeit
und zur gewerblichen Anwendbarkeit abgegeben, soweit es um die geltend
gemachte Wirkung des Stoffs/Gemischs geht. Aul3erdem wird ein
Vorbehalt hinsichtlich der Patentierbarkeit hinzugefiigt, wonach beim EPA
Anspriiche von der Patentierbarkeit ausgenommen sind, die auf ein
Behandlungsverfahren oder die Verwendung eines Gemischs bei einer
Behandlung gerichtet sind, dass aber ein Anspruch, der auf ein Gemisch
oder einen Stoff mit dieser Verwendung gerichtet ist, zulassig ware.

In einigen Fallen kann bei Anspriichen der Forme, f, g oderk kein
Recherchenbericht erstellt werden, weil sich nicht ohne Weiteres und direkt
erschliet, was ihr Gegenstand ist, d.h. welche Wirkung des
Stoffs/Gemischs geltend gemacht wird. Fir solche Anspriiche wird keine

entsprechend.

2.2.1 Computerimplementierte Geschaftsmethoden
ABIl. EPA 2014, A117 Infolge einer Anderung der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO
ABI. EPA 2007, 592 nach dem PCT kann jeder, der Staatsangehoriger der Vereinigten Staaten
ABI. EPA 2010, 304 von Amerika ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat und der ab dem
RL/ISPE 9.07 1. Januar 2015 eine internationale Anmeldung beim Patent- und
Markenamt der Vereinigten Staaten (USPTO) oder beim Internationalen
Buro als Anmeldeamt einreicht, unabhangig vom technischen Gebiet, in
dem die Anmeldung klassifiziert ist, das EPA als ISA auswahlen. Zu
beachten ist allerdings, dass die Mitteilung des EPA vom 1. Oktober 2007
Uber Geschéaftsmethoden weiterhin anzuwenden ist. In allen Fallen, in
denen der Gegenstand der internationalen Anmeldung technische Mittel
umfasst, wird das EPA als ISA daher die Anmeldung bearbeiten und soweit
mdglich einen Recherchenbericht fur die Teile der Anmeldung erstellen, die
mehr beinhalten als reine Geschéaftsmethoden.

entsprechend.

3. Keine sinnvolle Recherche méglich

weitgehend im Ermessen des Prifers. Er kann seine Entscheidung im
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_3_b
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Lichte einer etwaigen Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur
informellen Klarstellung andern, falls  diese  verfiighar ist

werden, dass er Recherchen einschliel3t, die innerhalb verniunftiger
Grenzen vollstandig genug sind, um feststellen zu kénnen, ob die
beanspruchte Erfindung die materiellrechtlichen Erfordernisse erfiillt, d. h.
die Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der
gewerblichen Anwendbarkeit und/oder die Erfordernisse der ausreichenden
keine sinnvolle Recherche mdglich ist, sollte nur in den Ausnahmeféllen
ergehen, in denen fur einen bestimmten Anspruch Uberhaupt keine
Recherche durchgefihrt werden kann, z. B. wenn die Beschreibung, die
Anspriiche oder die Zeichnungen vollig unklar sind. Selbst wenn Teile der
Anmeldung nicht den vorgeschriebenen Erfordernissen entsprechen, sollte
eine Recherche insoweit durchgefuhrt werden, als die Beschreibung, die
Anspriiche oder die Zeichnungen ausreichend verstandlich sind, wobei die
Nichterflllung der Erfordernisse mdglicherweise bei der Bestimmung des
Umfangs der Recherche beriicksichtigt werden muss.

Da es keine Rechtsvorschrift gibt, wonach der Anmelder seine Anmeldung
so abzufassen hat, dass eine wirtschaftliche Recherche mdglich ist, kann
die Erstellung eines unvollstandigen Recherchenberichts weder ganz noch
teilweise mit "Wirtschaftlichkeitsgrinden" gerechtfertigt werden.

3.1 Beispiele fur Falle, in denen keine sinnvolle Recherche fir den
gesamten beanspruchten Bereich mdglich ist

Mit einer nicht erschdpfenden Reihe von Beispielen wird veranschaulicht,
wann die Recherche eingeschrankt werden kann:

i) Anspriiche nicht gestutzt; unzureichende Offenbarung

Ein Beispiel wére der Fall eines breiten oder spekulativen
Anspruchs, der nur von einer begrenzten Offenbarung gestitzt wird,
die lediglich einen kleinen Teil des Anspruchsumfangs abdeckt. In
diesem Fall macht mdoglicherweise die Anspruchsbreite eine
sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit unmdéglich,
und eine sinnvolle Recherche kénnte nur auf der Grundlage der
engeren, offenbarten Erfindung durchgefihrt werden. Dies kann
bedeuten, dass die spezifischen Beispiele recherchiert werden. In
einem solchen Fall wird es oft de facto unméglich sein, Gberhaupt
eine vollstandige Recherche des Anspruchs in seiner Gesamtheit
durchzufiihren, weil er breit abgefasst ist. Es ist jedoch zu beachten,
dass die Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung und der

beurteilen sind.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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ABI. EPA 2007,

Sonderausg. 3, C.2
ABI. EPA 2011, 372
ABI. EPA 2013, 542

i) Anspriche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel ware der Fall, in dem so viele Anspriiche oder so viele
unter einen Anspruch fallende Mdoglichkeiten vorliegen, dass die
Ermittlung des Gegenstands, fur den Schutz begehrt wird, Gber
denen eine Anmeldung mehrere unabh&ngige Anspriche in der
gleichen Kategorie enthalt). Eine Recherche, insbesondere eine
vollsténdige Recherche, kann de facto unmdglich sein.

Das EPA lasst mehrfach abhangige Anspriiche zu, sofern dadurch
die Klarheit der Anspriiche insgesamt nicht beeintrachtigt wird und
die Reihenfolge der Patentanspriche nicht zu Unklarheiten bei der
Definition des zu schitzenden Gegenstands Anlass gibt (siehe auch
dass der Prufer zundchst den Anmelder zu einer informellen
Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchfiihrt (siehe

iiiy  Anspriche nicht deutlich

Ein Beispiel ware der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition
seiner Erfindung gewahlte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit
dem Stand der Technik unmdglich macht, weil vielleicht im Stand der
Technik nicht derselbe oder Uberhaupt kein Parameter verwendet
wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder gewahite
Parameter kann so unklar sein, dass keine sinnvolle Recherche der
Anspriuche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs
durchgefihrt werden kann, weil die Wahl des Parameters einen
verniinftigen Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand
der Technik unmoglich macht. In diesem Fall kann die Recherche
auf die Ausfuhrungsbeispiele beschrénkt werden, soweit sie
verstandlich sind, oder auf die Art und Weise, wie der gewlnschte
Parameter erhalten wird.

In allen vorstehend genannten Beispielféllen kann der Prifer den Anmelder
gegebenenfalls auffordern, den beanspruchten Gegenstand informell

3.2 Nucleotid- und Aminosauresequenzen

Liegt das Sequenzprotokoll einer internationalen Anmeldung nicht in
elektronischer Form vor und/oder entspricht es nicht dem in Anhang C der
Verwaltungsvorschriften  vorgeschriebenen Standard (WIPO-Standard
ST.25), so fordert das EPA als ISA den Anmelder auf, das Sequenz-
protokoll in elektronischer Form im Textformat einzureichen und eine
Gebuhr fir verspatete Einreichung innerhalb einer nicht verlangerbaren
Frist von einem Monat nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Wenn der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist das Sequenzprotokoll
nicht in der geforderten elektronischen Form bzw. im geforderten elektro-
nischen Format einreicht und die Gebluhr fiir verspatete Einreichung nicht
entrichtet, fuhrt das EPA als ISA die internationale Recherche nur insoweit
durch, als eine sinnvolle Recherche ohne das Sequenzprotokoll mdglich ist.

Der Prufer hat bei der Durchfihrung der Recherche folgende Wahl-
maglichkeit:

i) Entweder ist eine Erklarung nach Art.17.(2)a)ii) und

computerlesbarer Form), oder

1)) es ist ein unvollstandiger Recherchenbericht zu erstellen und eine

hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

Dies wirkt sich auch auf das Verfahren fir die internationale vorlaufige

3.3 Informelle Klarstellung

Wenn die Beschreibung, die Anspriiche oder die Zeichnungen den
Erfordernissen wie etwa Klarheit oder Stitzung der Anspriiche durch die
Beschreibung so wenig entsprechen, dass keine sinnvolle Recherche
durchgefuhrt werden kann, kann der Prifer den Anmelder informell
kontaktieren, um vor der Durchfihrung der Recherche bestimmte Aspekte
der Anmeldung mit ihm zu klaren. Eine solche informelle Klarstellung kann
dem Prufer helfen, die Recherche besser zu fokussieren. Es wird dringend
empfohlen, den Anmelder aufzufordern, eine solche informelle Klarstellung
abzugeben, bevor ein unvollstandiger internationaler Recherchenbericht
oder eine No-Search-Erklarung erstellt wird. Eine rechtliche Verpflichtung,
das Verfahren anzuwenden, gibt es aber nicht, und im PCT sind keine
Rechtsfolgen vorgesehen, wenn der Anmelder nicht reagiert. Daher ist es
auch weiterhin mdglich, einen unvollstandigen Recherchenbericht/eine No-
Search-Erklarung ohne vorherige Klarstellung zu versenden.

Die informelle Klarstellung kann in Form einer telefonischen Ricksprache
oder einer schriftlichen Aufforderung (Formblatt PCT/ISA/207) per Fax
erfolgen. In beiden Fallen kann dem Anmelder eine kurze Antwortfrist
(normalerweise zwei Wochen) eingerdumt werden. In Anbetracht der
kurzen Fristen im PCT-Verfahren ist ein Telefongesprach, tUber das eine
Niederschrift anzufertigen ist, am besten geeignet. Wenn die betreffende
Frage im Telefongesprach geklart werden kann, wird keine Frist gesetzt.
Der Priufer sendet die Niederschrift der Riicksprache zur Information an


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_d
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_d
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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den Anmelder und erstellt den ISR und den WO-ISA unter Berilck-
sichtigung des Ergebnisses des Telefongespréachs.

Alternativ kann die Aufforderung zur Klarstellung schriftich per Fax
erfolgen. Dieser Weg eignet sich besonders bei Vertretern, die aul3erhalb
Europas ansdassig sind, und damit bei etwaigen Zeitzonenunterschieden
und Sprachproblemen, und/oder wenn der betreffende Punkt nicht am
Telefon besprochen werden kann.

3.4 Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung

3.4.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung

Wenn der Anmelder nicht innerhalb der gesetzten Frist auf die Auffor-
derung zur informellen Klarstellung antwortet, erstellt der Prifer den
Recherchenbericht und den WO-ISA, soweit dies ohne die verlangte
Klarstellung méglich ist.

Wenn der Anmelder nach Ablauf der Frist antwortet und der Recher-
chenbericht noch nicht erstellt wurde, sollte die Erwiderung beriicksichtigt
werden; wenn der Recherchenbericht bereits erstellt wurde, wird die
Erwiderung nicht bertcksichtigt.

3.4.2 Rechtzeitige Erwiderung
Wenn der Anmelder auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung
antwortet, erstellt der Prifer den Recherchenbericht und den WO-ISA unter
Bericksichtigung der Erwiderung.

3.5 Inhalt des WO-ISA nach einer Aufforderung zur informellen
Klarstellung und/oder Beschrankung der Recherche

Art. 17 (2).b) Im internationalen Recherchenbericht wird nicht immer auf eine Beschran-
kung der Recherche hingewiesen. Wie nachstehend erldutert enthalt in
vielen Fallen lediglich der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der
Recherche und die Griinde fir die Beschréankung. Der Bescheid wird
normalerweise auf den Gegenstand beschrankt, zu dem tatsachlich eine
Recherche durchgefiihrt wurde.

Kann nach einer Klarstellung eine vollstandige Recherche durchgefiihrt
werden, wird der ISR als vollstéandig bezeichnet. Etwaige noch ungeldste
Fragen in Bezug auf die Klarheit werden in Feld VIII des WO-ISA
eingetragen.

Art. 17 (2).b) Wenn nur einige der Anspriiche und/oder Teile der Anspriiche recherchiert
werden koénnen und es nicht moglich ist, aus der Beschreibung eine
wahrscheinliche Auffangposition fir die nicht recherchierten Gegenstande
abzuleiten, auch nicht bei Berlicksichtigung einer etwaigen Erwiderung des
Anmelders, wird im ISR wie auch im WO-ISA genau angegeben, was in
Bezug auf welche Anspriche recherchiert wurde und warum die Recherche
eingeschrankt wurde. Im WO-ISA ist ferner auf die Neuheit, erfinderische
Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstéande
einzugehen.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_b
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Wenn einige Anspriiche oder Teile von Ansprichen nicht recherchiert
werden koénnen, es jedoch mdglich ist, unter Beriicksichtigung einer
etwaigen Erwiderung des Anmelders aus der Beschreibung eine recher-
chierbare Auffangposition abzuleiten, wird der ISR fir diese Anspriiche so
wie bei einer vollstdndigen Recherche erstellt. Im WO-ISA wird angegeben,
welche Anspriiche (teilweise) recherchiert wurden, warum die Recherche
eingeschrankt wurde und was genau Gegenstand der Recherche war. Die
im ISR angefiihrten Schriftsticke durfen sich nur auf die recherchierten
(oder teilweise recherchierten) Anspriche beziehen. AuRerdem ist im
WO-ISA auf die Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche
Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstande einzugehen.

Wenn auch unter Berticksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmel-
ders keine Recherche moglich ist, ergeht anstelle des ISR eine vollstandig
begriindete Erklarung, dass keine Recherche durchgefihrt werden konnte.
Im WO-ISA ist umfassend zu begrinden, warum eine Recherche nicht
moglich ist.

Ausnahmen (z. B. auf medizinische Verwendungen gerichtete Anspriiche)
sollte immer im Recherchenbericht angegeben werden.

3.6 Kombination aus unvollstandiger Recherche und mangelnder
Einheitlichkeit

Das Erfordernis der Einheitlichkeit und die Erfordernisse des
sein, dass eine Anmeldung zugleich den Erfordernissen der Klarheit, Offen-
barung, Stutzung und Knappheit so wenig entspricht, dass eine sinnvolle
Recherche nicht durchgefuhrt werden kann, und mangelnde Einheitlichkeit
aufweist. In diesem Fall kann der Prifer eine unvollstandige Recherche
und die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit miteinander verbinden. Der
Anmelder sollte aber nicht aufgefordert werden, zuséatzliche Recherchen-
gebihren fur einen Gegenstand zu entrichten, der spater nicht geman
einheitlichkeit festgestellt und anschliel3end die unvollstandige Recherche
angewendet. In einem solchen Fall kann der Prifer nur fur die erste
Erfindung eine Aufforderung zur informellen Klarstellung versenden und in
der Aufforderung zur Zahlung zusétzlicher Gebuhren vermerken, dass es
bei den weiteren Erfindungen Probleme in Bezug auf die Klarheit gibt.

Liegt die Komplexitét jedoch in der mangelnden Klarheit begriindet, so wird
zunéchst die Recherche begrenzt und dann die mangelnde Einheitlichkeit
der deutlichen Teile des Anspruchsgegenstands beanstandet.

4. Mehrere unabhéngige Anspriiche in derselben Kategorie
Mehrere unabhangige Anspriiche in einer Kategorie sind per se kein Grund
fur eine unvollstéandige Recherche.

Prinzipiell ist zu allen recherchierten Ansprichen eine Stellungnahme
abzugeben. In jeder Kategorie muss nur ein unabhangiger Anspruch

RL/ISPE 5.13-5.14
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eingehend behandelt werden; fir weitere unabhangige Anspriiche genigen
normalerweise kurze Bemerkungen.

Ferner kann gegebenenfalls ein Einwand betreffend Klarheit und Knappheit


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
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Kapitel IX - Recherchendokumentation
1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der
Recherchenabteilungen
Abschnitt B-1X,. 1.1 _der__ Richtlinien__fur _die _Prifung._im__EPA qgilt

entsprechend.

1.2 Systeme fur den systematischen Zugang
Abschnitt B-1X, 1.2 __der__ Richtlinien__fur __die _Prifung._im__EPA qgilt

entsprechend.
2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestprufstoff
Abschnitt B-1X, 2.1 _der__ Richtlinien__fur __die _Prifung._im__EPA qgilt

entsprechend.

2.2 Unveroffentlichte Patentanmeldungen

Da die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen, die zum Zeitpunkt
der eigentlichen Recherche noch nicht verdffentlicht sind, entweder im
oder aber in "(-Jl-ér"méuropéischen Phase, befinden sich unter den
Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgefihrt werden kénnen, keine

entsprechend.

2.4 Patentfamiliensystem
Abschnitt B-1X,.2.4 __der__ Richtlinien___fur _die _Prifung._im__EPA qgilt

entsprechend.
3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Blicher usw.
Abschnitt B-1X, 3.1 _der__Richtlinien__fur _die Prifung _im_EPA qilt

entsprechend.

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zuganglich ist
Abschnitt B-1X, 4.1 _der__Richtlinien__fur _die  Prifung _im_EPA qilt

entsprechend.

und ¢)


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_1_1.htm#D4N_GLB_CIX_1_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_1_2.htm#D4N_GLB_CIX_1_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_2_1.htm#D4N_GLB_CIX_2_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_2_3.htm#D4N_GLB_CIX_2_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_2_4.htm#D4N_GLB_CIX_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_3_1.htm#D4N_GLB_CIX_3_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_ix_4_1.htm#D4N_GLB_CIX_4_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r34.htm#D4N_REG_34_1_b_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r34.htm#D4N_REG_34_1_b_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r34.htm#D4N_REG_34_1_c
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Kapitel X — Recherchenbericht

1. Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem internationalen
Recherchenbericht festgehalten. Der Umfang des Recherchenberichts
kann beschréankt werden. Dafur gibt es verschiedene Moglichkeiten:

i) Erklarung nach Art. 17 2)a) anstelle des Recherchenberichts

iii) teilweiser internationaler Recherchenbericht wegen mangelnder

Fur die Erstellung des internationalen Recherchenberichts ist die

punkte).

Das vorliegende Kapitel enthélt die Anleitungen, die fur die ordnungs-
gemalRe Erstellung des Recherchenberichts durch den Prifer notwendig
sind.

Der Recherchenbericht darf keine anderen Angaben (insbesondere
MeinungsaulRerungen, Begriindungen, Argumente oder Erlauterungen) als

2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA als ISA erstellt
In seiner Eigenschaft als ISA erstellt das EPA folgende Arten von
Recherchenberichten:

i) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT sowie

1)) Berichte Uber Recherchen internationaler Art. N&heres enthalt

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Siehe ISPE-Richtlinien 16.08 und 16.09.
3.2 Sprache

Siehe ISPE-Richtlinien 16.11.
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http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_4
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3.3 Dokumentation der Recherche

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des
Recherchenberichts

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

5. Klassifikation der Patentanmeldung
Regel 43.3 a) Das EPA als ISA klassifiziert Anmeldungen gemaf IPC und CPC.

6. Recherchierte Sachgebiete

7. Bezeichnung, Zusammenfassung und Abbildungen, die mit der
Zusammenfassung verdffentlicht werden (wie auf Erganzungsblatt A

angegeben)
Regel 44.2 Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung und eine
RL/ISPE 16.33 Bezeichnung umfassen (siehe auch RL/PCT-EPA F-IlI, 2 und 3). Wenn der

Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung veréffentlicht wird
(Al-Veroffentlichung), gibt der Prifer Folgendes auf dem Erganzungsblatt

A an:
Regeln 8.1, 38 i) Genehmigung oder Anderung der Zusammenfassung; sie sollte
RL/ISPE 16.35-16.43 hochstens 150 Worter umfassen;
Regel 37 i) Genehmigung oder Anderung der Bezeichnung der Erfindung. Das
RL/ISPE 16.44, 16.47 Verfahren ist dasselbe wie bei EP-Anmeldungen (siehe RL/EPA,
B-X..7);
Regel 8.2 iii) die flr die Zusammenfassung ausgewahlte Abbildung. Es kdnnen
RL/ISPE 16.48-16.51 auch mehrere Abbildungen verschiedener Bléatter angegeben

werden, sie sollten jedoch insgesamt auf ein A4-Blatt passen.

RL/ISPE 15.40 Wird die Anmeldung vor Erstellung des internationalen Recherchenberichts

nur die Klassifikationsdaten angeben. Die Bezeichnung, die Zusammen-
fassung und die Abbildungen werden wie vom Anmelder eingereicht
vero6ffentlicht.

Hinweis: Erstanmeldungen (d. h. Anmeldungen ohne Prioritdtsanspruch)
koénnen nicht als A2 verdffentlicht werden.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_3_3.htm#D4N_GLB_CX_3_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_4.htm#D4N_GLB_CX_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_6.htm#D4N_GLB_CX_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_7.htm#D4N_GLB_CX_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_7.htm#D4N_GLB_CX_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_4.htm#D4N_GLB_CX_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_3_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r8.htm#D4N_REG_8_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r38.htm#D4N_REG_38
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r37.htm#D4N_REG_37
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r8.htm#D4N_REG_8_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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8. Beschrankung des Gegenstands der Recherche

In folgenden Fallen wird im internationalen Recherchenbericht, in der
Erklarung, die nach Art, 17 (2) &

ergangen ist, oder im unvollstandigen bzw. Teilrecherchenbericht
angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschrankt worden ist
und welche Patentanspriiche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden
sind:

i) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe RL/PCT-EPA B-VII)

1)) Anspriche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine
unvollstandige Recherche durchgefihrt werden kann (siehe

Im Fall ii sind folgende Situationen maglich:

a) Statt einem Recherchenbericht ergeht eine Erklarung, dass
eine sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patent-
anspriche nicht moglich war.

b) Wenn flr einen oder mehrere Patentanspriiche keine sinnvolle
Recherche oder Teilrecherche durchgefiihrt werden konnte,
werden die betreffenden Patentanspriiche im unvollstandigen
Recherchenbericht und/oder im schriftichen Bescheid
angegeben.

Im Fall a sollte die Erklarung die Griinde fur die Nichtdurchfiihrung
der Recherche enthalten.

Im Fallb wird im ISR nicht immer auf eine Beschrankung der
Recherche hingewiesen. In vielen Fallen enthalt nur der WO-ISA
einen Hinweis auf den Umfang der Recherche und die Grinde fir
die Beschrankung. Naheren Aufschluss darliber, ob ein Hinweis

iii) Fehlendes Sequenzprotokoll (siehe RL/PCT-EPA B-VIll, 3.2).
9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente
9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten

Abschnitt B-X, 9.1.1 _der__Richtlinien__far__die  Prifung__im__EPA qgilt
entsprechend.

9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Abschnitt B-X, 9.1.2 __der__Richtlinien__far__die Prifung__im__EPA gilt

entsprechend.

RL/ISPE 16.19

RL/ISPE 16.78


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_1_1.htm#D4N_GLB_CX_9_1_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_1_2.htm#D4N_GLB_CX_9_1_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_3_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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PCT/AIl Abschnitt 505
RL/ISPE 16.65

RL/ISPE 16.69

RL/ISPE 16.70

RL/ISPE 16.71

RL/ISPE 16.72

RL/ISPE 16.75

9.1.3 Sprache der angefuhrten Dokumente
Richtlinien_ __fur

entsprechend.

9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)

entsprechend.

9.2.2 Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der
Neuheit oder der erfinderischen Tatigkeit nicht entgegenstehen
Richtlinien __far

entsprechend.

9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung
beziehen

entsprechend.

9.2.4 Anfuhrung von P-Dokumenten im Recherchenbericht

Obwohl P-Dokumente normalerweise nicht fur die weitere Prifung
herangezogen werden, sollten sie doch im Recherchenbericht angegeben
werden, da sie vielleicht in einer spateren nationalen Phase sachdienlich
sein konnen. Das EPA als ISA fuhrt im Recherchenbericht auch
P-X-Dokumente der Nichtpatentliteratur an. Liegt der Prioritatsbeleg dem
Prifer zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor, wird fir die Zwecke der
Erstellung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids davon
ausgegangen, dass die Prioritdt wirksam ist. Naheres zu den fir die

entsprechend.

9.2.5 Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der
Erfindung

entsprechend.

9.2.6 Moglicherweise kollidierende Patentanmeldungen
Abschnitt B-X, 9.2.6___der___Richtlinien _fir _die  Prifung _im__EPA gilt
entsprechend.

9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angefihrt sind

Siehe RL/ISPE 16.74.

9.2.8 Dokumente, die aus anderen Grinden angefihrt werden
Abschnitt B-X, 9.2.8___der___Richtlinien__fur__die _Prifung. _im__EPA qilt
entsprechend.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_1_3.htm#D4N_GLB_CX_9_1_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2.htm#D4N_GLB_CX_9_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_1.htm#D4N_GLB_CX_9_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_2.htm#D4N_GLB_CX_9_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_3.htm#D4N_GLB_CX_9_2_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_4.htm#D4N_GLB_CX_9_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_5.htm#D4N_GLB_CX_9_2_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_6.htm#D4N_GLB_CX_9_2_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_2_8.htm#D4N_GLB_CX_9_2_8
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_c
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patent-
ansprichen

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der
Technik

11. Ubersendung von Kopien der angefiihrten Dokumente

11.1 Allgemeines

Dem Anmelder und dem IB werden je ein Exemplar des Recherchen-
berichts Ubermittelt. Dem Exemplar des Anmelders werden Kopien aller
angefihrten Dokumente beigefiigt — mit Ausnahme der Dokumente, die im
Recherchenbericht nach dem "&"-Symbol erscheinen und nicht dazu
bestimmt sind, kopiert und an den Anmelder weitergesandt zu werden

entsprechend.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen
Abschnitt B-X,.11.3 _der__Richtlinien fir _die Prufung.__im__EPA qilt

entsprechend.

11.4 Bucher oder Zeitschriften
Abschnitt B-X,.11.4 der__Richtlinien fir _die Prufung.__im__EPA qilt

entsprechend.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Ausziige
Abschnitt B-X, 11.5 _der__Richtlinien fur die Prufung im__EPA qgilt

entsprechend.

11.6 Anfihrung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet
Abschnitt B-X, 11.6 _der__Richtlinien__fur__die_ _Prufung.__im.__EPA gilt

entsprechend.
12. Ubermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen

Bescheids
Das EPA uUbermittelt dem Anmelder und dem IB je ein Exemplar des

RL/ISPE 16.77


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_3.htm#D4N_GLB_CX_9_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_4.htm#D4N_GLB_CX_9_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_10.htm#D4N_GLB_CX_10
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_3.htm#D4N_GLB_CX_11_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_2.htm#D4N_GLB_CX_11_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_3.htm#D4N_GLB_CX_11_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_4.htm#D4N_GLB_CX_11_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_5.htm#D4N_GLB_CX_11_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_6.htm#D4N_GLB_CX_11_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_2_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_1.htm#D4N_GLB_CX_11_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_9_1_3.htm#D4N_GLB_CX_9_1_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_5_e
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43.htm#D4N_REG_43_8
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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genannt sind und dazu bestimmt wurden, dem Anmelder in Kopie


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_x_11_3.htm#D4N_GLB_CX_11_3
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Kapitel XI — Schriftlicher Bescheid

1. Schriftlicher Bescheid

chenbericht einen schriftlichen Bescheid der ISA zu erstellen (WO-ISA), der
dem Anmelder zusammen mit dem Recherchenbericht Ubermittelt wird. Der
WO-ISA enthélt ein vorlaufiges und nicht bindendes Gutachten dartiber, ob
die beanspruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Téatigkeit beruhend
und gewerblich anwendbar anzusehen ist. Gegebenenfalls wird auch zu
einem hinzugefiigten Gegenstand, zur Einheitlichkeit, zu einer unzu-
reichenden Offenbarung und zu Fragen der Klarheit oder Stiitzung sowie
zu formalen Mangeln Stellung genommen.

Die Ergebnisse des schriftlichen Bescheids missen mit den im Recher-
chenbericht zugeordneten Dokumentenkategorien sowie mit etwaigen
anderen im Recherchenbericht genannten Punkten wie etwa mangelnder
Einheitlichkeit der Erfindung oder Einschrankung der Recherche vereinbar
sein.

Weist die Anmeldung keine M&ngel auf, so wird im WO-ISA unter Angabe
von Grunden festgestellt, dass die Anmeldung den Erfordernissen der
Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit
genugt.

Der schriftiche Bescheid (sowie etwaige formlose Anmerkungen des
Anmelders) werden vom Internationalen Biro zusammen mit der inter-
nationalen Anmeldung veroffentlicht.

Wenn die Anmeldung spater in die europaische Phase eintritt, ist der
Anmelder verpflichtet, auf einen negativen WO-ISA oder IPRP/IPER zu
antworten. Der WO-ISA ist daher mit der ESOP im europaischen Verfahren
vergleichbar.

2. Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)

Der Anmelder kann seine Anmeldung vor Erhalt des Recherchenberichts
nicht andern. Der WO-ISA wird sich daher immer auf die Anmeldungs-
unterlagen in der urspriinglich eingereichten Fassung bzw. eine Uber-
setzung davon beziehen, wobei Sequenzprotokolle fir die Zwecke der
internationalen Recherche nachgereicht werden kénnen
Bescheids auch eine etwaige Erwiderung des Anmelders auf eine
Aufforderung zur informellen Klarstellung beriicksichtigt

Ersatzseiten oder -blatter, die auf eine Aufforderung des Anmeldeamts zur
Berichtigung bestimmter Mangel der internationalen Anmeldung hin
eingereicht wurden, gelten als Bestandteil der internationalen Anmeldung in
der urspringlich eingereichten Fassung. Sie erhalten den Stempel

RL/ISPE 17.13


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.htm#D4N_REG_26
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a21.htm#D4N_21_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.htm#D4N_REG_26
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Bestandteil der internationalen Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung. Sie erhalten den Stempel "BERICHTIGTES BLATT

Zum Verfahren, das zu befolgen ist, wenn die berichtigten Blatter

enthalten
Regel 20.6 Ein Anmelder, der Teile der Anmeldung nicht eingereicht hat, kann diese
RL/ISPE 15.11 Teile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen,

fehlenden Teile im Prioritéatsbeleg vollstdndig enthalten waren. Der Prufer
Uberprift, ob die Einschatzung des Anmeldeamts in Bezug auf das

Wenn diese Teile tatséchlich im Prioritatsbeleg vollstédndig enthalten waren
(oder der Prioritatsbeleg und etwaige andere benétigte Unterlagen nicht
verfugbar sind), behalt die Akte das vom Anmeldeamt zuerkannte
Anmeldedatum. Falls die fiir die Uberprifung benétigten Unterlagen nicht
vorliegen, wird dies im WO-ISA in Feld | auf dem gesonderten Blatt
eintragen.

