Buropdisches  unum

aaaaa

0) EEEEEEEE EUROPEAN
Patent Office
Office européen PAT E N T
des brevets

CONVENTION

Euro-PCT-Leitfaden

PCT-Verfahren im EPA

Januar 2023

7

RELIABLE PATENTAE

PCT




Redaktion und Herausgeber:
Europaisches Patentamt
Munchen

Deutschland

© EPA 2023
ISBN 978-3-89605-347-3

Fir den Inhalt verantwortlich:
Direktion 5.3.1
Patentrecht und -prozesse



"Euro-PCT-Leitfaden":
PCT-Verfahren im EPA

Internationale Phase und Eintritt in die
europaische Phase

Leitfaden fir Anmelder

16. Auflage
Stand: 1. Januar 2023






Inhalt

A... . ADKOIZUNGSVEIZEICIIIS, ... ..ottt sttt sttt e ee st ee et st ses s smsmsasas s msasasesmsananasannns 9
B...Dieinternationale und die europaische Phase einer PCT-Anmeldung. ... 11
C....Zeitschiene flr internationale AnmMeldungen e 12
Kapitel L= Allgemeiner UberbliCK e 13
1.1 . Was istder EUro:RCT:-Leltfaden? ... e 13
1.2 Welches Rechtist anwendbar? e 14
1.3....Der Euro-PCT-Leitfaden und andere Informationsquellen. .. ... .. ... 14
1.4....Welches Verhalinis hesteht zwischen PCTUNd EPUZ e 15
1.5....Welche Rolle hat das EPA in der internationalen Phase?, ............cccoovoeereececeeeennn. 16
1.6 Was isteine EUro-PCT-ANMeldung ? e 17
1.7....Welche Rolle hat das EPA in der europdischen Phase? . ... .. ... 17
1.8....Vertragsstaaten des PCTUnd des EPUL e eeees 18
1.9.... Vertretung in der.internationalen Phase . ... eeeeseeseeeeesens 19
1.10..Berechnung.von Fristen in der internationalen Phase ... ... .. 20
1.11 _Entschuldigung von Fristuberschreitungen und Fristverlangerungen.in der
INLErNatioNAlen PRaSe . ... et e ee e ee e e e e nn e e e B0
1,12 Externe ReKIAMAtiONEN | .. .. i es e seses s s s s s s e e sesesassenenenaas 21
B TV Te =1 (== 22
Kapitel 2= Das EPA als PCT-Anmeldeamt e 23
2.1 Wer kann eine internationale Anmeldung beim EPA einreichen? . .. ... 23
2.2....Wie ist eine.internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt

LA F AN =TI =] SRRy 2. |
EleKtronische BN C UG e 24
Wie kann eing internationale Anmeldung online eingereicht werden? .. ... 24
Wie kann eing internationale Anmeldung elektronisch auf einem Datentrager

eingereicht werden ("Offline-Einreichung™? . ... 28
Welchen Zweck hat die Einreichung in unkonvertiertem Format? .. ... 26
Wie kann eine Anmeldung beim EPA durch unmittelbare Ubergabe oder auf

dem Postweg eingereicht werden? e 28
Was geschieht bei Verlust oder Verzogerung bei der Postzustellung?. ... 28
Kann eine internationale Anmeldung per Fax eingereichtwerden? ... 28
Kann eine internationale Anmeldung per E-Mail, Telegramm, Telex oder

Ahnlichem eingereicht Werden? e 29



Recherchenbehdrde (ISA).und zum Internationalen Baro (IB)? ......oooorieieieiiee..39
.Kdnnen.in der internationalen Phase Teilanmeldungen eingereicht werden? ... .. 36
T O N = Lo R 36
Muss der Erfinder im Antrag genan it W N e e e e aaaeen 36
.Wer kann den Anmelder im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt vertreten? ... 37

Zwei oder mehr Anmelder — gemeinsamer Anwalt und gemeinsamer Vertreter 38

Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen

NI O TS .39

Kann ein Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern bestellt werden? 39

Muss sich die Zustellanschrift in.einem EPU-Vertragsstaat befinden? ... 40

Verlangt das EPA die Einreichung einer Vollmacht? 41

ausgewahltem AL Ve e e e 41
Fur welche Staaten kdnnen internationale Anmeldungen eingereicht werden?. .............. 42
Ausnahme von der Bestimmung aufgrund nationaler Rechtsvorschriften. ... 42
EISIECKUNGSSIARLEN ... ettt eese st s s s e e e sesaess s s ss s e e e smnmnanas 44
VAl EIUNGSSIAALEN, .. ..t eees e ee e se e e s e e e e sesaese e s e e s e e smnmnanas 45
.Wie kann.ein Anmelder die Prioritat einer friheren Anmeldung beanspruchen? ... . 46
.Wie kann_ein Anmelder die Wiederherstellung des Prioritatsrechts,
DEANIIAGENZ ...ttt e e aeene e seeme st e e emsse e se e eeessesesnesneeneesnaeeneesenee SO
.Muss der Prioritatsbeleg eingereicht Werden? ... 49



.Unter welchen Umstanden kann die internationale Recherchengebthr

ZUrOCKerstattet WerdeN? e e e ee e ee e e e e e e e ee s e e eee 2O
Anmeldungen mit Bezugnahme auf biologisches Material .. ... 23
.Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Amingsauresequenzen, offenbaren ... 55
Wer muss den Antrag Unterzeichnen? ... e 56
.Inwelcher Sprache.ist die internationale Anmeldung einzureichen? ... ... =Y

HONE dBT GO O e 99
4 13 U] To 7 Ty (=] s SOSURUER R 99
Verfahren zur Gebuhrenrickerstattung. e 60
Wann gelten GebUhrenermaRigunNaen? e 62
Was geschieht, wenn Gehblihren verspatet entrichtet werden? ... 63

Recherche bestimmte Behdrde (SISA)....coooo 84
AIGBINIBINES ettt ee et et et e e et et et et e ee et eeeemeee e et eeeeeee e et eeene e e et neeenennanemnaes 64
Welche Aufgabe hat das EPA alS IS A 2 e 64
Wann ist das EPA als ISA zustandio? oo 65
Bestimmung durch das Anmeldeamt. ... 05
Aufhebung der Zustandigkeitsbeschrankung. .65
Auswahl der ISA und Folgender Auswahl ... .05
Wann ist fur die internationale Recherche eine Ubersetzung erforderlich? 66
Sprache des weiteren Schriftverkehrs. . 06
Auf Niederlandisch eingereichte Anmeldungen_ ... .67
Wer kann den Anmelder vor dem EPA als ISA vertreten? o 67
Unter welchen Voraussetzungen ermagigt sich die Recherchengebuhr? ... 68
Wann wird die Recherchengebuhr zurtickerstattet? 68
.Das Verfahren Vor dem EPA QIS ISA .. et ee e e e eeee e ee e ee e amn e 69
Al S ettt 69
Erstellung des 1SR Und des WO S A e 69
Was geschieht bei mehreren unabhangigen Ansprachen? 70
Was geschieht, wenn der Prigritatsheleg der ISA nicht zur Verfugung steht? . 71
Einbeziehung von fehlenden bzw. richtigen Bestandteilen oder. Teilen durch
Mitteilung der richtigen Bestandteile oder Teile nach Beginn der Recherche
und zusatzliche GebuNnr e A2
Was ist das "Aufrechterhaltungsprinzip” fur Prioritatsanspriche? ... ... 72
Wann bertcksichtigt das EPA als 1SA frihere Recherchen- und
Klassifizierungsergennisse? e 3
Was geschieht, wenn ein Anmelder den Dienst PCT-Direkt genutzt hat? ... 73



BINTB G e LB
Anderungen nach Artikel 19PCT T4
Informelle Stellungnahmen e LB
Antrag auf internationale vorlaufige Prafung. .. 1D
Was ist der internationale vorlaufige Bericht zur Patentfahigkeit nach
KD L2 e D
Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines vom EPA als ISA
erStelten WO S A e LD
..Ablehnung. der Durchfuhrung einer (vollstandigen) internationalen Recherche ... ... ... 76
Wann fuhrt das EPA keine (vollstandige) Recherche durch? ... 76
KBINE RGN O e 76
Unvollstandige ReCNEICNe e 77
Beschrankungen in Bezug auf den Gegenstand. . 77
Geschaftsmethoden e L
KompleXe ANMeIAUNG I e 77
Nucleotid- und AmMINOSAUIreSEAUENZEN. | e 78
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 78
Aufeinanderfolge von Einwanden wegen mangelnder Einheitlichkeit .79
Rechtsfolgen bei Nichtentrichtung zusatzlicher Gebdhren .79
WidersprUChSY e e e 80
.Erganzende internationale RECHEICNE (SIS).... .ottt eaneeees 81
Al GO T I S et 81
Welchen Umfang hat die SIS e 81
Welche Erfordernisse gelten fur einen SIS-Antrad? e 82
Wer kann den Anmelder vor dem EPA als SISA vertreten? 83
Mangelnde Einheitlichkeit der Exfindung . 83

e O TS 89
A B B S et ettt ee e e eee e et et e et e e eeeenneneameen] 85

Was ist das Ziel der internationalen vorlaufigen Prafung? . 85
Wann ist es zweckmaRig, einen Antrag auf internationale vorlaufige Prifung

ZU S Bl Y et 88
Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines vom EPA als

IPEA erstellten IPER e BT
Wann ist das EPA als IPEA zustandio? oo 87

Bestimmung durch das Anmeldeamt. ... 8T

Das EPA oder eing europaische ISA war als ISAtatig......_....................88

Besteht die Moglichkeit, zwischen verschiedenen IPEAs zu wahlen? . 88

Aufhebung der Zustandigkeitsheschrankung. .88
Wer kann beim EPA einen Antrag auf internationale vorlaufige Prifung

S0 LT USSR <
Wie und wo ist der Antrag auf internationale vorlaufige Prafung beim EPA

einzureichen? 89



beim EPA zu stellen? . 90
Wann beginnt die internationale vorlaufige Prafuna? 90
Verlangerung_der Frist fur den Einfritt in die nationale Phase bis zum Ablauf
VON 30 MONALEN e DL
Bis wann erstellt das EPA den IPER 2 e 92
Ist eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung erforderlich? 92
In Niederlandisch eingereichte Anmeldungen.._.._.. .93
In.welcher Sprache ist der Antrag einzureichen? 93
Sprache des weiteren Schriftverkehrs. 93
Wer kann den Anmelder vor dem EPA als IPEA vertreten? 94
Welche Staaten konnen ausgewahlt werden? 95
Wer muss den Antrag Unterzeichnen? e 95
Welche Gebuhren sind fur die internationale vorlaufige Prufung fallig? ... ... 95
Gebuhrenermaligungen. . . 26
Folgen unterbliebener oder verspateter Gebuhrenzahlung ... 96
Riuckerstattung der Gebuhr fur die internationale vorlaufige Prufung. ... 97
Konnen Mangel im Antrag behoben werden? e 97
..Das internationale vorlaufige Prufungsverfahren vordem EPA als IPEA ..ol 97
Der internationalen vorlaufigen Prafung zugrunde zu legende Unterlagen -
Anderungen - fehlende Teile und Bestandteile ... .97
ANderuNgen e 98
Einbeziehung von fehlenden oder falschlicherweise eingereichten
Bestandteilen und Teilen durch Verweis ... 99
ZUSALZIICNE RECNEICN e 99
Konnen Dritte Einwendungen einreichen? e 100
Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es auch als ISAtatigwar ... 100
Der erste schriftlicher Bescheid 200
Der zweite schriftliche Bescheid . . 100
Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es nicht als ISAtatigwar_ ... 101
Internationale vorlaufige Prufung vor dem EPA: vier Szenarien ... 101
Erstes Szenario: Das EPA war ISA und hat keine Einwande erhoben ... 101
Zweites Szenario: Das EPA war ISA und hat Einwande erhoben ... 102
Drittes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA keine
EIWaANDE . 102
Viertes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA
BN .02
Innerhalb welcher Frist ist die Stellungnahme zum schriftlichen Bescheid
BINZUrICNeN e 202
Wird ein SISR vom EPA bertcksichtiot? e 103
Kann das EPA es ablehnen, eine vorlaufige Prufung durchzufhren? ... ... .. 103
Kann eine telefonische Rucksprache beantragtwerden?. .. ... 103
Nucleotid- und AmiNQSAUreSeaUENZEN. e 104
Einheitlichkeit der ErfindUNg e 105
Was ist nach Erhalt des IPER zu tun? 105



ausgewahltem Amt (Kapitel 1L PCT).....oeeeereeeeeeeeeerens 107
e A BIIBIIES ettt ettt e et et e e et e ee et e et e e eeee e e e e e et ee e een e e eeneenennae et eeeannanannn 107
Wann ist das EPA Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt? ... 107
Wann kann das EPA als Bestimmungsamt tatig werden?_ ... 107
Wann kann das EPA als ausgewahltes Amt tatig werden? . _..............108
Wann muss der Anmelder tiber den territorialen Schutzumfang des
europdischen Patents entscheiden? . .. 108
Wann muss die europaische Phase vor dem EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt eingeleitet werden? . . 108
Welche Sprache ist in der europdischen Phase Verfahrenssprache? . ... ... .. 109
Wie und wo sollte der Anmelder das Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt einleiten (Formblatt 1200)? _.__......109
Kann der Anmelder eine vorzeitige Bearbeitung beantragen? ... ... 110
Beschleunigung des Verfahrens - das PACE-Programm . 113
PACE-Antrag kombiniert mit Verzicht auf Mitteilung_nach
Regel 161/162 EPU e 14
..Welche Erfordernisse gelten fir den Eintritt in. die europaische Phase? ... 114
Welche Schritte sind flr den Eintritt in die europdische Phase zu vollziehen? .. . 114
Was sind die Mindesterfordermisse 2 e 115
Welche weiteren Erfordernisse sind zu bertcksichtigen? ... ... 116
Hohe der in der europdischen Phase zu entrichtenden Gebuhren und
ZanlUNGS A e e A8
..Kammunikation mit dem Anmelder = Vertretung - Zustellanschrift (Formblatt
1200, Fld L, 2 UG ) et ee e e eee et et e e ene 117
Besonderheiten fiir Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPU-
Vertragsstaat haben ("auswartige Anmelder”) .. 119
Was geschieht bei Nichterflllung des Erfordernisses, eingn zugelassenen
Vertreter zu bestellen? e 220
Wie ist ein Vertreter zu bestellen? 120