Wenn die Teile im Prioritatsbeleg nicht vollstandig enthalten waren, ist
trotzdem die vom Anmeldeamt bezuglich des Anmeldedatums getroffene
Entscheidung fir die internationale Phase noch giltig. Der Prifer gibt
jedoch im WO-ISA in Feld | auf dem gesonderten Blatt an, dass Zweifel
bestehen, ob die fehlenden Teile tatsachlich im Prioritdtsbeleg vollstandig
enthalten waren. Dem Recherchenbericht und dem WO-ISA werden die
Dokumente beigefiigt, die im Falle einer Neufestsetzung des Anmelde-

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids

3.1 Priufungsakte

entsprechend.
3.2 Begrindete Einwénde

3.2.1 Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und
gewerblichen Anwendbarkeit

Die im WO-ISA enthaltene Stellungnahme beschrankt sich auf den
tatsachlich recherchierten Gegenstand; dies sollte im WO-ISA auch
deutlich gemacht werden.

Die Beurteilung aller recherchierten Anspriiche sollte unabhangig davon,
ob sie positiv oder negativ ist, vollstandig erklart werden. Normalerweise
wird nur ein unabhangiger Anspruch in jeder Kategorie eingehend


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_18
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_xi_3_1.htm#D4N_GLB_CXI_3_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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behandelt; negative Beurteilungen weiterer unabhéngiger Anspriche sowie
abhangiger Anspriche kénnen kurz kommentiert werden.

3.2.2 Mehrere unabhangige Anspriche
Mehrere unabhangige Anspriiche in einer Kategorie sind per se kein Grund

3.2.3 Abhéangige Anspriche - WO-ISA

Fur abhangige Anspriiche sollte angegeben werden, ob sie den Erfor-
dernissen der Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und gewerblichen Anwend-
barkeit entsprechen. Auf dem gesonderten Blatt wird eine kurze Stellung-
nahme zu den Grinden abgegeben, warum die Anspriiche diese Erfor-
dernisse nicht erfullen. Zu ausgewdahlten abhangigen Anspriuchen kann der
Prufer nach eigenem Ermessen nadher Stellung nehmen. Werden Anspri-
che als neu und erfinderisch betrachtet, so ist auch dies auf dem
gesonderten Blatt kurz zu begrinden.

3.2.4 Klarheit, Knappheit, Stitzung und formale Mangel — WO-ISA
Wesentliche Fragen der Klarheit, Knappheit oder Stitzung werden in
Feld VIII des WO-ISA behandelt, es sei denn, sie fihren dazu, dass eine
sinnvolle Recherche unmdglich ist; in diesem Fall werden sie in Feld Il
behandelt.

Formale Méngel (z. B. Bezugszeichen, zweiteilige Anspruchsform, Aner-
kennung von Dokumenten des Stands der Technik usw.) sowie
unwesentliche Einwadnde wegen mangelnder Klarheit werden in den
Feldern VII und VIII behandelt.

Wenn die Anmeldung sehr mangelhatft ist und klar ist, dass die Anspruche
ohnehin grundlegend geandert werden mdissen, ist es nicht notwendig,
unwesentliche Einwande wegen mangelnder Klarheit und/oder formaler
Mangel zu erheben.

3.3 Unterbreitung von Vorschlagen

Es besteht die Mdoglichkeit, im schriftichen Bescheid Vorschlage zu
machen, wie bestimmte Einwande ausgeraumt werden kdnnen. Der Prifer
darf aber nicht von sich aus definitive Anderungen an den Anmel-
dungsunterlagen vornehmen, auch wenn sie noch so geringfligig sind,
denn nur Anderungen, die vom Anmelder eingereicht wurden, dirfen fir
den IPER bertcksichtigt werden. In keinem Fall darf der Eindruck vermittelt
werden, dass ein Eingehen auf die Vorschlage des Priifers nach dem EPU
oder irgendeinem nationalen Recht zu einer gewéhrbaren Anmeldung
fuhren wirde.

WO-ISA keine Formulierungen enthalten, durch die sich der Anmelder zur
Einreichung eigener Schriftsétze aufgefordert fihlen kdnnte.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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3.4 Positiver oder negativer WO-ISA

Der Prifer muss angeben, ob der WO-ISA positiv oder negativ fur den
weiteren Verfahrensverlauf ist. Der Grund dafir ist, dass der Anmelder bei
Eintritt in die europédische Phase auf einen negativen WO-ISA reagieren
muss, auf einen positiven WO-ISA jedoch nicht (siehe RL/EPA

Im Allgemeinen gilt ein WO-ISA dann als positiv, wenn er entweder gar
keine Einwande enth&lt oder nur unwesentliche Einwande, die die direkte
Erteilung in der europaischen Phase nicht verhindern wirden (siehe auch

Wenn im Recherchenbericht P- und/oder E-Dokumente angefiihrt werden,
die Prioritat aber nicht gepruft werden konnte und Kkeine sonstigen
Einwande erhoben werden, gilt der WO-ISA als positiv (da der Prifer in der
europdischen Phase zuerst die Wirksamkeit der Prioritéat beurteilen und
danach entscheiden muss, ob eine Erteilung noch moglich ist).

Wenn die Relevanz des Dokuments andererseits nicht von der Wirksamkeit
der Prioritat abhangt, so wird der Einwand wegen mangelnder Neuheit
ausfuhrlich begriindet und dem Anmelder mitgeteilt, dass ein solches
Dokument bei Eintritt in die europaische Phase vor dem EPA relevant
ware.

Bei Ansprichen fir Behandlungsverfahren, die problemlos in ein

dies der einzige Einwand ist, gilt der WO-ISA als positiv, weil eine solche
Umformulierung vom Prifer in der Erteilungsphase in der européischen
Phase vor dem EPA vorgenommen werden kann.

Im besonderen Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle
recherchierten Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden,
aber - als einziger Einwand - weiterhin flr uneinheitlich erachtet werden,
ergeht ein negativer WO-ISA.

4. Prioritatsanspruch und WO-ISA
RL/ISPE 17.28-17.29  Normalerweise muss die Prioritdt nur geprift werden, wenn bei der

-------------------------------- Recherche ein relevantes P- oder E-Dokument gefunden wird. Es kann
aber auch Félle geben, in denen der Prifer sofort erkennt, dass die Prioritat


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_viii_3_3_2.htm#D4N_GLE_CVIII_3_3_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_viii_3_3_2.htm#D4N_GLE_CVIII_3_3_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/c_v_1_1.htm#D4N_GLC_CV_1_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Stellt der Prifer fest, dass das Anmeldedatum mehr als zw6lf Monate plus
zwei Monate nach dem frihesten Prioritatsdatum liegt, kann er im WO-ISA
darauf hinweisen.

4.2 Anfahrung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

Liegt der Prioritatsbeleg nicht vor, so wird der Bescheid unter der Annahme
erstellt, dass die beanspruchte Prioritat wirksam ist. In diesem Fall werden
P-Dokumente in Feld VI aufgefihrt, aber es werden keine Anmerkungen
gemacht. Fir moglicherweise kollidierende Patentanmeldungen, die einen

Liegt der Prioritdtsbeleg vor, Uberprift der Prifer die Wirksamkeit der
Prioritat und nimmt eine etwaige negative Feststellung in Feld Il auf. Ist die
Prioritat nicht wirksam, so geht er bei der Frage der Neuheit und erfinde-
rischen Téatigkeit des beanspruchten Gegenstands in Feld V ausfuhrlich auf

sind.

In manchen Féllen kann der Prifer aus den Dokumenten in der Akte
ersehen, dass die beanspruchte Prioritat nicht wirksam ist, so z. B., wenn
er wahrend der Recherche ein Dokument findet, aus dem hervorgeht, dass
der Prioritatsbeleg der recherchierten Anmeldung nicht die erste Anmel-
dung fir die beanspruchte Erfindung ist.

4.3 Anfahrung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

Obwohl es in den PCT-Vertragsstaaten keine harmonisierten Vorschriften
Feld VI aufgefuhrt, wenn sie fir mindestens einen Anspruch als neuheits-
schadlich angesehen werden. Wenn die Relevanz des Dokuments nicht
davon abhangt, ob die Prioritat wirksam ist, oder wenn die Prioritat gepruft
werden konnte und sich als unwirksam erwiesen hat, wird der Einwand
wegen mangelnder Neuheit begriindet, und es wird darauf hingewiesen,
dass ein solches Dokument bei Eintritt in die europédische Phase vor dem
EPA relevant ware.

wenn die Prioritat unwirksam ist, und dies nicht gepriuft werden konnte,
dann mussen keine Griinde angegeben werden.

5. Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid

Wurde bei mangelnder Einheitlichkeit mehr als eine Erfindung recherchiert,
so ist zu jeder recherchierten Erfindung ein unabhéngiger Anspruch in jeder
Kategorie eingehend zu behandeln.

Weitere Einzelheiten siehe RL/PCT-EPA B-VII.

6. Schriftlicher Bescheid bei Beschrédnkung der Recherche

In vielen Fallen enthalt nur der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der
Recherche und die Grinde fur die Beschrankung. Naheren Aufschluss


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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ABI. EPA 2013, 542

auf den Gegenstand beschrankt, zu dem tatséchlich eine Recherche
durchgefihrt wurde.

Alle im schriftichen Bescheid enthaltenen Argumente und Einwénde
mussen mit der Einschrankung der Recherche und ihrer Begrindung in

7. Sequenzprotokolle

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll
in elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST. 25 eingereicht oder
die Gebuhr fur verspatete Einreichung nicht entrichtet, wird im WO-ISA
unter Feld 11l darauf hingewiesen, dass der schriftliche Bescheid im selben

eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

8. Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und des WO-ISA
Siehe |SPE-Richtlinien 2.15.

Wenn die internationale Anmeldung spéater in die europdische Phase
eintritt, ist der Anmelder verpflichtet, auf einen negativen WO-ISA oder
IPER zu antworten.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_a
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Kapitel XIl = Ergénzende internationale
Recherche (SIS)

1. Allgemeines

Das System der ergadnzenden internationalen Recherche ist fur Anmelder
und internationale Behorden optional. Das System soll es dem Anmelder
erma@glichen, in der internationalen Phase weitere ergédnzende Recherchen
von anderen Behdrden durchfihren zu lassen, um anschliel3end fundierter
Uber den Eintritt in die regionale Phase entscheiden zu kdnnen.

Das EPA als SISA nimmt jahrlich nur eine begrenzte Zahl von SIS-
Antragen entgegen. Seit 2010 hat das EPA die Zahl der SIS-Antrage, die
es jahrlich entgegennimmt, auf 700 begrenzt.

2. Fristen

Ein Anmelder kann eine erganzende internationale Recherche bis zum
Ablauf von 19 Monaten nach dem Prioritdtsdatum beantragen. Der SIS-
Antrag ist beim IB einzureichen.

Die SISA beginnt mit der erganzenden internationalen Recherche unver-
zlglich nach Eingang der erforderlichen Unterlagen, wobei sie den Beginn
der Recherche aufschieben kann, bis sie den ISR von der Haupt-ISA
erhalten hat, allerdings nicht langer als bis zum Ablauf von 22 Monaten
nach dem Prioritatsdatum.

Der erganzende internationale Recherchenbericht (SISR) muss innerhalb
von 28 Monaten nach dem Prioritatsdatum erstellt werden, damit der
Anmelder ihn bei der Entscheidung lber den Eintritt in die regionale oder
nationale Phase beriicksichtigen kann.

Die Akte wird daher an den Priifer gesendet, sobald alle Unterlagen,
einschliellich des ISR der Haupt-ISA, eingegangen sind. Geht der ISR der
Haupt-ISA jedoch nicht innerhalb von 22 Monaten nach dem
Prioritatsdatum ein, wird die Akte ohne den Bericht an den Prifer gesendet,
damit er mit der Recherche beginnen kann.

3. Grundlage der Recherche
Die SIS wird immer auf der Grundlage der Anspriiche in der urspriinglich
eingereichten Fassung (oder einer Ubersetzung davon) erstellt, unab-

wurden.

4. Umfang der Recherche

Im EPA entspricht der Umfang einer
Recherche dem jeder anderen vom EPA als
internationalen Recherche und
bestimmten Sprache beschréankt.

erganzenden internationalen
ISA durchgefiihrten
ist nicht auf Dokumentation in einer

ABI. EPA 2010, 304,
ABI. EPA 2010, 316,

RL/ISPE 15.93
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Liegt bereits ein ISR der Haupt-ISA vor, wenn der Prifer die erganzende
internationale Recherche durchfihrt, wird der ISR bei der Erstellung des
SISR und des schriftlichen Bescheids beriicksichtigt.

5. Beschréankung der Recherche aus anderen Griinden als
mangelnder Einheitlichkeit

RL/ISPE 15.87 Fur die Beschrdnkung der Recherche aus anderen Grinden als
mangelnder Einheitlichkeit (einschlie3lich der Versendung einer Erklarung,
dass keine Recherche durchgefiihrt wurde) gelten dieselben Kriterien wie
fur jede andere vom EPA als ISA durchgefiuihrte internationale Recherche

in den im Anhang enthaltenen Erlauterungen (die den Informationen im
WO-ISA gleichwertig sind) angegeben, mit der Ausnahme, dass im Falle
einer  Erklarung, dass keine Recherche durchgefuhrt wurde
(Formblatt PCT/SISA/502), keine Erlauterungen der SISA ergehen. Bei
jeder anderen Beschrankung der Recherche erfolgt die Begriindung nur in
den Erlauterungen im Anhang zum SISR; im SISR wird automatisch ein
entsprechender Verweis eingefligt.

Regel 45bis.5 d) und AulRRerdem kann die SISA Anspriche von der Recherche ausschlieRen, die
e) von der Haupt-ISA nicht recherchiert wurden. Der Prifer beschrankt jedoch
die erganzende internationale Recherche nicht lediglich aus dem Grund,
dass die Haupt-ISA dies ebenfalls getan hat, sondern beurteilt auf der
Grundlage der EPA-Praxis von Fall zu Fall, ob die Beschrankung der

Haupt-ISA gemal’ der EPA-Praxis angemessen watr.

6. Ausflllen des Recherchenberichts

RL/ISPE 15.96 Der SISR wird genauso ausgefillt wie fur jede internationale Recherche,
mit der Ausnahme, dass keine Einzelheiten zur Veréffentlichung angege-
ben werden missen, weil die Haupt-ISA bereits die Vertffentlichungsdaten
und IPC-Klassen geliefert hat.

Der Prufer fuhrt im SISR kein bereits im ISR angefiihrtes Dokument an, es
sei denn, er misst dem Dokument eine andere Bedeutung bei, z. B. als
Y-Dokument in Verbindung mit einem neu aufgefihrten Dokument oder
wenn im Haupt-ISR eindeutig nicht erkannt wurde, wie relevant das
Dokument ist.

Des Weiteren wird angegeben, ob der Haupt-ISR vorlag und bertcksichtigt
wurde.

7. Erlauterungen gemalf Regel 45bis.7 e)

Regel 45bis.7 ) Fir eine erganzende internationale Recherche wird kein separater WO-ISA
RL/ISPE 15.96 iv), V) erstellt. Stattdessen wird nur ein Freitextblatt verwendet, das — in Form von
"Erlauterungen” — dieselben Informationen enthalt wie das zum WO-ISA

gehorige gesonderte Blatt. Nach dem Eintritt in die europaische Phase
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reagieren. Eine positive Schlussfolgerung muss auf die gleiche Weise
begrindet werden wie in einem WO-ISA/IPER.

"Umfang" zum SISR (Formblatt PCT/SISA/501).

Obwohl der Anhang "Umfang" sich auf die im SISR angefiihrten
Dokumente konzentriert, kann es unter gewissen Umstanden angebracht
sein, Einwénde auf Dokumente zu stiitzen, die im ISR angefuhrt wurden.

Beispiel: ein im ISR angefiihrtes Dokument kann im Anhang "Umfang" fur
einige abhangige Anspriche als Y-Dokument in Bezug auf die
erfinderische Tatigkeit verwendet werden. In diesem Fall konnte es
erforderlich sein, dieses Dokument im SISR wieder als Y-Dokument fir
diese Anspriiche anzufuhren, falls diese Angaben im Haupt-ISR fehlen

begrinden.

Es kann auch vorkommen, dass das EPA als SISA zwar weiteren
relevanten Stand der Technik ermittelt, dass Einwande aber trotzdem auch
auf im ISR angefuhrte X- und/oder Y-Dokumente gestitzt werden kbénnen.
In einem solchen Fall kann der Prifer Einwande auch nur auf die im ISR
angefuhrten Dokumente stitzen, wenn er dies fir zweckdienlich halt.
Entsprechen die Einwé&nde denjenigen, die im WO-ISA der Haupt-ISA
erhoben wurden, genugt ein Hinweis auf die Einwande im WO-ISA.

AuRRerdem kann auch der Fall eintreten, dass der ISR Dokumente enthalt,
die fur die Neuheit und/oder die erfinderische Tatigkeit relevant sind, und
dass das EPA als SISA keine weiteren relevanten Dokumente ermitteln
kann (moglicherweise nur A-Dokumente). In einem solchen Fall gibt es
zwei Mdglichkeiten:

i) Wenn der Prifer mit den Kategorien (X, Y), denen diese Dokumente
im ISR zugeordnet wurden, einverstanden ist, ist es nicht noétig, die
Dokumente im SISR erneut anzufiihren. Der Prifer verwendet dann
die im ISR angefuhrten Dokumente flr Einwande wegen mangelnder
Neuheit und/oder erfinderischer Tatigkeit. Wurden im WO-ISA der
Haupt-ISA dieselben Einwande erhoben, und stimmt der Prifer der
angegebenen Begrindung zu, genlgt ein Hinweis auf die im
WO-ISA der Haupt-ISA erhobenen Einwande.

i) Wenn der Prifer mit einigen oder allen Kategorien (X, Y, A), denen
diese Dokumente im ISR zugeordnet wurden, nicht einverstanden ist,
und diese Dokumente als relevant erachtet werden und er seine
Einwande im Anhang "Umfang" darauf stitzen will, werden diese
Dokumente im SISR erneut angefiihrt.

In beiden Fallen sind die vom EPA als SISA ermittelten A-Dokumente im
SISR anzufiihren.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r161.html#D4N_R161_1
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Generell sollte eine explizite Neubewertung der im WO-ISA erhobenen
Einwdnde vermieden werden. Der Priufer sollte daher von negativen
Kommentaren zu Begrindungen im WO-ISA absehen und bedenken, dass
das nationale Recht in den PCT-Vertragsstaaten unterschiedlich ist.

8. Wirksamkeit der Prioritat und E/P-Dokumente

In diesem Stadium sollten die Prioritatsbelege in der Akte enthalten sein
und somit geprift werden kdénnen, wenn bei der Recherche E/P-Doku-
mente gefunden wurden. Wenn das Prioritatsdokument nicht verfligbar ist,
wird fur die Zwecke der Recherche davon ausgegangen, dass die Prioritat
gultig ist. Eine entsprechende Angabe im Anhang "Umfang" ist nicht
erforderlich.

Ist die Prioritét unwirksam, wird dies im Anhang "Umfang" erlautert, und
etwaige P-Dokumente, die sich als relevant erwiesen haben, werden im
Detail behandelt.

Ist die Prioritéat hingegen wirksam, missen etwaige angefihrte P-Doku-
mente nicht im Einzelnen erortert werden.

"Umfang" zu behandeln. In diesem Fall wird der Anmelder darauf hinge-
wiesen, dass ein solches Dokument beim Eintritt der Anmeldung in die
europaische Phase vor dem EPA relevant ware, und die Feststellung der
mangelnden Neuheit wird begrtindet.

9. Kopien der im SISR angefiihrten Dokumente
Der Anmelder erhalt gebihrenfrei eine Kopie jedes im SISR angefiihrten
Dokuments.

10. Mangelnde Einheitlichkeit

10.1 Allgemeines Verfahren

Bei mangelnder Einheitlichkeit wird nur eine Erfindung recherchiert; es gibt
keine Madoglichkeit, zusatzliche Gebuhren fur weitere Erfindungen zu
entrichten. Auferdem wird die Entscheidung, welche Erfindung als
Haupterfindung aufzufassen und somit zu recherchieren ist, im Verfahren
der erganzenden internationalen Recherche anders gehandhabt - Naheres

Bei einem Einwand der Haupt-ISA wegen mangelnder Einheitlichkeit kann
der Anmelder im Antrag auf eine ergdnzende Recherche angeben, fur
welche Erfindung die SISA die Recherche durchfihren soll. Weitere

Hat die Haupt-ISA hingegen keinen Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit erhoben, steht es dem EPA als SISA frei, dies zu tun, da die
SISA an die Feststellungen der ISA zur Einheitlichkeit nicht gebunden ist,
sondern diese lediglich berlcksichtigen muss.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar54.html#D4N_A54_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r45bis.htm#D4N_REG_45a_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r45bis.htm#D4N_REG_45a_1_d
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r45bis.htm#D4N_REG_45a_6_b
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Wie bei jeder internationalen Recherche, bei der ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird, hat der Anmelder das Recht,
gegen diese Feststellung Widerspruch einzulegen. Im Verfahren der ergan-
zenden internationalen Recherche wird dieser Verfahrensschritt als

10.2 Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten ist

Die Haupterfindung ist normalerweise die Erfindung, die in den Anspriichen
zuerst genannt wird. Der Prifer wird jedoch die zu recherchierende
Erfindung nach pflichtgeméfRem Ermessen auswahlen, wenn fir die zuerst
genannte Erfindung kein Recherchenbericht erstellt werden wirde oder
wenn der Anmelder beantragt hat, dass die ergdnzende Recherche sich
auf eine andere Erfindung beschranken soll als die von der zustandigen
ISA zuerst festgestellte Erfindung. N&heres enthdlt RL/PCT-EPA

10.3 Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit festgestellt

Wenn die Haupt-ISA bereits einen Einwand wegen mangelnder Ein-
heitlichkeit erhoben hat, und der Prifer der Feststellung im Haupt-ISR
zustimmt, kann dies durch einen Verweis auf den ISR mitgeteilt werden.

Ist der Prufer anderer Ansicht oder stimmt er einer Uberarbeiteten Fest-
stellung zur Einheitlichkeit der Erfindung in einer Entscheidung im Zusam-
menhang mit einem Widerspruch vor der ISA zu, so ist dies umfassend zu
begrinden, um die Nachvollziehbarkeit fir den Anmelder und Dritte zu
gewdébhrleisten. Es muss nicht begrindet werden, warum dem im ISR
erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht gefolgt werden
konnte.

Stellt der Prifer fest, dass die Anmeldung einheitlich ist, werden alle
Anspriiche vollstandig recherchiert. Es muss nicht begrindet werden,
warum dem im ISR erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
nicht gefolgt werden konnte.

Hat die Haupt-ISA bereits einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
erhoben, kann der Anmelder auf dem Formblatt fir den Antrag auf eine
erganzende Recherche (in Feld 1V) angeben, auf welcher der von der ISA
recherchierten Erfindungen die erganzende internationale Recherche
basieren soll.

Wenn der Prifer der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die
Haupt-ISA zustimmt und die entsprechenden Anspriche nicht aus
irgendeinem Grund ausgeschlossen werden, wird sich die erganzende
internationale Recherche auf die vom Anmelder angegebene Erfindung
konzentrieren.

Wenn der Prifer dem im ISR erhobenen Einwand nicht folgen kann, aber
einen anderen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt, wird er
bei der Entscheidung Uber die zu recherchierende Haupterfindung den
Antrag des Anmelders so weit wie mdglich berticksichtigen. Er wird den
Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im SISR vollstandig begrinden


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r45bis.htm#D4N_REG_45a_6_c
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und erklaren, in welchem Umfang der Antrag des Anmelders im Hinblick
auf den unterschiedlichen Einwand des EPA wegen mangelnder Einheit-
lichkeit berticksichtigt werden konnte.

10.4 Uberprifungsverfahren
Regel 45bis.6 d) Wenn der Anmelder der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit nicht
RL/ISPE 15.91 zustimmt, kann er eine Uberpriifung dieser Feststellung beantragen.
Dieses Verfahren ahnelt dem Widerspruchsverfahren mit dem Unterschied,

dass keine zusatzlichen Gebluhren entrichtet werden kénnen.

Wenn der Anmelder eine Uberpriifung der Feststellung der mangelnden
Einheitlichkeit beantragt, muss er eine Uberprifungsgebiihr entrichten.
Wenn keine Gebiihr entrichtet wird, gilt der Antrag auf Uberpriifung als
nicht gestellt.

Ahnlich dem Widerspruchsverfahren wird eine Uberpriifungsstelle gebildet,
die aus dem fiur die Akte zustdndigen Prifer, einem Prifer als
Vorsitzendem der Uberprufungsstelle sowie einem weiteren Prifer besteht.
Tritt die Anmeldung in die europdische Phase ein, wird die
Der Prifer, der die Akte bearbeitet, beurteilt die Argumente des Anmelders
zuerst und bespricht den Fall anschlieBend mit den Mitgliedern der
Uberprufungsstelle, um zu einer Entscheidung zu gelangen.

Die Uberpriifungsstelle soll feststellen, ob der Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit auf der Basis der im SISR angegebenen Begrindung
berechtigt war. Die Uberpriifung schlieRt keine Neubewertung zur Fest-
stellung moglicher zusatzlicher Grunde fir mangelnde Einheitlichkeit ein.

Kommt die Uberprufungsstelle zu dem Schluss, dass der Einwand nicht
berechtigt war, informiert sie den Anmelder mit Formblatt 503 entspre-
chend; es ist keine Begrindung notwendig. Des Weiteren ordnet sie die
Ruckerstattung der Uberpriifungsgebiihr an. Dann ist ein berichtigter SISR
zu allen Anspriichen zu erstellen.

Halt die Uberprifungsstelle den Einwand fur in vollem Umfang oder
teilweise berechtigt, teilt sie dies dem Anmelder mittels Formblatt 503 mit.
In diesen Féllen ist zu begrinden, warum der Einwand (zumindest
teilweise) aufrechterhalten wird. Dabei sollte in angemessenem Umfang auf
die Argumente des Anmelders eingegangen werden. Die Uberpriifungs-
gebuhr wird nicht zurtickerstattet. Bei einem nur teilweise berechtigten Ein-
wand wegen mangelnder Einheitlichkeit muss unter Berlcksichtigung des
Uberprufungsergebnisses ein berichtigter Recherchenbericht erstellt
werden.

11. Kombination von Ergénzender internationaler Recherche und

Wenn eine der europaischen Internationalen Recherchenbehoérden (SE,
ES, AT, FI, NPI (XN) oder VPI (XV)) als ISA tatig war, kann der Anmelder

auf erganzende internationale Recherche durch das EPA.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r45bis.htm#D4N_REG_45a_6_d
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Fur eine solche Akte erstellt der Prifer zuerst den SISR mit Anhang

wenn Einwadnde erhoben wurden, denn der WO-ISA eines anderen Amts
wird nicht als WO-IPEA anerkannt (im Gegensatz zu einem WO-ISA des
EPA) und der Anhang "Umfang" gilt rechtlich nicht als WO-IPEA

RL/ISPE 17.04


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel I — Einleitung

1. Allgemeines

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

Materiellrechtliche Fragen, d. h. die Erfordernisse, die eine PCT- Anmel-

2. Arbeit eines Prifers
Siehe ISPE-Richtlinien 3.05.

3. Zweck der internationalen vorlaufigen Prifung
Wéhrend die Recherche und der zugehdrige schriftliche Bescheid nach

siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 297 - 301.

Endprodukt des PCT-Verfahrens ist der internationale vorlaufige Bericht zur

Form eines internationalen vorlaufigen Prifungsberichts (IPER) der
mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragten Behérde
oder aber,

i) das Ergebnis der weiteren Prufung nach Kapitel Il (siehe unten) in

IPRP der Internationalen Recherchenbehorde, in den das Inter-
nationale Biro den WO-ISA umwandelt und der nach Ablauf von
30 Monaten seit dem Prioritdatsdatum oder kurz darauf zusammen mit
einer etwaigen informellen Stellungnahme des Anmelders zuganglich
gemacht wird. Eine solche Stellungnahme wird dem Bericht

gestellt wurde, wird der WO-ISA nicht nochmals gepruft.

In seiner Eigenschaft als mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauf-
vorlaufige Prufung (IPE) durchzufihren, deren Ziel die Erstellung eines
vorlaufigen und nicht bindenden Gutachtens dariber ist, ob die bean-
spruchte Erfindung als neu, auf erfinderischer Tatigkeit beruhend und
gewerblich anwendbar anzusehen ist. Gegebenenfalls aufert er sich auch
zu einem hinzugefiigten Gegenstand, zur Einheitlichkeit, zu einer unzu-
reichenden Offenbarung und zu Fragen der Klarheit oder Stiitzung sowie
zu formalen Mangeln.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44bis.htm#D4N_REG_44a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Die internationale vorlaufige Prifung fihrt weder zur Erteilung eines
Patents noch zur Zuriickweisung der Anmeldung; stattdessen wird am

und gegebenenfalls auf den WO-IPEA mit Anderungen und
Gegenvorstellungen antworten, die dann bei der Erstellung des Berichts
berlcksichtigt werden.

Das EPA ist fur die gro3e Mehrheit der PCT-Vertragsstaaten eine mit der
vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde. Alle Anmeldungen werden unge-
achtet ihres Ursprungslands in der gleichen Weise bearbeitet.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a32.htm#D4N_32
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r59.htm#D4N_REG_59
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel Il = Formerfordernisse flr den Beginn
der internationalen vorlaufigen Prifung

1. Antragstellung
Fir den Antrag auf internationale vorlaufige Prufung ist das vorgeschrie-
bene Formblatt (PCT/IPEA/401) zu verwenden.

Ein Antrag auf vorlaufige Prifung, in dem das EPA als IPEA ausgewahlt
wurde, ist beim EPA in Mlnchen, Berlin oder Den Haag schriftlich durch
unmittelbare Ubergabe, auf dem Postweg, per Fax oder in elektronischer
Form einzureichen. Das EPA vermerkt auf dem Antrag das Eingangsdatum
und unterrichtet den Anmelder unverziglich Gber dieses Datum. Wird ein
Antrag per Fax eingereicht, ist keine schriftliche Bestatigung einzureichen,
es sei denn, der Anmelder wird vom EPA als IPEA dazu aufgefordert.

Reicht ein Anmelder den Antrag falschlicherweise beim Internationalen
Biro (IB), bei einem Anmeldeamt, bei einer Internationalen
Recherchenbehdrde oder bei einer nicht zustandigen IPEA ein, so vermerkt
dieses Amt, diese Behorde oder das IB das Eingangsdatum auf dem
Antrag und leitet diesen unverzlglich an das EPA als IPEA weiter.

Die Frist fur die Stellung des Antrags auf internationale vorlaufige Prufung

2. Das EPA als zustandige IPEA
Die IPEA, bei der der Antrag eingeht, sollte sich vergewissern, dass sie als
IPEA zustandig ist.

Die Zustandigkeit des EPA als IPEA ist zwar nicht auf internationale
Anmeldungen aus den EPU-Vertragsstaaten begrenzt, unterliegt jedoch
verschiedenen anderen Beschrankungen. Einzelheiten enthalt der Euro-
PCT-Leitfaden, Nrn. 305 - 310.

Insbesondere ist das EPA nur dann als IPEA zustandig, wenn die
internationale Recherche vom EPA selbst, vom finnischen, &sterreichi-
schen, schwedischen oder spanischen Patentamt, vom Nordischen
Patentinstitut (NPI) oder vom Visegrad-Patentinstitut (VPI) durchgeflihrt
wurde.

3. Kennzeichnung der internationalen Anmeldung im Antrag
Die internationale Anmeldung muss durch das internationale Aktenzeichen,
das internationale Anmeldedatum, die Bezeichnung der Erfindung sowie
den Namen und die Anschrift des Anmelders gekennzeichnet sein.

4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung

Im Antrag sollten Name und Anschrift (einschlieBlich Postleitzahl und
Land), Staatsangehorigkeit und Wohnsitzstaat des Anmelders genannt
sein.

ABI. EPA 2007,
Sonderausgabe 3,
A.3 (Art. 3und 7 des
Beschlusses)

Vereinbarung EPO-

Anhang A ii)
ABI. EPA 2010, 304


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r54bis.htm#D4N_REG_54a_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_31_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r53.htm#D4N_REG_53
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_31_6_a
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r59.htm#D4N_REG_59_3
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PCT-Leitf. fir Anmel.,
Int. Phase, Anlage E

PCT/AIl, Abschnitt 605

Ein Alleinanmelder muss seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-
Staatsangehdriger sein. Bei mehr als einem Anmelder muss mindestens
einer der Anmelder diese Erfordernisse erfullen. Auerdem muss die
internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines PCT-Vertragsstaats, fur
handelnden Anmeldeamt eingereicht worden sein. Siehe auch Euro-PCT-
Leitfaden, Nrn. 311 - 312.

5. Vertretung
Im Antrag ist der Anwalt oder gemeinsame Vertreter anzugeben, der vom
Anmelder/von den Anmeldern bestellt wurde, oder ein Unteranwalt, der von

internationalen Phase").

Wurde ein Anwalt bestellt, werden fir den Anmelder bestimmte Schrift-
stiicke an die fur diesen Anwalt angegebene Anschrift gesandt.

Wurde die Anmeldung von zwei oder mehr Anmeldern eingereicht und kein
gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, wird der Schrift-
verkehr an den erstgenannten Anmelder gerichtet, der berechtigt ist, eine
internationale Anmeldung beim betreffenden Anmeldeamt einzureichen, da
dieser als gemeinsamer Vertreter angesehen wird.

6. Benennung von Staaten als ausgewahlte Staaten
Mit der Einreichung eines Antrags werden alle Vertragsstaaten, die

Staaten benannt.

7. Unterschrift
Der Antrag ist vom Anmelder/von den Anmeldern oder vom (gemeinsamen)
Anwalt bzw. vom gemeinsamen Vertreter zu unterzeichnen.

8. Grundlage der internationalen vorlaufigen Prifung
Die internationale vorlaufige Prifung stitzt sich auf die internationale

Der Anmelder hat anzugeben, auf welcher Grundlage die IPEA mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beginnen soll — Anmeldung in der

Ubersetzungen, Stellungnahme zum WO/ISA (indexiert mit ISOREPLY)
oder zum ISR, Sequenzprotokoll in der Sprache der IPE.

AuBRerdem sind eine Gebihr fiur die vorlaufige Prifung und eine

9. IPEA-Akte
Das EPA als IPEA legt unverziglich die IPEA-Akte an, wenn die
sind (auf Grundlage der


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.htm#D4N_REG_90_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.htm#D4N_REG_90
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_31_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r54.htm#D4N_REG_54
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a37.htm#D4N_37
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r53.htm#D4N_REG_53_7
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r53.htm#D4N_REG_53_8
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.htm#D4N_REG_90_3_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.htm#D4N_REG_90_4_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.htm#D4N_REG_90_4_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r58.htm#D4N_REG_58_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r58.htm#D4N_REG_58_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.htm#D4N_39_1_a
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bestehenden ISA-Akte, wenn es ISA war, oder als neue Akte, wenn es
nicht ISA war).

10. Beseitigung von Mangeln

Bestimmte Méangel beseitigt die IPEA von Amts wegen, bei anderen fordert
das EPA als IPEA den Anmelder auf, die Mangel innerhalb eines Monats
ab dem Datum der Aufforderung zu beheben. Kommt der Anmelder der
Aufforderung innerhalb dieser Frist nach, so gilt der Antrag als zum
Zeitpunkt seiner tatsachlichen Einreichung eingegangen, sofern er bereits
in der damals eingereichten Fassung die internationale Anmeldung
hinreichend kennzeichnete. Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht
fristgerecht nach, so gilt der Antrag als nicht gestellt.

11. Zahlung und Rickerstattung von Gebihren

Die Gebuhr fur die vorlaufige Prifung wie auch die Bearbeitungsgebihr
missen beim EPA als IPEA innerhalb eines Monats nach Eingang des
Antrags oder innerhalb von 22 Monaten nach dem frihesten
Prioritatsdatum eingehen, je nachdem, welche Frist spater ablauft. Die
Gebuhr fur die vorlaufige Prifung wird vom EPA festgelegt. Die
Bearbeitungsgebuhr ist dem PCT-Gebilhrenverzeichnis zu entnehmen, das
vom IB verdffentlicht wird. Die H6he der Bearbeitungsgebihr und der
Gebuhr fir die internationale vorlaufige Prifung entspricht den zum
Zeitpunkt der Zahlung geltenden Betragen.

Beide Gebihren kénnen unter bestimmten Voraussetzungen rickerstattet
werden:

Gebdhr fur die vorlaufige Prifung:

Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale
vorlaufige Prifung innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritdtsdatum und
noch vor Beginn der Prifung zurickgenommen, erhalt der Anmelder 75 %
der Gebuhr fur die internationale vorlaufige Prifung zuriick. Gilt der Antrag
als nicht gestellt oder wurde die Gebuhr irrtiimlich entrichtet, so wird der
Betrag in voller Hohe zurlickerstattet. Zuviel gezahlte Betrage werden

Bearbeitungsgebuhr:

Die Bedingungen fir die Rickerstattung der Bearbeitungsgebihr sind in

12. Ubermittlung des Antrags an das Internationale Biiro
Die Ubermittlung des Antrags an das Internationale Biiro sollte spatestens
einen Monat nach Eingang des Antrags erfolgen.

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang C-II
ABI. EPA 2010, 304
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Kapitel 1l = Der internationalen vorlaufigen
Prifung zugrunde zu legende Unterlagen

1. Ersatzblatter und berichtigte Blatter

Ersatzseiten oder -blatter, die auf eine Aufforderung des Anmeldeamts zur
Beseitigung von Mangeln in der internationalen Anmeldung hin eingereicht
werden, gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung. Diese Blatter erhalten den Stempelaufdruck

Zum Vorgehen, wenn die berichtigten Blatter einen hinzugeflgten

2. Gemal Regel 20.6 eingereichte Blatter, die fehlende Teile
enthalten

Ein Anmelder, der Teile der Anmeldung nicht eingereicht hat, kann diese
Teile ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum nachreichen,
fehlenden Teile vollstandig im Prioritdtsbeleg enthalten waren. Der Prifer
Uberprift, ob die Einschatzung des Anmeldeamts in Bezug auf das

Waren diese Teile tatséchlich im Prioritéatsbeleg vollstandig enthalten (oder
ist/sind der Prioritatsbeleg und etwaige andere benétigte Unterlagen nicht
verfigbar), behandelt der Prifer die Akte als Anmeldung mit dem vom
Anmeldeamt zuerkannten Anmeldedatum. Falls die fiir eine Uberpriifung
bendtigten Unterlagen nicht vorliegen, wird dies im IPER in Feld | auf dem
gesonderten Blatt eingetragen.

Waren diese Teile im Prioritatsbeleg nicht vollstandig enthalten, ist
trotzdem die vom Anmeldeamt bezlglich des Anmeldedatums getroffene
Entscheidung fur die internationale Phase noch giiltig. Der Prufer gibt
jedoch im IPER in Feld | auf dem gesonderten Blatt an, dass Zweifel
bestehen, ob die fehlenden Teile tatsachlich im Prioritatsbeleg vollstandig
enthalten waren. Dem IPER sind dann auch Dokumente beigefligt, die im
Falle einer Neufestsetzung des Anmeldedatums relevant waren (siehe

3. Geanderte Blatter

Jede Abanderung der Anspriche, der Beschreibung oder der Zeichnungen,
mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler, gilt als Anderung.
Jede Abanderung, die als Anderung gilt, muss fir die Zwecke der
internationalen vorlaufigen Prifung bertcksichtigt werden, sofern sie nicht
zuriickgenommen wurde oder durch spatere Anderungen tiberholt ist.
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4. Hinzugefugter Gegenstand

RL/ISPE 20.09 Alle geanderten Seiten (Beschreibung, Anspriche, Zeichnungen) missen
daraufhin Gberpruft werden, ob sie einen Gegenstand einfihren, der in der
urspringlich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei gelten

Zur Verpflichtung des Anmelders, die Grundlage fur Anderungen in der
urspringlich  eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben,

Art. 19 (2) Wenn neu eingereichte Anspriche, Zeichnungen oder Teile der Beschre-
Art. 34 (2).b) ibung Anderungen enthalten, die als iber den Offenbarungsgehalt im
Regel 70.2 ¢) Anmeldezeitpunkt hinausgehend betrachtet werden, werden die betreffen-

den Anspriche geprift, wobei nur diejenigen technischen Merkmale
bertcksichtigt werden, die aus der Anmeldung in der urspringlich einge-
reichten Fassung herleitbar sind, und Anderungen, die als Hinzufiigung
eines Gegenstands betrachtet werden, aulRer Acht gelassen werden.

Wenn dies nicht mdglich ist, wird der Wortlaut der Anspriiche in der
geprift und diese Information auf dem Deckblatt und in Feld | des
WO-IPEA (Formblatt 408) und/oder des IPER (Formblatt 409) aufge-
nommen. Auf dem gesonderten Blatt wird begrindet, warum mit den
Anderungen ein Gegenstand eingefiihrt wird, der in der urspriinglich
eingereichten Fassung nicht offenbart war, und warum die Anderungen
nicht bertcksichtigt werden.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar123.html#D4N_A123_2
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Kapitel IV — Prifung des WO-ISA und
Erwiderungen

1. Allgemeines Verfahren
WO-IPEA (Formbla-t-tud-fc-)-é-)m"oder die Niederschrift einer telefonischen
Rucksprache mit etwaigen Anderungen gepriift.

Das Ergebnis dieser Prifung nach Kapitelll ist dann der IPER

Der Prifer beurteilt zundchst, ob die im WO-ISA erhobenen Einwande
durch die eingereichten Gegenvorstellungen und/oder Anderungen
ausgeraumt wurden. Ist dies der Fall, wird direkt der IPER erstellt, es sei
denn, die zusatzliche Recherche hat relevanten Stand der Technik ergeben

Niederschrift einer telefonischen Riicksprache gesendet werden.

Wird ein weiterer WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen
Rucksprache gesendet, worin eine Frist fur die Erwiderung gesetzt wird,
beriicksichtigt der Prifer die etwaige Erwiderung des Anmelders und
erstellt in der Regel direkt den IPER, selbst wenn noch Einwande offen
sind, es sei denn, es ist noch ein Antrag auf telefonische Rlcksprache
kann beispielsweise gemacht werden, wenn offensichtlich kleine Ande-
rungen vorgeschlagen werden koénnten - z. B. bei einer kurzen telefoni-
schen Ricksprache -, die zu einem positiven IPER fuhren wirden, sodass

2. Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408)

2.1 Das EPA war nicht als ISA tatig

Wurden der ISR und der WO-ISA von einer anderen europaischen
Internationalen Recherchenbehdrde (derzeit SE, ES, AT, FI, NPl (XN) und
VPI (XV)) erstellt, zahlt der WO-ISA nicht als erster schriftlicher Bescheid
Bertcksichtigung des WO-ISA und einer etwaigen aktenkundigen
Erwiderung des Anmelders. Falls Einwande hinsichtlich Neuheit,
erfinderischer Tatigkeit und/oder gewerblicher Anwendbarkeit bestehen,
versendet er einen WO-IPEA, auf den der Anmelder innerhalb der gemali

Falls trotz der fristgerechten und sachlichen Erwiderung auf diesen
WO-IPEA (in Form von Anderungen und/oder Gegenvorstellungen) noch
Einwande bestehen, moglicherweise infolge der zusétzlichen Recherche im

ABI. EPA 2011, 532
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
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die Niederschrift einer telefonischen Ricksprache versandt.

2.2 Das EPA war als ISA tétig

ABI. EPA 2011, 532 Dem Anmelder ist eine weitere Gelegenheit zur Interaktion im Verfahren
geseti-t-,"é-ruﬁé{f rechtzeitig eine sachliche Erwiderung auf den WO-ISA (in
Form von Anderungen und/oder Gegenvorstellungen) eingereicht.

Daher muss der Priifer, falls nach der Erwiderung auf den WO-ISA noch
Einwande bestehen, vor Erstellung eines negativen IPER folgende
Mitteilungen versenden:

- in der Regel einen (weiteren) schriftlichen Bescheid (Formblatt 408,
WO-IPEA), sowie

- eine Niederschrift der telefonischen Rucksprache, wenn vor Ergehen
des (weiteren) schriftlichen Bescheids eine telefonische Ricksprache
beantragt wurde;

- einen schriftlichen Bescheid oder eine Niederschrift der telefonischen
Rucksprache, wenn vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen
Bescheids eine telefonische Rucksprache oder ein (weiterer)

normalerweise zwei Monaten gesetzt, um dem Anmelder eine weitere
Gelegenheit zu geben, in Erwiderung auf noch bestehende Einwande
Gegenvorstellungen und/oder Anderungen einzureichen. Bei der

telefonische Rucksprache beigefugt.

Wenn der Anmelder mit seinem Antrag keine Erwiderung auf den WO-ISA
weiterer relevanter Stand der Technik ermittelt wurde, ergehtdlrekt ein
negativer IPER, in dem die im WO-ISA erhobenen Einwande wiederholt
werden.

Im Ausnahmefall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle gepriften
Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden, aber — als einziger
Einwand — weiterhin flr uneinheitlich erachtet werden, kann direkt,
d. h. ohne einen weiteren WO-IPEA, ein negativer IPER ergehen

berticksichtigen, die in einem in der Akte enthaltenen ergénzenden
internationalen Recherchenbericht (SISR) angefuhrt sind.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
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Ist der SISR innerhalb von 24 Monaten nach dem Prioritdtsdatum nicht
beim EPA eingegangen, wird die Akte trotzdem an den Prifer
weitergeleitet. Stellt der Prifer nach Uberpriifung fest, dass eine
Aufforderung zur Zahlung zuséatzlicher Gebuhren bei mangelnder
Einheitlichkeit  (siehe RL/IPCT-EPA  C-V,1) oder ein WO-IPEA

wie moglich tun, ohne den SISR abzuwarten.

Muss vor der Erstellung des IPER weder eine Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Gebihren bei mangelnder Einheitlichkeit noch ein WO-IPEA
versandt werden, erstellt der Prifer den IPER erst 27 Monate nach dem
Prioritatsdatum, sodass ein gegebenenfalls bis dahin eingehender SISR
noch bericksichtigt werden kann.

Wurde der IPER noch nicht erstellt, so berticksichtigt der Prifer den SISR
bei der Erstellung des IPER.

2.4 Spéat eingehende Akten

Ist der Antrag beim EPA erst sehr spéat wirksam eingegangen, so ruft der
Prifer den Anmelder an, um die Situation zu erlautern und ihn zu fragen,
welche Option er vorzieht:

- Besprechung der Anmeldung am Telefon und Gewahrung einer
kurzen Frist zur Einreichung von Anderungen (z. B.ein bis zwei
Wochen, wird in der Niederschrift der telefonischen Ricksprache
festgelegt); oder

- Erhalt eines WO-IPEA mit einer kurzen Frist (z.B.ein bis
zwei Wochen); oder

- Erhalt eines negativen IPER ohne weitere Interaktion; oder

- Erhalt eines WO-IPEA mit einer l&angeren Frist, wobei der IPER dann
verspatet ergeht

In dem sehr seltenen Fall, dass eine Akte so spat eingeht, dass der IPER
auch bei Setzung einer Frist von ein bis zwei Wochen erst nach Ablauf der
28-Monatsfrist ergehen wirde, wird der Anmelder gefragt, ob er dennoch
eine Frist zur Einreichung von Anderungen gewéahrt bekommen mdochte
oder ob er es vorzieht, dass ohne weitere Interaktion fristgerecht ein
negativer IPER erstellt wird.

Im vorstehend genannten Ausnahmefall, in dem nach einer telefonischen
Rucksprache der Anmelder keine Anderungen/Berichtigungen einreichen
mdchte, sondern damit einverstanden ist, dass direkt ein negativer IPER
erstellt wird, versendet der Prifer direkt einen negativen IPER.

2.5 Antrag auf einen weiteren schriftlichen Bescheid
Haufig beantragen Anmelder explizit einen weiteren schriftlichen Bescheid

ist. Wenn der Anmelder noch nicht ausreichend Gelegenheit hatte,
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Hatte der Anmelder bereits eine weitere Gelegenheit, Anderungen
einzureichen, wird in der Regel direkt der IPER erstellt (siehe jedoch auch

3. Verspatet eingereichte Erwiderung nach einem ersten oder einem
weiteren WO-IPEA (408)
Regel 66.4bis Im PCT-Verfahren hat der Anmelder keinen Rechtsverlust zu beflrchten,
RL/ISPE 19.32 wenn er die Fristen fir die Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid
nicht einhélt. Das einzige Risiko einer verspateten Erwiderung besteht
darin, dass sie bei der Erstellung des IPER nicht berlcksichtigt werden

kann.

RL/ISPE 19.33 In der Praxis wird, wenn die Erwiderung des Anmelders nach Ablauf der im
WO-IPEA (Formblatt 408) gesetzten Frist, aber vor Beginn der Erstellung
des IPER (Formblatt 409) eingeht, die verspéatet eingereichte Erwiderung
bei der Erstellung des IPER berticksichtigt.

Wenn die Erwiderung erst nach Beginn der Erstellung des IPER eingeht
und der Anmelder nicht alle im letzten schriftichen Bescheid erhobenen
Einwadnde ausgeraumt hat, wird die verspatete Erwiderung nicht
bertcksichtigt und der IPER auf der Grundlage der im letzten WO-IPEA
dargelegten Schlussfolgerungen erstellt.

Wenn die Erwiderung erst nach Beginn der Erstellung des IPER eingeht
und alle im letzten WO-IPEA erhobenen Einwénde ausgerdaumt sind, wird
die verspatete Erwiderung bei der Erstellung des IPER bericksichtigt.

Wenn keine Erwiderung eingegangen ist, wird der IPER auf der Grundlage
der im letzten WO-IPEA dargelegten Schlussfolgerungen erstellt.

4. Konsequenzen einer Beschréankung der Recherche

4.1 Vorbringen nach einem unvollstdndigen Recherchenbericht oder
einer Erklarung, dass eine Recherche nicht moglich ist
Regel 66.1 €) Wenn die Recherche nur einige Anspriiche oder Teile eines Anspruchs

(RL/PCT-EPA__B-XI,6). Es sollte immer klargestellt werden, welche

Anspriiche geprift wurden.

Art. 17 (2).a).i) und ii) Nach einer Beschrankung der Recherche, weil entweder der Gegenstand
von der Recherche ausgeschlossen ist oder keine sinnvolle Recherche
maoglich ist, oder nach einer Erklarung, dass Uberhaupt keine Recherche
moglich ist, kann der Priufer in spateren Phasen des Verfahrens mit
Argumenten des Anmelders konfrontiert sein, in denen dieser den
Feststellungen der ISA widerspricht.
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Die IPEA tragt jedoch keine Verantwortung fur Verfahrenshandlungen der
ISA, und es gibt im PCT keine Bestimmung, die eine Uberprifung einer
solchen Entscheidung der ISA durch die IPEA oder eine Beschwerde
dagegen vorsieht.

Schriftliche Ausfihrungen des Anmelders zur Vollstandigkeit der
Recherche gelten nicht als Schriftverkehr mit der IPEA und werden vom
Formalsachbearbeiter mit einem Standardschreiben beantwortet, es sei
denn, die Erwiderung des Anmelders enthalt eine Beschwerde gegen
Feststellungen, die das EPA als ISA in der Recherchenphase getroffen hat

Wenn die Antwort auf den WO-ISA Argumente enthélt, mit denen die aus
der eingeschrankten Recherche hervorgegangenen Ergebnisse in Frage
gestellt werden, gibt der Prufer im IPER (in Feld-1ll) zusatzlich an, dass die
Ergebnisse der ISA nicht von der IPEA Uberprift werden kénnen.

Manchmal versucht der Anmelder, den Prifer telefonisch zu erreichen, um
den Sachverhalt mindlich zu erortern. In solchen Fallen teilt der Prifer
dem Anmelder mit, dass die Sache in die Verantwortung der ISA nach

Wenn die Antwort geanderte Anspriche enthalt, die nicht recherchierte
Gegenstande umfassen, wird im IPER (in Feld Ill) angegeben, dass zu den
nicht recherchierten Gegenstdnden keine Stellungnahme abgegeben
werden kann.

4.2 Konsequenzen einer Erklarung tber eine nicht durchgefiihrte
Recherche oder einer unvollstdndigen Recherche in einem
anschlieRenden europdischen Verfahren

Far nicht recherchierte Gegenstéande wird kein schriftlicher Bescheid nach

Recherche fir die betreffenden Gegenstande durchzufuhren, falsch war,
hat dies also letztlich keine Konsequenzen. Im européischen Verfahren
muss die Prifungsabteilung jedoch die Entscheidung der Recherchen-
abteilung (Prufer) Uberprifen und eine endgiltige Entscheidung treffen.
Dies bedeutet, dass der Prifer in der europaischen Phase einer Euro-PCT-
Anmeldung die Entscheidung der ISA eventuell umstoRen und eine
vollstandige Recherche durchfiihren muss (entweder aufgrund der
eingereichten Argumente oder weil die Anspriiche so umformuliert wurden,

eingangs eine zusatzliche Recherche durchgefuhrt werden. Das Datum
dieser zusatzlichen Recherche bzw. die Tatsache, dass sie nicht
durchgefihrt wurde, muss im IPER angegeben werden.
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RL/ISPE 19.18

RL/ISPE 19.15

5.1 Zeitplan, Grundlage und Formblatter

Die zusatzliche Recherche wird vor oder bei Ergehen des ersten WO-IPEA
(Formblatt 408), vor einer telefonischen Ricksprache bzw. wenn kein
schriftlicher Bescheid erstellt wird, vor oder bei Ergehen des IPER
(Formblatt 409) (etwa 23 Monate nach dem Prioritdtsdatum) durchgefuhrt.
Eine weitere zuséatzliche Recherche vor Ergehen des IPER ist in der Regel
nicht notwendig.

Wenn im Falle mangelnder Einheitlichkeit fir mehr als eine beanspruchte
zuerst eine Aufforderung zurEntrlchtung zusatzlicher Priafungsgebuhren
(Formblatt 405) und fuhrt dann eine zusatzliche Recherche fur alle
Erfindungen durch, fir die zusétzliche Prifungsgebihren entrichtet wurden.

Die IPEA muss im IPER angeben, ob eine zusatzliche Recherche
durchgefihrt wurde oder nicht. Im Formblatt wird das Datum der letzten
zusétzlichen Recherche angegeben. Das Kastchen, dass keine zusétzliche
Recherche durchgefuhrt wurde, wird nur angekreuzt, wenn alle Anspruche
von der zuséatzlichen Recherche ausgenommen sind.

5.2 Ausnahmen von der zuséatzlichen Recherche
In der Regel wird eine zusatzliche Recherche fiir alle Anspriche

in den Feldern | und Il des WO/IPER angegeben.
Eine zusatzliche Recherche wird nicht durchgefthrt fur:
a) Gegenstande, zu denen die ISA keine Recherche durchgefuhrt hat

b) bei mangelnder Einheitlichkeit — Erfindungen, fir die zwar zusatz-
liche Recherchengebuhren, aber keine zusatzlichen Priufungs-
gebihren entrichtet wurden

C) Gegenstande, die zwar nicht von der Recherche ausgeschlossen
sind, wohl aber von der vorlaufigen Prifung

die zusatzliche Recherche in folgenden Féllen verweigern oder
beschranken:

d) wenn Anderungen unzuldssige Erweiterungen enthalten

e) wenn kein Schreiben beigefiigt wurde, in dem die Grundlage der
Anderungen erlautert und/oder angegeben wird, was in der
Anmeldung geandert wurde

f) wenn das EPA als ISA keinen schriftichen Nachweis des relevanten
Stands der Technik anfihren wirde (z.B. bei "notorischem
Fachwissen" im Bereich computerimplementierter Erfindungen).
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Im Fall d fuhrt der Prifer eine zusatzliche Recherche auf der Grundlage
entweder der friheren Anmeldungsunterlagen oder der gednderten
Unterlagen durch, ohne die Erweiterung zu berucksichtigen. Im Fall e gilt

Wird nur fir einige bzw. einen Teil der Anspriche eine zuséatzliche
Recherche durchgefiihrt, so wird weder

- angegeben, auf welche Anspriiche sich die zusatzliche Recherche
nicht erstreckt (dies geht in der Regel aus den Angaben in den
Feldern | und Il des WO/IPER hervor),

— noch erlautert, warum die zusatzliche Recherche nur teilweise
bzw. nicht durchgefiihrt wurde.

5.3 In der zusatzlichen Recherche neu ermittelte Dokumente, wenn
weitere Einwénde bestehen

Wird bei der zusatzlichen Recherche relevanter Stand der Technik
ermittelt, so wird nach der gegenwartigen Praxis als erste Handlung im
Verfahren nach Kapitelll ein WO-IPEA versandt oder telefonisch

ein positiver WO-ISA erstellt wurde oder die Einwéande in einem negativen
WO-ISA durch Anderungen oder Argumente des Anmelders ausgeraumt

Die ermittelten Dokumente werden wie folgt angegeben:

a) Neu ermittelte Dokumente, die nach dem Anmeldedatum vero6ffent-
licht wurden (E-Dokumente) und relevant fir die Neuheit sind,
werden in Feld VI des WO-IPEA und des IPER aufgefuhrt (zur

b) Neu ermittelte Dokumente, die vor dem Prioritatsdatum veroffentlicht
wurden und relevant fir Neuheit und/oder erfinderische Téatigkeit
sind, werden in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgefiihrt und
ausfihrlich begrindet.

c) Neu ermittelte Dokumente, die innerhalb der Prioritatsfrist veroffent-
licht wurden (P-Dokumente) und relevant fur Neuheit und/oder
erfinderische Tatigkeit sind, werden, wenn die Prioritéat wirksam ist
(als wirksam gilt), in Feld VI des WO-IPEA und des IPER aufgefihrt;

gilt nur, wenn es andere Einwdnde gibt, andernfalls

d) Neu ermittelte Dokumente, die innerhalb der Prioritatsfrist veroffent-
licht wurden (P-Dokumente) und relevant fur Neuheit und/oder
erfinderische Téatigkeit sind, werden, wenn die Prioritat unwirksam ist,
in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgefuhrt und ausfihrlich
begrindet.