8.2 e L21
Auskinfte tber den Stand der Technik (Formblatt 1200, Feld 6.3). ... 122
Anderung der Anmeldung — Mitteilung nach Regel 161/162EPU 124
Kann auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPU verzichtet werden? 125
Anderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPU, wenn eine

erganzende europdische Recherche durchgefuhrtwird . .......125
Anderungen und. die Mitteilung nach Regel 161/162 EPU, wenn keine

erganzende europdische Recherche durchgefuhrtwird . .......126
Wirkt sich_die Einreichung von Anderungen auf die Zahl der

AnspruchsgebUnren aus? e 22T



0[O = T B SRS 128
Wann muss der Anmelder eine Ubersetzung der Euro-PCT-Anmeldung
INICNEN e 128
Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Ubersetzung der
Anmeldung? 129
Was muss. die Ubersetzung enthalten . 129
Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Ubersetzung der
Anlagen zum IPER? 132
.Biologisches Material und Nugcleotid- und Aminosauresequenzen . .. ... 132
Biologisches Material (Formblatt 1200, Feld 8) . 132
Verzicht gemaB Redel 33 (2) EPU 133
Nucleotid- und Aminosauresequenzen (Formblatt 1200, Feld9) .. ... ... ... ... 133
Welche Folgen hat die Nichteinreichung eines Sequenzprotokolls? .......134
BN L= (o =To =] oL o SRS 135
SO N e 135
Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist far die Anmeldegebihr? 137
.Benennungen, Erstreckungen und ValidierUngen . .. .o eeeeeeann 138
Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fir die Benennungsgebihr? 138
Wie kann die Euro-PCT-Anmeldung erstreckt oder validiert werden
(Formblatt 1200, Feld 11) 2 e A39
Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist for. die
Erstreckungsaebihren? 140
Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fir die
Validierungsgebihren? 140
CErganzende europaische ReChEICNE e 141
Falle, in denen keine erganzende europaische Recherche durchgefihrt wird 143
Ergebnis der erganzenden europaischen Recherche und Erstattung der
Prafungsaebinr 143
Recherchengebuhr fir die erganzende europaische Recherche . . 144
ErmaRigung der Recherchengebihr . 144
Rickerstattung der Recherchengebdhr .. 145
Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fir. die
Recherchengebihr? 145
P U et 146
Wie ist der Prufungsantrag zu stellen (Formblatt 1200, Feld 4)? . ... 146
Wann ist der Prifungsantrag zu stellen? Wann ist die Prifungsgebuhr zu
O O 146
Kann die Prufungsgebuhr ermaRigt werden? e 147
ErmaRigung, wenn der IPER vom EPA erstelltwurde . 148
Was geschieht bei Versaumung der Frist fur die Stellung des Prafungsantrags
und die Zahlung der Prifungsgebdhr? 148
Jahresgehuhr und AnsprUCNSAERUNTON e e e ee e e e emeneann 149



die Zuschlagsgebihr? 149
ANSPIUCNSOEDUN N e 149
Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist far die Anspruchsgebdhr? 150
5,12 EInreichuNg and el U e a0 e et e et e e ee e eee et e et e e e aneeenenaen 151
Was geschieht bei fehlenden Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder? ... 151
Was geschieht bei Nichterfallung des Erfordernisses, fehlende Angaben zum
Erfinder oder zum Anmelder einzureichen? . .........151
Ausstellungsbescheinigung e 151
IR I oL g1 e: LT Lo 1] o] (U o] o SR 151
Wann besteht eine Verpflichtung zur Einreichung des Prioritatsbelegs beim
E P A 52
Was geschieht bei Nichterfallung des Erfordernisses, den Prioritatsbeleg oder
das Aktenzeichen einzureichen? e AD4
Ist die Einreichung einer. Ubersetzung des Prioritatsbelegs erforderlich?. ... 154
Was geschieht bei Nichterfiillung des Erfordernisses, eine Ubersetzung oder
Erklarung einzureichen? e 15D
Wiederherstellung des Prioritatsrechts gemald Regel 49ter PCT ... 155
Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis nach
Regel 20.5bis d) PCT e AT
5:.14._ Nachprufung durch das EPA als Bestimmungsamt/ ausgewahltes Amt und
Berichtigung von Fehlern des Anmeldeamts oder des IB . o eeeeeeeeeeann 158
Nachprifung durch das EPA als Bestimmungsamt gemaR Artikel 25 PCT ... 159
Nachprufung durch das EPA als Bestimmungsamt/ ausgewahltes Amt geman
ArtiKel 24 PCT 159
Kdénnen Fehler des Anmeldeamts oder des IB berichtigt werden? . . . 159
5.15. _Mangelnde EinneitliCn Kt e 160
Erganzende europaische Recherche ist durchzufthren: EPA war nicht als
O S A BT e 162
Keine erganzende Recherche durchgefihrt: EPA war als (S)ISAtatig .. ... .. 162
5.16_ Veroffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung durch das EPA . 163
DLy S AN AT T O K e 164
018 T AN AUNGEN . ettt ee e ee e e e ee e e e e ee e eeeeeeeemeeenemne et eeeeee e senneennenen 165
5.19. Weiterbehandlung und WiedereinSelZUNG. .. .. oo e eee e e e e et e et e e eeeeeeeeennes 165



A. Abklrzungsverzeichnis

ABI.

ABI. 2007, Sonderausg. 1

Art.
CNIPA

DAS
EPA
EPO
EPU
GebO
IB
IPEA

IPER

IPRP

ISA

ISPE-RIichtlinien

ISR

JPO
KIPO
KMU
MEZ
PACE

PCT

Amtsblatt des Europaischen Patentamts
(Zitierweise bis Dezember 2013: ABI. 2001, 459
= Amtsblatt, Jahr 2001, Seite 459; Zitierweise
seit Januar 2014: ABI. 2015, A51 = Amtsblatt,
Jahr 2015, Artikel 51)

Sonderausgabe Nr. 1 des Amtsblatts des EPA
2007

Artikel (des EPU oder des PCT)

Chinesische Nationalbehorde fiir geistiges
Eigentum

Digitaler Zugangsservice (Digital Access Service)
Europdisches Patentamt

Europaische Patentorganisation

Européisches Patentiibereinkommen
Gebiihrenordnung zum EPU

Internationales Buro der WIPO

Mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragte Behorde (International Preliminary
Examining Authority)

Internationaler vorlaufiger Prifungsbericht
(International Preliminary Examination Report)

Internationaler vorlaufiger Bericht zur
Patentfahigkeit (International Preliminary Report
on Patentability)

Internationale Recherchenbehdrde (International
Searching Authority)

PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche
und die internationale vorlaufige Prifung (PCT
International Search and Preliminary
Examination Guidelines)

Internationaler Recherchenbericht (International
Search Report)

Japanisches Patentamt

Koreanisches Amt flr geistiges Eigentum
Kleine und mittlere Unternehmen
Mitteleuropaische Zeit

Programm zur beschleunigten Bearbeitung
europdischer Patentanmeldungen (programme
for accelerated prosecution of European patent
applications)

Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit
auf dem Gebiet des Patentwesens (Patent
Cooperation Treaty)



PCT-Leitfaden

PPH

R.

RL/EPA

RL/ISPE

RL/PCT-EPA

RL/RO
RO
SIS

SISA

SISR

USPTO
VLK
WIPO

WO-ISA

10

"PCT-Leitfaden fur Anmelder", herausgegeben
vom Internationalen Bliro der WIPO

Eilweg zur Patenterteilung (Patent Prosecution
Highway)

Regel(n) der Ausfiihrungsordnung (zum EPU
oder zum PCT)

Richtlinien fur die Prifung im Europaischen
Patentamt (Zitierweise: RL/EPA C-lll, 8.4 = Teil
C Kapitel 11l Abschnitt 8 Absatz 4 der Richtlinien)

PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche
und die internationale vorlaufige Prifung (PCT
International Search and Preliminary
Examination Guidelines)

Richtlinien fur die Recherche und Prifung im
Europaischen Patentamt als PCT-Behorde
(Zitierweise: RL/IPCT-EPA C-lll, 8.4 = Teil C
Kapitel Il Abschnitt 8 Absatz 4 der Richtlinien)

PCT-Richtlinien fir Anmeldeamter
Anmeldeamt (Receiving Office)

Erganzende internationale Recherche
(Supplementary International Search)

Fur die erganzende internationale Recherche
bestimmte Behérde (Supplementary International
Searching Authority)

Erganzender internationaler Recherchenbericht
(Supplementary International Search Report)

Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
Vorschriften lGber das laufende Konto

Weltorganisation fur geistiges Eigentum (World
Intellectual Property Organization)

Schriftlicher Bescheid der Internationalen
Recherchenbehorde



B. Die internationale und die europaische Phase
einer PCT-Anmeldung

Prioritatsanmeldung

Internationale Phase

EPA oder

— andere RO1

Behorde

EPA oder

31 Monate® andere I SAZ

Behorde

EPA oder

andere SISA3

Behorde

PCT Kap. Il g';ggge' IPE A%
Behorde

Europadische (regionale) Phase

EPA

Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt

Nationale Phase nach Erteilung
eines europaischen Patents

in bis zu 39 EPU-Vertragsstaaten,
einem Erstreckungsstaat®
und vier Validierungsstaaten’

1 RO = Anmeldeamt

2|SA = Internationale Recherchenbehdérde (wird vom RO bestimmt und ggf. vom Anmelder gewahit)
8 SISA = firr die erganzende internationale Recherche bestimmte Behorde

4 IPEA = mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte Behorde

(wie bei ISA; EPA nur, wenn ISA = EPA oder XN oder XV oder AT-, ES-, Fl-, SE-, TR-Patentamt)

5 Ab Anmeldetag oder ggf. ab dem frilhesten Prioritatstag. Die 31-Monatsfrist gilt fur den Eintritt in die
européische Phase (vor dem EPA als Bestimmungsamt (Kap. 1) und ausgewé&hltem Amt (Kap. I1)).

5 Derzeit ein Erstreckunsstaat: BA.

 Derzeit vier Validierungsstaaten: MA, TN, MD und KH.

31 Monate®

11
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Kapitel 1 — Allgemeiner Uberblick

1.1

1.1.001

1.1.002

1.1.003

1.1.004

1.1.005

Was ist der Euro-PCT-Leitfaden?

Diese Veroffentlichung soll Anmeldern die Einreichung einer
Patentanmeldung nach dem PCT erleichtern. Sie stellt
schwerpunktmafiig die Besonderheiten des PCT-Verfahrens vor
dem EPA dar und enthalt Informationen zum Verfahren vor dem
EPA als Bestimmungsamt/ausgewé&hltem Amt. Die darin enthalte-
nen Informationen sind nicht erschépfend und ersetzen nicht die
malf3geblichen Veroffentlichungen, Beschlisse und Mitteilungen
der WIPO und des EPA zu spezifischen Themen. Alle
personenbezogenen Formulierungen in diesem Leitfaden sind
geschlechtsneutral zu verstehen.

Die vorliegende Veréffentlichung ist die 16. Auflage und wird im
Folgenden "Euro-PCT-Leitfaden" genannt.

Stand der vorliegenden Auflage des Euro-PCT-Leitfadens ist der
1. Januar 2023. Anderungen des PCT-Verfahrens vor dem EPA,
die nach diesem Datum in Kraft getreten sind, wurden nicht
bertcksichtigt. Anmelder, die diesen Leitfaden konsultieren, sollten
daher stets Uberprifen, ob seit 1. Januar 2023 Verfahrens-
anderungen in Kraft getreten sind. Informationen zu solchen
Anderungen sind in den nachstehend genannten Informations-

Ein Anspruch auf Vollstandigkeit wird nicht erhoben, doch soll
versucht werden, im Folgenden alle wichtigen Aspekte der
Verfahren zu behandeln, in denen das EPA als

- Anmeldeamt (RO),
— Internationale Recherchenbehdrde (ISA),

- fur die ergdnzende internationale Recherche bestimmte
Behorde (SISA),

— mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behorde (IPEA) und/oder

— Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt
tatig wird.

Anmerkungen zum Euro-PCT-Leitfaden kénnen an die
Direktion 5.3.1 "Patentrecht und -prozesse" (vorzugsweise per
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1.2

1.2.001

1.2.002

1.2.003

1.3

1.3.001

1.3.002

1.3.003
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Welches Recht ist anwendbar?

In allen PCT-Verfahren vor dem EPA wird der PCT nach Mal3gabe
des Zehnten Teils des EPU ("Internationale Anmeldungen nach
dem Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens — Euro-PCT-Anmeldungen™), der
Ausfuihrungsordnung zum EPU und der relevanten weiteren
Rechtsvorschriften angewandt.

Das Europaische Patentiibereinkommen von 1973 ("EPU 1973")
wurde im November 2000 umfassend revidiert ("EPU 2000"). Die
revidierte Fassung des EPU ist am 13. Dezember 2007 in Kraft
getreten. Seit diesem Zeitpunkt wurden einige Vorschriften der
Ausfiihrungsordnung zum EPU 2000 erneut geandert. Die
aktuellste Fassung des EPU 2000 ist auf der EPA-Website
einsehbar.! Wird im vorliegenden Leitfaden auf Artikel des EPU
oder Regeln seiner Ausfilhrungsordnung verwiesen, ist damit das
EPU 2000 gemeint.

Die rechtliche Grundlage fir alle Tatigkeiten des EPA nach dem
PCT bildet der Zehnte Teil des EPU (Art. 150 — 153). Seine
Anwendung ist in der Ausfiihrungsordnung zum EPU,
insbesondere in den Regeln 157 — 165, sowie in weiteren
Rechtsvorschriften, z. B. in Beschliissen des Prasidenten des EPA
und des Verwaltungsrats der Europdaischen Patentorganisation,
festgelegt.

Der Euro-PCT-Leitfaden und andere Informations-
guellen

Es wird ausdrtcklich darauf hingewiesen, dass der Euro-PCT-
Leitfaden den PCT-Leitfaden fir Anmelder (PCT-Leitfaden der
WIPO) nicht ersetzen, sondern ergéanzen soll.

Der PCT-Leitfaden der WIPO wird in englischer und franzésischer
Sprache vom Internationalen Buro der WIPO (IB) nur in elektro-
nischer Form veroffentlicht.2 Eine deutsche Ubersetzung wird vom
Carl Heymanns Verlag in Papierform vero6ffentlicht.

Regelmaliig aktualisierte allgemeine Angaben zum EPA und
nahere Informationen zu den Verfahren vor dem EPA als
Anmeldeamt, internationaler Behérde (ISA, SISA und IPEA) und
Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt nach dem PCT enthalten die
Anlagen zum PCT-Leitfaden der WIPQO?3.


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/epc_de.html
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/guide/index.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150_1

1.3.004  Einschlagige Informationen sind auch auf der Website des EPA* ABI. 2013, 606
und im Amtsblatt des EPA ("ABL.") zu finden, das nur in
elektronischer Form® veroffentlicht wird. Den Anmeldern wird
nachdriicklich empfohlen, diese Publikationen zu konsultieren und
insbesondere alle nach dem 1. Januar 2023 verd6ffentlichten
einschlagigen Informationen zu bericksichtigen.

1.3.005 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 werden®. Anmelder, die mehr Gber das PCT-
Verfahren in der internationalen Phase erfahren wollen, erhalten
umfassende Informationen in den PCT-Verwaltungsvorschriften’
sowie in den PCT-Richtlinien fur Anmeldeamter (RL/RO) und den
PCT-Richtlinien firr die internationale Recherche und die inter-
nationale vorlaufige Prifung ("ISPE-Richtlinien", RL/ISPE)?, die
alle auf der Website der WIPO verfiigbar sind.

1.3.006 Seit 1. November 2015 kénnen Anmelder auch die Richtlinien fir  ABI. 2015, A73
die Recherche und Priafung im Europaischen Patentamt als ABI. 2020, A108
PCT-Behérde ("PCT-EPA-Richtlinien”, "RL/PCT-EPA") ABI. 2022, A10. ALL
konsultieren, die auf der Website des EPA verfuigbar sind®. Wird
auRerdem im Folgenden auf "RL/EPA" Bezug genommen, sind die
Richtlinien fur die Prifung im Européischen Patentamt in der

Ausgabe vom Marz 2022° gemeint.

1.4 Welches Verhéaltnis besteht zwischen PCT und EPU?

1.4.001 Fir internationale Anmeldungen, die Gegenstand von Verfahren Art. 150 (2).EPU

gelten die Vorschriften des PCT und seiner Ausfuihrungsordnung
("PCT-Regeln") sowie erganzend die Vorschriften des EPU.

1.4.002 Stehen die Vorschriften des EPU denen des PCT oder den PCT-
Regeln entgegen, so ist der PCT bzw. sind die PCT-Regeln
mafgebend.

1.4.003 Nach dem PCT kénnen Amter dem IB die Unvereinbarkeit
einzelner Vorschriften mit ihrem nationalen Recht mitteilen; in
diesem Fall sind diese Vorschriften fiir sie nicht anwendbar. Eine
Liste der vom EPA vorgelegten Mitteilungen tber die
Unvereinbarkeit ist auf der Website der WIPO veroffentlicht. 1t

10 epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html

1 wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html
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https://www.epo.org/index_de.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal_de.html
https://www.wipo.int/pct/en/newslett/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/official_notices/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/gdlines.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelinespct/d/index.htm
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/guidelines_de.html
https://www.wipo.int/pct/de/texts/reservations/res_incomp.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/09/a73_de.html#OJ_2015_A73
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/09/a108_de.html#OJ_2020_A108
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a10_de.html#OJ_2022_A10
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a11_de.html#OJ_2022_A11
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150_2

1.4.004

1.4.005

1.4.006

1.5

1.5.001
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Weil der PCT grundsétzlich mal3gebend ist, sollten Anmelder die
PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche und die
internationale vorlaufige Prifung ("RL/ISPE", "ISPE-Richtlinien™)
konsultieren, um sich Uber die Praxis der Recherchen- und
Prifungsverfahren vor dem EPA als ISA, SISA und IPEA zu
informieren. Zusatzlich kénnen sie auch die PCT-EPA-Richtlinien
konsultieren. In diesen Verfahren gelten die Richtlinien fur die
Prufung im Europaischen Patentamt (RL/EPA) nur insoweit, als sie
gemaR der erganzenden Rolle des EPU in der internationalen
Phase angewandt werden kénnen, es sei denn, das EPA hat eine
Mitteilung Uber die Unvereinbarkeit einer bestimmten Vorschrift

In einigen Fallen lassen die ISPE-Richtlinien die Wahl zwischen
verschiedenen Optionen, von denen jede ISA/IPEA die
passendste auswahlen kann. Die Optionen sind in den Anlagen zu
den Kapiteln der ISPE-Richtlinien aufgefuihrt. Das EPA wird die
Option auswahlen, die mit seiner Praxis nach dem EPU am besten
in Einklang steht. Die vom EPA gew&hlten Strategieoptionen sind

AuBerdem sind in einer Vereinbarung zwischen der EPO und dem
Internationalen Biro der WIPO (Vereinbarung EPO-WIPO) Uber
die Aufgaben des EPA als internationale Behorde (ISA, SISA und
IPEA) alle Einzelheiten der Tatigkeit des EPA in dieser
Eigenschaft geregelt. Die Vereinbarung in ihrer jingsten Fassung
vom Oktober 2017 ist am 1. Januar 2018 in Kraft getreten und
seither mehrfach geéndert worden. Die konsolidierte geltende
Fassung der Vereinbarung ist auf der Website der WIPO zu
finden.t?

Welche Rolle hat das EPA in der internationalen
Phase?

Fur internationale Anmeldungen nach dem PCT kann das EPA als

- Anmeldeamt ("RO") (vgl..2.1.001 ff.),

tatig werden.

Art.1-49 PCT


https://www.wipo.int/export/sites/www/pct/en/docs/agreements/ag-ep.pdf
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/09/a73_de.html#OJ_2015_A73
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a1.html#1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a49.html#49
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153
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1.6.003
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Was ist eine Euro-PCT-Anmeldung?

Eine internationale Anmeldung, fiir die das EPA Bestimmungsamt
nales Anmeldedatum zuerkannt worden ist, hat — ab diesem
Datum — die Wirkung einer vorschriftsmafigen europaischen
Anmeldung (Euro-Direkt-Anmeldung). Eine solche internationale
Anmeldung, die einer vorschriftsméligen europaischen
Patentanmeldung gleichsteht, wird als "Euro-PCT-Anmeldung”
bezeichnet.

Jede internationale Anmeldung, fir die das EPA Bestimmungsamt
oder ausgewahltes Amt ist, erhalt (auch) eine europaische
Anmeldenummer. Diese Nummer wird dem Anmelder mitgeteilt,
wenn er Uber die Anforderungen fur den Eintritt in die européische
Phase in Kenntnis gesetzt wird (EPA-Formblatt 1201); die
entsprechende Mitteilung ergeht in der Regel rund zehn Monate
nach der internationalen Veroffentlichung der Anmeldung.

Vor Ablauf der internationalen Phase diirfen internationale
Anmeldungen von Bestimmungsamtern oder ausgewahlten
Amtern nicht bearbeitet oder gepriift werden. Das heif3t, das EPA
als Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt bearbeitet eine Euro-
PCT-Anmeldung erst, wenn sie in die européische Phase eintritt

Welche Rolle hat das EPA in der européaischen
Phase?

Ist eine internationale Anmeldung in die nationale Phase vor dem
EPA eingetreten, spricht man von der europaischen Phase.

Die Frist fir den Eintritt in die europaische Phase betragt
31 Monate ab dem Anmeldedatum oder, wenn eine Prioritat in
Anspruch genommen wurde, ab dem frihesten Prioritdtsdatum

Die Website der WIPO?3 enthalt eine aktuelle Ubersicht der in
jedem PCT-Vertragsstaat — einschlieRlich der EPU-
Vertragsstaaten, wenn der nationale Weg vorgezogen wird —
geltenden Fristen fur den Eintritt in die nationale Phase.

Tritt eine internationale Anmeldung in die européische Phase ein

AIL. 23, 40 PCT

PCT-Leitfaden der
WIPO, 3.005, 5.005

Art. 22 (1), (3),
39.(1), ) PCT

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.005

17


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.html#CI
https://www.wipo.int/pct/en/texts/time_limits.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.html#11_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a45.html#45_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a45.html#45_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a23.html#23
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a40.html#40
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html#22_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html#22_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.html#39_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.html#39_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_1

Recherche und Veréffentlichung der Anmeldung) bearbeitet
wurde;

- ausgewahltes Amt, wenn die internationale Anmeldung
auf Antrag des Anmelders auch nach dem Verfahren

1.8 Vertragsstaaten des PCT und des EPU
1.8.001 Am 1. Januar 2023 war das EPU in insgesamt 39 Staaten in Kraft: RL/EPA, Allgemeiner
Albanien (AL), Belgien (BE), Bulgarien (BG), Danemark (DK), Teil, 6

Deutschland (DE), Estland (EE), Finnland (FI), Frankreich (FR),
Griechenland (GR), Irland (IE), Island (1S), Italien (IT), Kroatien
(HR), Lettland (LV), Liechtenstein (LI), Litauen (LT), Luxemburg
(LU), Malta (MT), Monaco (MC), Montenegro (ME), Niederlande
(NL), Nordmazedonien (MK), Norwegen (NO), Osterreich (AT),
Polen (PL), Portugal (PT), Rumanien (RO), San Marino (SM),
Schweden (SE), Schweiz (CH), Serbien (RS), Slowakei (SK),
Slowenien (SI), Spanien (ES), Tschechische Republik (CZ), Tirkei
(TR), Ungarn (HU), Vereinigtes Konigreich (GB) und Zypern (CY).

1.8.002  Alle EPU-Vertragsstaaten sind auch Vertragsstaaten des PCT,  Art. 64 (1) PCT

und fur alle ist auch dessen Kapitel 1l verbindlich. Das EPA ABI. 2014, A33

kann somit als Bestimmungsamt oder ausgewdahltes Amt fiir jeden ~ ABl:.2022,.A50
- s 2 . PCT-Newsletter

EPU-Vertragsstaat tatig werden, sofern die internationale 11/2020. 1

Anmeldung an oder nach dem Tag eingereicht wurde, an dem das  1/2021, 1
EPU fiir den betreffenden Staat in Kraft getreten ist. Auf der

Grundlage einer internationalen Anmeldung, die vor dem

Inkrafttreten des EPU in dem betreffenden EPU-Vertragsstaat

eingereicht wurde, kann also kein européisches Patent erteilt

werden. Weitere Informationen tber die (abhéngigen) Hoheits-

gebiete von EPU-Vertragsstaaten, auf die der PCT erstreckt wird,

1.8.003 In einigen EPU-Vertragsstaaten kann der Anmelder Patentschutz Art, 45 (2). PCT
auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung nur auf dem
europaischen Weg, d. h. durch Eintritt in die européische Phase
(und somit tber ein européisches Patent fur den betreffenden
Staat) erlangen, da diese Staaten die Mdglichkeit ausgeschlossen
haben, dass internationale Anmeldungen vor ihrem nationalen Amt

1.8.004  Uber ein Erstreckungssystem (dunkelgrau in der nachstehenden
Karte) bzw. Validierungssystem (blau in der nachstehenden Karte)
kénnen europdische Patente auch in anderen Staaten als den

14
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.html#CII
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.html#CII
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a33_de.html#OJ_2014_A33
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a50_de.html#OJ_2022_A50
https://www.wipo.int/pct/de/pct_contracting_states.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a64.html#64_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/03/a33_de.html#OJ_2014_A33
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a50_de.html#OJ_2022_A50
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a45.html#45_2

1.9

1.9.001

1.9.002

1.9.003

EPU-Vertragsstaaten in Kraft treten. Zu Erstreckungsstaaten

Cambodia

Vertretung in der internationalen Phase

Jeder Rechtsanwalt, Patentanwalt oder jede andere Person Art. 27 (7), 49 PCT

("Anwalt"), die befugt ist, vor dem nationalen oder regionalen R..90.1 PCT

Patentamt aufzutreten, bei dem die internationale Anmeldung =22 ) S

. . . . PCT-Leitfaden der
eingereicht wurde, hat auch das Recht, in Bezug auf diese WIPO. 5.041 - 5.051
Anmeldung vor 10.019 - 10.023,

_ . _ . 11.001 - 11.014
- diesem nationalen oder regionalen Amt in dessen

Eigenschaft als Anmeldeamt,
- dem IB,
- der zustandigen ISA,
- der zustandigen SISA und
- der zustandigen IPEA
aufzutreten.