RL/ISPE 3.22

RL/ISPE 19.21
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Bei der zusatzlichen Recherche ermittelte und im WO-IPEA genannte
Dokumente werden auch im IPER aufgefihrt, es sei denn, sie werden
durch Anderungen oder Argumente des Anmelders wahrend der
internationalen vorlaufigen Prifung irrelevant. In Feld | des IPER wird
immer angekreuzt, dass bei der abschlieRenden Recherche zusatzliche
relevante Dokumente ermittelt wurden.

5.4 Vorgesehener positiver IPER und zusatzliche Recherche

Wenn ein positiver WO-ISA erstellt wurde oder die Einwande in einem
negativen WO-ISA durch Anderungen oder Argumente des Anmelders
ausgeraumt wurden, und wenn bei der zusatzlichen Recherche

a) keine relevanten Dokumente ermittelt werden, wird direkt ein
positiver IPER erstellt;

Regel 64.1 b) vor dem Prioritatsdatum veroffentlichter relevanter Stand der Technik
ermittelt wird, wird ein WO-IPEA oder die Niederschrift einer
telefonischen Ruicksprache versandt (RL/PCT-EPA. C-1V, 2.2).

einem spateren EP-Verfahren (unabhangig von der Wirksamkeit der
Prioritat) zum Stand der Technik werden kénnten, wird ein WO-IPEA
mit ausfuhrlicher Neuheitsbegriindung versandt (RL/PCT-EPA

mogliche Relevanz beim Eintritt in die europaische Phase hinge-
wiesen. Einzelheiten zur Angabe solcher Dokumente enthalt

d) andere P/E-Dokumente ermittelt werden, die relevant fur die Neuheit
sind, wird bei wirksamer (als wirksam geltender) Prioritat direkt ein

in Feld VI des IPER aufgefihrt.
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Kapitel V — Einheitlichkeit der Erfindung

Gebuhren aufgefordert und hat er diese ganz oder teilweise gezahlt, und
wurde der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit gegebenenfalls in
einem etwaigen Widerspruchsverfahren zumindest teilweise aufrecht-
(mit Formblatt 405) zur Entrichtung zusatzlicher Priufungsgebihren
aufgefordert, wenn fir alle recherchierten Erfindungen auch eine Prifung
nach Kapitel Il durchgefuhrt werden soll. Erfindungen, fur die keine
Recherchengebihren entrichtet wurden, koénnen nicht weiterverfolgt
werden und geben deshalb weder zu Einwdnden noch zu Kommentaren

Entscheidung ist im PCT nicht vorgesehen.

Der Prufer erstellt dann einen einzigen WO-IPEA/IPER, der alle
Erfindungen behandelt, fur die Prifungsgebihren entrichtet wurden.

Auf den WO-ISA hin hat der der Anmelder moglicherweise umformulierte
Anspriiche eingereicht, die erheblich von denen abweichen, gegen die ein
Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben wurde. In diesem Fall
ist sorgfaltig zu prufen, ob

- der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit fur den neuen
Anspruchssatz auch noch zutrifft,

- sich die geanderten Anspriiche auf recherchierte Gegenstande
beziehen,

- die Argumentation zur mangelnden Einheitlichkeit angesichts der
neuen Anspriiche und/oder Gegenvorstellungen geéndert werden
muss.

Recherche erhobenen Einwand einverstanden. Ist dies ausnahmsweise
nicht der Fall (z. B. wenn die Recherche und der WO-ISA von einem
anderen Amt stammen), kann der Anmelder zur Zahlung zusatzlicher
Prifungsgebihren (Formblatt 405) aufgefordert werden, auch wenn in der
Recherchenphase nicht zur Zahlung weiterer Gebiuhren aufgefordert
wurde. Wenn jedoch aufgrund eines Einwands wegen mangelnder
Einheitlichkeit im Recherchenstadium nur eine Teilrecherche durchgefihrt
Schlussfolgerung gelangt, so besteht keine Madglichkeit, eine weitere
Recherche fiir nicht recherchierte Gegenstande zu veranlassen. In diesem

Moglich ist auch, dass mangelnde Einheitlichkeit nicht bei den
urspriinglichen, sondern erst bei den geanderten Ansprichen vorliegt. Sind
in einem solchen Fall die geadnderten Anspriche, die mangelnde
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Einheitlichkeit aufweisen, auf nicht recherchierte Gegenstande gerichtet, so
werden sie nicht geprift, und der WO-IPEA/IPER wird allein auf der
Grundlage der recherchierten Gegenstande erstellt (Formblatt 405 ist nicht
zu versenden). Hat der Anmelder allerdings z. B. den urspringlichen
unabhangigen Anspruch verallgemeinert, sodass er nicht mehr neu ist und
mangelnde Einheitlichkeit "a posteriori* vorliegt, wird vor dem WO-
IPEA/IPER eine Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Prufungs-
gebihren versandt.

Informationen zum Ausnahmefall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei
der alle gepriften Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden,
aber — als einziger Einwand — weiterhin fir uneinheitlich erachtet werden,

2. Keine Zahlung zuséatzlicher Recherchengebiihren

Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand
mangelnder Einheitlichkeit hin keine zusétzlichen Recherchengebihren
gezahlt hat, basiert der WO-IPEA/IPER auf den Ansprichen, fur die der
Recherchenbericht und der WO-ISA erstellt worden sind, und
beriicksichtigt dabei die Anderungen und Gegenvorstellungen des
Anmelders. Feld IV wird nicht ausgefulit.

3. Recherchierte Anspriiche entsprechen nicht der Einheitlichkeit
der Erfindung

3.1 Zahlung zusétzlicher Recherchengeblihren ohne Widerspruch
Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand
mangelnder Einheitlichkeit hin zuséatzliche Recherchengebihren ohne
Widerspruch gezahlt hat und die Anmeldung immer noch mangelnde
Einheitlichkeit aufweist, wird im Normalfall der auf Formblatt 206 und im
WO-ISA angegebene Einwand bestétigt (ggf. an vom Anmelder einge-
reichte Anderungen/Gegenvorstellungen angepasst).

Art. 34 (3) a) Formblatt 405 mit der Aufforderung zur Zahlung zuséatzlicher Prifungs-

Regel 68.2 gebihren wird nur fir solche Erfindungen versandt, die recherchiert wurden
und immer noch in den Anspriichen enthalten sind.

3.2 Zahlung zuséatzlicher Recherchengebihren unter Widerspruch
Regel 68.3.¢) Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand

RL/ISPE 10.78 mangelnder Einheitlichkeit hin zuséatzliche Recherchengebihren unter
Widerspruch gezahlt und

a) die Uberprufungsstelle entschieden hat, dass der Widerspruch voll
und ganz berechtigt war, wird keine Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Prifungsgebihren (Formblatt 405) versandt, sondern
der Entscheidung der Uberprufungsstelle gefolgt und der WO-
IPEA/IPER fur alle recherchierten Erfindungen erstellt;

b) die Uberpriifungsstelle entschieden hat, dass der Widerspruch
teilweise berechtigt war, wird eine Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Prifungsgebihren (Formblatt 405) versandt, wobei
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jedoch die Begrindung und die Zahl der Erfindungen an die
Entscheidung der Uberprifungsstelle angepasst werden.

Der Prufer sollte sich vergewissern, dass der bei der Recherche erhobene
Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit bei den neu eingereichten
Anspriuchen aufrechterhalten werden kann.

3.3 Keine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Recherchen-
gebuhren

Wenn bei der Recherche ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
erhoben, der Anmelder aber ausnahmsweise nicht zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebihren aufgefordert wurde, wird die Prifung auf Grundlage
der gesamten Anmeldung durchgefiihrt. Es wird keine Aufforderung zur
Zahlung zusatzlicher Prifungsgebihren (Formblatt 405) versandt, sondern
der WO-IPEAV/IPER fur alle recherchierten Erfindungen erstellt. In Feld IV
wird angegeben, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erfillt ist.

4. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Gebihren (Formblatt 405)

4.1 Keine Zahlung zusatzlicher Prifungsgebihren oder keine
Erwiderung

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
weder die Anspriche einschréankt noch zusatzliche Prifungsgebihren zahlt
oder nicht auf die Aufforderung reagiert, wird der WO-IPEA/IPER auf der
Grundlage der in der Aufforderung zur Zahlung zuséatzlicher Gebuhren
(Formblatt 405) angefuhrten ersten Erfindung (oder Haupterfindung)
erstellt, fur die die Recherchengebiihr gezahlt worden ist. Feld IV wird
ausgefullt und der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt
begrindet.

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
die Anspriche eingeschrankt hat, muss der Prifer Gberprifen, ob der
eingeschrankte Anspruchssatz einheitlich ist und ob alle Anspriiche auf
recherchierte Gegenstéande gerichtet sind.

Wenn dies der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER fir die eingeschréankten
Anspriiche erstellt und Feld IV nicht ausgefiillt.

Wenn dies nicht der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER flr die in Form-
blatt 405 angefihrte erste Erfindung (oder Haupterfindung) erstellt, fur die
die Recherchengeblihr gezahlt worden ist; Feld IV wird ausgefllt; in
Feld Il werden gegebenenfalls Anspriiche angegeben, die auf nicht
recherchierte Gegenstande gerichtet sind.

4.2 Zahlung zusatzlicher Prifungsgebthren ohne Widerspruch
Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
zusatzliche Gebihren fur die vorlaufige Prufung ohne Widerspruch zahlt,
wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage der Erfindungen erstellt, fur die
Prufungsgebiihren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefillt und der Mangel
an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt begrindet.
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Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
die Anspriche eingeschrankt und zusatzliche Gebuhren gezahlt hat, muss
der Prufer sich vergewissern, dass der eingeschrankte Anspruchssatz nur
so viele Erfindungen enthalt wie zusétzliche Gebihren gezahlt wurden und
dass die eingeschrankten Anspriche auf recherchierte Gegenstdnde
gerichtet sind.

Wenn dies der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER fur die eingeschrankten
Anspriche erstellt und Feld 1V wird ausgefullt.

Wenn dies nicht der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER fir so viele in
Formblatt 405 genannte Erfindungen erstellt, wie zuséatzliche Gebuhren
gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefillt, und in Feldlll werden
gegebenenfalls die Anspriche genannt, die auf nicht recherchierte
Gegenstande gerichtet sind.

In beiden Fallen wird der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten
Blatt begriindet.

4.3 Zahlung zusatzlicher Prifungsgebihren unter Widerspruch

Als Erwiderung auf Formblatt 405 kann der Anmelder alle oder einen Teil
der zusatzlichen Gebiihren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das
Widerspruchsverfahren ausgeldst, mit dem ermittelt wird, ob die
Aufforderung zur Zahlung der zusatzlichen Geblhren berechtigt war

5. Widerspruchsverfahren

Das Widerspruchsverfahren umfasst eine Uberpriifung innerhalb der IPEA
— zunachst durch den Formalsachbearbeiter, dann durch eine Uber-
prufungsstelle.

5.1 Zulassigkeit des Widerspruchs
Vor der Einleitung des Widerspruchsverfahrens sollte Gberprift werden, ob

Fir die Zuldssigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebuhr

b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer Begrin-
dung erfolgen, d. h.die Begrindung muss zum Zeitpunkt der

darlegen, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung erflllt oder warum der Betrag der geforderten
zusatzlichen Gebiihren lberhéht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den
Betrag der einzelnen zuséatzlichen Gebihr infrage zu stellen, sondern die
Zahl der geforderten zusatzlichen Prifungsgebiihren.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68_3_c
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68_3_e
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68_3_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68_3_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68_3_e
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68_3_e
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Die Entrichtung der Widerspruchsgebihr und das Vorliegen einer
Begrindung werden von besonders geschulten Formalsachbearbeitern
gepruft. Die Prifung in der Sache erfolgt durch die Uberpriifungsstelle bei
der Beurteilung der Begriindung des Widerspruchs.

5.2 Uberpriifungsstelle
Zur Zusammensetzung und zum Zweck der Uberprifungsstelle
siehe RL/IPCT-EPA _B-VII, 7.2. Die Namen der Mitglieder der Uber-

prufungsstelle werden auf Formblatt 420 bekannt gegeben.

Der Umfang der Uberpriifung ist auf diejenigen Erfindungen beschrankt, fur
die zusatzliche Gebuhren gezahlt wurden. Bezieht sich die Begrindung
des Anmelders nicht auf diese Erfindungen, kommt die Uberprifungsstelle
zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch nicht oder gegebenenfalls nur
teilweise berechtigt ist.

Stellt die Uberprufungsstelle fest, dass der Widerspruch voll und ganz
berechtigt ist, so informiert sie den Anmelder mittels Formblatt 420
Uberprufungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung
einheitlich ist. Eine Begrindung ist nicht nétig, es sei denn, die
Uberprufungsstelle beschlieR3t, dass eine solche Begriindung niitzlich ware.
Des Weiteren ordnet die Uberpriifungsstelle die Riickerstattung aller
zusatzlichen Gebihren und der Widerspruchsgebihr an. Die Prufung wird
fur die Erfindungen durchgefihrt, fur die Geblhren gezahlt wurden, und die
Begrindung der Nichteinheitlichkeit und die Zahl der Erfindungen im IPER
(bzw. WO-IPEA) werden an die Entscheidung der Uberpriifungsstelle
angepasst.

Halt die Uberpriifungsstelle den Widerspruch fiir nicht berechtigt, so teilt sie
dies dem Anmelder auf Formblatt 420 mit. Es ist zu begrinden, warum die
Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Gebihren aufrechterhalten wird.
Die Prifung wird fur die Erfindungen durchgefuhrt, fur die Gebuhren
gezahlt wurden.

Halt die Uberprufungsstelle den Widerspruch nur fiir teilweise berechtigt, so
teilt sie dies dem Anmelder auf Formblatt 420 mit. Es ist zu begrunden,
warum die Aufforderung zur Entrichtung zusétzlicher Gebuhren teilweise
aufrechterhalten wird. Die Prufung wird fur die Erfindungen durchgefihrt,
fur die Gebuhren gezahlt wurden, und die Begrindung der
Nichteinheitlichkeit und die Zahl der Erfindungen im IPER (bzw. WO-IPEA)
werden an die Entscheidung der Uberpriifungsstelle angepasst. Die
Uberpriufungsstelle ordnet eine Riickerstattung der zuséatzlichen Gebiihren
an, fur die der Widerspruch als berechtigt angesehen wurde, nicht aber der
Widerspruchsgebuhr.

Der Formalsachbearbeiter (bermittelt die Entscheidung der Uber-
prifungsstelle dem Anmelder und dem IB. Die Entscheidung Uber den
Widerspruch (Formblatt 420) wird zusammen mit dem WO-IPEA oder IPER
versandt, um die Einheitlichkeit beider Dokumente zu gewahrleisten.

RL/ISPE 10.80

RL/ISPE 10.81

RL/ISPE 10.82


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel VI - Fristen

1. Beginn der internationalen vorlaufigen Prifung
Frist mit der internationalen vorlaufigen Prifung, eé"é-ei"c'i-é-r'l-r']-,"der Anmelder
beantragt einen friiheren Beginn.

Einreichung des Antrags, aber vor Ablauf dieser Frist eingehen, werden bei
der internationalen vorlaufigen Prifung immer bertcksichtigt.

es beginnt nicht die internationale vorlaufige Prifung gleichzeitig mit der
internationalen Recherche.

2. Fristen far die internationale vorlaufige Prifung

Die Frist fur die Erstellung des internationalen vorlaufigen Prifungsberichts
PrUfunc;;"-éri‘-c;-r-c-i-é-r-l-ichen Unterlagen rechtzeitig eingegangen, erstellt das
EPA den IPER innerhalb von 28 Monaten ab dem friihesten Prioritats-
datum.

Die Frist flr den Eintritt in die europaische Phase vor dem EPA betragt fur
den Anmelder 31 Monate ab dem Prioritatsdatum.

3. Fristverlangerung
Das Versaumnis der im WO-ISA oder WO-IPEA gesetzten Frist fuhrt nicht

Antrdge auf Verlangerung der Frist fir die Erwiderung auf den WO-ISA
werden von Formalsachbearbeitern behandelt, wenn der WO-ISA als erster
schriftlicher Bescheid der IPEA gilt. In der Regel wird eine Verlangerung
um einen Monat gewahrt, sofern der Antrag vor Ablauf der normalen Frist
verlangerte Frist nicht spater als 25 Monate nach dem (frihesten)
Prioritatsdatum endet; weitere Verlangerungen werden nicht zugelassen.
Die Verlangerung gilt nicht fur die Frist fur die Einreichung des Antrags, die
nicht verlangert werden kann.

Eine beantragte Verlangerung der Frist fur die Erwiderung auf den
WO-IPEA (Formblatt 408) wird nur gewdahrt, wenn angesichts der Frist
d. h. L-J-r-l-t-er"(-j-é}--\-/-(-)-raussetzung, dass die so verlangerte Frist nicht spater als
27 Monate nach dem friihesten Prioritadtsdatum endet und der Antrag vor
Ablauf der gesetzten Frist gestellt wurde.

Wurde der ISR so spat erstellt, dass die Frist von 28 Monaten fir die
Erstellung des IPER nicht gewahrt werden kann, sollte dem Antrag auf
Fristverlangerung stattgegeben werden.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r54bis.htm#D4N_REG_54a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_ba
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r54bis.htm#D4N_REG_54a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_2_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_a
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http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_ba
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_2_i
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r159.html#D4N_R159_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.htm#D4N_22_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.htm#D4N_22_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.htm#D4N_39_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.htm#D4N_39_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_2_e
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Kapitel VIl = Sonstige Verfahren in der
Prifungsphase

1. Antrag auf (personliche oder telefonische) Ricksprache
verkehren. Folglich ist Antrdgen von (auch auf3ereuropéaischen) Anmeldern
und Anwalten auf telefonische Ricksprache stattzugeben, allerdings erst
nachdem eine schriftliche Erwiderung auf den WO-ISA und gegebenenfalls
auf eine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren (Formblatt 405)
(bei mangelnder Einheitlichkeit) eingegangen ist. Antrédgen auf personliche
Rucksprache wird nicht stattgegeben. Beantragt ein Anmelder eine
personliche Rucksprache, so sollte ihm der Prifer jedoch telefonisch mittei-
len, dass das Amt Antrage auf persdnliche Rlcksprache grundsatzlich
ablehnt, die Angelegenheit aber telefonisch besprochen werden kann.

Hat der Anmelder eine telefonische Ricksprache beantragt, gilt Folgendes:

- Der Anmelder hat generell das Recht, auf Antrag einmal telefonisch
Ricksprache zu halten.

- Nach einer telefonischen Ricksprache wird dem Anmelder in der
Regel* eine Frist gesetzt (hormalerweise zwei Monate), um gean-
derte Anspriche und/oder Argumente einzureichen.

- Hat der Anmelder vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids
(Formblatt 408) eine telefonische Ricksprache oder als Alternative
einen weiteren schriftlichen Bescheid beantragt, so entscheidet der
Priufer nach seinem Ermessen, welche Art der Interaktion sich fir die
betreffende Anmeldung am besten eignet.

- In dem Sonderfall, in dem eine telefonische Riicksprache erst
beantragt wird, nachdem ein weiterer schriftlicher Bescheid versandt
wurde, aber vor dem Datum, an dem der IPER erstellt wird, ist dem
Antrag stattzugeben, bevor ein negativer IPER ergeht. In diesem Fall
kann der Anmelder allerdings keine weiteren Anderungen einreichen,
es sei denn, man hat sich ausdrucklich darauf geeinigt (siehe unten).

* Hat der Anmelder in einer telefonischen Ricksprache erklart, dass er
keine weiteren Stellungnahmen/Anderungen einreichen méchte und damit
einverstanden ist, ohne weitere Interaktion einen negativen IPER zu
erhalten, versendet der Prifer die Niederschrift Uber die telefonische
Rucksprache, ohne eine Frist zu setzen, und erlasst anschlielend direkt
den negativen IPER.

Wird ein Telefongesprach anberaumt, sind die zu erdrternden Punkte im
Voraus klar festzulegen. Falls dies telefonisch geschieht, sollte der Prifer
die Einzelheiten festhalten und in der Akte (Formblatt 428: Niederschrift
Uber die telefonische Rucksprache) kurz die anstehenden Punkte sowie
Datum und Uhrzeit der Rucksprache vermerken. Dem Anmelder wird
dieser Vermerk in Kopie tbermittelt.

ABI. EPA 2011, 532

RL/ISPE 19.45
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Mdchte der Anmelder geanderte Anspriche telefonisch erdrtern, sollte der
Prifer vorab eine Kopie dieser Anspriche erhalten, damit er sich
angemessen vorbereiten kann. Die Frist fur solche Eingaben setzt der
Prifer in dem Vermerk Uber die getroffenen Vereinbarungen.

RL/ISPE 19.46 Das Ergebnis der telefonischen Ricksprache wird vom Prifer festgehalten
und in die Akte aufgenommen. Die Aufzeichnung hangt von der Art der
erorterten Gegenstande ab und wird dem Anmelder zugeleitet.

Wenn die Ricksprache den zweiten schriftichen Bescheid ersetzt oder
nach einer Erwiderung auf einen zweiten schriftlichen Bescheid stattfindet
und man sich bei der Riicksprache auf Anderungen geeinigt hat, so enthalt
das Formblatt 428 Folgendes:

- einen Hinweis darauf, dass die Anderungen nicht von der IPEA
vorgenommen werden kdnnen, und

- eine Aufforderung an den Anmelder, die ge&nderten Blatter
normalerweise innerhalb von einem Monat, spéatestens aber
einen Monat vor dem Termin fiir den IPER einzureichen (bzw. wie in
Bezug auf die verspatete Erstellung des IPER vereinbart).

Findet die Rucksprache nach einer Erwiderung auf einen zweiten
schriftlichen Bescheid statt und ist keine Einigung zustande gekommen,
wird dem Anmelder mitgeteilt, dass seine Argumente bei der Erstellung des
IPER berucksichtigt werden.

2. Vertraulichkeit

Art. 38 Nach Art. 38 hat die internationale vorlaufige Prifung vertraulichen
Regel 94.2 Charakter. Dies bedeutet, dass beispielsweise die schriftlichen Bescheide
RL/ISPE 3.26 bis zur Erstellung des IPER von der Einsichthahme ausgeschlossen sind.

3. Prufung der Einwendungen Dritter

RL/ISPE 17.69 Fir relevante Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel Il gilt

Folgendes:

a) Wenn ein negativer IPER vorgesehen und ein zweiter schriftlicher
Bescheid noch nicht ergangen ist, wird ein WO-IPEA (Formblatt 408)
erstellt, wobei die Einwendungen Dritter und etwaige Stellung-
nahmen des Anmelders beriicksichtigt werden und in Feld V auf die
neuen Dokumente des Stands der Technik verwiesen wird (siehe

b) Wenn der IPER auch ohne die Einwendungen Dritter negativ
ausgefallen wéare und ein WO-IPEA bereits vor Eingang dieser
Einwendungen ergangen ist, wird vor der Erstellung des IPER kein
weiterer schriftlicher Bescheid versandt.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a38.htm#D4N_38
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C) Wenn ein WO-IPEA bereits vor Eingang der Einwendungen Dritter
ergangen ist und der IPER auch ohne die Einwendungen Dritter
positiv ausgefallen ware, wird ein neuer WO-IPEA erstellt oder der
Anmelder angerufen, je hachdem, welches Vorgehen insbesondere
in Anbetracht der Frist fur die Erstellung des IPER effizienter
erscheint.

In den Fallen b und ¢ wird der IPER erstellt, wobei die Einwendungen
Dritter und die Stellungnahmen des Anmelders beriicksichtigt werden und
in Feld V des IPER gegebenenfalls auf die neuen Dokumente des Stands
der Technik verwiesen wird.

d) Wenn ein positiver IPER vorgesehen ist, weil die Einwendungen
Dritter zwar auf relevantere Dokumente als diejenigen in der Akte
verweisen, aber weder der Neuheit noch der erfinderischen Tatigkeit
entgegenstehen, wird auf die neu angeflhrten relevanten
Dokumente gegebenenfalls in der Begriindung der Patentierbarkeit
in Feld V auf gesondertem Blatt eingegangen.

Wenn die Dokumente zwar relevant sind, aber keine neuen
Informationen enthalten, liegt es im Ermessen des Priifers, ob er sie
im IPER auffihrt. Wenn die Dokumente z.B.einen besseren
Ausgangspunkt fur den Aufgabe-Losungs-Ansatz bieten, kann der
Prifer seine Argumentation zugunsten der erfinderischen Tatigkeit
Uberprifen.

Wenn die Einwendungen Dritter nicht relevant oder nicht ausreichend
einer Amtssprache des EPA abgefasst sind), muss im WO-IPEA und/oder
im IPER nicht auf diese Einwendungen eingegangen werden. In Feld V des
WO-IPEA und/oder des IPER wird der Hinweis aufgenommen, dass die
Einwendungen Dritter bertcksichtigt wurden und als nicht relevant
angesehen werden oder dass und warum die Einwendungen Dritter nicht
berticksichtigt werden konnten.
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Kapitel VIII - Der IPER

1. Mitdem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409)

enthalten, ob die beanspruchte Erfindung nach irgendeinem nationalen
Recht patentfahig oder nicht patentfahig ist oder zu sein scheint. Die
vorlaufige Prifung dient auch nur der Erstellung eines Gutachtens; sie fihrt
weder zur Erteilung eines Patents noch zur Zurlickweisung der Anmeldung.
Unter diesen Umstéanden darf der Bericht daher nicht den Eindruck
vermitteln, Teile der Anmeldung seien patentfahig oder nicht patentfahig.
Es wird lediglich angegeben, ob die Anspriche bestimmten Kriterien
genugen oder nicht.

2. Ausfullen des IPER

Der IPER wird genauso erstellt wie der WO-ISA, d. h. fur alle Anspriiche
wird unter Berlcksichtigung der vom Anmelder eingereichten
Gegenvorstellungen und/oder Anderungen ein positives oder negatives
Gutachten abgegeben.

Fir den IPER gelten somit hinsichtlich der Prufung dieselben Kriterien wie

Insbesondere wird der IPER nur fur die (laut WO-ISA) recherchierten
Anspriiche erstellt; geanderte Anspriche, die auf einen nicht recherchierten
Gegenstand gerichtet sind, bleiben unbertcksichtigt, was in Feld Ill des
IPER (Keine Erstellung eines Gutachtens) angegeben und auf dem
gesonderten Blatt begriindet wird.

Ist keine Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid eingegangen oder
bestehen die in einem friheren schriftlichen Bescheid erhobenen Einwéande
noch fort, so kénnen die Bemerkungen aus dem schriftlichen Bescheid in
das entsprechende Feld des IPER Ubertragen werden. Hat der Anmelder
jedoch Argumente zugunsten der Anspriiche vorgebracht, so sollte der
Prifer, selbst wenn die zuvor erhobenen Einwédnde noch zutreffen, in einer
neutralen Art (d. h. ohne direkt auf die Erwiderung des Anmelders Bezug
zu nehmen im Sinne von "siehe Erwiderung/Argumentation des Anmel-
ders") zumindest auf die Hauptargumente des Anmelders eingehen, um
sicherzustellen, dass es dem Anmelder ersichtlich ist, dass seine
Argumente in Betracht gezogen wurden.

Sind Ausfuhrungen, Tatsachen und Beweismittel wie zum Beispiel
Ergebnisse eines Vergleichsversuchs, die ein Anmelder in einer
Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid vorbringt, fir die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit von entscheidender Bedeutung, so kann der
Prufer seine Argumentation im IPER auf die Erwiderung des Anmelders
stutzen. Dies ist wichtig fir andere Amter, die wissen miissen, warum der
Prifer zu einer bestimmten Schlussfolgerung gelangt ist. Da der IPER
neutral geschrieben und in sich geschlossen sein sollte, ist es jedoch nicht
zulassig, dem IPER Bestandteile der Erwiderung des Anmelders
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ABI. EPA 2011, 372
ABI. EPA 2013, 542

beizufiigen oder direkt auf die Erwiderung des Anmelders Bezug zu
nehmen.

2.1 Sequenzprotokolle

Waurde keine (vollstédndige) internationale Recherche durchgefiihrt, weil der
Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll in
elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST. 25 eingereicht oder die
Gebdhr fur verspatete Einreichung nicht entrichtet hat, wird im IPER in

eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form). In
Feld 11l des IPER gibt der Prifer aul3erdem an, dass auch die Prifung nach

Liegt dem EPA als IPEA ein dem WIPO Standard ST.25 entsprechendes
Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, kann der Anmelder
aufgefordert werden, innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von einem
Monat nach dem Datum der Aufforderung, ein solches Sequenzprotokoll

3. Positiver oder negativer IPER
Wie beim WO-ISA muss der Prifer angeben, ob der IPER positiv oder

Im besonderen Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle
gepruften Erfindungen (in der Regel nach Versenden der Aufforderung zur
Zahlung zusatzlicher Gebihren (Formblatt 405), siehe RL/PCT-EPA

Einwand — weiterhin flr uneinheitlich erachtet werden, ergeht ein negativer
IPER. FeldV enthalt eine positive Erklarung zur Neuheit und zur
erfinderischen Tatigkeit in Bezug auf alle gepriften Erfindungen, und der
Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit wird in Feld IV begriindet.

In diesem Sonderfall kann ausnahmsweise und in Abweichung von dem in
IPERemWOIPEA(FormbIatt 408) gesendet werden muss, direkt ein
negativer IPER ohne weiteren schriftlichen Bescheid ergehen. Der Grund
fur diese Ausnahme liegt darin, dass der Anmelder im Verfahren nach
zusatzllche Gebiihren bezahlt wurden, sodass im WO-IPEA kein Einwand
erhoben wirde.

Im Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, fir die keine zusatzlichen
Recherchengebihren entrichtet wurden und der Bericht Uber die erste
Erfindung positiv ist, kann ebenfalls direkt ein negativer IPER versandt
werden (weil der Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit eine direkte
Erteilung bei Eintritt in die européische Phase verhindert). Feld V enthalt
nur fir die erste Erfindung eine positive Erklarung zur Neuheit und zur


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_1_e
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_1_e
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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C:V. 2).

4. Berichtigung des IPER

Da der IPER ein nicht bindendes Gutachten und keine Entscheidung ist,
sieht der PCT keine Beschwerde- oder Einspruchsmdglichkeit gegen den
IPER vor. Mit der Erstellung des IPER ist in der Regel die internationale
Phase abgeschlossen. Etwaige weitere Anmerkungen oder Anderungen
des Anmelders sind daher an die ausgewahlten Amter zu richten und nicht
an die IPEA.

Nur wenn der IPER einen Fehler enthédlt oder der IPER erstellt wurde,
obwonhl eigentlich ein zweiter schriftlicher Bescheid hatte ergehen sollen

entschieden werden kann, ob ein berichtigter IPER zu erstellen ist.

In seltenen Fallen kann der Bericht fehlerhaft sein, z. B. weil falsche
Anmeldungsunterlagen, irrtimlich angefuhrte bzw. nicht zum Stand der
Technik gehérende Entgegenhaltungen oder neue, im IPER erstmalig
genannte Unterlagen zugrunde lagen oder weil Anderungen der Anspriiche
Ubersehen wurden.

Wenn in einem solchen Fall das aktuelle Datum mindestens eine Woche
vor dem tatsachlichen Fristende liegt (normalerweise 28 Monate ab dem
Prioritatsdatum), wird ein neues Formblatt 409 mit den korrekten Angaben
ausgefullt und der IPER an den Anmelder und an die WIPO gesandt.

Wenn weniger als eine Woche bis zum Fristende verbleibt oder die Frist
schon abgelaufen ist, wird beim Anmelder telefonisch angefragt, ob er noch
einen berichtigten IPER wuinscht. Falls ja, wird ein berichtigter IPER
erstellt. Wenn der Anmelder wegen des Fristablaufs nicht auf einen
berichtigten IPER warten mdchte, wird Formblatt 428 (Niederschrift tber
die telefonische Riicksprache) ausgefillt und dabei der Fehler im IPER so
angegeben, dass der Anmelder den Inhalt dieses Formblatts in der
regionalen Phase als Nachweis verwenden kann. Formblatt 428 wird zur
Unterrichtung Gbermittelt.

Wenn der IPER ungeachtet des Antrags des Anmelders auf Berichtigung
keinen der oben genannten Mangel aufweist, teilt der Formal-
sachbearbeiter dem Anmelder in einem Standardschreiben mit, dass die
Phase der internationalen vorlaufigen Prifung abgeschlossen ist. Etwaige
weitere Anmerkungen kdnnen erst beim Eintritt in die nationale Phase an
die ausgewahlten Amter gerichtet werden.

RL/ISPE 19.34

RL/ISPE 19.35


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_4a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf




November 2016 Richtlinien PCT - EPA

Teil C — Kapitel IX-1

Kapitel IX - Besondere Antrage

1. Zuricknahme des Antrags nach Kapitel Il

Wird der Antrag vor Beginn der internationalen vorlaufigen Prifung und vor
dem Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritdtsdatum zurtickgenommen,
so hat der Anmelder Anspruch auf die Ruckerstattung von 75 % der
Gebuhr fur die internationale vorlaufige Prifung. Wenn der Prifer bereits
mit der Priifung der Akte begonnen hat, erfolgt keine Rickerstattung. Wann
mit der internationalen vorlaufigen Prifung begonnen wurde, ist meist aus
Formblatt PCT/IPEA/409 ersichtlich, wo in Feld | unter Punkt 6 das Datum

internationalen vorlaufigen Prifung durchgefihrt und in der Regel vor
Erstellung des IPER nicht wiederholt wird.

Eine bedingte Zuriicknahme ist nicht méglich.

Die Zuricknahme des Antrags nach Kapitel Il muss von allen Anmeldern
unterzeichnet werden.

2. Antrag auf Prifung unterschiedlicher Anspruchsséatze

Die Einreichung unterschiedlicher Anspruchsséatze fur unterschiedliche
ausgewahlte Staaten oder unterschiedlicher (Haupt- und Hilfs-)Antrage auf
der Grundlage unterschiedlicher Anspruchsséatze wird nicht akzeptiert,
denn die Prifung solcher Anspriche ist zeitaufwendig und entspricht auch
nicht dem Zweck des PCT. Im PCT sind Hilfsantrage nicht vorgesehen,

Fassung der Anmeldungsunterlagen dem IPER als Anlage beigefiigt
werden. Die parallele Prifung mehrerer gleichzeitig anhangiger Antrage ist
nicht vereinbar mit der in den genannten Regeln vorgesehenen
sequenziellen Prifung einzelner Antrage.

Falls der bevorzugte Antrag klar erkennbar ist (z. B. der Hauptantrag), wird
der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage dieses Antrags erstellt und im WO-
IPEA/IPER darauf hingewiesen, dass die Bearbeitung von unter-
schiedlichen Antréagen (bzw. von Haupt- und Hilfsantragen) nach dem PCT
nicht vorgesehen ist.

Falls der bevorzugte Antrag nicht klar erkennbar ist, (unterschiedliche
Antrage ohne Angabe der Praferenz), wird der Anmelder mdglichst
telefonisch aufgefordert, nur einen Anspruchssatz vorzulegen oder
anzugeben, welcher Anspruchssatz/Antrag der Prifung zugrunde gelegt
werden soll.

Reagiert der Anmelder nicht und/oder besteht er auf mehreren
Anspruchssatzen, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage des ersten

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang C-II
ABI. EPA 2010, 304


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70_2_f
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_1_c
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Anspruchssatzes erstellt, und auf dem gesonderten Blatt zu Feld | wird ein
entsprechender Vermerk eingeflgt.

3. Antrag auf eine auf bestimmte Anspriche beschrénkte Prifung

Anmelder stellen manchmal den Antrag, dass lediglich bestimmte
Anspruche gepruft werden, ohne tatsdchlich den Anspruchssatz zu
beschranken, etwa um einen positiven IPER zu erhalten, obwohl das
Ergebnis fur einige Anspriche negativ ware. Zum Beispiel kdnnte der
Anmelder, in Erwiderung auf den WO-ISA, der eine negative
Stellungnahme zu den Anspriichen 1 - 5 sowie eine positive Stellungnahme
zu den Anspriichen 6 und 7 enthalt, die Anspriiche nicht andern, sondern
den Antrag stellen, dass der IPER lediglich fur die Anspriiche 6 und 7

erstellt wird.
Art. 34 (3).0) Einem Antrag auf eine auf bestimmte Anspriiche beschrankte Prifung wird
Art. 34 (4).a) i) und ii) nicht stattgegeben, da der IPER auf Grundlage der vorliegenden
Art. 35 (2) Anspriche erstellt wird und lediglich vom Prifer beschrankt werden kann,

z. B. in Fallen von mangelnder Einheitlichkeit, wenn nicht alle Gebuhren
entrichtet wurden, bei nicht recherchierten Anspriichen, mangelnder
Klarheit oder urspringlich nicht offenbarten Gegenstéanden. Eine
Beschrankung auf Antrag des Anmelders ware im Widerspruch zu
Anspruch" bezieht. In solchen Fallen wird der Anmelder darlber
unterrichtet, dass der IPER fir alle Anspriiche erstellt wird, wenn nicht ein
beschrankter Anspruchssatz eingereicht wird.

4. Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen
Feststellungen
Art. 17 (3).a), Ist die Recherche beschrankt worden und enthélt die Erwiderung des
Art. 17 (2).a)iundii) Anmelders eine Beschwerde gegen die in der Recherchenphase
getroffenen Feststellungen, wird die Beschwerde von der fur Reklamatio-
nen zustandigen Abteilung im EPA bearbeitet und die ISA muss

moglicherweise einen korrigierten ISR erlassen.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a35.htm#D4N_35_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_3_c
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Einleitung

Teil E enthalt Richtlinien fir Verfahrensschritte im Verfahren flr inter-

nationale Anmeldungen, die in mehreren Verfahrensstufen vorkommen
kdnnen.
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Kapitel | = Einwendungen Dritter

Dritte konnen - auf Wunsch anonym - nach dem PCT Einwendungen
erheben. Anders als im Verfahren nach dem EPU dirfen sich diese
Einwendungen nur auf Stand der Technik beziehen, der fir die Neuheit
und/oder die erfinderische Tatigkeit der in der internationalen Anmeldung
beanspruchten Erfindung relevant ist.

Einwendungen koénnen zwischen dem Datum der internationalen
Veroffentlichung und dem Ablauf von 28 Monaten nach dem Prioritats-
datum der internationalen Anmeldung in elektronischer Form beim
Internationalen Buro (IB) der WIPO eingereicht werden. Sie kénnen in jeder
Veroffentlichungssprache abgefasst sein; der angeftihrte Stand der Technik
kann in einer beliebigen Sprache vorliegen.

Der Anmelder wird vom IB Uber etwaige Einwendungen Dritter informiert
und kann innerhalb von 30 Monaten seit dem Prioritdtsdatum dazu Stellung
nehmen.

Das IB ubermittelt die Einwendungen Dritter und etwaige Stellungnahmen
des Anmelders unverziglich an die ISA, die SISA und die IPEA, sofern der
(ergdnzende) internationale Recherchenbericht oder der internationale
vorlaufige Prifungsbericht (IPER) nicht bereits beim IB eingegangen ist.

Unmittelbar nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritdtsdatum werden
die Einwendungen Dritter und Stellungnahmen des Anmelders allen
Bestimmungsamtern und ausgewahlten Amtern tibermittelt.

Alle Einwendungen und Stellungnahmen Dritter werden unverziglich zur
offentlichen Akteneinsicht freigegeben.

Sind die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der
Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, so fordert der
Formalsachbearbeiter den Dritten gemalR dem europdischen Verfahren
kirzere Frist, die mit den strengen Fristvorgaben des PCT in Einklang
steht. Kénnen diese Fristvorgaben nicht eingehalten werden oder wurden
die Einwendungen Dritter anonym eingereicht, so ergeht keine
Aufforderung.

Falls die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der
Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind und eine
Ubersetzung nicht eingereicht wird bzw. nicht eingereicht werden kann,
sind sie vom Prifer dennoch soweit mdglich zu berticksichtigen, insbeson-
dere wenn sie prima facie relevant erscheinen (z. B. aufgrund der Zeich-
nungen im Stand der Technik). Der Prifer kann einen Hinweis in den
WO-ISA aufnehmen, wonach fir die eingehende Prufung des Doku-
ments/der Dokumente eine Ubersetzung erforderlich ist.

Al,
801 - 805


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_v_3.htm#D4N_GLE_CV_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r48.htm#D4N_REG_48_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar14.html#D4N_A14_1
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Auch wenn Einwendungen Dritter erhoben wurden, sind die Fristen fur die
Handlungen der verschiedenen Amter nach dem PCT einzuhalten, damit
sichergestellt ist, dass folgende Berichte fristgerecht ergehen: ISR, SISR
und IPER.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
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Kapitel Il = Patent Prosecution Highway (PPH)

1. Allgemeines

Im Rahmen des Patent Prosecution Highway (PPH) kénnen Anmelder,
deren Patentanspriiche flr patentierbar/gewahrbar befunden wurden,
beantragen, dass eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespon-
dierende Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Amter
koénnen ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen profitieren.

Die PPH-Partneramter des EPA sind derzeit: JPO (Japan), KIPO (Sud-
korea), SIPO (China), USPTO (USA), ILPO (lIsrael), CIPO (Kanada), IMPI
(Mexiko), IPOS (Singapur) und IPA (Australien).

Beim PPH-Pilotprogramm kann ein PPH-Antrag gestitzt werden auf:

i) das letzte PCT-Arbeitsergebnis (WO-ISA oder IPRP/IPER), das von
einem der PPH-Partneramter als ISA oder IPEA erstellt wurde (PPH
auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen); oder

i) das nationale Arbeitsergebnis (Bescheid mit Angabe der patentier-
baren/gewahrbaren Anspriiche), das auf die Bearbeitung einer natio-
nalen Anmeldung oder einer in die nationale Phase eingetretenen
PCT-Anmeldung in einem der PPH-Partneramter zuriickgeht (PPH
auf der Grundlage von nationalen Arbeitsergebnissen).

2. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA
Wenn das EPA als ISA tatig war und die internationale Anmeldung
Anspriiche enthalt, die vom EPA als ISA fir patentierbar/gewéahrbar
befunden wurden, kann der Anmelder nach dem PPH-Pilotprogramm bei
den PPH-Partneramtern des EPA die beschleunigte Prifung beantragen,
sobald die Anmeldung vor diesen Amtern in die nationale Phase
eingetreten ist. Informationen Uber das Verfahren zur Beantragung der
Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der
PPH-Partneramter des EPA zu finden.

Unabhangig vom PPH-Pilotprogramm kann jeder Anmelder im Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt jederzeit die beschleunigte Prifung
seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen

3. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER
Das PPH-Pilotprogramm sieht vor, dass ein PPH-Antrag auch auf einen
IPER gestutzt werden kann, den das EPA als IPEA erstellt hat.
Informationen Uber das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die
Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der PPH-Partneramter
des EPA zu finden.

Unabhéngig vom PPH-Pilotprogramm kann jeder Anmelder im Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt jederzeit die beschleunigte Prifung


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_vii_3_2.htm#D4N_GLE_CVII_3_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/01/a8_de.html#D4N_OJ_2014_A8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/01/a6_de.html#D4N_OJ_2015_A6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/01/a6_de.html#D4N_OJ_2015_A6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/01/a8_de.html#D4N_OJ_2015_A8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/08/a70_de.html#D4N_OJ_2015_A70
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a93_de.html#D4N_OJ_2015_A93
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/01/a8_de.html#D4N_OJ_2014_A8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/01/a6_de.html#D4N_OJ_2015_A6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/08/a70_de.html#D4N_OJ_2015_A70
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a93_de.html#D4N_OJ_2015_A93
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seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen
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Kapitel I = Einfihrung

Neben den Erfordernissen der Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und
gewerblichen Anwendbarkeit sowie dem Ausschluss von Gegenstanden,
fur die die ISA und/oder die IPEA keine Recherche bzw. internationale
vorlaufige Prifung durchfihren muss, muss eine internationale
Patentanmeldung noch verschiedenen anderen Anforderungen genigen;
das EPA als ISA und/oder IPEA prift die Anforderungen und erstellt einen
schriftlichen Bescheid bzw. IPER. Bei den Anforderungen handelt es sich
sowohl um materiellrechtliche Erfordernisse wie ausreichende Offenbarung

das Prioritatsrecht.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_2_a
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Kapitel Il — Inhalt einer internationalen
Patentanmeldung (ausgenommen
Patentanspriche)

1. Allgemeines

aufgefiihrt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten:

i) einen Antrag,

iv) eine  oder mehrere  Zeichnungen (soweit  erforderlich)

Dieses Kapitel befasst sich mit den Erfordernissen ii), iv) und v), soweit sie
fur die ISA und die IPEA von Belang sind. Die Erfordernisse nach Ziffer v)
werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

2.1 Zweck der Zusammenfassung

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die  Art. 3.(2), 3.(3)
Zusammenfassung dient ausschlie3lich der technischen Information und

kann nicht fur andere Zwecke, insbesondere nicht fir die Bestimmung des

Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden.

2.2 Endgultiger Inhalt

Ausnahme urspringlich vom Anmelder eingereicht. Der fir die
hauptsachliche internationale Recherche zustéandige Prifer hat die
Aufgabe, den endgiltigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die
in der Regel zusammen mit der Anmeldung verdffentlicht wird. Hierbei
solite er die Zusammenfassung in Verbindung mit der Anmeldung in der
eingereichten Fassung uberprufen. Wird der Recherchenbericht spéter als
die Anmeldung veréffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der

Dieses Verfahren gilt nicht fir erganzende internationale Recherchen, die RL/ISPE 16.34

das EPA als SISA durchfihrt, weil in diesem Fall die Haupt-ISA bereits die


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_3_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r38.htm#D4N_REG_38_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_3_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_3_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r8.htm#D4N_REG_8
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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PCT/AI Abschnitt 204

2.3 Inhalt der Zusammenfassung
Siehe ISPE-Richtlinien 16.37.

Siehe auch |SPE-Richtlinien 16.37¢c),e) und 16.48-16.51 sowie

2.6 Ubermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder
Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem
Recherchenbericht (Formblatt PCT/ISA/210, Feld IV) ubersandt

2.7 Stellungnahme des Anmelders zur Zusammenfassung

Siehe |SPE-Richtlinien 16.40 - 16.43.

3. Bezeichnung

Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen die Erfordernisse fiir den Antrag
zunachst die im Antrag anéégé-t-)é-r-{émBezeichnung der Erfindung zu
nennen."

Die Bezeichnung ist kurz und genau zu fassen. Der Prifer sollte die
Bezeichnung unter Berlcksichtigung der Beschreibung und der
Patentanspriiche  sowie etwaiger Anderungen  Uberprifen, um
sicherzustellen, dass die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern
auch einen klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der
Erfindung gibt. Werden Anderungen vorgenommen, durch die die
Kategorien der Patentanspriiche verandert werden, so hat der Prifer
nachzuprifen, ob auch die Bezeichnung entsprechend zu andern ist (siehe

4. Beschreibung (Formerfordernisse)

4.1 Allgemeines

Es wird ausdricklich empfohlen, die in  Abschnitt 204 der
Verwaltungsvorschriften zum PCT genannten Unteriiberschriften zu
verwenden.


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_2_4.htm#D4N_GLF_CII_2_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_2_5.htm#D4N_GLF_CII_2_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_4_1.htm#D4N_GLF_CII_4_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a18.htm#D4N_18_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r38.htm#D4N_REG_38_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r37.htm#D4N_REG_37
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r44.htm#D4N_REG_44_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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4.2 Gebiet der Technik
Siehe ISPE-Richtlinien 4.04. Regel 5.1 a).i

Abschnitt  F-11, 4.3.1 _der___Richtlinien__fur__die Prufung _im.__EPA qilt

entsprechend.

4.3.1.1 Beispiele fur die Zitierweise - Nichtpatentliteratur

entsprechend.

4.3.1.2 Beispiele fur die Zitierweise - Patentliteratur

entsprechend.

4.4 Belanglose Angaben

4.5 Technische Aufgabe und Lésung der Aufgabe
Siehe ISPE-Richtlinien 4.06 - 4.07. Regeln 5.1 a) iii),

4.6 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.08.

4.7 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.09.

4.8 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdriicklich anzugeben, in welcher Weise der Art. 33.(1), (4)

Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht Regel 5.1 a) vi)

offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt (siehe -Rul-_/l-é-ﬁ;l-zu,-&-l-d;.-01[2]

anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung gewerblich
angewendet werden kann, in den meisten Féllen von selbst ergibt, sodass
keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig sein durfte; es
konnten jedoch Falle auftreten, beispielsweise im Zusammenhang mit
Prufverfahren, in denen die Art und Weise der gewerblichen Anwendbarkeit
nicht offensichtlich ist und somit ausdrticklich angegeben werden muss.

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, namlich Sequenzen
oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche Anwendbarkeit nicht
sofort ersichtlich und muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben
werden.


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_4_3_1.htm#D4N_GLF_CII_4_3_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_4_3_1_1.htm#D4N_GLF_CII_4_3_1_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_4_3_1_2.htm#D4N_GLF_CII_4_3_1_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_4_4.htm#D4N_GLF_CII_4_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a_iii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_iii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_a_vi
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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[9)

PCT LF IP 5.159
RL/RO 146

4.9 Artund Weise und Reihenfolge der Darstellung
Siehe |SPE-Richtlinien 4.21.

4.10 Terminologie

Siehe |SPE-Richtlinien 4.22.

4.11 Computerprogramme

Siehe ISPE-Richtlinien 4.23.

4.13 Eingetragene Marken
Abschnitt  F-Il, 4.14 __der__ | Richtlinien__far _die  Prifung__im__EPA
entsprechend.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt der Zeichnungen

Siehe |SPE-Richtlinien 4.28.

5.2 Fotografien

Die PCT-Ausfuhrungsordnung enthalt keine Vorschriften zu Fotografien.
Sie sind jedoch zulassig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht
zeichnerisch dargestellt werden kann (z. B. Kiristallstrukturen). Werden
ausnahmsweise Fotografien eingereicht, so missen sie schwarz-weil3 auf
DIN-A4-Blattern unter Einhaltung der Mindestrander vorliegen und die
unmittelbare  Vervielfaltigung ermdglichen. Farbfotografien und
-zeichnungen werden nicht akzeptiert.

Die Behandlung von Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokollen,
die nicht den Erfordernissen entsprechen, in der Recherchenphase und im
Verfahren nach Kapitel |l _PCT

7. Nicht zu verwendende Ausdriicke usw.

7.1 Kategorien


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iia2.htm#D4N_GLF_CIIA2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_4_14.htm#D4N_GLF_CII_4_14
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_5_3.htm#D4N_GLF_CII_5_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii_6_1.htm#D4N_GLF_CII_6_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_d
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r10.htm#D4N_REG_10_1_e
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_13
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1
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7.2 Ausdricke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten oder
die offentliche Ordnung verstoRen
Siehe ISPE-Richtlinien 4.29. Regel 9.1 i) und ii)

7.3 Herabsetzende AuRerungen
Siehe ISPE-Richtlinien 4.30. Regel 9.1 jii)

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Vertffentlichung
Siehe ISPE-Richtlinien 4.32. Art. 21 (6)


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_ii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_iii
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r9.htm#D4N_REG_9_1_iv
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a21.htm#D4N_21_6
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Anlage 1
Kontrollliste fur die Prifung der Zusammenfassung

entsprechend.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii.htm#D4N_GLF_CII
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Anlage 2
In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten

entsprechend.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_ii.htm#D4N_GLF_CII
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Kapitel Il = Ausreichende Offenbarung

1. Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausfihrung der Erfindung im Einzelnen
anzugeben. Da die Anmeldung fur Fachleute bestimmt ist, ist es weder
notwendig noch winschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter
Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale,
die fur die Ausfuhrung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren,
dass fur den Fachmann ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgefiihrt werden
kann. Ein einziges Beispiel kann genlgen; wenn aber die Patentanspriiche
als durch die Anmeldung erfiillt gelten, wenn die Beschreibung mehrere
Beispiele angibt oder alternative Ausfihrungsformen oder Varianten
beschreibt, die den von den Patentanspriichen umfassten Bereich
abdecken. Man muss jedoch die Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen
Fall bertcksichtigen. Es gibt Féalle, in denen auch ein sehr weit gefasster
Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur
ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch RL/PCT-EPA

zu den Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der
Fachmann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne
unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten
beanspruchten Bereich ausfuhren kann. Der "gesamte beanspruchte
Bereich" umfasst in diesem Zusammenhang im Wesentlichen alle unter
den Umfang der Anspriche fallenden Ausfihrungsarten, wobei ein
Herumexperimentieren in gewissen Grenzen vertretbar sein kann, zum
Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet oder wenn grofRe technische
Schwierigkeiten vorliegen.

entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfindungsgegenstands,
sondern auch dessen Funktion beschrieben werden, sofern diese nicht
ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen technischen Gebieten (z. B.
Datenverarbeitungsanlagen) kann eine klare Funktionsbeschreibung viel
zweckmafiger sein als eine Ubergenaue Strukturbeschreibung.

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten

angebracht sein, dass der Priifer zundchst den Anmelder zu einer
informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchfuhrt

2. Ausreichende Offenbarung vs. unzulassige Erweiterung
Siehe ISPE-Richtlinien 4.12.

RL/ISPE 5.45-5.51


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
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RL/ISPE 5.50

ABI. EPA 2010, 498

3. Unzureichende Offenbarung
Siehe ISPE-Richtlinien 4.13.

Beziehen sich die Patentanspriiche fur ein Perpetuum mobile auf die
Funktionsweise und nicht nur auf den konstruktiven Aufbau, so ergeben

4. Beweislast fur Ausfuhrbarkeit und Wiederholbarkeit

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausfuhrbarkeit und damit der
planméaRigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast fir die
Ausfuihrbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Anmelder;

5. Falle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausfihrbar

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material
Siehe ISPE-Richtlinien 4.16 - 4.17.

6.3 Hinterlegung von biologischem Material
Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 150 - 156.

6.4 Prioritatsanspruch

7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen
Siehe ISPE-Richtlinien 4.25.


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_5_1.htm#D4N_GLF_CIII_5_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_5_2.htm#D4N_GLF_CIII_5_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_5_3.htm#D4N_GLF_CIII_5_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_6_2.htm#D4N_GLF_CIII_6_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_6_4.htm#D4N_GLF_CIII_6_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.htm#D4N_REG_13a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.htm#D4N_REG_13a_2
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8. Bezugsdokumente

Siehe ISPE-Richtlinien 4.26.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, kénnen
schon in der urspringlich eingereichten Anmeldung genannt sein oder

Beschréankungen. Es kann sein, dass der Prufer den Anmelder aufgefordert
hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche

diese Blatter vom Anmeldeamt (aus formalen oder sachlichen Griinden)
nicht akzeptiert wurden und dass der Anmelder diese Teile zurlickgezogen
hat, um eine Neufestsetzung des Anmeldedatums zu vermeiden. Solche
Blatter sind nicht Teil der Anmeldungsunterlagen und sollen bei Recherche
und Prufung nicht bertcksichtigt werden.

In diesem Fall muss der Prifer sorgfaltig abwégen, ob die Erfindung ohne
die in den zurickgenommenen fehlenden Teilen enthaltenen technischen
Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte der Priifer dann zu
dem Ergebnis kommen, dass den Erfordernissen des Art.5 nicht

entsprochen ist, erhebt er einen entsprechenden Einwand. Siehe auch

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit
Eine Unklarheit in den Ansprichen kann zu einem Einwand wegen
unzureichender Offenbarung fiihren. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch

erhoben.

Insbesondere wenn ein  Anspruch ungenau definierte ("unklare",

der Fachmann daher nicht weiR, ob er innerhalb oder aufRerhalb des
Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, ist das fur sich genommen kein


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_9.htm#D4N_GLF_CIII_9
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5_e
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5_e
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_7
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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ist, ob der Parameter in dem spezifischen Fall so ungenau definiert ist,
dass es dem Fachmann nicht maoglich ist, anhand der Offenbarung als
Ganzes und mithilfe seines allgemeinen Fachwissens (ohne unzumutbaren
Aufwand) die technischen MalRnahmen zu identifizieren, die zur Losung der
der Anmeldung zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind.

Sachlage im Einzelfall entscheidend.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
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Formerfordernisse)

1. Allgemeines
Die internationale Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentanspriiche"” Art. 3.(2), 6

enthalten. RL/ISPE 5.01-5.02

Die Patentanspriiche missen

i) "den Gegenstand angeben, fir den Schutz begehrt wird",
i) "klar" und "knapp gefasst" sein und
iii) "in vollem Umfang durch die Beschreibung gestiitzt werden".

Dieses Kapitel beschreibt die vorgeschriebene Form und den
angemessenen Inhalt der Anspriche, ihre Auslegung fir die Zwecke der
Beurteilung der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit der durch sie
definierten Erfindung sowie die Recherche im Stand der Technik, die fir
diese Beurteilung relevant sein kann.

Hinweise zum Ausfillen des Formblatts fiir den schriftlichen Bescheid bei
formalen Mangeln oder Fragen hinsichtlich Klarheit, Knappheit oder

2. Form und Inhalt der Patentanspriche

2.1 Technische Merkmale

2.2 Zweiteilige Untergliederung

Siehe |SPE-Richtlinien 5.05 und 5.22. Regel 6.3 b)

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Siehe |SPE-Richtlinien 5.06 - 5.07.

2.3.1 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Siehe ISPE-Richtlinien 5.08.

2.4 Formeln und Tabellen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.09. Regel 11.10a) - ¢)


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_2_1.htm#D4N_GLF_CIV_2_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_3_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_3_a
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_3_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_10_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r11.htm#D4N_REG_11_10_c
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und ¢)

RL/ISPE 5.18

3. Arten der Patentanspriche

3.1 Kategorien
Siehe ISPE-Richtlinien 5.12.

behandelt werden, die von der Recherche und der vorlaufigen Prufung
ausgeschlossen werden konnen.

3.2 Anzahl unabhéangiger Patentanspruche

Bei der Entscheidung, ob ein Einwand wegen mangelnder Klarheit oder
Knappheit der Anspriche zu erheben ist, berlicksichtigt der Prifer die

Das EPA lasst mehrfach abhéngige Anspriche zu, sofern dadurch die
Klarheit der Anspriche insgesamt nicht beeintrachtigt wird und die
Reihenfolge der Anspriiche nicht zu Unklarheiten bei der Definition des zu
schitzenden Gegenstands Anlass gibt. Bei Unklarheit kann es angebracht
sein, dass der Priufer zunachst den Anmelder zu einer informellen
Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchfihrt (siehe

Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung bei


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r43.html#D4N_R43_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_2.htm#D4N_GLF_CIV_3_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_4.htm#D4N_GLF_CIV_3_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_5.htm#D4N_GLF_CIV_3_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_6.htm#D4N_GLF_CIV_3_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_7.htm#D4N_GLF_CIV_3_7
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4_c
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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3.7 Unabhéngige Anspriiche mit Bezugnahme auf einen anderen
Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen
Kategorie

3.8.1 Falle, in denen samtliche Verfahrensschritte vollstandig durch
allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgefuhrt werden kdnnen
Abschnitt  F-IV, 3.9.1 _der__Richtlinien _fur__die_ Prdfung__im__EPA gilt

entsprechend.