Ein vor dem Anmeldeamt bestellter Anwalt wird als "Anwalt der
internationalen Phase" bezeichnet. Anmeldern wird dringend
empfohlen, die Dienste eines Anwalts bereits bei der Einreichung
einer internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt in Anspruch zu
nehmen.

Zwei oder mehr Anmelder kénnen einen gemeinsamen Anwalt R..2.2, 2.2his
der internationalen Phase oder einen Anmelder aus ihrem Kreis, 90.2.8), 90.3 PCT
der Staatsangehoriger eines PCT-Vertragsstaats ist oder in einem

PCT-Vertragsstaat seinen Sitz oder Wohnsitz hat, als

19


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.html#27_7
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a49.html#49
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar134.html#A134
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r2.html#REG_2_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r2.html#REG_2_2a
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_2_a
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_3

1.9.004

1.9.005

1.10

1.10.001

1.10.002

1.11

1.11.001
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gemeinsamen Vertreter bestellen, der seinerseits einen Anwalt
bestellen kann.

Wurde kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter
bestellt, so gilt der im Antrag zuerst genannte Anmelder, der zur
Einreichung einer internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt
gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder ist nicht berechtigt,
Zuricknahmeerklarungen im Namen der anderen Anmelder zu
unterzeichnen. Hat er einen Anwalt bestellt, so gilt dieser als der
eingetragene Vertreter und kann wirksam alle Handlungen
vornehmen, die auch von dem als "gemeinsamer Vertreter"
geltenden Anmelder ausgefiihrt werden kénnten. Wurde ein
Vertreter von einem Mitanmelder des als gemeinsamer Vertreter
geltenden Anmelders bestellt, so kann er nur fir diesen
Mitanmelder handeln.

ausgewahltes Amt).

Berechnung von Fristen in der internationalen
Phase

Beginnt in einem Verfahren in der internationalen Phase eine Frist
mit Versendung einer Mitteilung, so ist fur die Berechnung des
Endes dieser Frist der Tag des Datums der Mitteilung entschei-
dend, nicht der Tag ihres Eingangs. In dieser Hinsicht unterschei-
det sich der PCT vom EPU, wo das Eingangsdatum der Mitteilung
mafigeblich ist.

Weist der Anmelder dem EPA als Anmeldeamt, ISA, SISA oder
IPEA aber hinreichend nach, dass die Mitteilung nicht an dem Tag
versandt wurde, auf den sie datiert ist, so wird bei der Berechnung
der anwendbaren Frist das tatsachliche Absendedatum zugrunde
gelegt. Aulzerdem wird, wenn eine Mitteilung spater als sieben
Tage nach dem Tag eingeht, auf den sie datiert ist, die anwend-
bare Frist um die diese sieben Tage Uberschreitende Anzahl von
Tagen verlangert.

Entschuldigung von Fristiberschreitungen und
Fristverlangerungen in der internationalen Phase

Bei Fristliberschreitung in der internationalen Phase wegen
héherer Gewalt hat der Anmelder oder Beteiligte dem EPA
nachzuweisen, dass die Uberschreitung einer in den PCT-Regeln
festgesetzten Frist auf einen Krieg, eine Revolution, eine Stérung
der offentlichen Ordnung, einen Streik, eine Naturkatastrophe,
eine Epidemie, eine allgemeine Nichtverfiigbarkeit elektronischer
Kommunikationsdienste oder eine &hnliche Ursache an seinem
Sitz oder Wohnsitz, am Ort seiner Geschéftstatigkeit oder an

......................

PCT-Newsletter
10/2013, 11
7-8/2014, 11
6/2017, 8
1/2020, 5

R..80.6 PCT.

PCT-Newsletter
4/2021, 10

b)

Abschnitt 111 PCT-

Verw.vorschr.

PCT-Leitfaden der

WIPO, 11.065,
11.065A


https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90bis.html#REG_90a_5
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_2_b
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seinem gewohnlichen Aufenthaltsort zurtickzufihren ist und dass
die maf3gebliche Handlung so bald wie zumutbar vorgenommen
wurde. Dieser Nachweis ist dem EPA spéatestens sechs Monate
nach Ablauf der jeweils geltenden Frist zu erbringen. Ist das Amt
aufgrund des vorgelegten Beweises Uberzeugt, dass solche
Umsténde vorlagen, wird die Fristiberschreitung entschuldigt.

Bei Fristuberschreitung in der internationalen Phase wegen
Nichtverflgbarkeit eines der zugelassenen elektronischen
Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege im EPA kann
der Anmelder einen Antrag auf Entschuldigung der
Fristuberschreitung mit dem Hinweis einreichen, dass die
Uberschreitung auf die Nichtverfiigbarkeit eines der zugelassenen
elektronischen Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege
an einem bestimmten Tag zuriickzufuhren ist. Ein Nachweis wird
vom EPA nicht verlangt. Die Bezugnahme auf die vom
Internationalen Blro veréffentlichte Mitteilung des EPA Uber die
Nichtverfligbarkeit elektronischer Kommunikationsdienste gentgt
dem EPA fir die Bearbeitung des Antrags des Anmelders. Die
betreffende Handlung muss jedoch vom Anmelder am
nachstfolgenden Werktag, an dem alle zugelassenen Mittel zur
elektronischen Einreichung oder zur Online-Zahlung wieder
verfligbar sind, nachgeholt werden. Das EPA unterrichtet den
Anmelder umgehend anhand des Formblatts PCT/R0O/132 tber
seine Entscheidung.

Das EPA kann auch einen Verlangerungszeitraum fir eine Frist
festlegen, innerhalb deren eine Partei eine Handlung vor dem EPA
vornehmen muss, wenn in einem Staat, in dem das EPA einen
seiner Standorte hat, eine allgemeine Storung auftritt, die durch
hervorgerufen wird, und die Betriebsablaufe des EPA dadurch
beeintrachtigt sind.

vorgesehenen Mdglichkeiten der Fristverlangerung und der
Entschuldigung einer Fristiiberschreitung wegen hoherer Gewalt
oder Nichtverfugbarkeit eines der zugelassenen elektronischen
Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege gelten nur fir
in den PCT-Regeln festgesetzte Fristen. Sie sind somit weder auf
die in Artikel 4C der Pariser Verbandstibereinkunft festgesetzte
Prioritatsfrist anwendbar noch auf die Frist fur den Eintritt in die

Nachanmeldungen so friih wie moglich einzureichen.

Externe Reklamationen

Externe Reklamationen kdnnen sich auf jede Dienstleistung und
jedes Produkt des EPA, einschlie3lich PCT-Produkte, beziehen
und kdnnen von jedermann eingereicht werden, auch von
Anmeldern. Reklamationen kdnnen mithilfe des Online-Formblatts
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verfugbar ist.

Reklamationen werden an eine spezielle Abteilung im EPA weiter-
geleitet, die sicherstellt, dass die Reklamation fair und effizient
behandelt wird und dass geeignete Malinahmen getroffen werden,
um die Reklamation zu bearbeiten. Alle Reklamationen werden
ausfuhrlich beantwortet. Reklamationen, die in materiell- und/oder
verfahrensrechtlicher Hinsicht von Bedeutung fir das Verfahren
vor dem EPA sind, sowie die entsprechenden Antworten werden
normalerweise in den oOffentlichen Teil der Akte aufgenommen.

Die Verfahren zur Reklamationsbearbeitung ersetzen nicht die im
PCT festgelegten Verfahren; die fur die Reklamationsbearbeitung
zustandige Abteilung trifft auch keine Entscheidungen tber
Verfahrensantrage. Die fur das jeweilige Verfahren zustandige
Abteilung entscheidet somit tber:

(@) Reklamationen in Bezug auf verfahrenstechnische und/oder
materiellrechtliche Aspekte von bestimmten anh&ngigen
Verfahren, die von Beteiligten dieses Verfahrens
eingereicht werden. Alle Verfahrensbeteiligten werden
davon unterrichtet.

(b) Reklamationen in Bezug auf materiellrechtliche Aspekte,
die von Dritten eingereicht werden, wahrend das Verfahren
beim EPA anh&ngig ist. Dies gilt als Einwendung Dritter

Ombudsstelle

Die Ombudsstelle des EPA steht allen offen, die im Umgang mit
dem Europdaischen Patentamt auf Probleme stof3en und die
regularen Losungsmechanismen bereits ausgeschopft haben. Sie
handelt in diesen auRergewdhnlichen Fallen als Vermittler und hilft
dabei, Angelegenheiten in einem informellen, vertraulichen und
neutralen Umfeld wieder auf den richtigen Weg zu bringen.
Informationen Uber die Ombudsstelle finden Sie unter

RL/EPA E-VI, 4
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Wer kann eine internationale Anmeldung beim EPA
einreichen?

Die internationale Anmeldung kann nach Wahl des Anmelders

- beim nationalen Patentamt des PCT-Vertragsstaats,
dessen Staatsangehoériger er ist oder in dem er seinen Sitz
oder Wohnsitz hat, oder bei dem fiir den jeweiligen Staat
handelnden Amt oder

- beim IB als Anmeldeamt eingereicht werden.

Anmeldern, die Staatsangehérige eines Staates sind, der
Vertragsstaat des PCT*® und des EPU ist, oder dort ihren Sitz
oder Wohnsitz haben, steht noch eine dritte Mdglichkeit offen: Sie
koénnen internationale Anmeldungen auch beim EPA als
Anmeldeamt einreichen. Dazu reicht es aus, dass zumindest ein
Anmelder Staatsangehdriger eines solchen Vertragsstaats ist oder
dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat, ungeachtet dessen, ob er z. B.
in Feld 1l des PCT-Antrags fiir die Bestimmung einzig der USA
oder irgendeines anderen PCT-Vertragsstaats als Anmelder und
ggf. auch als Erfinder angegeben ist. Eine Person, die nur als
Erfinder angegeben ist, gilt nicht als Anmelder. Deshalb spielen
der Sitz oder Wohnsitz bzw. die Staatsangehorigkeit einer nur als
Erfinder genannten Person keine Rolle fir die Frage, ob das EPA
als Anmeldeamt tatig werden kann.

Bei zwei oder mehr Anmeldern geniigt es, wenn nur einer von
ihnen diese Anforderungen erfiillt. Wenn z. B. eine Person, die
Staatsangehoriger eines PCT- und EPU-Vertragsstaats ist oder
dort ihren Sitz oder Wohnsitz hat, im PCT-Antragsformblatt nur fur
die Zwecke der Vereinigten Staaten von Amerika als Erfinder und
Anmelder genannt ist, kann die internationale Anmeldung beim
EPA als Anmeldeamt eingereicht werden; Sitz oder Wohnsitz und
Staatsangehdrigkeit des anderen Anmelders/der Ubrigen Anmelder
spielen keine Rolle.

Die nationalen Patentamter Belgiens, Monacos, Montenegros und
San Marinos sind nicht mehr als Anmeldeamt nach dem PCT tatig
und haben diese Aufgabe an das EPA Ubertragen. Fur Anmelder,
die Staatsangehdrige eines dieser Staaten sind oder dort ihren
Sitz oder Wohnsitz haben, tritt somit das EPA bei allen
internationalen Anmeldungen als Anmeldeamt an die Stelle des
jeweiligen nationalen Amts.

Das EPA als Anmeldeamt bearbeitet solche Anmeldungen geman
den mal3geblichen Bestimmungen des PCT einschliel3lich der

Art. 9, 10 PCT
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PCT-Richtlinien fur Anmeldeamter (RL/RO) und der

Wie ist eine internationale Anmeldung beim EPA als
Anmeldeamt einzureichen?

Internationale Anmeldungen mussen unter Verwendung des PCT-
Antragsformulars (PCT/RO/101), vorzugsweise in elektronischer
Form (elektronische Einreichung) oder alternativ auf Papier,
eingereicht werden. Sie kdnnen online, durch unmittelbare
Ubergabe, auf dem Postweg oder per Fax eingereicht werden.
Wird die Anmeldung elektronisch eingereicht besteht Anspruch

Internationale Anmeldungen kdnnen nicht per E-Mail, Telegramm,
Telex oder Teletex eingereicht werden.

Elektronische Einreichung

Internationale Anmeldungen kdnnen beim EPA als Anmeldeamt in
elektronischer Form online oder offline auf elektronischen
Datentragern eingereicht werden.

Alle elektronisch eingereichten Unterlagen missen den
Erfordernissen gemal Teil 7 der Verwaltungsvorschriften zum
PCT und deren Anlage F entsprechen, in denen der Standard fur
die elektronische Einreichung und Bearbeitung internationaler
Anmeldungen beschrieben ist.

Wie kann eine internationale Anmeldung online eingereicht
werden?

Die Anmelder kdnnen derzeit zwischen verschiedenen
Moglichkeiten fur die Online-Einreichung beim EPA und bei der
WIPO wahlen. Vom EPA werden angeboten:

- Online-Einreichung (Version 5.13 oder hoher):
Softwareanwendung, die Nutzer per Smartcard
authentifiziert und zur Erstellung und Einreichung
internationaler Anmeldungen und weiterer Unterlagen
verwendet werden kann (alternativ konnen Anmeldungen
und weitere Unterlagen, die mittels der Online-Einreichung
erstellt Wurden auf vom EPA akzeptierten elektronischen

- Online-Einreichung 2.0: webbasiertes, tber die meisten
Browser zugéangliches System, das Nutzer per Smartcard
authentifiziert. Die Online-Einreichung 2.0 ist interoperabel
mit dem ePCT-Dienst der WIPO, wobei ePCT so darin
eingebettet ist, dass PCT/R0O/101, PCT-DEMAND und
PCT-SFD ausgefiillt und validiert werden kénnen. Das
Uberprifen, Unterzeichnen und Ubermitteln sowie das
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Speichern von Entwirfen bzw. von unterzeichneten
Anmeldungen in einem verschlisselten Format erfolgen in
der Online-Einreichung 2.0 in einem sicheren, vom EPA
gehosteten Netzwerk. Aul3er fur die Smartcard muss keine
Software installiert werden;

- Web-Einreichung: browsergestitztes System, mit dem sich
Anmelder mit Benutzername und Passwort einloggen und
Uber eine sichere Internetverbindung PDFs hochladen und
einreichen kdnnen; diese PDFs mussen Teil 7 der Verwal-
tungsvorschriften zum PCT und deren Anlage F entspre-
chen.

Die EPA-Software fir die Online-Einreichung und die dafir erfor-
derliche Smartcard sowie die Online-Einreichung 2.0 und die Web-
Einreichung sind kostenlos. Weitere Informationen zu den Online-
Diensten des EPA gibt es auf der EPA-Website.’

Was die von der WIPO angebotenen Tools fiir die Online-
Einreichung betrifft, nimmt das EPA als Anmeldeamt nur
internationale Anmeldungen entgegen, die Gber ePCT eingereicht
werden, ein browsergestitztes System, das Uber eine sichere Ver-
bindung zugénglich ist, mehrere Mittel zur Nutzerauthentifizierung
bietet (z. B. digitales Zertifikat, Echtheitsbestatigung fur Einmal-
passworter) und zur Erstellung und Einreichung von

weiteren Unterlagen verwendet werden kann.

Informationen zum ePCT-Dienst sind auf der WIPO-Website zu
finden.18

Die Online-Einreichung einer internationalen Anmeldung beim
EPA als Anmeldeamt erzeugt die elektronische
Empfangsbestatigung. Darin sind das Anmeldeamt, Datum und
Uhrzeit des Eingangs, eine vom EPA vergebene Referenz- oder
Anmeldenummer sowie die Liste der Ubermittelten Dateien und der
Hash-Wert ("message digest"), d. h. die Nachricht in komprimierter
Form, angegeben. Fir mittels Web-Einreichung eingereichte
internationale Anmeldungen wird zusétzlich zu der fur diese
Anmeldungen erzeugten elektronischen Empfangsbestatigung das
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Wie kann eine internationale Anmeldung elektronisch auf
einem Datentrager eingereicht werden (" Offline-
Einreichung")?

Das EPA als Anmeldeamt akzeptiert als Datentrager CD-R,
DVD+R und DVD-R. Weitere Informationen sind dem PCT-
Leitfaden der WIPO zu entnehmen.®

Wird eine internationale Anmeldung auf einem Datentrager
eingereicht, bestatigt das EPA den Empfang per Post auf EPA-
Formblatt 1031 in derselben Weise wie bei einer durch
unmittelbare Ubergabe oder auf dem Postweg eingereichten

Welchen Zweck hat die Einreichung in unkonvertiertem
Format?

Wenn die Unterlagen der internationalen Anmeldung durch Kon-
vertierung aus einem anderen elektronischen Dokumentenformat
(unkonvertiertes Format) erstellt wurden, kann der Anmelder das
Anmeldedokument auch in diesem Format einreichen, und zwar
vorzugsweise zusammen mit einer Erklarung, dass die
internationale Anmeldung in elektronischer Form eine vollstadndige
und exakte Abschrift des unkonvertierten Dokuments ist. Jedes
unkonvertierte Dokument muss in einem Format vorliegen, das
den im Beschluss des Préasidenten vom 14. Mai 2021 festgelegten
Erfordernissen entspricht. Es wird empfohlen, unkonvertierte
Dokumente als ZIP-Datei einzureichen. Die Einreichung in
unkonvertiertem Format hat folgenden Zweck: Wenn ein Anmelder
feststellt, dass der relevante Teil der internationalen Anmeldung in
der elektronisch eingereichten Fassung keine vollstandige und
exakte Abschrift des in unkonvertiertem Format eingereichten
Dokuments ist, kann er das EPA als Anmeldeamt innerhalb von

30 Monaten nach dem Prioritatsdatum ersuchen, die internationale
Anmeldung entsprechend zu berichtigen.

Wie kann eine Anmeldung beim EPA durch unmittelbare
Ubergabe oder auf dem Postweg eingereicht werden?

Eine Anmeldung, die beim EPA durch unmittelbare Ubergabe oder
auf dem Postweg eingereicht wird, erhalt grundsatzlich den Tag
der Ubergabe bzw. den Tag des Eingangs bei der Annahme-

stelle des EPA als Einreichungstag. Das EPA hat Annahmestellen

in Miinchen, Den Haag und Berlin. Die Dienststelle Wien und das
Buro Briissel sind keine Annahmestellen. Die Anschriften und
Offnungszeiten des EPA sind der EPA-Website zu entnehmen.2°
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In der Nahe der EPA-Dienstgebdude sind in Minchen (Zollstral3e)
und in Berlin automatische Briefk&sten eingerichtet, die zu jeder
Zeit benutzt werden kénnen. Der automatische Briefkasten am
EPA-Hauptgebaude in Minchen (Isargebaude, Kohlstral3e) ist seit
1. April 2017 geschlossen. AuRRerhalb der Offnungszeiten konnen
bei allen Annahmestellen Schriftstiicke beim Pfértner abgegeben
werden, der sie nach der Entgegennahme einem Sicherheitsscan
unterzieht.

Eine internationale Anmeldung, fir die der Anmelder das EPA als
Anmeldeamt ausgewahlt hat, ist nicht beim nationalen Amt,
sondern direkt bei einer der Annahmestellen des EPA

Die EPU-Vertragsstaaten konnen in inrem nationalen Recht
vorsehen, dass eine internationale Anmeldung beim EPA als
Anmeldeamt Uber das nationale Patentamt einzureichen ist. Nur in
diesem Fall kann die Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt tber
das nationale Amt des betreffenden Vertragsstaats eingereicht
werden.

In diesem Fall fungiert das nationale Amt nur als "Annahmestelle"
des EPA, nicht als Anmeldeamt. Als internationales
Anmeldedatum gilt das Datum, an dem die Anmeldung bei dem
nationalen Patentamt eingeht, das die Anmeldung im Namen des
EPA als Anmeldeamt entgegennimmt, vorausgesetzt die
Anmeldung erfillt alle Erfordernisse nach dem PCT fir die
Zuerkennung eines Anmeldedatums.

Das betreffende nationale Patentamt hat in diesen Féallen dafir zu
sorgen, dass die Anmeldung beim EPA spéatestens 2 Wochen vor
Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung oder, wenn eine
Prioritat in Anspruch genommen wird, nach dem friihesten
Prioritatstag eingeht.

Die Adressen der nationalen Patentbehérden der EPU-
Vertragsstaaten und Informationen zu nationalen Rechts-
vorschriften enthlt die Broschire "Nationales Recht zum EPU" 21

Die Unterlagen, aus denen sich eine internationale Anmeldung
zusammensetzt, d. h. PCT-Antrag, Beschreibung, Anspriche,
Zusammenfassung und Zeichnungen, sind nur in einem
Exemplar beim EPA als Anmeldeamt einzureichen (Feld Nr. IX
des PCT-Antragsformblatts). Gleiches gilt fiir die anderen in

Antragsformblatts aufgeflihrten Unterlagen.

Art. 10 PCT.

PCT-Newsletter
6/2014, 11

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.010, 5.179
ABI. 2006, 439
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Das EPA als Anmeldeamt bescheinigt den Empfang einer durch
unmittelbare Ubergabe oder auf dem Postweg eingereichten
vorgeblichen internationalen Anmeldung mit dem EPA-

Formblatt 1031 in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen per
Post. In der Bescheinigung wird ausdricklich der Eingang jedes
einzelnen Schriftstlicks und Bestandteils der vorgeblichen
internationalen Anmeldung bescheinigt (Beschreibung, Anspriche,
Zusammenfassung, Datentrager, Schreiben usw.).

Was geschieht bei Verlust oder Verzégerung bei der
Postzustellung?

Bei Verlust oder Verzdgerung akzeptiert das EPA den Beweis fiir
die Aufgabe eines Schriftstiicks nur, wenn es durch die Post oder
einen der folgenden Postdiensteanbieter beférdert wurde:
Chronopost, DHL, Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet, UPS
oder Transworld. Als Nachweis ist auf Verlangen des EPA der
Einschreibbeleg der Post oder die Aufgabebestatigung des
Postdiensteanbieters vorzulegen.

bei der Postzustellung gilt nicht fur die Prioritatsfrist, weil diese
Bestimmung nur in Bezug auf im PCT festgelegte Fristen
angewandt werden kann. Jedoch kann unter strengen
Voraussetzungen das Prioritatsrecht wiederhergestellt werden

frih wie maoglich einzureichen.

Kann eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht
werden?

Eine internationale Anmeldung kann zusammen mit weiteren
Unterlagen aul3er Vollmachten und Prioritdtsbelegen per Fax beim
EPA als Anmeldeamt eingereicht werden. Die Faxnummern finden
sich auf der EPA-Website.??

Eine per Fax eingereichte internationale Anmeldung erhélt den
Tag, an dem die telekopierten Anmeldungsunterlagen vollstandig
beim EPA eingegangen sind, als Eingangstag. Alle
Annahmestellen des EPA befinden sich in der mitteleuropaischen
Zeitzone (MEZ).

Wird eine internationale Anmeldung per Fax eingereicht, so ist
gleichzeitig das Original, d. h. das Bestatigungsschreiben,
einzureichen, wobei auf dem Fax angegeben werden sollte, dass
das Bestatigungsschreiben gleichzeitig separat auf Papier

PCT-Leitfaden der
WIPO, 11.063,
11.064

R..92.4 PCT

PCT-Leitfaden der
WIPO, 6.003


https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r82.html#REG_82_1
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r92.html#REG_92_4
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2.2.026  AuRerdem sollte auf dem ersten Blatt des PCT-Antragsformblatts,
das als Bestatigungsschreiben eingereicht wird, angegeben
werden, dass die Anmeldung vorher per Fax eingereicht wurde.
Dazu ist Folgendes zu vermerken: "BESTATIGUNGSKOPIE",
gefolgt vom Datum der Einreichung per Fax.

2.2.027  Wurde ein Bestatigungsschreiben nicht innerhalb von 14 Tagen R..92.4d), e), ), q)
ubermittelt, wird der Anmelder aufgefordert, dies nachzuholen. Ist PCTR. 29.1 PCT
nach Ablauf der in dieser Aufforderung gesetzten Frist kein

Bestatigungsschreiben eingegangen, gilt die Anmeldung als

zuriickgenommen.
2.2.028 Wie bei personlich durch unmittelbare Ubergabe oder auf dem ABI. 2019, A19
Postweg eingereichten Anmeldungen bestatigt das EPA als RL/EPA AL, 3.1

Anmeldeamt den Empfang einer per Fax eingereichten
vorgeblichen internationalen Anmeldung mit dem EPA-

Formblatt 1031 in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen per
Eingang jedes einzelnen Schriftstlicks und Bestandteils der
internationalen Anmeldung bescheinigt (Beschreibung, Anspriche,
Zusammenfassung, Datentréger, Schreiben usw.).

Kann eine internationale Anmeldung per E-Mail, Telegramm,
Telex oder Ahnlichem eingereicht werden?

2.2.029 Internationale Anmeldungen kénnen nicht per E-Mail, ABI. 2000, 458
Telegramm, Telex o. A. beim EPA eingereicht werden. Auf diese ABI. 2019, A18
Weise eingereichte Anmeldungen kdnnen keinen wirksamen
Anmeldetag begrinden. Zur Einreichung in elektronischer Form
siehe 2.2.003 ff.

2.2.030 E-Mails, Telegramme, Telex u. A. haben in den Verfahren nach
dem PCT keine Rechtskraft. Mit diesen Mitteln kdnnen keine
Verfahrenshandlungen wirksam vorgenommen und somit keine
Fristen gewahrt werden.

Wie kdnnen weitere Schriftstiicke eingereicht werden?

2.2.031 Nach Einreichung einer internationalen Anmeldung kénnen weitere  R. 17.1 PCT
Schriftstiicke in allen Verfahren vor dem EPA bei den Annahme- ABI. 2016, A78
stellen des EPA online oder durch unmittelbare Ubergabe, auf =~ £8L£822:.009,. A
dem Postweg oder per Fax eingereicht werden. Jedoch sollten ~ =m=m=assmiess
Prioritatsunterlagen in Papierform, die von der ausstellenden
Behdrde beglaubigt werden miissen, auch in dieser Form beim
EPA eingereicht werden, um die Gultigkeit der Beglaubigung zu
gewabhrleisten. Sie kdnnen folglich nicht per Fax oder Gber die
Web-Einreichung des EPA ubermittelt werden. In elektronischer
Form kodnnen Prioritéatsunterlagen nur dann eingereicht werden,
wenn sie von der ausstellenden Behdrde digital signiert wurden
und die Signatur vom EPA anerkannt wird. Beansprucht eine
internationale Anmeldung die Prioritat einer Anmeldung, die bei
einem am digitalen Zugangsservice (DAS) der WIPO
teilnehmenden Amt eingereicht wurde, so kann der Anmelder
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beantragen, dass das IB eine beglaubigte Abschrift der friilheren
Anmeldung uber den DAS abruft.?3

Es besteht keine Verpflichtung, ein Bestatigungsschreiben fur per
Fax eingereichte weitere Schriftstlicke einzureichen; das EPA als
Anmeldeamt kann jedoch eines verlangen und wird dies auch tun,

Verweis einbezogen werden sollen. In diesen Fallen wird
empfohlen, dass der Anmelder unmittelbar nach der Ubermittlung
der betreffenden Blatter per Fax von sich aus ein Bestatigungs-
nicht innerhalb der iri-dé-r"Aijffarderung des EPA als Anmeldeamt
gesetzten Frist ein, gilt das Schriftstiick als nicht eingereicht.