3.8.2 Falle, in denen Verfahrensschritte spezifische Mittel zur
Datenverarbeitung und/oder zusatzliche technische Vorrichtungen
erfordern

Abschnitt  F-I1V, 3.9.2 _der__Richtlinien _fur__die_ Prufung__im__EPA gilt

entsprechend.
4. Klarheit und Auslegung der Patentanspriiche

4.1 Klarheit

Siehe |SPE-Richtlinien 5.31.

Wurden Anspriche fur unklar befunden, kann es angebracht sein, dass der
Prifer zunéchst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert,

zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien an.

4.3 Widerspriche
Siehe ISPE-Richtlinien 5.29 und 17.70.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"”
Siehe ISPE-Richtlinien 5.30.

45 Wesentliche Merkmale

4.5.1 Einwande wegen fehlender wesentlicher Merkmale
Abschnitt  F-IV, 4.5.1 _der__Richtlinien _fur__die_ Prufung__im__EPA gilt

entsprechend.

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"
Abschnitt F-1V, 4.5.2 der__Richtlinien_fur__die Prufung im_EPA qilt

entsprechend.

45.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale
Abschnitt F-1V, 4.5.3 _der___Richtlinien__fur__die Prdfung_im__EPA qilt

entsprechend.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_8.htm#D4N_GLF_CIV_3_8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_9.htm#D4N_GLF_CIV_3_9
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_9_1.htm#D4N_GLF_CIV_3_9_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_3_9_2.htm#D4N_GLF_CIV_3_9_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_5_1.htm#D4N_GLF_CIV_4_5_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_5_2.htm#D4N_GLF_CIV_4_5_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_5_3.htm#D4N_GLF_CIV_4_5_3
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
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4.5.4 Implizite Merkmale

Siehe |SPE-Richtlinien 5.33.

455 Beispiele

Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merkmale

4.6 Relative Begriffe
Siehe ISPE-Richtlinien 5.34.

RL/ISPE 5.38 Abschnitt F-IV, 4.7 der. Richtlinien fur die Prufung im EPA gilt entsprechend.
4.8 Marken
Siehe ISPE-Richtlinien 5.39.

4.9 Fakultative Merkmale
Siehe |SPE-Richtlinien 5.40.
4.10 Zu erreichendes Ergebnis
RL/ISPE 5.35 Abschnitt  F-1V, 4.10 _der__Richtlinien__fur __die_ _Prafung__im__EPA qilt

entsprechend.

Die Voraussetzungen, unter denen ein Gegenstand durch das zu
erreichende Ergebnis definiert werden darf, sind andere als die, unter
denen eine Definition des Gegenstands durch seine funktionellen

RL/ISPE 5.36 Abschnitt F-1V, 4.11 _der __Richtlinien__fur _die Prafung __im__EPA gilt

entsprechend.

Zur Beurteilung der Neuheit von Ansprichen, die Parameter enthalten,

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte gemessen
werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden muissen, wird
in RL/IPCT-EPA __F-IV,4.18 behandelt. Weitere Ausfihrungen zu

Parametern im Hinblick auf Klarheit, mangelnde Stitzung und


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv.htm#D4N_GLF_CIV
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_7.htm#D4N_GLF_CIV_4_7
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_10.htm#D4N_GLF_CIV_4_10
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_11.htm#D4N_GLF_CIV_4_11
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf

November 2016 Richtlinien PCT-EPA

Teil F — Kapitel 1V-5

4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentanspriche flur Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren
zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewdahrbar, wenn die
Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentierbarkeit erfillen,
d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch sind. Ein Erzeugnis wird
nicht schon dadurch neu, dass es durch ein neues Verfahren hergestellt ist.
Ein Patentanspruch, der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren
kennzeichnet, ist als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er
kann z. B. die Form "Erzeugnis X, erhdltlich durch das Verfahren Y" haben.
Unabhéngig davon, ob in dem Product-by-Process-Anspruch eine
Formulierung wie "erhaltlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten durch"
oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird, bezieht sich der
Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und gewahrt dafiir absoluten
Schutz.

In Bezug auf die Neuheit gilt, dass bei einem durch sein
Herstellungsverfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob
das betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die
Beweislast flr ein angeblich unterscheidendes "Product-by-Process"-
Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass die Abwandlung
der Verfahrensparameter zu einem anderen Erzeugnis fihrt, indem er
beispielsweise deutliche Unterschiede in den Eigenschaften der
Erzeugnisse darlegt. Der Prifer muss aber eine behauptete mangelnde
Neuheit eines Product-by-Process-Anspruchs trotzdem begrinden,
insbesondere wenn dieser Einwand vom Anmelder angefochten wird.

Richtlinien an.

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.
Abschnitt  F-1V, 4.13 _der _Richtlinien__fur__die Prafung. __im__EPA qilt

entsprechend.

Anspriiche, die auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes Stoffgemisch
gerichtet sind, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen oder
therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren verwendet

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder
einen anderen Gegenstand
Abschnitt F-1V, 4.14 der__Richtlinien_fur die_Prafung __im__EPA qilt

entsprechend.

4.15 Das Wort "in"
Abschnitt F-1V, 4.15 der.__Richtlinien_fur die_Priafung.__im_EPA qilt

entsprechend.

4,16 Verwendungsanspriiche

ISPE-Richtlinien in Bezug auf Verwendungsanspriiche an.

RL/ISPE 5.26
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So ist ein Patentanspruch der Form "Verwendung des Stoffs X als
Insektenvernichtungsmittel* nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf
den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch
weitere Zusatze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel
bestimmt ist. Ebenso wirde ein Patentanspruch fur "die Verwendung eines
Transistors in einer Verstarkerschaltung" einem Verfahrensanspruch fir ein
Verfahren der Verstarkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der
Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahin gehend auszulegen
sein, dass er auf "eine Verstarkerschaltung, bei der der Transistor
verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors
beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist. Jedoch kommt ein auf
die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerichteter
Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch gleich.

Besondere Vorsicht ist bei Anspriichen auf ein zweistufiges Verfahren
geboten, das einen Verwendungsschritt mit einem Herstellungsschritt
kombiniert. Dies ist beispielsweise der Fall, wenn als einziger Beitrag zum
Stand der Technik ein Polypeptid und seine Verwendung in einem
Screening-Verfahren definiert wurden. Ein solcher Anspruch ware zum
Beispiel:

"Verfahren umfassend

a) das Inkontaktbringen des Polypeptids X mit einem zu screenenden
Stoff sowie

b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivitat des Polypeptids beeinflusst;

und dann das Formulieren eines beliebigen aktiven Stoffs in einer
pharmazeutischen Zusammensetzung."

Es sind viele Varianten eines solchen Anspruchs denkbar, im Wesentlichen
umfassen sie aber a) einen Screening-Schritt (d. h. die Verwendung eines
bestimmten Versuchsmaterials zur Auswahl eines Stoffs mit einer
bestimmten Eigenschaft) sowie b) weitere Herstellungsschritte (d. h. zum
Beispiel die Weiterverarbeitung des ausgewahlten Stoffs zum gewiinschten
Stoffgemisch).

Es gibt zwei verschiedene Arten von Verfahrensanspriuchen, namlich i) die
Verwendung eines Gegenstands zur Erzielung einer technischen Wirkung
und ii) ein Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Anspriiche wie
der oben genannte enthalten eine Kombination aus zwei verschiedenen,
unvereinbaren Verfahrensanspriichen. Schritt a) des Anspruchs bezieht
sich auf ein Verfahren des Typs i), Schritt b) auf ein Verfahren des Typs ii).
Schritt b) baut auf die in Schritta) erzielte "Wirkung" auf, anstatt ein
spezifisches Ausgangsmaterial in Schrittb) einzufithren und ein
spezifisches Erzeugnis hervorzubringen. Dies hat zur Folge, dass der

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen
Regel 6.2 a) Siehe ISPE-Richtlinien 5.10.
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4.18 Messmethode und Messmittel fir in den Patentanspriichen
genannte Parameterwerte
Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch Parameter

4.19 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.11. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher
Ausfuhrungsformen missen nur die Bezugszeichen der wichtigsten
Ausfuhrungsformen in den unabhangigen Anspruch bzw. die unabh&ngigen

Anspriiche aufgenommen werden.

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Anspriichen hinzugefugt,
"Sicherungsmittel ~ (Schraube 13,  Nagel 14)" “oder  "Ventileinheit
(Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen
die den Bezugszelchen hinzugefugten Merkmale den Umfang des
Anspruchs beschranken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind
folglich generell nicht zulassig. Allerdings ist gegen zusatzliche
Bezugnahmen auf Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen
versehen sind, beispielsweise "(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts
einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten
Ausdricken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z.B.
"(Beton)formziegel". Demgegeniber sind in Klammern gesetzte Ausdriicke
mit allgemein anerkannter Bedeutung zulassig, z. B. "(Meth)acrylat”", das
eine bekannte Abklrzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die
Verwendung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln
ist ebenfalls nichts einzuwenden.

4.20 Negative Beschrankungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive
Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische Elemente
vorhanden sind. In Ausnahmeféllen kann der Gegenstand jedoch durch
eine negative Einschrankung abgegrenzt werden, indem man ausdricklich
feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht vorhanden sind. Davon kann
z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn das Fehlen eines Merkmals aus der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung herleitbar ist.

Negative Einschrankungen wie etwa Disclaimer durfen nur dann verwendet
werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch die
Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und knapper
definieren lasst oder wenn dadurch der Schutzumfang des Anspruchs
unverhaltnismafig eingeschrankt wiirde. Es muss klar erkennbar sein, was
mithilfe des Disclaimers ausgeschlossen wird. Ein Anspruch mit einem oder

Erfordernissen der Klarheit und Knappheit gentigen.

RL/ISPE 5.57

RL/ISPE 5.41
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Zur Zuldssigkeit von Disclaimern, die Ausfihrungsformen ausklammern,
die in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung als Teil
der Erfindung offenbart waren, siehe RL/PCT-EPA H-Ill,4.2. Zur

Zulassigkeit von Disclaimern, die in der Anmeldung in der urspringlich

RL/ISPE 5.24 a), h) Abschnitt F-1V, 4.21 _der__Richtlinien__fur _die_Prafung __im__EPA gilt

entsprechend.

4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens
Abschnitt F-1V, 4.22 _der__Richtlinien__fur__die_Prafung __im__EPA gilt

4.23 Breite Anspriche

RL/ISPE 5.42, 15.25 In der PCT-Ausfiihrungsordnung werden breite Anspriiche nicht direkt
angesprochen. Dennoch kdnnen sich aus verschiedenen Griinden
Einwande gegen solche Anspriche ergeben.

Bei Diskrepanzen zwischen den Anspriichen und der Beschreibung sind

Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben, z. B.
wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte Gegensténde
aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Anspriche koénnen auch
Ausfiihrungsformen abdecken, die eine angebliche Wirkung nicht erzielen.
Zur Erhebung eines Einwands wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit

4.24 Reihenfolge der Patentanspriiche

Es gibt kein rechtliches Erfordernis, wonach der erste Anspruch der am
jedoch nicht nur einzeln deutlich sein, sondern auch in ihrer Gesamtheit.
Deshalb sollte eine grof3e Anzahl von Anspriichen so angeordnet werden,
dass der breiteste Anspruch zuerst steht. Steht bei vielen Anspriichen der
am weitesten gefasste Anspruch weit hinten, sodass er leicht Ubersehen
werden kann, so sollte der Anmelder aufgefordert werden, entweder seine
Anspriche in eine logischere Reihenfolge zu bringen oder auf den am
weitesten gefassten Anspruch im einflhrenden Teil oder in der
Zusammenfassung der Beschreibung aufmerksam zu machen.

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner der
spatere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhangiger Anspruch
sein. Gehoren diese unabhéngigen Anspriiche der gleichen Kategorie an,


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iv_4_21.htm#D4N_GLF_CIV_4_21
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a5.htm#D4N_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a6.htm#D4N_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf

November 2016 Richtlinien PCT-EPA

Teil F — Kapitel 1V-9

5. Pragnante Formulierung, Anzahl der Patentanspriiche
Siehe ISPE-Richtlinien 5.42.

angebracht sein, dass der Priifer zundchst den Anmelder zu einer
informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchfihrt

6. Stitzung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines
Siehe ISPE-Richtlinien 5.43.

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Siehe ISPE-Richtlinien 5.52.

Wenn eine Erfindung ein vollig neues Gebiet 6ffnet, berechtigt dies in den
Patentanspriichen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung,
die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stlitzung

Siehe |SPE-Richtlinien 5.44.

Hat der Prufer einen triftigen Grund daftr angefiihrt, dass beispielsweise
ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestitzt wird, so obliegt
es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollstandig gestutzt wird

Beschreibung gestitzt werden, kann es angebracht sein, dass der Prifer
zunachst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor

6.4 Mangelnde Stutzung und mangelnde Offenbarung
Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stiitzung durch

Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die "Erfindung" nicht
im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem engeren
Bereich) ausfihren kann. Beide Erfordernisse sollen dem Grundsatz
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Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem technischen
Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen bzw. von ihr
gerechtfertigt sein sollte. Der Umfang der ausreichenden Offenbarung einer
Erfindung ist damit auch fur die Frage der Stitzung durch die Beschreibung
von entscheidender Bedeutung. Tatsachlich kdnnen die Erfordernisse des

des Art. 6 fihren, namlich, dass sich die Erfindung im gesamten
beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand bezieht, der fur
den Fachmann nicht aus der urspringlich eingereichten Anmeldung

hervorgeht.

das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung
herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhangigen

den Ansprichen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie die
beanspruchte Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals erfolgreich
ausgefuhrt werden kann, so ist die in den Anspriichen definierte Erfindung

offenbart.

Unter Umstanden kann ein Einwand sowohl nach Art.5 als auch nach

ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte bekannte
Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der Beschreibung aber
keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer der Fachmann diese
Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen Parameter herstellen kann,
und dies auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens
oder durch Routineversuche erreicht werden kann. Ein solcher Anspruch
ware weder technisch gestiitzt noch ausreichend offenbart, und zwar
unabhangig davon, ob die Definition durch Parameter dem Erfordernis der

6.5 Funktionelle Definition
Siehe ISPE-Richtlinien 5.56.
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Anlage
Beispiele fur wesentliche Merkmale

Die Anlage zu Kapitel IV der Richtlinien fur die Prifung im EPA enthalt
Beispiele daflr, wie zu bewerten ist, ob ein Anspruch alle wesentlichen
Merkmale der Erfindung enthalt. Bei der Bewertung der wesentlichen
Merkmale nach dem PCT wendet der Priufer dieselben Kriterien
entsprechend an.
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Kapitel V — Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Die internationale Anmeldung darf sich nur auf eine Erfindung oder eine  Art. 17 (3) a)

Gruppe von Erfindungen beziehen, die so zusammenhangen, dass sie eine  Regel 13.1
einzige allgemeine erfinderische ldee verwirklichen.

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist mangelnde Klarheit Art. 6
der Patentanspriiche alleine normalerweise kein ausreichender Grund fir
die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Auch die Reihenfolge der Patentanspriiche sollte die Beurteilung der
Einheitlichkeit der Erfindung normalerweise nicht beeinflussen. Sie wirkt
sich jedoch darauf aus, welche Erfindung als die in den Ansprichen zuerst

Ferner ist die Tatsache, dass die beanspruchten gesonderten Erfindungen
zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassifikation gehdren, fiir sich
genommen kein Grund fur die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Eine Anmeldung kann Patentanspriiche verschiedener Kategorien oder
mehrere unabhangige Patentanspriiche derselben Kategorie enthalten.
Dies ist fur sich genommen kein Grund fir einen Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit, wenn im Ubrigen die Erfordernisse von

Was die materiellrechtlichen Kriterien angeht, so wird die Einheitlichkeit der  Art. 150 (2) EPU

Erfindung in der Recherchen- und in der Sachpriifung sowohl im PCT- als
auch im europaischen Verfahren nach denselben Grundsatzen geprift.
Das gilt nicht fir die jeweiligen Verfahren an sich, die erhebliche

2. Besondere technische Merkmale
Siehe ISPE-Richtlinien 10.01 und 10.12 - 10.16. Regel 13.2

Klarheit und Knappheit bei mehreren unabhéngigen Ansprichen in einer
Kategorie, die das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erftllen.

3. Zwischen- und Endprodukte

Siehe ISPE-Richtlinien 10.18.

4. Alternativen

Siehe ISPE-Richtlinien 10.09.

5. Markush-Gruppe

Siehe ISPE-Richtlinien 10.17.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht per se
neu sein. Gemeint ist vielmehr, dass bezlglich der gemeinsamen

Kapitel V-1
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Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der chemischen Struktur
vorhanden sein muss, die die beanspruchten Verbindungen von bekannten
Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet.
Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative nicht
neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prifen. Insbesondere
wenn die Struktur mindestens einer der von einem Markush-Anspruch
abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit dieser Eigenschaft oder
technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein Anzeichen fur mangelnde
Einheitlichkeit der verbleibenden Verbindungen (Alternativen).

6. Einzelmerkmale in einem Patentanspruch
Siehe ISPE-Richtlinien 10.10.

7. Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori
Siehe ISPE-Richtlinien 10.03.

8. Herangehensweise des Prifers
Siehe ISPE-Richtlinien 10.04.

Zum besonderen Fall von Patentanspriichen fir einen bekannten Stoff fur
eine  Reihe verschiedener medizinischer Verwendungen siehe

Bei mangelnder Einheitlichkeit werden die beanspruchten Gegenstande auf
die einzelnen Erfindungen aufgeteilt. Unter "Erfindung” ist in diesem
Zusammenhang eine Erfindung zu verstehen, die technischen Charakter

liegt; sie muss nicht zwangslaufig den anderen
Patentierbarkeitserfordernissen wie Neuheit und erfinderischer Téatigkeit

9. Abhangige Patentanspriche

Regel 6.4 Siehe ISPE-Richtlinien 10.06 - 10.08.
Regel 13.4
10. Nichteinheitlichkeit wahrend der Recherche
Art. 17 (3).a) In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fallen wird die
Regel 40 mangelnde Einheitlichkeit bereits in der Recherchenphase festgestellt. In

diesen Fallen wird eine Recherche fir die in den Anspriichen zuerst
erwadhnte Erfindung durchgefuhrt und der Anmelder wird mit Formblatt
PCT/ISA/206 aufgefordert, zusatzliche Recherchengebihren zu entrichten.


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.htm#D4N_REG_5_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_v_8_1.htm#D4N_GLF_CV_8_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_v_8_2.htm#D4N_GLF_CV_8_2
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r40.htm#D4N_REG_40_1_i
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r6.htm#D4N_REG_6_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13.htm#D4N_REG_13_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.htm#D4N_17_3_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r40.htm#D4N_REG_40
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Siehe auch ISPE-Richtlinien 10.60.

Gebihren aufgefordert und hat er diese ganz oder teilweise gezahlt, und
wurde der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit gegebenenfalls in
einem etwaigen Widerspruchsverfahren zumindest teilweise
normalerweise (mit Formblatt 405) zur Entrichtung zusatzlicher Gebiihren
fur die vorlaufige Prifung aufgefordert, wenn fir alle recherchierten
Erfindungen, fiur die keine Rechercheng-]-é-bi-]-ﬁr-éﬁ entrichtet wurden, kénnen
nicht weiterverfolgt werden und geben deshalb weder zu Einwanden noch
zu Kommentaren Anlass. Siehe RL/PCT-EPA C-V.


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.htm#D4N_CI
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_3_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_3_c
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r68.htm#D4N_REG_68
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Kapitel VI - Prioritat

1. Prioritatsrecht
Zur Erstellung des WO-ISA in Zusammenhang mit dem Prioritatsrecht

1.1 Anmeldedatum als wirksames Datum

Siehe |SPE-Richtlinien 6.01.

1.2 Prioritatsdatum als wirksames Datum

Wenn fir eine internationale Anmeldung die Prioritat des Anmeldedatums
einer friheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, werden bestimmte
Fristen anhand des Prioritditsdatums (d. h. des Anmeldedatums der
friheren Anmeldung) berechnet.

Das Prioritdtsdatum wird dann auferdem das malRgebliche Datum fir die
Zwecke der internationalen Prufung, d. h. den schriftlichen Bescheid (der
ISA bzw. IPEA) und den internationalen vorlaufigen Prifungsbericht. Fir
die Zwecke der internationalen Recherche ist immer das internationale
Anmeldedatum maf3geblich.

Siehe ISPE-Richtlinien 6.02.
1.3 Giultige Inanspruchnahme einer Prioritét
Siehe ISPE-Richtlinien 6.03.

1.4 Als erste Anmeldung geltende jingere Anmeldung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.04.

Beispiele fir Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" anerkannt
werden kénnen:

i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer friiheren Anmeldung
sind ("con");

1)) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer friheren
Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand schon in
der urspriinglichen US-Anmeldung offenbart war;

iii) nationale Anmeldungen, in denen die Prioritat einer fruheren
nationalen  Anmeldung oder eines friheren  nationalen
Gebrauchsmusters beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschreibung:
"This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number....
filed.....". Auf der Titelseite findet man die Information unter der Uberschrift
"CONTINUING DATA****xx: "\WERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP
(bzw. CON) OF........ " AulRerdem ist am Ende der US-Patentanmeldung (in


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.htm#D4N_11
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a14.htm#D4N_14
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a2.htm#D4N_2_xi
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r33.htm#D4N_REG_33_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r2.htm#D4N_REG_2_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.htm#D4N_REG_26a_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8_2_a
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diesem Fall also beim US-Prioritdtsdokument) ein Formular "Declaration for
Patent Application" angeheftet. Dort missen friihere auslandische oder US-
Anmeldungen aufgezahlt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority
benefits under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under
Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

1.5 Mehrere Prioritaten
Siehe ISPE-Richtlinien 6.05.

2. Festlegung des Prioritatsdatums

2.1 Prafung der Gultigkeit eines Prioritatsrechts
Siehe |SPE-Richtlinien 6.06.

2.2 Dieselbe Erfindung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.07 - 6.09.

geandert. Daher kénnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und
Einreichung einer internationalen Folgeanmeldung aufgenommen werden,
ohne dass dadurch das Prioritatsrecht aus der friheren Anmeldung berthrt
wird, die den Disclaimer nicht enthalt.

2.3 Ungultiger Prioritatsanspruch
Siehe ISPE-Richtlinien 6.10.

3. Inanspruchnahme der Prioritét

3.1 Allgemeines

Siehe |SPE-Richtlinien 6.11.

3.2 Prioritatserklarung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.13 - 6.15.

3.3 Beglaubigte Abschrift der friheren Anmeldung
(Prioritatsunterlage)

Siehe Euro-PCT-Leitfaden, Nrn. 141 - 144.

3.4 Ubersetzung der fritheren Anmeldung
Siehe ISPE-Richtlinien 6.17.

Anspruch genommene Prioritat vor Ablauf von 30 Monaten seit dem
Prioritatsdatum jederzeit zuriicknehmen.

3.6 Berichtigung oder Hinzufliigung eines Prioritatsanspruchs


http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.htm#D4N_11
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a8.htm#D4N_8_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_10
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r17.htm#D4N_REG_17_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_7_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_7_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90bis.htm#D4N_REG_90a_3
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.htm#D4N_REG_26a_1
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3.7 Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist

Der Anmelder kann bis zu zwei Monate nach Ablauf des Prioritatsjahrs der
beanspruchten Prioritdt die Wiederherstellung des Prioritatsrechts
beantragen.

In der internationalen Phase kann die Wiederherstellung sowohl unter dem
Kriterium der "gebotenen Sorgfalt” als auch unter dem Kriterium der
"Unabsichtlichkeit" gewéahrt werden. Das EPA als Anmeldeamt und als
Bestimmungsamt in der regionalen Phase entscheidet nur anhand des
Kriteriums der "gebotenen Sorgfalt" (das dem Kriterium entspricht, das bei
europdischen Anmeldungen in Bezug auf die Wiedereinsetzung in den
Anmeldeamt war, kann auch anhand des Kriteriums der "Unabsichtlichkeit"
Uber den Antrag entschieden worden sein.

War fur die Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch das Anmeldeamt
das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" ausschlaggebend, so braucht beim
EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt kein neuer Antrag
eingereicht zu werden, weil das EPA grundsatzlich die Entscheidung des
Anmeldeamts anerkennt. Hat das EPA jedoch berechtigte Zweifel, dass die
Erfordernisse fir die Erteilung erfillt waren, so unterrichtet es den
Anmelder entsprechend. In dieser Mitteilung werden die Zweifel begriindet
und es wird eine Frist gesetzt, innerhalb deren der Anmelder Stellung
nehmen kann.

Wurde das Prioritatsrecht vom Anmeldeamt nach dem Kriterium der
"Unabsichtlichkeit” wiederhergestellt, so muss beim EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt ein neuer Antrag eingereicht werden,
denn das EPA ist durch eine Entscheidung eines Anmeldeamts, fiir die das
Kriterium der "Unabsichtlichkeit" ausschlaggebend war, nicht gebunden.

Hinweise zum Ausfillen des WO-ISA in Fallen, in denen das
Anmeldedatum mehr als zwolf Monate plus zwei Monate nach dem


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar122.html#D4N_A122
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26bis.htm#D4N_REG_26a_3
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Allgemeiner Hinweis

PCT Gegenstand von Verfahren vor dem EPA sein. In diesen Verfahren
sind der PCT, seine Ausfiihrungsordnung und erganzend das EPU anzu-
wenden. Bei mangelnder Ubereinstimmung gehen die Vorschriften des
PCT oder seiner Ausfilhrungsordnung vor.

Das EPA verfiigt in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA (ber eine
bewdhrte Praxis bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit. Fur die meisten Gegenstande deckt sich diese mit der Praxis bei
europaischen Patentanmeldungen. Bei einigen Gegenstanden jedoch
weichen die ISPE-Richtlinien von der Praxis im europaischen Patent-
erteilungsverfahren ab, und bei anderen lassen sie zu, dass unter-

erfinderischer Tatigkeit in der Regel die Bestimmungen des PCT an bzw.,
wo diese nicht ausreichen, seine bewahrte Praxis. Im letzteren Fall
enthalten diese Richtlinien folgenden Verweis: "Es gelten die im entspre-
chenden Abschnitt der Richtlinien fur die Prufung im EPA dargelegten
Grundséatze."

Zu beachten ist, dass die internationale Anmeldung mit ihrem wirksamen
Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als européische Patent-
anmeldung gilt und das EPA folglich ab diesem Zeitpunkt fir alle
Gegenstande seine in den Richtlinien fur die Prufung im EPA dargelegten
Kriterien anwendet.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar150.html#D4N_A150_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar153.html#D4N_A153_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar153.html#D4N_A153_2
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Kapitel | — Patentierbarkeit

Ziel des PCT ist es, dem Anmelder die Mdglichkeit zu geben, vor dem
Eintritt in die regionale Phase ein Gutachten zur Patentierbarkeit des
beanspruchten Gegenstands zu erhalten. Das PCT-Verfahren miindet
jedoch nicht in eine Patenterteilung, wie das z. B. beim Verfahren nach
dem EPU der Fall ist.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.htm#D4N_33_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r43bis.htm#D4N_REG_43a_1_a
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Kapitel Il = Erfindungen

1. Allgemeines

Gegenstand der internationalen vorlaufigen Prifung ist die Erstellung eines
vorlaufigen und nicht bindenden Gutachtens dariiber, ob die beanspruchte
Erfindung als neu, auf erfinderischer Tatigkeit beruhend und gewerblich
anwendbar anzusehen ist.

Im PCT ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar nicht festgelegt,
von Gegenstanden flr d|e die ISA oder IPEA nicht verpflichtet ist, eine
internationale Recherche bzw. eine internationale vorlaufige Prifung
durchzufuihren (siehe auch RL/PCT-EPA_B-VIIl, 2). Die Vereinbarung
zwischen der EPO und der WIPO Uber die Aufgaben des EPA als
internationale Behérde nach dem PCT enthélt auch eine Aufzahlung der
Gegenstande, fur die das EPA keine Recherche oder Prifung durchfihren
als ISA oder IPEA sein Ermessen, keine Recherche oder Prifung
durchzufiihren, nur dann aus, wenn diese Gegenstéande auch nach dem

nicht recherchiert wirden.

2. Prifungspraxis

Bei der internationalen vorlaufigen Prifung muss der Prifer zwei generelle
Punkte berlcksichtigen. Zunéchst ist die Patentfahigkeit nur insoweit zu
verneinen, als sich die betreffende Anmeldung auf den nicht patentfahigen
Gegenstand als solchen bezieht. Zum Zweiten sollte der beanspruchte
Gegenstand fir die Prifung, ob er technischen Charakter hat, als Ganzes
betrachtet werden.

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit
Siehe ISPE-Richtlinien 9.02 - 9.15.

die IPEA fir Entdeckungen eine internationale Recherche oder
internationale vorlaufige Prufung durchfihrt. Nach der Vereinbarung
zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA,

ABI. EPA 2010, 304

PCT LF IP 7.013
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PCT LF 15.175

3.3 Mathematische Theorien

die IPEA fur &sthetische Formschépfungen eine internationale Recherche
oder internationale vorlaufige Prifung durchfuihrt. Nach der Vereinbarung
zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA,

3.5 Plane, Regeln und Verfahren fir eine geschéftliche Tatigkeit, fur
rein gedankliche Tatigkeiten oder fir Spiele

entsprechend.

3.6 Computerprogramme

4. Ausnahmen und Beschrankungen bei der internationalen
vorlaufigen Prifung

4.1 Gegenstande, die gegen die o6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstofRen

Anders als im EPU ist im PCT nicht ausdriicklich definiert, welche Gegen-
stande als gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstof3end
gegen die oOffentliche Ordnung oder die guten Sitten verstof3en, und nach
der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO steht es im Ermessen
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4.2 Chirurgische, therapeutische und Diagnostizierverfahren

5. Ausschlisse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische
Erfindungen

5.1 Allgemeines und Definitionen

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

5.2 Biotechnologische Erfindungen

5.3 Ausnahmen

Anders als das EPU schlieBt der PCT die Durchfiihrung einer inter-
nationalen Recherche oder einer internationalen vorlaufigen Prufung zu
bestimmten biotechnologische Erfindungen betreffenden Gegenstéanden
nicht explizit aus. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO
steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstande auszunehmen, die

5.4 Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren

Richtlinien fur die Prifung im EPA gilt entsprechend.