Wie kann ich elektronische Mitteilungen des EPA in der
internationalen Phase erhalten?

Anmelder, die an der elektronischen Zustellung von Mitteilungen
des EPA in der internationalen Phase interessiert sind, haben
derzeit folgende Mdglichkeiten:

- Mailbox-Dienst des EPA

Uber den Mailbox-Dienst erhalten registrierte Nutzer
sofortigen und sicheren Zugriff auf elektronische
Mitteilungen des EPA. Die aktuelle Version der Mailbox
ermdglicht lediglich eine einseitige Kommunikation vom
EPA zu den Nutzern und kann von ihnen nicht zur
Erwiderung auf Mitteilungen verwendet werden. Anmelder,
die sich fur die elektronische Zustellung Giber die Mailbox
entscheiden, erhalten keine Zustellungen in Papierform
mehr. Verflgbar ist die Mailbox derzeit fir européische
Vertreter, die nach dem PCT handeln (registrierte
zugelassene europdaische Vertreter und Rechtsanwaélte
einschlieB3lich derjenigen, die speziell fur das Verfahren vor
dem EPA als (S)ISA und/oder IPEA bestellt wurden;

die ihren Sitz oder Wohnsitz in einem EPU-Vertragsstaat
haben.?*

— ePCT-System der WIPO

Jeder interessierte Anmelder oder Anwalt kann ein ePCT-
Konto erdffnen und seine internationalen Anmeldungen
damit verkniipfen. ePCT bietet einen sofortigen Online-
Zugriff auf alle Dokumente, die von den am PCT-Verfahren
beteiligten Amtern ausgestellt werden. Nutzer kdnnen einen
automatischen E-Mail-Benachrichtigungsdienst fiir neu

Eine Liste der teilnehmenden Amter ist zu finden unter


https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.html#REG_26
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.html#REG_26
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_6
https://www.wipo.int/das/en/participating_offices.html
https://www.epo.org/applying/online-services/mailbox_de.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r92.html#REG_92_4_g_ii
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/02/a18_de.html#OJ_2019_A18
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.html#27_7
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar134.html#A134
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/01/a5_de.html#OJ_2021_A5
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hinzugefiigte Dokumente aktivieren, auch wenn Zustel-
lungen Uber ePCT derzeit eine Serviceleistung sind und
Zustellungen in Papierform nicht ersetzen. ePCT kann auch
verwendet werden, um Unterlagen an teilnehmende
Anmeldeadmter (einschliellich EPA), teiinehmende
Behorden (einschlie3lich EPA als ISA und IPEA) sowie an
das IB zu Ubermitteln.?®

Bestandteile der internationalen Anmeldung

Eine internationale Anmeldung muss die folgenden Bestandteile
enthalten: PCT-Antrag, Beschreibung, mindestens einen Anspruch
und eine Zusammenfassung. Zeichnungen sind nur dann
einzureichen, wenn sie fur das Verstandnis der Erfindung
erforderlich sind. Zu internationalen Anmeldungen auf dem Gebiet

Die internationale Anmeldung muss beim EPA als Anmeldeamt
nur in einfacher Ausfertigung eingereicht werden. Wird die
Anmeldung allerdings per Fax eingereicht, ist auch ein

Wie konnen fehlende Bestandteile oder Teile durch
Verweis in die internationale Anmeldung einbezogen
werden?

Hat der Anmelder einen kompletten Bestandteil der
internationalen Anmeldung, d. h. die gesamte Beschreibung oder
alle Anspriche, oder einen Teil der Beschreibung, der Anspriiche
oder der Zeichnungen (einschlie3lich des Falles, dass alle
Zeichnungen zu fehlen scheinen) nicht eingereicht, kann dieser

einbezogen werden. Sind alle Erfordernisse erfullt, hat eine solche
Einbeziehung keine Auswirkungen auf das internationale
Anmeldedatum. Dieses Verfahren lasst sich wie folgt zusammen-
fassen:

Damit eine Einbeziehung mdglich ist, muss der fehlende
Bestandteil oder Teil vollstandig in der Anmeldung enthalten sein,
deren Prioritat zu dem Zeitpunkt (wirksam) beansprucht wurde,

ergeben, dass der spater eingereichte fehlende Bestandteil oder
Teil — z. B. ein Absatz, eine Seite oder eine Zeichnung — mit dem
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entsprechenden Text/der entsprechenden Zeichnung im
Prioritatsbeleg identisch ist.

AulRerdem muss der PCT-Antrag eine Erklarung tber die
Einbeziehung fehlender Bestandteile oder Teile durch Verweis
enthalten. Feld VI des PCT-Antrags enthélt bereits eine solche
Erklarung.

Wenn beide Erfordernisse erfillt sind, kann ein Anmelder, der
einen Bestandteil oder Teil nicht eingereicht hat, diesen durch
Bestétigung der Einbeziehung durch Verweis einbeziehen. Dazu

Erfordernisse einer solchen Bestéatigung ebenfalls erfillt sein.

Wenn alle diese Erfordernisse erfillt sind, gilt der fehlende
Bestandteil oder Teil als durch Verweis einbezogen und das
internationale Anmeldedatum bleibt bestehen.

Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass nicht alle Erfordernisse

oder Teil nicht vollstandig in der friheren Anmeldung enthalten ist,
gelangt es zu einer negativen Feststellung nach Absatz 205D der
PCT-Richtlinien fir Anmeldeamter und teilt dem Anmelder mit,
dass der Bestandteil oder Teil nicht als in der internationalen
Anmeldung enthalten gilt.

Ein Anmelder, der einer internationalen Anmeldung einen
fehlenden Bestandteil oder Teil hinzufigen will, der keine
Grundlage in der beanspruchten prioritatsbegrindenden
Bedingungen tun. Allerdings wird in diesem Fall das
Anmeldedatum der gesamten Anmeldung das Datum, an dem der
fehlende Bestandteil oder Teil eingereicht wird.

Das Verfahren vor dem EPA als ISA/IPEA bei einer
positiven/negativen Entscheidung des Anmeldeamts tber einen
Antrag auf Einbeziehung durch Verweis wird weiter unten erlautert

Wie kdnnen falschlicherweise eingereichte
Bestandteile oder Teile berichtigt werden?

Enthalt eine internationale Anmeldung einen féalschlicherweise
eingereichten Bestandteil (gesamte Beschreibung oder alle
Anspriuche) oder einen falschlicherweise eingereichten Teil der
Beschreibung, der Anspriiche oder der Zeichnungen
(einschlieflich des Falles, dass alle Zeichnungen félschlicherweise
eingereicht worden sind), so kann der Anmelder die internationale

richtigen Bestandteil oder Teil einreicht.

R..20.5bis PCT

PCT-Newsletter
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2.5.002

2.5.003

Das EPA als Anmeldeamt bearbeitet Antréage auf Berichtigung

(@ Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder an
oder vor dem Tag eingereicht, an dem das internationale
diesem Fall wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den
richtigen ersetzt, und das internationale Anmeldedatum ist

erfullt sind.

(b) Der richtige Bestandteil oder Teil wird vom Anmelder nach
dem Tag eingereicht, an dem das internationale Anmelde-
datum zuerkannt wurde, und es wird keine Einbeziehung
wird der falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen
ersetzt, aber das internationale Anmeldedatum wird auf den
Tag verschoben, an dem der richtige Bestandteil oder Tell
einging, es sei denn, der Anmelder beantragt, dass dieser

(© Die internationale Anmeldung wurde am oder nach dem
1. November 2022 eingereicht, und der richtige Bestandteil
oder Teil wurde vom Anmelder zur Einbeziehung durch
Verweis eingereicht. In diesem Fall wird der richtige
Bestandteil oder Teil in die internationale Anmeldung

Insbesondere muss der Bestandteil oder Teil in der
fruiheren Anmeldung vollstéandig enthalten sein
Bestandteil oder Teil wird als "falschlicherweise eingereicht”
gekennzeichnet und verbleibt in der Anmeldung. Das
internationale Anmeldedatum bleibt unverandert.

Fur alle bis einschlie3lich 31. Oktober 2022 eingereichten
internationalen Anmeldungen werden Antrage auf Berichtigung
vom EPA als Anmeldeamt nicht bearbeitet, wenn der richtige
Bestandteil oder Teil vom Anmelder zur Einbeziehung durch
Derartige Antrage konnen nur bearbeitet werden, wenn der
Anmelder der Ubermittlung der internationalen Anmeldung an das
IB zustimmt, das fur diese Anmeldung dann als Anmeldeamt tétig

negativen Folgen, da das IB als Anmeldeamt den Tag der
Entgegennahme der internationalen Anmeldung durch das EPA

behandelt.

Abschnitt 310 PCT-
Verw.vorschr.
RL/RO 203A

Abschnitte 310 und
310bis PCT-
Verw.vorschr.
RL/RO 203A und B

Abschnitt 309
PCT-Verw.vorschr.
RL/RO 204 - 205D

Abschnitt 309 g)
PCT-Verw.vorschr.
RL/RO 195
PCT-Newsletter
4/2020, 4
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.html#11_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_c
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_e
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_d
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_8_aa
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r19.html#REG_19_4_a_iii
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r19.html#REG_19_4_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r19.html#REG_19_4_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_c
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_c
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_d
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/07/a71_de.html#OJ_2022_A71
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r19.html#REG_19_4_a_iii
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_a_ii
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_d
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_8_aa
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Internationales Anmeldedatum

Damit das Anmeldeamt einer internationalen Anmeldung ein Art. 11 PCT

internationales Anmeldedatum zuerkennt, missen die folgenden PCT-Leitfaden der
Kriterien erfillt sein: WIPO, 6.005

- der Anmelder ist zur Einreichung der Anmeldung bei
diesem Anmeldeamt berechtigt,

— die Anmeldung ist in der vorgeschriebenen Sprache
abgefasst,

- sie enthalt einen Hinweis darauf, dass sie als internationale
Anmeldung behandelt werden soll,

— es ist mindestens ein Vertragsstaat bestimmt,
- sie enthalt den Namen des Anmelders,

- sie enthalt eine Beschreibung, und

- sie enthalt einen Anspruch oder Anspriiche.

Fur die Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums PCT-Newsletter
mussen keine weiteren Kriterien erfillt sein. Wenn also die oben 3/2022, 7
aufgefihrten Kriterien erfillt sind, wird das EPA dem Anmelder

das internationale Anmeldedatum mitteilen, indem es dieses auf

dem Formblatt PCT/RO/105 angibt. Nach einer Anderung seiner

Praxis fligt das EPA als Anmeldeamt dem Formblatt PCT/RO/105

keine Kopie des bei ihm eingegangenen Antrags

(Formblatt PCT/R0O/101) mehr an.

Wurde die internationale Anmeldung jedoch ohne Bezeichnung Art. 14 PCT
oder Zusammenfassung eingereicht, so fordert das Anmeldeamt R..8,26 PCT
den Anmelder auf, diese einzureichen. Wird daraufhin keine

Bezeichnung oder Zusammenfassung eingereicht, gilt die

Anmeldung als zurtickgenommen.

Ein Anmelder muss sorgfaltig prifen, an welchem Datum eine
internationale Anmeldung einzureichen ist, und die Wahl des
Anmeldewegs darauf abstimmen, damit sichergestellt ist, dass die

Anmeldung, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wird, ist
das Datum, an dem die Anmeldung beim EPA oder, in

eines EPU—Vertraéséiééig-éi-hgé-h-t-,- das als Annahmestelle des
EPA fungiert.

Jede internationale Anmeldung hat ein einziges Anmeldedatum.
Der Begriff "internationales Anmeldedatum® ist daher nicht als ein
weiteres Anmeldedatum einer internationalen Anmeldung
auszulegen. Das Wort "international” bezieht sich nur auf die
Tatsache, dass die betreffende Anmeldung als Anmeldung nach
dem PCT eingereicht wurde.


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.html#11_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.html#11
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a14.html#14
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r8.html#REG_8
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r26.html#REG_26

2.6.007

2.7

2.7.001

2.7.002

2.7.003

Das (internationale) Anmeldedatum darf nicht mit dem Datum des
Eintritts in die europaische Phase vor dem EPA oder in die
nationale Phase vor einem Bestimmungsamt/ ausgewéhlten Amt
verwechselt werden (siehe Schaubild unter B. "Die internationale
und die européische Phase einer PCT-Anmeldung”). Auch nach
dem Eintritt in die europaische Phase ist mit dem Anmeldetag der
betreffenden internationalen Anmeldung also immer das

Wie gelangt eine internationale Anmeldung zur
Internationalen Recherchenbehdrde (ISA) und zum
Internationalen Buro (IB)?

Ein Exemplar der internationalen Anmeldung verbleibt beim
Anmeldeamt ("Anmeldeamtsexemplar"), ein Exemplar
("Aktenexemplar") wird an das IB Ubermittelt und ein weiteres
Exemplar ("Recherchenexemplar”) wird an die zustandige ISA
ubermittelt.

Das Aktenexemplar ist das Exemplar der internationalen
Anmeldung, das das Anmeldeamt dem IB zu Veréffentlichungs-
zwecken Ubermittelt, und zwar sofort nach Zuerkennung eines
internationalen Anmeldedatums. Das EPA als Anmeldeamt
Ubermittelt das Aktenexemplar elektronisch. Dieses Akten-
exemplar wird in den Akten des IB aufbewahrt und gilt als das
mafigebende Exemplar der internationalen Anmeldung. Es
umfasst die Anmeldungsunterlagen und Begleitunterlagen, die am
internationalen Anmeldedatum eingereicht wurden. Das
Aktenexemplar muss auch dann tbermittelt werden, wenn die
internationale Anmeldung vom Anmeldeamt als zuriickgenommen

angesehen wird oder vom Anmelder zurickgenommen worden ist.

In diesem Fall ist auch die Mitteilung Uber die Zuricknahme zu
Ubermitteln.

Das Recherchenexemplar ist das Exemplar der internationalen
Anmeldung, das das Anmeldeamt an die zustandige ISA
Ubermittelt, damit diese, sobald die Recherchengebtihr entrichtet
worden ist, die internationale Recherche durchfiihren kann. Es
wird in den Akten der zustandigen ISA aufbewahrt.

Art. 12 PCT.

Abschnitt 305
PCT-Verw.vorschr.

Art. 12 PCT

R..22,24,93.2. PCT

______________ ML Ll

Art. 12 PCT

R..23, 25, 93.3 PCT
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a12.html#12
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r21.html#REG_21
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r93.html#REG_93_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a12.html#12
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r22.html#REG_22
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r24.html#REG_24
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r93.html#REG_93_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a12.html#12
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r23.html#REG_23
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r25.html#REG_25
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r93.html#REG_93_3
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Koénnen in der internationalen Phase
Teilanmeldungen eingereicht werden?

Die Einreichung von Teilanmeldungen ist im PCT nicht vorgesehen.
Wenn jedoch die internationale Anmeldung (d. h. die Stammanmel-
dung) wirksam in die europaische Phase eingetreten ist, kénnen
Teilanmeldungen beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem

Der PCT-Antrag

Fur die Einreichung einer internationalen Anmeldung muss das
Formblatt fir den PCT-Antrag (PCT/R0O/101) oder ein diesem
Formblatt entsprechender Computerausdruck verwendet werden.
Vor dem Ausfillen sollte der Anmelder das Formblatt und die
zugehorigen Anmerkungen sorgfaltig lesen. Zur elektronischen

Das PCT-Antragsformblatt samt Anmerkungen ist beim EPA, beim
IB und bei den nationalen Patentamtern kostenlos erhaltlich.
Beides kann auch von der Website der WIPO heruntergeladen
werden.2¢

Muss der Erfinder im Antrag genannt werden?

Es wird empfohlen, den Erfinder immer zu nennen (Feld Nr. Ill des
Formblatts fiir den PCT-Antrag), sofern nicht besondere Griinde
dagegen sprechen. Name und Anschrift des Erfinders missen im
PCT-Antragsformblatt angegeben werden, wenn der Anmelder in
einem Staat in die nationale Phase eintreten will, dessen
nationales Recht vorschreibt, dass zum Anmeldezeitpunkt
Angaben tber den Erfinder gemacht werden. Die Folgen einer
Nichterfullung dieser Erfordernisse regelt das jeweilige nationale
Recht. Aktuelle Informationen Uber die nationalen
Rechtsvorschriften aller PCT-Vertragsstaaten enthalt der PCT-
Leitfaden der WIPO, Anhang B.

Strebt der Anmelder ein européisches Patent an, so hat er die
Angaben uber den Erfinder — wenn diese nicht schon in der
internationalen Phase eingereicht wurden — bei Eintritt in die

RL/EPA E-1X,2.4.1

_________

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.015 - 5.093

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.035 - 5.038
PCT-Newsletter
8-9/2013, 8
PCT-Newsletter
10/2020, 14


https://www.wipo.int/pct/en/forms/index.html
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_4_1.htm#GLE_CIX_2_4_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a3.html#3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a4.html#4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.html#11_1_iii
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a11.html#11_1_iii
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r3.html#REG_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#REG_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a4.html#4_1_v
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#REG_4_1_a_iv
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html#22_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r163.html#R163_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_3_4.htm#GLE_CIX_2_3_4
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Wer kann den Anmelder im Verfahren vor dem EPA
als Anmeldeamt vertreten?

Angaben zur Vertretung des/der Anmelder(s) in der internationalen
Phase sind in Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts zu machen.
Anmeldern wird empfohlen, vor dem Ausfillen dieses Felds die
entsprechenden Anweisungen in den Anmerkungen zum PCT-
Antragsformblatt sowie die unten stehenden Informationen

Der PCT gestattet dem Anmeldeamt ausdrticklich die Anwendung
des nationalen Rechts, soweit dieses verlangt, dass der Anmelder
durch einen zur Vertretung vor diesem Amt befugten Anwalt
vertreten ist. Daher gelten fir internationale Anmeldungen, die
vom EPA als Anmeldeamt bearbeitet werden, die Vorschriften des
EPU Uber die Vertretung. GemaR dem EPU mussen Anmelder, die
weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat des EPU haben,
durch einen zugelassenen Vertreter vertreten sein. Im Verfahren
vor dem EPA als Anmeldeamt sind zwei Kategorien von Vertretern
("Anwaélte" im Sprachgebrauch des PCT) vertretungsberechtigt:

— zugelassene Vertreter oder Zusammenschliisse von
Vertretern, die im beim EPA geflhrten Verzeichnis der
zugelassenen Vertreter eingetragen sind,

— Rechtsanwdlte, die in einem der EPU-Vertragsstaaten zur
Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens berechtigt
sind und dort ihren Sitz haben.

Nur Personen, die mindestens einer dieser beiden Kategorien
angehoren, kdnnen auch fir eine internationale Anmeldung tétig
werden, die beim EPA als Anmeldeamt eingereicht wurde

auf der EPA-Website?? einsehbar.

Anwalte missen immer namentlich in Feld Nr. IV des PCT-
Antragsformblatts genannt werden, es sei denn, sie gehdren
einem Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern an, der als
inre Anschrift beliebig wahlen, sofern sie sich in einem EPU-
Vertragsstaat befindet.

ABI. 2010, 335
PCT-Leitfaden der
WIPO,

11.001 - 11.014

ABI. 2013, 500, 535
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https://www.epo.org/applying/online-services/representatives_de.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.html#27_7
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a49.html#49
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar134.html#A134
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.html#27_7
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/02/a19_de.html#OJ_2020_A19

2.11.005

2.11.006

38

NAMEN

Beteiligte Partei

® Anwalt

O gemeinsamer Vertreter
O Zustellanschrift

Art *
O Juristische Person
@ Natiirliche Person

Vorname *

Nachname *

Strafe und Hausnummer *

O Keine StraBe und Hausnummer zutreffend

Stadt/Ort *

Land oder Gebiet * b

Postleitzahl

Telefon *

Geben Sie bitte die vollstdndige internationale Nurnmer ein. mit vorangestelltern
‘+' [z. B. +15031234567 fir die Vereinigten Staaten).

Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [] + - x

Fax

Geben Sie bitte die vollstandige internationale Nummer ein. mit vorangestelltern
‘+' [z. B. +15031234567 fir die Vereinigten Staaten].

Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [] + -x

E-Mail-Adresse *

Das IB wird die oben genannte E-Mail-Adresse fiir den Schriftverkehr verwenden.
RO. ISA & IPEA werden dies tun. wenn sie einen derartigen Service anbieten.

Registrierungsnr.

Abbrechen | -

Natdrliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in
einem EPU-Vertragsstaat konnen in jedem Verfahren vor dem
EPA durch einen ihrer Angestellten handeln. Diese Art von

"Vertretung" ist von der Vertretung durch einen zugelassenen

Zwei oder mehr Anmelder — gemeinsamer Anwalt und
gemeinsamer Vertreter

Bei zwei oder mehr Anmeldern kann ein zugelassener Vertreter

werden.

R..90.2 PCT


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.html#27_7
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_2
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Reichen zwei oder mehr Anmelder eine Anmeldung ein, kdnnen PCT-Leitfaden der

sie aus ihrem Kreis einen "gemeinsamen Vertreter" bestellen \{\ilF(’)gé 11.005 -

Vertreter bestellt, so gilt der im PCT-Antragsformblatt zuerst
genannte Anmelder, der zur Einreichung einer Anmeldung beim
EPA als Anmeldeamt berechtigt ist, als gemeinsamer Vertreter

Wird kein gemeinsamer Anwalt bestellt, wird der Schriftverkehr an
den gemeinsamen Vertreter oder den als gemeinsamer Vertreter
geltenden Anmelder gerichtet. Hat einer von diesen einen Anwalt
bestellt, so wird der Schriftverkehr an die Anschrift des Anwalts
des gemeinsamen Vertreters oder des als gemeinsamer Vertreter
geltenden Anmelders gerichtet, es sei denn, eine andere Anschrift
ist als Zustellanschrift angegeben.

Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder
gemeinsamen Vertreters

Die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder R. 90.4, 90.5 PCT
gemeinsamen Vertreters fiir die internationale Phase bedarf einer PCT-Leitfaden der
entsprechenden Erklarung. Diese kann entweder im PCT-Antrag WIPO, 11.007 -

selbst (Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts) oder in einer 11.009

gesonderten Mitteilung (Vollmacht) abgegeben werden. Fur
Letztere kann das Formblatt "PCT/Muster einer Vollmacht"
verwendet werden, das auf der Website der WIPO zur Verfiigung
steht.?® Fir den Fall, dass der Anwalt, der gemeinsame Anwalt
oder der gemeinsame Vertreter gleichzeitig fur das Verfahren in

Die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder
gemeinsamen Vertreters ist nur dann wirksam, wenn der PCT-
Antrag bzw. die Vollmacht ordnungsgemaf von allen Anmeldern
unterzeichnet ist, fir die der Anwalt, der gemeinsame Anwalt oder

Ein (gemeinsamer) Anwalt kann auch dadurch bestellt werden,
dass im PCT-Antrag oder in einer gesonderten Mitteilung auf eine
bereits vorhandene und beim EPA hinterlegte allgemeine
Vollmacht Bezug genommen wird.

Hinweis: eine Vollmacht kann nicht per Fax oder tiber die Web-

Kann ein Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern
bestellt werden?

Will der Anmelder Mitglieder eines Zusammenschlusses von zuge-  R..90.PCT

lassenen Vertretern als Anwalt bestellen, so ist der Name des R..152 (11) EPU
ABI. 2013, 500, 53

5
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https://www.wipo.int/pct/de/forms/pa/index.html
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90_5
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r90.html#REG_90
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r152.html#R152_11
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Zusammenschlusses und seine Registrierungsnummer in
Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts anzugeben.

Muss sich die Zustellanschrift in einem EPU-Vertragsstaat
befinden?

Wurde kein Anwalt bestellt, wird der Schriftverkehr an den
Anmelder gerichtet. In solchen Fallen kdnnen Anmelder im PCT-
Antrag eine Zustellanschrift an einem beliebigen Ort weltweit
angeben.

NAMEN

Beteiligte Partei

O Anwalt

O gemeinsamer Vertreter
@ Zustellanschrift

Art *
O Juristische Person
@® Natiirliche Person

Varname ™
Erika

Nachname *
MUSTERMANN

StraBe und Hausnummer *
Musterweg 9 p

(J Keine StraBe und Hausnummer zutreffend

Stadt/0Ort *
Musterstadt

Land oder Gebiet *
DE - Deutschland

Postleitzahl
12345

Telefon *
+49891234567

Geben Sie bitte die vollstandige internationale Nurmmer ein. mit vorangestelltern
‘+' [z. B. +15031234567 fir die Vereinigten Staaten).

Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [] + - x

Fax

Geben Sie bitte die vollstandige internationale Nurnmer ein. mit vorangestelltem
'+' [z. B. +16031234667 fur die Vereinigten Staaten].

Nur die folgenden nicht numerischen Zeichen sind erlaubt: [] + - x

E-Mail-Adresse *
patente@mustermann.de

Das IB wird die oben genannte E-Mail-Adresse fiir den Schriftverkehr verwenden.
RO, ISA & IPEA werden dies tun, wenn sie einen derartigen Service anbieten.

Registrierungsnr.

rovecren | [N


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a27.html#27_7
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#REG_4_4_d
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r53.html#REG_53_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/10/a99_de.html#OJ_2014_A99
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Verlangt das EPA die Einreichung einer Vollmacht?

Das EPA verzichtet in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt (und
ebenso als ISA, SISA oder IPEA) auf das Erfordernis, wonach bei
ihm furr die wirksame Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen
Anwalts oder gemeinsamen Vertreters eine unterzeichnete
gesonderte Vollmacht einzureichen ist, wenn der PCT-Antrag
nicht von allen Anmeldern unterschrieben ist. Der Verzicht findet

Ebenso verzichtet das EPA auf das Erfordernis, wonach eine
Abschrift der allgemeinen Vollimacht dem PCT-Antrag bzw. der
gesonderten Mitteilung beigefiigt sein muss, wenn ein
(gemeinsamer) Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine
Vollmacht bestellt wird.

(Gemeinsamen) Anwalten und gemeinsamen Vertretern wird
jedoch als Strategie- und VorsichtsmalRnahme empfohlen, sich
von allen Anmeldern entweder durch direkte Unterzeichnung des
PCT-Antrags oder durch eine ordnungsgemalr unterzeichnete
Vollmacht ausdrtcklich bevollmachtigen zu lassen. Die
Bevollmachtigung durch alle Anmelder ist bei allen
Zuricknahmeerklarungen erforderlich.