5.5 Mikrobiologische Verfahren

die Prufung im EPA entsprechend.
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Kapitel 1ll = Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Allgemeines

Siehe ISPE-Richtlinien 14.01 - 14.03.
2. Prufverfahren

Siehe ISPE-Richtlinien 14.04 - 14.06.
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Kapitel IV — Stand der Technik

1. Allgemeines und Definition

Eine Erfindung gilt "als neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik
[...] vorweggenommen ist". Unter "Stand der Technik" ist alles zu verste-
hen, "was der Offentlichkeit irgendwo in der Welt mittels schriftlicher Offen-
barung (unter Einschluss von Zeichnungen und anderen Darstellungen)
zuganglich gemacht worden ist und was fiir die Feststellung bedeutsam ist,
ob die beanspruchte Erfindung neu oder nicht neu ist und ob sie auf einer
erfinderischen Leistung beruht oder nicht (d. h. ob sie offensichtlich ist oder
nicht), vorausgesetzt, dass der Zeitpunkt, zu dem es der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wurde, vor dem internationalen Anmeldedatum liegt".
Zu beachten ist der Umfang dieser Definition: Sie enthélt keine Beschran-
kungen dahin gehend, an welchem Ort und in welcher Sprache die in
Betracht zu ziehende Information der Offentlichkeit zuganglich gemacht
worden ist. Ebenso wenig unterliegen die Dokumente oder sonstigen
Informationsquellen einer zeitlichen Beschrankung.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.01 und 11.12.

Die Grundsatze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob
andere Arten des Stands der Technik (die von einem Dritten eingebracht
werden koénnten, siehe RL/IPCT-EPA E-l, ISPE-Richtlinien 16.57 und

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Offentlichkeit
zugéanglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Offentlichkeit
zu dem malgeblichen Zeitpunkt moglich gewesen ist, vom Inhalt des
Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Ver-
breitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgriinden in irgendeiner
Weise beschrankt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster
schon ab dem "Eintragungstag”, d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das
Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im
Patentblatt" 6ffentlich zuganglich.

2. Ausfihrbare Offenbarung

Grundsétze gelten entsprechend.

3. Anmelde- oder Prioritdtsdatum als wirksames Datum

Hinzuweisen ist darauf, dass fir die Zwecke der internationalen vorlaufigen
Prifung jeder Stand der Technik beriicksichtigt wird, der der Offentlichkeit
vor dem internationalen Anmeldedatum oder, falls eine Prioritat wirksam in
Anspruch genommen wurde, vor dem Prioritdtsdatum zuganglich war.
Dabei ist zu beachten, dass flr verschiedene Patentanspriiche oder
verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden,
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jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, ndmlich das Anmelde-
datum oder das bzw. eines der beanspruchten Prioritatsdaten. Die Frage
der Neuheit muss fur jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patent-
anspruchs, falls in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgefihrt
werden) gesondert gepruft werden, wobei der bei einem Patentanspruch
oder einem Teil eines Patentanspruchs zu beriicksichtigende Stand der

anderen Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten
werden konnen, weil fur diese ein friiheres wirksames Datum gilt.

Regel 20.5 Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Teile der
Patentanspriiche oder ganz oder teilweise fehlende Zeichnungen geman

das Anmeldedatum nicht. Das Datum der Anmeldung ist daher entweder
das Datum der Einreichung fehlender Teile oder das urspriingliche Datum

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA

Wenn der Anmelder

i) die Mal3geblichkeit eines im Recherchenbericht angefuhrten Doku-
ments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum

i) und daflr bestimmte Grinde anfihrt,

hat der Prifer zu untersuchen, ob es unter Bertcksichtigung dieser Griinde
und des Weiteren ihm zuganglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist,
die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Ubersetzung
des Dokuments (oder lediglich des einschlagigen Teils davon, wenn sich
dieser leicht bestimmen lasst) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der
Ansicht, dass das Dokument malgeblich ist, dann hat er dem Anmelder

eine Kopie der Ubersetzung zuzusenden.

4.1 Maschinelle Ubersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prifer nicht bekannten Nichtamtssprache
abgefasst, kann es unter Umstanden angebracht sein, zur Uberwindung
der Sprachbarriere eine maschinelle Ubersetzung des Dokuments heran-
zuziehen, die dem Anmelder Ubermittelt werden sollte. Wenn nur ein Tell
des Ubersetzten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt
gekennzeichnet werden, auf den Bezug genommen wird. Eine Ubersetzung
dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten
Sprache darzustellen. Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die
das Verstandnis des Inhalts nicht beeintrachtigen, stellen daher kein
Hindernis dafiir dar, dass eine Ubersetzung als solche qualifiziert wird.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.htm#D4N_11_1
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5

November 2016 Richtlinien PCT-EPA

Teil G — Kapitel IV-3

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Ubersetzungen generell
nicht verlasslich sind, reicht nicht aus, um den Wert einer Ubersetzung
infrage zu stellen. Lehnt der Anmelder die Verwendung einer bestimmten
maschinellen Ubersetzung ab, so obliegt es ihm, (z. B. durch Vorlage einer
verbesserten Ubersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten
Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualitat der maschinellen Ubersetzung
so mangelhatft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

Legt der Anmelder eine fundierte Begrindung dafir vor, warum die
aufgrund der Ubersetzung erhobenen Einwande zweifelhaft sind, so muss
der Prufer diese Grunde - ahnlich wie bei einer Hinterfragung eines ange-
geben Verdffentlichungsdatums - prifen.

5. Kollision mit anderen Patentanmeldungen

Nach dem PCT gehort der Inhalt anderer Patentanmeldungen, die vor dem
Anmeldedatum oder dem wirksamen Prioritatsdatum der zu prifenden
Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden
Datum liegende Prioritat wirksam beanspruchen, aber an oder nach diesem
Datum veréffentlicht worden sind, nicht zum Stand der Technik. Allerdings
ist im vorlaufigen Prifungsbericht auf solche Anmeldungen hinzuweisen,

Offenbarung zu verstehen, also die Beschreibung, die Zeichnungen und die
Patentanspriche, einschlief3lich

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

i) etwaiger Merkmale, flir die in zulassiger Weise auf andere Doku-

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

Jedoch schlie3t der "Inhalt" keine Prioritatsunterlagen ein (durch solche
Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit das Prioritatsdatum fur
die Offenbarung der internationalen Patentanmeldung wirksam ist).

5.2 Gleichzeitige Anmeldungen
Im PCT wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger internationaler Patent-
anmeldungen des gleichen Anmelders und gleichen wirksamen Datums

6. Stand der Technik, der der Offentlichkeit irgendwo in der Welt
durch nicht schriftliche Offenbarung zuganglich gemacht worden ist
Eine nicht schriftliche Offenbarung wird nicht zum Stand der Technik nach
Offenbarung in einer schriftlichen Offenbarung enthalten ist, die der
Offentlichkeit zum maRgeblichen oder zu einem spateren Zeitpunkt (d. h.

RL/ISPE
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am oder nach dem Anmeldedatum oder, falls eine Prioritat wirksam in
Anspruch genommen wurde, dem friihesten Prioritdtsdatum) zuganglich
gemacht worden ist.

6.1 Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere
Benutzunghandlungen und Falle von Zuganglichmachung in
sonstiger Weise

Regeln 33.1 h), 64.2 Die Zuganglichmachung kann durch mindliche Offenbarung, Benutzung
oder Ausstellung oder auf sonstige nicht schriftiche Weise erfolgen.
Benutzungshandlungen kénnen darin bestehen, dass ein Erzeugnis herge-
stellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein
Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht
oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B.
durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Offentlichkeit auch in sonstiger Weise
zuganglich gemacht werden, z. B. durch Vorfuhrung eines Gegenstands
oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zuganglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge
der technischen Weiterentwicklung zukinftig zur Verfiigung stehenden
Mdglichkeiten der Zuganglichmachung eines Stands der Technik.

Zu beachten ist, dass eine nicht schriftliche Offenbarung fur die Zwecke der
internationalen vorlaufigen Prifung nur dann zum Stand der Technik nach

definierten maf3geblichen Zeitpunkt zuganglich war.

6.2 Feststellungen der IPEA lber die Benutzung
Regel 64.2 Erlangt die IPEA Kenntnis davon, dass ein Erzeugnis oder Verfahren

Richtlinien.16.57 und PCT/Al Abschnitt 801) als Stand der Technik

anzusehen ist, so muss sie im Einzelnen feststellen:

i) ob es eine schriftiche Offenbarung gibt, die der Offentlichkeit vor
gemach-tmi/v-o}aé-rimi-s-t und die Benutzung des Erzeugnisses oder
Verfahrens belegt,

ii) wann die Benutzung stattfand, d. h. ob Uberhaupt eine Benutzung
vor dem malRgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) stattgefunden hat,

i)  was benutzt worden ist, um den Grad der Ubereinstimmung
zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand der
Anmeldung prifen zu kénnen, und

iv) alle die Benutzung betreffenden Umstande, um ermitteln zu kdnnen,
ob und inwieweit die Offentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und
die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung,
als beispielsweise aus den ndheren Umstdnden der Vorfihrung
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eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und
des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss dariiber gewonnen
werden kann, ob der Gegenstand der Offentlichkeit zuganglich
geworden sein kann.

6.2.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Offentlichkeit durch Benutzung oder in
sonstiger Weise zuganglich gemacht, wenn zum mafRgeblichen Zeitpunkt
Mitglieder der Offentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten
konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese
Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten. Dies kann z. B. eintreten,
wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Offentlichkeit verkauft
wird, da der Kaufer damit in den uneingeschrénkten Besitz aller Kenntnisse
kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall
die mafigeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer auferlichen
Prifung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden
konnen, sind diese Merkmale trotzdem als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht anzusehen. Dies ist unabhangig davon, ob es besondere Griinde
gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu
analysieren. Diese mafigeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die
inharenten Merkmale. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das
Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewéhlten aufReren Bedingungen,
z. B. Reaktanten oder Ahnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte
Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizufihren oder mdgliche
Ergebnisse oder Fahigkeiten zu entdecken, weisen daher tber das Erzeug-
nis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen
abhangen. Typische Beispiele hierfiir sind die erste bzw. weitere Anwen-
dungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel und die
auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines
bekannten Stoffs fur einen bestimmten Zweck. Demnach kdnnen solche
Merkmale nicht als der Offentlichkeit bereits zuganglich gemacht gelten.

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu
sehen war, zu dem Mitglieder der Offentlichkeit, unter denen sich auch
Personen mit ausreichender fachlicher Befahigung fir das Erfassen der
maldgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung
Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die der Fachmann bei einer rein
AuRerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die
verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstérung des Erzeug-
nisses ermittelt werden konnten, nicht als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht zu betrachten.

6.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsatzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Offentlichkeit durch
Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zuganglich gemacht ist, wenn eine
Geheimhaltung ausdriicklich oder stillschweigend vereinbart und nicht
gebrochen worden ist oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den
Umstanden des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhaltnis kann bei
vertraglichen oder geschaftlichen Beziehungen gegeben sein.
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6.2.3 Benutzung auf nicht 6ffentlichem Geladnde

Benutzungen auf nicht o6ffentlichem Gelande, z. B. in Fabriken oder
Kasernen, gelten in der Regel nicht als o6ffentliche Benutzungen, weil
Betriebsangehorige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhalt-
nis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstande oder Verfahren
sind dort der Offentlichkeit vorgefiihrt, erlautert oder gezeigt worden oder
sie sind von auf3erhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete
Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben
erwadhnte "nicht offentliche Gelande" bezieht sich eindeutig nicht auf
Gelande Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den
Ort, an dem die Offentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale
davon erkennen konnte.

6.2.4 Beispiel fur die Zuganglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in
einem Firmenschuppen mit der Turaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt
verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhandlern und
Verbrauchern, die sich fir Leichtbauplatten interessierten, gab man aber
die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorfihrung bzw. Erklarung zu sehen.
Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die
Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah.
Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h.
Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um
ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten
die fur die infrage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser
Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Mdglichkeit,
dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhandler, die genannten
Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung
bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschrankung anderen
mitteilen.

6.2.5 Beispiel fur die Unzugéanglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Erzeugnisses. Als Nachweis dafiir, dass dieses Verfahren der Offentlichkeit
durch Benutzung zuganglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht,
dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem bean-
spruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender
Untersuchung lie3 dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach
welchem Verfahren es hergestellt worden war.

6.3 Stand der Technik, der durch mundliche Beschreibung
zuganglich wird

Regeln 64.2, 70.9 Wurde der Stand der Technik der Offentlichkeit vor dem maRgeblichen

RL/ISPE 11.22 Zeitpunkt (d. h. vor dem Anmeldedatum oder ggf. dem friilhesten wirksam in
Anspruch genommenen Prioritdtsdatum, Regel 64.1) durch mindliche
Beschreibung zuganglich gemacht, das Dokument, das die mundliche
Beschreibung belegt, aber erst zu diesem mal3geblichen oder einem
spateren Zeitpunkt veroffentlicht, so wird im schriftlichen Bescheid und im

wiesen.
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6.4 Internet-Offenbarungen

Grundsatzlich gehoéren Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik.
Im Internet oder in einer Online-Datenbank offenbarte Informationen gelten
ab dem Zeitpunkt als offentlich zugénglich, zu dem sie online veréffentlicht
werden. Internetseiten enthalten haufig héchst relevante technische Infor-
mationen. Bestimmte Informationen liegen mdoglicherweise sogar aus-
schlieBlich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handblcher
und -Anleitungen fir Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige
Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu.

Was die Feststellung des Veroffentlichungsdatums und den Beweis-
mafstab bzw. die Beweislast insbesondere bei Fachzeitschriften oder bei
Printmedien vergleichbaren Veroffentlichungen anbelangt, so gelten die im
Abschnitt G-IV, 7.5.1 _der__Richtlinien___fur__die _Prufung.__im__EPA und

Unterpunkten dargelegten Grundséatze entsprechend.

6.5 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende
Dokumente

legten Grundsatze gelten entsprechend.

7. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik
Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information
Uber bestimmte Merkmale ausdrtcklich auf ein anderes, zweites Dokument
verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Haupt-
dokuments anzusehen, sofern das Dokument der Offentlichkeit am
Veroffentlichungstag des Hauptdokuments zugéanglich war. Der maf3geb-
liche Zeitpunkt fur die Zwecke der Neuheitsprufung ist jedoch immer das
Datum des Hauptdokuments.

8. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik
Dokumente des Stands der Technik kénnen durchaus Fehler enthalten.
Wenn fur den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens

i) sofort ersichtlich ist, dass die Offenbarung in einem relevanten
Dokument des Stands der Technik fehlerhaft ist, und

i) er ebenso erkennen kann, was die einzig mogliche Berichtigung
ware,

dann sind die Fehler in der Offenbarung fur die Relevanz als Stand der
Technik unerheblich. Das Dokument kann daher, wenn es darum geht, die
Relevanz fir die Patentierbarkeit zu beurteilen, als berichtigt angesehen
werden.

RL/ISPE


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_iv_7_5_1.htm#D4N_GLG_CIV_7_5_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_iv_7_6.htm#D4N_GLG_CIV_7_6
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf




November 2016 Richtlinien PCT-EPA

Teil G — Kapitel V-1

Kapitel V — Unschadliche Offenbarungen

1. Allgemeines

Im PCT wird anerkannt, dass eine Erfindung in bestimmten Fallen vor dem
laut PCT malf3geblichen Zeitpunkt in solcher Weise offenbart worden sein
kann, dass sie gemafR den nationalen Rechtsvorschriften eines oder
mehrerer benannter Staaten nicht dem Stand der Technik zuzurechnen ist

dargelegten Grundsétze entsprechend.
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Kapitel VI — Neuheit

1. Stand der Technik nach Artikel 33.(2)

Nach dem PCT gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht durch den Stand
der Technik vorweggenommen wird. Dem Stand der Technik wird alles
zugerechnet, was der Offentlichkeit irgendwo in der Welt durch schriftliche
Offenbarung zuganglich gemacht worden ist, vorausgesetzt, diese
Zuganglichmachung erfolgte vor dem mafRgeblichen Zeitpunkt. Wurde der
Offentlichkeit etwas auf nicht schriftiche Weise zugénglich gemacht, so
gehort es nur dann zum Stand der Technik, wenn diese nicht schriftliche
Offenbarung durch eine vor dem malgeblichen Zeitpunkt erfolgte
schriftiche Offenbarung belegbar ist. Der mal3gebliche Zeitpunkt ist das
internationale Anmeldedatum oder, falls mindestens eine Prioritat wirksam
in Anspruch genommen wurde, das friheste Prioritditsdatum. Bei der
Prifung der Neuheit ist es (im Unterschied zur erfinderischen Téatigkeit)
nicht zulassig, verschiedene Teile des Stands der Technik miteinander zu
verbinden. Ebenso wenig ist es zulassig, verschiedene Bestandteile
unterschiedlicher Ausfiihrungsformen, die in ein und demselben Dokument
beschrieben sind, miteinander zu verbinden, sofern nicht im Dokument
selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird (siehe auch |SPE-

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die aus-
dricklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht aus-
fuhrbare Ausfihrungsformen ausschliel3en), und der im Dokument ange-
gebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist,
anzusehen.

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

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Aquivalente

Die zum Stand der Technik gehdérenden Dokumente sind fiir den bean-
spruchten Gegenstand neuheitsschadlich, wenn dieser unmittelbar und
eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschlie3lich der Merkmale,
die darin zwar nicht ausdrtcklich genannt, aber fir den Fachmann vom
Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der Benutzung
von Gummi in den Faéllen, in denen eindeutig dessen elastische
Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdrucklich gesagt
ist, neuheitsschadlich fir die Benutzung eines elastischen Materials. Die
Beschréankung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar
und eindeutig hervorgeht”, ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre
eines Dokuments bei der Prifung auf Neuheit dahin gehend auszulegen,
dass sie allgemein bekannte Aquivalente, die in dem Dokument nicht
offenbart sind, einschlie3t; dies gehort in die Prifung auf erfinderische
Tatigkeit.

RL/ISPE 12.06

RL/ISPE 12.04
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3. Malgeblicher Zeitpunkt eines vorvertffentlichten Dokuments
Regel 64.1, 64.2 Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein friheres Dokument so verstanden
werden, wie es der Fachmann zum mal3geblichen Zeitpunkt des Doku-
ments verstanden hat. Fur die Zwecke der Beurteilung der Neuheit ist der
"malRgebliche Zeitpunkt" einer schriftichen Offenbarung das in
datum der betreffenden Anmeldung oder, falls eine Prioritdt wirksam in
Anspruch genommen wurde, das Anmeldedatum der friheren Anmeldung
(liegt das Anmeldedatum innerhalb der Zweimonatsfrist nach Ablauf der
Prioritatsfrist der friheren Anmeldung, so ist das maf3gebliche Datum eben-
falls das Anmeldedatum dieser friheren Anmeldung); fur nicht schriftliche

4. Ausfuhrbare Offenbarung eines vorverdffentlichten Dokuments

RL/ISPE 12.02 Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der
Offentlichkeit zuganglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der
Fachmann vermittelte Information so vollsténdig ist, dass er zum maf3gebli-
chen Zeitpunkt des Dokuments die technische Lehre, die Gegenstand des
Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihm zu erwartenden allge-
meinen Fachwissens ausfuhren kann.

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

5. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele
RL/ISPE 12.08,12.09 Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu beriicksichtigen, dass die Offen-
barung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels,
das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fallt, nicht vorwegnimmt;
neuheitsschadlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs fur
einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff
einschlief3t, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschadlich fir
Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschadlich fir irgendein
anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheits-
schéadlich fur Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neu-
heitsschéadlich fur irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

6. Implizite Offenbarung und Parameter

RL/ISPE 12.04 Im Falle eines friiheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus
dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit
dadurch ergeben, dass ein Fachmann bei Ausfihrung dessen, was sich
aus dem friheren Dokument ergibt, zwangslaufig zu einem Ergebnis
gelangt, das unter den Patentanspruch fallt. Einen Einwand wegen
mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prifer jedoch nur dann erheben,
wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen
der friheren Lehre besteht. Solche Situationen kénnen sich auch ergeben,
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wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentanspriichen
durch Parameter definiert ist. Moglicherweise ist in dem einschlagigen
Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter
erwahnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst
vollig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangs-
erzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist
zunachst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Die
Beweislast fur ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim
Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise flr seine Behauptungen
vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden
werden. Kann der Anmelder hingegen z. B. durch geeignete Vergleichs-
tests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen,
so ist fraglich, ob die Anmeldung alle fir die Herstellung von Erzeugnissen,
die die in dem Patentanspruch aufgefiihrten Parameter aufweisen,

7. Neuheitsprifung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der
Prufer bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand
gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende
Angaben Uber eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung auf3er
Acht gelassen werden sollten. Beispielsweise wirde ein fur die Verwen-
dung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegeniber dem
gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die
erwahnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B.
bestimmte Zusatze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unter-
scheidet. Das heil3t, dass Merkmale, die zwar nicht ausdricklich genannt
werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben
sind, bertcksichtigt werden sollten.

Eine bekannte Verbindung wird nicht schon dadurch neu, dass sie in einem
anderen Reinheitsgrad vorliegt, wenn dieser Reinheitsgrad mit herkdmm-
lichen Mitteln erzielt werden kann.

7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter
Arzneimittel

Die Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs fir eine zweite oder weitere
medizinische Verwendung hangt von der IPEA ab. Das EPA als IPEA prift
die Neuheit des Gegenstands im Hinblick auf den Eintritt in die regionale

Behandlung medizinischer Verwendungsanspriiche durch das EPA als ISA.

7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs flir einen
bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung),
der auf einer technischen Wirkung beruht, wird vom EPA-Prifer dahin
gehend ausgelegt, dass er diese technische Wirkung als funktionelles tech-
nisches Merkmal enthdalt. Die Neuheit der Verwendung einer bekannten
Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann
nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts abgeleitet

RL/ISPE 12.05
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werden. In so einem Fall wird die Verwendung einer Verbindung zur
Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts
durch die Verbindung interpretiert. Sie kann daher nur als neu betrachtet
werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist.

8. Auswahlerfindungen

RL/ISPE 12.10 Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdricklich
erwahnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer gréReren
bekannten Menge oder einem groReren bekannten Bereich. Das EPA als

Unterpunkt dargelegten Grundsatze an.

9. Neuheit von Durchgriffsanspriichen

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz fir ein chemi-
sches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammen-
setzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell
durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches
Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor definiert wird. So definiert der
Anmelder in vielen Fallen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf
ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen,
die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein
deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist.
Haufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergeb-
nisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target
wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle
Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt
sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.
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Kapitel VII - Erfinderische Tatigkeit

1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich flr
den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. Neuheit und erfinderische Tatigkeit sind unterschiedliche Kriterien.
Die Frage, ob eine erfinderische Tatigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn
die Erfindung neu ist.

2. Stand der Technik; Anmeldedatum; Prioritatsdatum
Bei der Prufung der erfinderischen Tatigkeit gilt als "Stand der Technik" die

3. Fachmann

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei dem "Fachmann" um einen erfahre-
nen Mann der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, der
Uber durchschnittliche Kenntnisse und Fahigkeiten verfugt und dartber
unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein
Ublichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehdrt. Es ist auch zu
unterstellen, dass er zu allem, was zum "Stand der Technik" gehért, insbe-
sondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang
hatte und Uber die auf dem betreffenden Gebiet der Technik Ublichen Mittel
und Fahigkeiten fir routinemaRige Arbeiten und Versuche verflgte.
Veranlasst die Aufgabe den Fachmann, die Losung auf einem anderen
technischen Gebiet zu suchen, so ist der Fachmann auf diesem Gebiet der
zur Aufgabenlésung berufene Fachmann. Er befasst sich mit der standig
fortschreitenden Entwicklung auf seinem technischen Gebiet.

3.1 Allgemeines Fachwissen
Abschnitt G-VII, 3.1 _der __Richtlinien fir__die Prifung_im__EPA qilt

entsprechend.

4. Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist
demnach zu prifen, ob sich fur einen Fachmann vor dem wirksamen
Anmelde- oder Prioritatsdatum des betreffenden Patentanspruchs in nahe-
liegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der
Technik ergeben héatte, was unter den Patentanspruch fallt. Ist dies der
Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinde-
rischer Tatigkeit nicht gewahrbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise"
bezeichnet etwas, das nicht Gber die normale technologische Weiterent-
wicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig
aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die
Auslbung einer Geschicklichkeit oder einer Fahigkeit abverlangt, die Gber
das bei einem Fachmann voraussetzbare Maf3 hinausgeht. Bei der Prifung
der erfinderischen Téatigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit zulassig,
vertffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die

RL/ISPE 13.02

RL/ISPE 13.11
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Erfindung maRRgeblichen Zeitpunkt verfigbar waren, und den Wissensstand
zu bericksichtigen, der dem Fachmann im Allgemeinen spatestens an
diesem Tag zuganglich war.

5. Aufgabe-Lésungs-Ansatz
RL/ISPE 13.08, Um die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit zu objektivieren, zieht das

"Aufgabe-LOsungs-Ansatz" heran, der konsequent angewendet werden
sollte.

Der "Aufgabe-L6sungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:
i) Ermittlung des "nachstliegenden Stands der Technik",
i) Bestimmung der zu l6senden "objektiven technischen Aufgabe" und

i) Prufung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des
nachstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen
Aufgabe fur den Fachmann naheliegend gewesen ware.

5.1 Bestimmung des nachstliegenden Stands der Technik

liegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte
Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten
Ausgangspunkt fir eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten
Erfindung fihrt. Die erste Uberlegung bei der Bestimmung des
nachstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen &hnlichen
Zweck oder eine &hnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder
zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung
oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist
der néachstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem
ahnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen
und funktionellen Anderungen erfordert, um zu der beanspruchten
Erfindung zu gelangen.

5.2 Formulierung der zu |l6senden objektiven technischen Aufgabe
RL/ISPE In der zweiten Phase bestimmt der Prifer objektiv die zu lésende
A13.08.3 - A13.08.7 technische Aufgabe. Hierflir untersucht er die Anmeldung (oder das
Patent), den nachstliegenden Stand der Technik und die zwischen der
beanspruchten Erfindung und dem néchstliegenden Stand der Technik
bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktio-
nellen) Merkmale (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der bean-
spruchten Erfindung bezeichnet werden), anschliel3end bestimmt er die aus
diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung und

formuliert dann die technische Aufgabe.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht
moglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die
Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umstanden neu formuliert


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r65.htm#D4N_REG_65_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_vii_5_1.htm#D4N_GLG_CVII_5_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/g_vii_5_1.htm#D4N_GLG_CVII_5_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf

November 2016 Richtlinien PCT-EPA

Teil G — Kapitel VII-3

werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten
Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfah-
rens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem Anmelder
zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden kann.
Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angefiihrten Stands der
Technik kann die Erfindung in ein voéllig anderes Licht geriickt werden als
beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein. Eine Neuformulierung kann
dazu fuhren, dass die objektive technische Aufgabe weniger anspruchsvoll
abgefasst ist als urspringlich in der Anmeldung beabsichtigt.

entsprechend.

5.3 "Could/would approach”

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

5.4 Anspriche, die technische und nicht technische Merkmale
aufweisen

entsprechend.

5.4.1 "Anforderungsspezifikation" fur die Formulierung der
objektiven technischen Aufgabe
Abschnitt G-VII, 5.4.1 der__Richtlinien__fur die. Prufung im _EPA qilt

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Lésungs-Ansatzes ist es zulassig, die Offen-
barung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder
sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen
Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit
dem nachstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass
mehr als eine Offenbarung mit dem nachstliegenden Stand der Technik in
Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu
gelangen, kann jedoch ein Indiz flir das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit sein, z.B. wenn die beanspruchte Erfindung keine bloR3e
Aneinanderreihung von Merkmalen ist.
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7. Kombination gegeniber Nebeneinanderstellung oder Aneinander-

reihung
RL/ISPE 13.05, Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten.
13.14 ¢), 13.14 d) Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen”, so ist die

Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination flr
sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch
der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen
der Anspruch auf eine bloRe "Nebeneinanderstellung oder Aneinander-
reihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist,
genugt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um
zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

8. Ex-post-facto-Analyse

RL/ISPE 13.15 Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick
naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Tatigkeit vorliegen
kann. Ist eine neue Idee erst einmal beschrieben, so lasst sich oft
theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch
eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der
Prufer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hiten. Wenn er im
Recherchenbericht angefiihrte Dokumente kombiniert, sollte er immer
berticksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente
zwangslaufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung
ermittelt wurden. In allen Fallen sollte er versuchen, sich den gesamten
Stand der Technik zu vergegenwartigen, mit dem der Fachmann vor dem
Beitrag des Anmelders konfrontiert war; auf3erdem sollte er versuchen,
eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren
vorzunehmen. Er sollte alles beriicksichtigen, was bereits Uber den
Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder
beigebrachten Beweismitteln des Anmelders, nicht aber im Nachhinein
erlangten Kenntnissen, in angemessener Weise Rechnung tragen.

9. Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale
gerichtet sein sollte (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prfer bei
der Beurteilung, ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, beachten, dass
eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

i) Ersinnen einer Losung fur ein bekanntes Problem

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

Viele Erfindungen basieren natirlich auf einer Kombination der obigen
Mdglichkeiten, beispielsweise kdnnen sowohl das Gewinnen einer Einsicht
in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinde-
rische Fahigkeiten erfordern.
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10. Sekundare Indizien

10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veranderung;
willkdrliche Auswahl

entsprechend.

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt
Abschnitt G-VII, 10.2 _der__Richtlinien__fur__die__Prafung.__im__EPA gilt

entsprechend.

10.3 Seit Langem bestehendes Bedirfnis; kommerzieller Erfolg
Siehe ISPE-Richtlinien 13.16 - 13.18.

entsprechend.

12. Auswabhlerfindungen

Auswabhlerfindungen unterscheidet sich vom nachstliegenden Stand der
Technik darin, dass er ausgewahlte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt.
Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden
und gibt es keine Hinweise, die den Fachmann zu der Auswahl fiihren, so
liegt erfinderische Tatigkeit vor (die in dem ausgewahlten Bereich
auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem
breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten
Ausmaf}). Das Kriterium des ‘“ernsthaften Erwégens", das im
Zusammenhang mit der Neuheitsprifung bei sich (Uberschneidenden
Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit ist zu
ermitteln, ob der Fachmann die Auswahl getroffen bzw. den
Uberschneidungsbereich gewahlt hatte, um das zugrunde liegende
technische Problem zu I6sen oder weil er sich davon eine Verbesserung
oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte
Gegenstand erfinderische Téatigkeit auf.

Der unerwartete technische Effekt muss fir den ganzen beanspruchten
Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, 16st der
Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine
allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres
Verfahren Y" bereitzustellen.

13. Abhangige Anspriiche; Anspriche verschiedener Kategorien
Siehe ISPE-Richtlinien 13.19.

14. Beispiele
Siehe ISPE-Richtlinien 13.14.
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Kapitel | = Recht auf Anderung

gen zur Berichtigung offensichtlicher Fehler.

1. Einfuhrung
Unbeschadet der Mdglichkeit, die Anspriiche im Verfahren vor dem IB nach

Erstens miissen die eingereichten Anderungen so gefasst sein, dass sie
vom EPA in seiner Eigenschaft als IPEA berlcksichtigt werden kénnen. Die

erlautert.

Jede Abanderung der Anspriiche, der Beschreibung oder der Zeichnungen,

gilt, muss fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prifung beriick-
sichtigt werden, sofern sie nicht zurickgenommen wurde oder durch
spatere Anderungen uberholt ist.

Zweitens mussen die Anderungen zulassig sein, d. h. sie durfen nicht dazu
fuhren, dass

i) der Gegenstand der Anmeldung Uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird,

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

2. Anderungen vor Erhalt des Recherchenberichts
Vor Erstellung des Recherchenberichts darf die Anmeldung nicht geandert
werden. Offensichtliche Fehler dirfen aber berichtigt werden (siehe

3. Anderungen vor Beginn der internationalen vorlaufigen Priifung
Bei Antragstellung sollte der Anmelder im Formblatt PCT/IPEA/401
angeben, welche Unterlagen der internationalen vorlaufigen Prifung
zugrunde gelegt werden sollen. Dies kdnnen sein:

- die internationale Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung,


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.htm#D4N_REG_26
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_5
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r53.htm#D4N_REG_53_9
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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- Anderungen der Anspriiche, der Beschreibung, der als Teil der
Beschreibung eingereichten Sequenzprotokolle und/oder der Zeich-

Der Anmelder hat mdglicherweise beim Internationalen Blro nach Erhalt
des Recherchenberichts und vor Stellung des Antrags auf Prifung nach
Kapitel Il geanderte Anspriche gemal Art. 19 eingereicht. Bei der

menen Anderungen Uberholt sind. Wenn dies der Fall ist, stiitzt sich die
vorlaufige Prifung auf den Anspruchssatz in der urspriinglich eingereichten
Fassung.

weise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Bericksichtigen
muss sie das EPA als IPEA aber auch dann noch, wenn sie vor Ablauf der
Frist fur die Antragstellung nachgereicht werden. Wenn sie vor Fristablauf
eingereicht werden, kann der Anmelder einen vorgezogenen Beginn der

Der Prifer sollte sorgfaltig darauf achten, dass die Prifung sich auf die
richtigen Unterlagen stlitzt.

4. Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Anderungen

Zusammen mit der Erwiderung auf den WO-ISA, den WO-IPEA oder die
Niederschrift der telefonischen Ricksprache kann der Anmelder - aul3er in
weitere Anderungen der AnspruchederBeschrelbung und/oder der
Zeichnungen einreichen.

Spater eingereichte Anderungen und/oder Gegenvorstellungen beriicksich-
tigt das EPA als IPEA nur, wenn sie eingehen, bevor es mit der Erstellung
des schriftlichen Bescheids oder des IPER begonnen hat.

5. Geéanderte Blatter

Bei Anderungen der Anspriiche, der Beschreibung und der Zeichnungen ist
fur ein Blatt, das aufgrund einer Anderung von einem friiher eingereichten
Blatt abweicht, ein Ersatzblatt einzureichen.

Wenn die Anspriiche geandert werden, ist ein vollstdndiger Satz von neuen
Anspriichen einzureichen.

Der Anmelder kann seine Anderungen per Telefax einreichen; ein Bestati-
gungsschreiben ist nicht erforderlich, es sei denn, das gefaxte Dokument
ist unleserlich. Vorzugsweise sind mit Maschine geschriebene oder
gedruckte Anderungen einzureichen. Handschriftliche Anderungen sind im
Allgemeinen nicht zulassig. Sind handschriftiche Anderungen aber lesbar,
so steht es im Ermessen des EPA, sie zuzulassen.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r53.htm#D4N_REG_53_9_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r54bis.htm#D4N_REG_54a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_4
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_4a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_8
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.htm#D4N_REG_46_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r92.htm#D4N_REG_92_4
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Wird das in einer elektronisch eingereichten Anmeldung enthaltene
Sequenzprotokoll geandert, muss das gesamte Sequenzprotokoll
einschlieRlich der Anderung erneut in elektronischer Form eingereicht
werden.

6. Kennzeichnung von Anderungen und Angabe ihrer Grundlage

Der Anmelder ist verpflichtet, die Grundlage fur Anderungen in der
urspriinglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben. Wird keine
solche Grundlage angegeben, so wird der IPER ohne Berticksichtigung der
Anderungen erstellt. Der IPER enthalt dann in Feld | einen entsprechenden
Hinweis.

weiterer WO-IPEA (Formblatt 408) versendet wird, sollte dieser einen
entsprechenden Hinweis darauf enthalten, welche Anderungen nicht
berticksichtigt werden konnten. In diesem WO-IPEA kann der Anmelder
auRerdem daran erinnert werden, die Grundlage fur etwaige Anderungen
anzugeben, die er mit der Erwiderung auf diesen WO-IPEA einreicht. Es
wird jedoch kein WO-IPEA versendet, in dem ausschlieBlich um die
Angabe einer solchen Grundlage gebeten wird; stattdessen ist dann direkt
der IPER zu erstellen.

PCT/AIl, Anlage C,
3ter


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.htm#D4N_REG_46_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.htm#D4N_REG_66_8_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.htm#D4N_REG_70_2_ca
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Kapitel Il = Zulassigkeit von Anderungen

1. Einfdhrung

Sobald das EPA als IPEA zu dem Schluss gekommen ist, dass die
missen alle geanderten Seiten (Beschreibung, AnsprucheZelchnungen)
daraufhin Gberprift werden, ob sie einen Gegenstand einfuhren, der in der
urspriinglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei sollte der
fur das europaische Verfahren gelten, entsprechend anwenden. Es ist
wichtig zu beachten, dass eine vom EPA als IPEA berlcksichtigte
Anderung nicht automatisch auch zulassig ist.

Zur Erstellung des WO-IPEA oder IPER, wenn neu eingereichte
Anspriiche, Zeichnungen oder Teile der Beschreibung Anderungen enthal-
ten, die als Uber den Offenbarungsgehalt im Anmeldezeitpunkt hinaus-

2. Zulassigkeit von Anderungen

2.1 Grundsatz

2.2 Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
- Allgemeines

2.2.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in
der Beschreibung Bezug genommen wird

2.2.2 Einbeziehung fehlender Teile, die vollstandig im Prioritatsbeleg
enthalten waren

Der Anmelder kann versehentlich ausgelassene Teile der Anmeldung (d. h.
Teile der Beschreibung, Teile der Anspriche oder Teile bzw. alle der
Zeichnungen) nach dem Anmeldedatum nachreichen, ohne dadurch das
urspriingliche Anmeldedatum zu verlieren.

Moglich ist dies nur innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldedatum
(oder auf Aufforderung des Anmeldeamts) und nur dann, wenn der
Anmelder nachweisen kann, dass die fehlenden Teile im Prioritatsbeleg
vollstandig enthalten waren. Nach diesem Kriterium zugelassene fehlende
Teile gelten als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der urspriinglich
eingereichten Fassung".

RL/ISPE 20.09

RL/ISPE 20.12


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar123.html#D4N_A123_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_1.htm#D4N_GLH_CIV_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_1.htm#D4N_GLH_CIV_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2.htm#D4N_GLH_CIV_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2.htm#D4N_GLH_CIV_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_1.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_1.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_1
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.htm#D4N_REG_4_18
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War dies nicht der Fall, wird das Anmeldedatum auf das Datum neu
festgesetzt, an dem die Teile nachgereicht wurden, es sei denn, der
Anmelder nimmt die nachgereichten Teile zurtick.

Regel 20.5 Mochte der Anmelder fehlende Teile nachreichen, die nicht auf dem
Prioritatsbeleg beruhen, so wird das Anmeldedatum der gesamten Anmel-
dung der Tag, an dem die fehlenden Teile nachgereicht wurden.

2.2.2.1 Uberprifung auf vollstandiges Enthaltensein

Bei der Priifung, ob Teile im Prioritatsbeleg vollstandig enthalten sind, wird
strenger vorgegangen als bei der Uberpriifung auf hinzugefiigte Gegen-
stande, weil geprift wird, ob der nachgereichte fehlende Teil mit dem
entsprechenden Abschnitt im Prioritatsbeleg oder dessen Ubersetzung
identisch ist.

Auch wenn das Anmeldeamt fur die Entscheidung zustandig ist, ob die
fehlenden Teile vollstdndig im Prioritdtsbeleg enthalten sind, muss der
Prufer kontrollieren (soweit die benétigten Unterlagen vorliegen), ob die
richtige Entscheidung getroffen wurde.

Ist das EPA das Anmeldeamt, braucht der Priifer nur zu prifen, ob techni-
scher Inhalt hinzugefligt wurde. Dabei stellt er auch sicher, dass der feh-
lende Text so in die Beschreibung der Anmeldung eingefligt wurde, dass
sich die Bedeutung im Vergleich zum Prioritatsbeleg nicht gedndert hat.

Ist das EPA nicht das Anmeldeamt, muss der Priifer auch prtfen, ob die
Zeichnungen und der Wortlaut der Beschreibungsteile bzw. des
Anspruchs/der Anspriiche identisch sind (es sei denn, die erforderlichen
Unterlagen liegen in diesem Stadium noch nicht vor).

2.2.2.2 Uberpriufung durch den Prifer

GemaR PCT ist eine Uberprufung in der internationalen Phase rechtlich
nicht vorgesehen (und kann sogar unmdglich sein, z. B. wenn der ISA der
Prioritatsbeleg nicht vorliegt), sodass die Entscheidung des Anmeldeamts
in diesem Stadium nicht angefochten werden kann. Negative Feststellun-
gen des Prifers sollten jedoch im WO-ISA/IPER angegeben werden; eine
tatsachliche Uberprifung kann dann in der regionalen Phase erfolgen.

Nach dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA (Euro-PCT-Phase)
kann der Anmelder die nachgereichten Teile zuriickziehen, um die
Neufestsetzung des Anmeldedatums zu vermeiden. Dabei ist zu beachten,
dass Anderungen, die gemaR dem weniger strengen Kriterium des

werden kénnen.


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/ar123.html#D4N_A123_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5
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2.2.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle
Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der internationalen
Anmeldung nicht enthalten ist, ist - wenn es nicht als Anderung nach

Gegenstande aufzunehmen, die nur in den Prioritatsunterlagen zu dieser
Anmeldung  enthalten  sind.  Zur  Berichtigung von  Fehlern
siehe RL/IPCT-EPA H-IV.

2.2.5 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefiigte
Angaben zum Stand der Technik

3. Sonstige Erfordernisse des PCT, denen Anderungen entsprechen
missen

RL/ISPE 20.10

RL/ISPE 20.13

RL/ISPE 20.09


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_7.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_7.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_8.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_8.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_9.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_9
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_2_9.htm#D4N_GLH_CIV_2_2_9
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_4.htm#D4N_GLH_CIV_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_2_4.htm#D4N_GLH_CIV_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_4_2.htm#D4N_GLH_CIV_4_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iv_4_2.htm#D4N_GLH_CIV_4_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13ter.htm#D4N_REG_13b_1_c
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/texts/pdf/ispe.pdf
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Kapitel Ill = Zulassigkeit von Anderungen —
Beispiele

1. Einfdhrung
Dieses Kapitel enthalt zusatzliche Leitlinien und Beispiele flr typische

Frage, ob eine bestimmte Anderung zulassig ist, letztlich im Einzelfall
entschieden werden muss.

2. Anderung der Beschreibung

2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

2.5 Anderung, Weglassung und Hinzufigung von Text in der
Beschreibung

3. Anderung der Anspriiche

3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

RL/ISPE 20.15

RL/ISPE 20.19


http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.htm#D4N_19_2
http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.htm#D4N_34_2_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_1.htm#D4N_GLH_CV_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_1.htm#D4N_GLH_CV_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_2.htm#D4N_GLH_CV_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_2.htm#D4N_GLH_CV_2_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_4.htm#D4N_GLH_CV_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_4.htm#D4N_GLH_CV_2_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_5.htm#D4N_GLH_CV_2_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_5.htm#D4N_GLH_CV_2_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_2_6.htm#D4N_GLH_CV_2_6
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http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_3_3.htm#D4N_GLH_CV_3_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_v_3_3.htm#D4N_GLH_CV_3_3
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3.4 Erweiterung der Anspriiche

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

Siehe auch Euro-PCT-Leitfaden, Nr. 261.

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

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

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

nungen zu einer Anmeldung hinzuzuftigen, weil eine neue Zeichnung in
den meisten Fallen nicht eindeutig aus dem bloR3en Text der Beschreibung
herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Anderungen in den Zeich-

7. Anderung der Bezeichnung

Regel 5.1 Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Offentlichkeit iber die techni-
Regel 37 schen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart sind.
RL/ISPE 16.44 Uber den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung oder den

Schutzumfang eines darauf erteilten Patents sagt sie nichts aus. Fir die
Formulierung oder Anderung der Bezeichnung muss der Prifer nicht die
kann die Bezeichnung als Teil der Beschreibung angesehen werden. Das
EPA als ISA oder IPEA erlaubt es Anmeldern daher, die Bezeichnung zu
andern.
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Teil H — Kapitel IV-1

Kapitel IV — Berichtigung von Mangeln und
Fehlern

Anmelder auf, Ersatzblatter einzureichen, um diese zu berichtigen. Solche
Blatter erhalten den Stempelaufdruck "SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)"
und behalten bei fristgerechter Einreichung das urspriingliche Anmelde-
datum.

2. Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den

2.1 Einfuhrung
Der Anmelder kann die Zustimmung zur Berichtigung offensichtlicher
Fehler in der internationalen Anmeldung beantragen. Der Berichtigung wird
zugestimmt, wenn

i) der Fehler fir den Fachmann offensichtlich ist, d. h. dass etwas
anderes beabsichtigt war als das, was im betreffenden Schriftstlick
enthalten ist, und

i) die Berichtigung fur den Fachmann offensichtlich ist, d. h. dass nichts
anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung
vorgeschlagen wird.

Der Anmelder kann bei der ISA oder bei der IPEA als der fur die
Zustimmung oder Ablehnung zustandigen Behorde einen Antrag auf
Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der Beschreibung, den
Anspriichen oder den Zeichnungen (nicht aber der Zusammenfassung) der
internationalen Anmeldung (einschlie3lich geanderter Dokumente) stellen.
Steht der offensichtliche Fehler im Zusammenhang mit dem
Antragsformblatt (PCT/RO/101), so ist das Anmeldeamt fur die
Zustimmung zur Berichtigung bzw. deren Ablehnung zustandig.

2.2 Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung
offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen

Um zu entscheiden, ob der Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler
bewilligt werden kann, sollte der Prifer feststellen, ob die Frist fur die
Beantragung der Berichtigung noch nicht abgelaufen ist. Der Berichti-
gungsantrag kann nur berlcksichtigt werden, wenn er bei der zustandigen
Behorde innerhalb einer Frist von 26 Monaten ab dem Prioritdtsdatum
eingeht.

Wurde der Antrag zu spat gestellt, wird er aus diesem Grund abgelehnt.

Wurde der Antrag rechtzeitig gestellt, muss der Prifer feststellen, ob die
beantragten Berichtigungen den oben genannten Kriterieni) und ii)

PCT/AI Abschnitt 325

i),


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.htm#D4N_REG_26
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http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91_1_a
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- Ist eines der Kriterien i) und ii) oder sind beide nicht erftllt, bewilligt
der Prifer den Antrag nicht und begrtindet seine Ablehnung.

- Wird der Antrag bewilligt, so missen keine Grinde genannt werden.
Die Tatsache, dass ein offensichtlicher Fehler bertcksichtigt wurde,
wird im WO-ISA, WO-IPEA (Formblatt 408) oder IPER (Form-
blatt 409) in Feld | angegeben.

- Kann der Antrag nur teilweise bewilligt werden, gibt der Prufer an,
welche Berichtigungen nicht zuléassig sind und weshalb und welche
Berichtigungen zulassig sind. Die Tatsache, dass ein offensichtlicher
Fehler (teilweise) berticksichtigt wurde, wird im WO-ISA, WO-IPEA
(Formblatt 408) oder IPER (Formblatt 409) ebenfalls in Feld |

angegeben.
Regel 91.1 Genehmigte Ersatzseiten oder -blatter zur Berichtigung offensichtlicher
RL/ISPE 17.16 Fehler nach Regel 91 gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der

PCT/AI Abschnitt 607  urspringlich eingereichten Fassung. Diese Blatter werden gekennzeichnet
mit "RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)".

Regel 91.3 d) Wird die Zustimmung zur Berichtigung verweigert, kann der Anmelder
innerhalb von zwei Monaten nach dieser Verweigerung unter Entrichtung
einer besonderen Geblhr beim IB schriftlich beantragen, dass der Antrag
auf Berichtigung zusammen mit den Grinden fur die Verweigerung
veroffentlicht wird.

2.3 Zulassigkeit von Berichtigungen
Der Prufer beurteilt die Zulassigkeit der vorgeschlagenen Berichtigungen
nach Regel 91.1 anhand derselben Kriterien wie bei europaischen


http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.htm#D4N_REG_91_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/d/r139.html#D4N_R139
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http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_vi_2_3.htm#D4N_GLH_CVI_2_3
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Liste der in der Ausgabe 2016
geanderten Teile

TEILB | B-lll, 2.3.1 Anderung der Patentanspriiche oder Einbeziehung fehlender

Teile: Klarstellung, dass formale Aspekte, die nicht dem PCT
entsprechen und auf die das Anmeldeamt hingewiesen hat,
berichtigt werden dirfen

B-lll, 2.3.3 Klarstellung, welche Erfordernisse erfillt sein missen, damit
fehlende Teile ohne Auswirkung auf das internationale
Anmeldedatum nachgereicht werden kdnnen

B-1v, 1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen: Klarstellung, dass bei der Bearbeitung
nach PCT-Direkt die vom EPA bereits recherchierte
Prioritatsanmeldung auch eine internationale Anmeldung sein

kann

B-1V, 1.2.1; Anderung aufgrund der Ausweitung von PCT-Direkt auf alle
Ubrigen Anmeldeamter

B-IV, 1.2.2;

B-IV, 123

B-VI, 2 Klarstellung, wie mindliche Offenbarungen in der internationalen
Phase vom EPA behandelt werden

B-VIl, 2 Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase: Klarstellung,
dass der Anmelder auch im Fall von Dubletten zur Entrichtung
zusatzlicher Gebuhren aufgefordert wird

B-Vll, 7.1 Zuldssigkeit des Widerspruchs: Klarung des anzuwendenden
Verfahrens, wenn der Anmelder als Begriindung fir den
Widerspruch lediglich sein Nichteinverstandnis erklart

B-VIl, 7.2 Uberprufungsstelle: Klarstellung, dass in der Begriindung, warum
die Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Gebuhren
aufrechterhalten wird, in angemessenem Umfang auf die
Argumente des Anmelders eingegangen werden sollte

B-VIII, 2 Klarung des anzuwendenden Verfahrens, wenn die Gegenstande
aller Anspriiche von der Recherche ausgeschlossen sind

B-XlI, 2.1 Klarstellung, welche Erfordernisse erfillt sein missen, damit

fehlende Teile ohne Auswirkung auf das internationale
Anmeldedatum nachgereicht werden kénnen




Liste der in der Ausgabe 2016 geanderten Teile - 2 November 2016

B-Xl1, 4.1 Wiederherstellung der Prioritat: Inhalt verschoben nach F-VI, 3.7
B-XIl, 5; Klarstellung, dass die Erlauterungen im Anhang zum SISR nicht
Bestandteil des schriftlichen Bescheids sind

B-XIl,.7;

B-XII..8;

B-Xll, 11

TEILC | C-ll, 1 Antragstellung: Klarung des Verfahrens fiir die Antragstellung

C-ll, 2; Anderung aufgrund der Tatsache, dass das EPA auch dann als
IPEA zustandig ist, wenn die internationale Recherche vom

C-lv, 2.1 Visegrad-Patentinstitut durchgefihrt wurde

C-ll, 4 Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung: Klarung der
Bedingungen, unter denen ein Anmelder einen Antrag stellen
kann

G-l Vertretung:
- Klarstellung, dass der Antrag von einem Unteranwalt

eingereicht werden kann;

- Klarung des Verfahrens bei mehreren Anmeldern

C-ll, 8 Grundlage der internationalen vorlaufigen Prifung: Klarstellung,
dass auch eine Bearbeitungsgebiihr zu entrichten ist

C-l, 9 IPEA-Akte: Klarstellung, dass eine Akte erst angelegt wird, wenn
die Erfordernisse nach Regel 69.1 a) erfullt sind

C-11, 10 Beseitigung von Méangeln: Klarung des Verfahrens fur den Fall,
dass das EPA als IPEA den Anmelder auffordert, Mangel im
Antrag zu beheben

C-ll, 11 Zahlung und Ruckerstattung von Gebuhren: Klarung der
Bedingungen fir die Riuckerstattung der Prifungsgebiihr und der
Bearbeitungsgebuhr

C-lll, 2 Gemal Regel 20.6 eingereichte Blatter, die fehlende Teile
enthalten: Klarstellung, dass die IPEA Uberprift, ob die
Einschéatzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium
"vollstandig enthalten" richtig war

C-lll, 4 Hinzugefugter Gegenstand: Klarstellung, dass das EPA als IPEA
begriindet, warum mit den Anderungen ein Gegenstand
eingefuhrt wird, der in der urspriinglich eingereichten Fassung
nicht offenbart war



http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r69.htm#D4N_REG_69_1_a
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_6
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C-Iv, 4.1 Vorbringen nach einem unvollstandigen Recherchenbericht oder

einer Erklarung, dass eine Recherche nicht méglich ist:
Klarstellung, dass Ausfihrungen des Anmelders zur
Vollstandigkeit der Recherche nur bearbeitet werden, wenn sie
als Beschwerde eingereicht werden

C-VI, 3 Fristverlangerung: Klarstellung, dass die Frist fiir die Einreichung
des Antrags nicht verlangert werden kann

- wo ersichtlich ist, wann mit der internationalen vorlaufigen
Prufung begonnen wurde,

- dass eine bedingte Zuriicknahme nicht moglich ist,

- dass die Zuriicknahme des Antrags von allen Anmeldern
unterzeichnet werden muss

C-IX, 4 Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen
Feststellungen: Angabe der zustandigen Abteilung

TEILE |E-ll, 1 Anderung, nachdem IP Australia PPH-Partneramt des EPA
geworden ist

TEILG | G-IV, 3 Anmelde- oder Prioritdtsdatum als wirksames Datum:
Klarstellung, dass der Anmelder auch fehlende Teile der
Patentanspriche oder ganz oder teilweise fehlende Zeichnungen

spater veroffentlichtem Stand der Technik

G-V, 5.2 Gleichzeitige Anmeldungen: Klarstellung, dass es in diesem
Abschnitt um gleichzeitige Anmeldungen des gleichen Anmelders
geht

darstellen

G-VIl,5.4.2 Neuer Abschnitt mit Beispielen zur Anwendung des Aufgabe-
Losungs-Ansatzes auf Anspriiche, die technische und nicht
technische Merkmale aufweisen

Ex-post-facto-Analyse: Klarstellung, dass die erfinderische
Tatigkeit ohne im Nachhinein erlangte Kenntnisse zu beurteilen ist



http://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.htm#D4N_CII
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.htm#D4N_REG_20_5
http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.htm#D4N_REG_64_3
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TEILH | H-l,.1 Einfuhrung: Klarstellung, welche Abanderungen im Wortlaut der
Anmeldung nicht als Anderungen gelten
H-I,.3 Anderungen vor Beginn der internationalen vorlaufigen Priifung:
Klarung der Bedingungen, unter denen ein vorgezogener Beginn
der vorlaufigen Prufung beantragt werden kann
H-I, 5 Spezifizierung der Bedingungen zur Anderung eines
Sequenzprotokolls, das in einer elektronisch eingereichten
Anmeldung enthalten ist
H-II, 1 Spezifizierung, dass das EPA die flr die Beurteilung nach Art.
123 (2) EPU geltenden Kriterien im PCT-Verfahren entsprechend
anwendet
H-Il, 2.2.2 Einbeziehung fehlender Teile, die vollstandig im Prioritatsbeleg
enthalten waren: Klarstellung, was ein fehlender Teil der
Anmeldung sein kann
H-lll, 7 Anderung der Bezeichnung: Klarstellung, dass das EPA als ISA
oder IPEA Anmeldern erlaubt, die Bezeichnung zu andern
H-1V, 2.2 Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung
offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen: Ergdnzung
des Verfahrens bei Ablehnung des Antrags
REDAKTIONELLE ANDERUNGEN
Allgemeiner Teil | Allgemeiner Teil, 1; Allgemeiner Teil, 2.1; Allgemeiner. Teil, 2.2; Allgemeiner.
Teil, 2.3; Allgemeiner. Teil, 2.7; Allgemeiner. Teil, 3.1; Allgemeiner Teil, 3.2
TEIL B B-1,.2.1; B-1, 2.2; B-Il, 1; B-Il, 2.3; B-Il,.5; B-Ill, 1.1; B-Ill, 2.1; B-I11, 2.2.1;
B-Ill, 2.3; B:Ill, 2.7; B-Ill, 2.10; B-lll, 2.11; B-IV, 1.1; B-IV, 1.4; B-1V, 2.1;
B-1V, 2.2, B:IV, 2.3; B:IV, 2.4; B-IV, 2.5; B-1V, 2.6; B-IV, 3.1; B-IV, 3.2;
B-V,1;B-V, 2;B-V, 3;B:V, 4, B:V, 5, B:V, 6; B:V, 7; B-V, 8, B-VI, 3;
B-Vl,4.1; B-Vl, 5.1; B-VI, 5.2; B-VI, 5.3; B-VI, 5.4; B-VI, 5.5; B-VI, 5.6;
B-Vl, 6.1; B-Vl, 6.2; B-VI, 6.3; B-VI, 6.4; B-VI, 6.5; B-VI, 7; B-VII, 1; B-VII, 3;
B-VII, 4; B-VII, 6.3; B:-VIII, 1; B-VIIl, 1; B-VIIl, 2.2; B-VIII, 2.2.1; B-VIII, 3.1;
B-VIII, 3.3; B-VIIL, 3.4.1; B-VIIL, 4; B-IX, 1.1; B-IX,. 1.2; B-1X,.2.1; B-IX,.2.2;
B-1X,.2.3; B:1X,.2.4; B:1X,.3.1; B-IX,.4; B-X,.1; B-X,.3.1; B-X,.3.2; B-X,.3.3;
B-X..4; B-X, 6; B-X,.7; B-X,.8: B-X, 9.1.1; B-X,.9.1.2; B-X, 9.1.3; B-X,.9.2;
B-X,9.2.1;B-X, 9.2.2; B-X, 9.2.3; B-X, 9.2.4; B-X, 9.2.5; B-X, 9.2.6;
B-X,9.2.7; B-X, 9.2.8; B-X, 9.3; B-X, 9.4; B-X, 10; B-X, 11.2; B-X, 11.3;
B-X,11.4; B-X, 11.5; B-X, 11.6; B-Xl, 2; B-XI, 3.1; B-XI, 3.2.1; B-Xl, 3.2.2;
B-Xl, 3.3; B-Xl, 3.4; B-X|, 4; B-Xl, 4.2; B-X|, 4.3; B-XI, 8; B:-XII, 1; B-XIl, 2;
B-XIll,.4; B:-XII,.5; B-XIl,.10.1; B-XIl, 10.3; B-XIl, 10.4
TEIL C C:1,.1; C:1,.3; C:Ml, 35 CHLL 65 Coll, 75 AL L5 N, 35 GV, 15 GV, 2.4,
C:lV, 4.2, C:IV, 5; CIV, 5.1, C-VIL 1, C-VIL 2; C-VIL 1 C-VIIL 15 C-VIILL 2.1
C-IX,. 2
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TEIL E

E-ll,.2; E-ll, 3

TEIL G

TEIL H
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