Das EPA kann jederzeit die Einreichung einer gesonderten
Vollmacht oder einer Abschrift der allgemeinen Vollmacht
verlangen, wenn Zweifel an der Berechtigung des (gemeinsamen)
Anwalts oder gemeinsamen Vertreters bestehen, vor dem EPA
aufzutreten.

Kann ein fur die internationale Phase bestellter Anwalt einen
Anmelder in der europdischen Phase vor dem EPA als
Bestimmungsamt oder ausgewdahltem Amt vertreten?

Die Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts fiir eine
internationale Anmeldung im PCT-Antrag gilt nur fur die
internationale Phase. Das bedeutet, dass ein vor dem EPA
zugelassener Vertreter, der die Anmelder in der internationalen
Phase vertreten hat, nicht automatisch auch fir die europaische
Phase bestellt ist. Wenn das EPA jedoch Anmeldeamt ist und der
Anwalt durch eine gesonderte Vollmacht bestellt wird, kénnen die
Anmelder darin angeben, dass dieser Anwalt sie auch vor dem
EPA als Bestimmungsamt oder ausgewéhltem Amt in der
europdaischen Phase vertreten soll. Die Bestellung eines Anwalts
fur die internationale und die européische Phase kann anhand des
Formblatts EPA/EPO/OEB 1003 erfolgen, das auf der Website des
EPA verfligbar ist.?®

Wurde der Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine

ABI. 2010, 335
PCT-Leitfaden der
WIPO, 11.008

________________________

ABI. 2010, 335

PCT-Leitfaden der
WIPO, 11.001
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bestellt, so muss in einer gesonderten Mitteilung ausdrucklich
angegeben werden, dass die Bestellung auch fiir die europaische
Phase gilt.

Fur welche Staaten konnen internationale
Anmeldungen eingereicht werden?

Mit einer internationalen Anmeldung kann fir jeden PCT- Art, 4 (1) i),

Vertragsstaat Patentschutz oder ein anderes Schutzrecht (z. B. ein 11 (1).ii) b) PCT
Gebrauchsmuster) beantragt werden. ~ RSeabbibed

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.052 - 5.053

Die Einreichung eines PCT-Antrags beinhaltet eine automatische
und umfassende Bestimmung aller Vertragsstaaten, fur die der
PCT am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und zwar
fur jede Art von Schutzrecht, die in diesen Staaten zugéanglich ist,
und flr regionale wie nationale Patente. Die (automatische)
Bestimmung "EP" umfasst alle EPU-Vertragsstaaten, fiir die der
PCT und das EPU am Anmeldedatum der internationalen
Anmeldung in Kraft waren.

Die Entscheidung, fiir welche der EPU-Vertragsstaaten tatsachlich
Patentschutz durch ein europdaisches Patent begehrt wird, muss
erst bei Eintritt in die europaische Phase gefallt werden
internationalen Anmeldedatum bei, kann das EPA fiir diesen EPU-
Staat nicht als Bestimmungsamt tatig werden, und fur diesen Staat
kann kein europaisches Patent erteilt werden. Der Tag des Eintritts
in die europaische Phase spielt hierbei keine Rolle.

Ausnahme von der Bestimmung aufgrund nationaler
Rechtsvorschriften

konnen aufgrund ihrer besonderen nationalen Rechtsvorschriften PCT-Leitfaden der
in Feld Nr. V des PCT-Antrags durch Ankreuzen der entsprechen- ~ WIPO. 5.053

den Kastchen von der ansonsten automatischen Bestimmung

ausgenommen werden. Das Ankreuzen dieser Kastchen gilt nicht

Deutschland (DE), Japan (JP) und die Republik Korea (KR) R..4.90) PCT
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als Zuriicknahme der Bestimmung, sondern als Ausnahme der
betreffenden Staaten von der Bestimmung.

Nach dem nationalen Recht dieser Staaten fuhrt die Einreichung
einer internationalen Anmeldung, die diesen Staat bestimmt und
die Prioritat einer friheren, in diesem Staat eingereichten
nationalen Anmeldung beansprucht, dazu, dass die Wirkung der
friheren nationalen Anmeldung mit denselben Folgen endet wie
die Zurtiicknahme dieser friiheren nationalen Anmeldung. Um
diese Wirkung zu vermeiden, muss das entsprechende Kastchen
angekreuzt werden (Feld Nr. V des PCT-Antragsformblatts).
Weitere Informationen zur sogenannten "Selbstbenennung" sind
bei den betreffenden nationalen Patentamtern erhaltlich.

BESTIMMUNGEN

Die Einreichung dieses Antrags umfasst gemaB Regel 4.9 Absatz a die Bestimmung aller Vertragsstaaten, fiir
die der PCT am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und, insoweit verfiigbar, fiir jede Art von
Schutzrecht und sowohl fir ein regionales als auch fiir ein nationales Patent.

| 4 |Bestimmungen

Bestimrungen ausschlieBen | _

Stammanmeldung oder -patenterteilung fiir eine Bestimmung hinzufiigen

(J DE Deutschland NICHT fiir ein nationales Schutzrecht bestimmt
(J JP Japan NICHT fiir ein nationales Schutzrecht bestimmt
O KR Republik Korea NICHT fiir ein nationales Schutzrecht bestimmt

Bei den EPU-Vertragsstaaten stellt sich das Problem der Selbst-
benennung nur fir Deutschland (DE) und auch nur dann, wenn
dort Schutz durch Erteilung eines nationalen Patents angestrebt
wird, d. h. wenn die Anmeldung in Deutschland tatsachlich in die
nationale Phase eintritt. Die Bestimmung Deutschlands in
Zusammenhang mit einem europdischen Patent gilt nicht als
Selbstbenennung und ist daher von der Problematik nicht
betroffen. Es besteht also kein Grund, die automatische Bestim-
mung "EP" zuriickzunehmen. Wird bei der Einreichung eine
Ausnahme Deutschlands von der Bestimmung angegeben, kann
die internationale Anmeldung dennoch in die deutsche nationale
Phase eintreten; in diesem Fall gilt jedoch die friihere deutsche
nationale Anmeldung als zuriickgenommen.

Das nationale Recht einiger EPU-Vertragsstaaten sieht vor, dass Art, 45 (2) PCT
auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung fir diese ABI. 2022, AB2
Staaten nur ein europdisches Patent erlangt werden kann. Am

1. Januar 2023 hatten folgende Staaten den nationalen Weg

derart versperrt: Belgien (BE), Frankreich (FR), Griechenland

(GR), Irland (IE), Lettland (LV), Litauen (LT), Malta (MT),

Monaco (MC), Montenegro (ME), die Niederlande (NL),

San Marino (SM), Slowenien (SI) und Zypern (CY).

Ahnlich ist die Situation fiir Anmelder, die in Montenegro PCT-Newsletter
Patentschutz auf der Grundlage einer internationalen Anmeldung 1/2019,1
erlangen mdchten, die vor dessen Beitritt zum EPU eingereicht

worden ist. Da es auch fir diese Anmeldungen keine nationale

43


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a45.html#45_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/08/a82_de.html#OJ_2022_A82

Phase gibt, missen die Anmelder in die regionale Phase vor dem
EPA eintreten und dann das erteilte europédische Patent auf
Montenegro erstrecken. Zu Montenegro als Erstreckungsstaat und
zur Anwendbarkeit des Erstreckungssystems auf Anmeldungen,
die vor Auslaufen des Erstreckungsabkommens eingereicht

2.13 Erstreckungsstaaten

2.13.001  Zwischen 1993 und 2009 hat die Europaische Patentorganisation RL/EPA A-lll,
sogenannte Erstreckungsabkommen mit mehreren europaischen 12.1-125
Staaten geschlossen, die damals noch nicht dem EPU beigetreten
waren und daher nicht unter die Benennung "EP" fielen, sowie mit
einem weiteren Staat, der nach wie vor nicht dem EPU angehdrt
(Bosnien und Herzegowina). Gemal einem
Erstreckungsabkommen und dem jeweiligen nationalen Recht
kdnnen Anmelder européische Patentanmeldungen und Patente
auf einen Erstreckungsstaat ausdehnen, wobei die erstreckten
Patente im Wesentlichen den gleichen Schutz gewahren wie die
vom EPA fur die derzeit 39 Mitgliedstaaten der Europaischen
Patentorganisation erteilten Patente. Die erste Voraussetzung flr
eine wirksame Erstreckung ist, dass der Anmelder einen
Erstreckungsantrag stellt und die Erstreckungsgebiihr(en)
fristgerecht entrichtet, d. h. innerhalb der Frist fiur die Vornahme
der fir den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die
europdische Phase erforderlichen Handlungen oder innerhalb von
sechs Monaten nach dem Tag der Verdéffentlichung des
internationalen Recherchenberichts, je nachdem welche Frist
am internationalen Anmeldedatum das Erstreckungsabkommen in
Kraft ist und der Erstreckungsstaat dem PCT angehort sowie in
der internationalen Anmeldung flr ein nationales Patent bestimmt
ist.

2.13.002 Alle Erstreckungsstaaten (die ehemaligen ebenso wie der
verbliebene) waren bei Inkrafttreten des jeweiligen
Erstreckungsabkommens bereits Vertragsstaaten des PCT.
AulRerdem gelten seit 1. Januar 2004 alle PCT-Vertragsstaaten
automatisch als fur ein nationales und ggf. flr ein regionales

2.13.003 Am 1. Januar 2023 war nur noch ein Erstreckungsabkommen in
Kraft, und zwar mit

— Bosnien und Herzegowina (BA) (seit 1. Dezember 2004) ABI. 2004, 619
2.13.004 Die Erstreckungsabkommen mit Albanien (AL), Kroatien (HR), ABI. 2002, 463

Lettland (LV), Litauen (LT), Montenegro (ME), Nordmazedonien ABI. 2003, 1

(MK), Rumanien (RO), Serbien (RS) und Slowenien (SI) endeten ~ ABI- 2004, 481

: o - ) ABI. 2005, 299

mit dem Beitritt dieser Staaten zum EPU. Dennoch gilt das ABI. 2007, 406, 637

Erstreckungssystem weiterhin fur alle Anmeldungen, die vor ABI. 2008, 507

dem Datum eingereicht wurden, an dem das jeweilige ABI. 2010, 96, 394

Erstreckungsabkommen endete. ABI. 2022, AT8
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2.13.005 In Anbetracht der Frist fir die Entrichtung der Erstreckungs- ABI. 2009, 603

Anmeldung in die europaische Phase zu entscheiden, ob eine
Erstreckung beantragt werden soll, und die entsprechende

2.14 Validierungsstaaten
2.14.001 Neben den Erstreckungsabkommen hat die Européische RL/EPA A-lll,
Patentorganisation Validierungsabkommen mit einigen Staaten 121-125

geschlossen, die nicht dem EPU angehéren und daher nicht unter
die Bestimmung "EP" fallen (Validierungsstaaten). Diese
Validierungsabkommen sind im Gegensatz zu Erstreckungs-
abkommen nicht auf européische Staaten beschrankt. Gemaf
diesen Abkommen und dem jeweiligen nationalen Recht kénnen
Anmelder europdische Patentanmeldungen und Patente in
Validierungsstaaten validieren, wobei die validierten Patente im
Wesentlichen den gleichen Schutz geniel3en wie die vom EPA fir
die derzeit 39 Mitgliedstaaten der Europaischen Patent-
organisation erteilten Patente.

2.14.002 Um europaische Patentanmeldungen und Patente in einem Vali- ABI. 2015, A19
dierungsstaat zu validieren, muss ein Anmelder einen
Validierungsantrag stellen und die Validierungsgebuhren
fristgerecht entrichten, d. h. innerhalb der Frist fir die Vornahme
der fur den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die
europaische Phase erforderlichen Handlungen oder innerhalb von
sechs Monaten nach dem Tag der Vero6ffentlichung des
internationalen Recherchenberichts, je nachdem welche Frist
am internationalen Anmeldedatum das Validierungsabkommen in
Kraft ist und der Validierungsstaat dem PCT angehort sowie in der
internationalen Anmeldung fur ein nationales Patent bestimmt ist.
In Anbetracht der Frist fur die Entrichtung der Validierungs-
gebuhren ist es nicht erforderlich, vor Eintritt der Anmeldung in die
europaische Phase zu entscheiden, in welchen Staaten eine
Validierung beantragt werden soll, und die entsprechenden

2.14.003 Validierungsabkommen bestehen derzeit mit folgenden Staaten
(Stand: 1. Januar 2023):

- Marokko (seit 1. Marz 2015) ABI. 2015, A18, A20;
ABI. 2016, AS

- Republik Moldau (seit 1. November 2015) ABI. 2015, A84, A85;
ABI. 2016, A6Y

- Tunesien (seit 1. Dezember 2017) ABI. 2017, A84, A85

- Kambodscha (seit 1. Marz 2018) ABI. 2018, A15, Al6
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Wie kann ein Anmelder die Prioritat einer friheren
Anmeldung beanspruchen?

Eine Erklarung in der internationalen Anmeldung, mit der die
Prioritat einer oder mehrerer friherer Anmeldungen beansprucht
wird, die in einem oder fiir einen Mitgliedstaat der Pariser
Verbandstibereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums
("Pariser Verbandsubereinkunft") oder in einem oder mit Wirkung
fur ein Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO), das nicht der
Pariser Verbandsubereinkunft angehdrt, eingereicht wurden, hat
grundsatzlich deren Anmeldedatum, den oder die Landernamen
und die Anmeldenummer(n) zu enthalten. Ist die friihere
Anmeldung eine regionale, geniigt der Name der Behorde, die
nach dem regionalen Abkommen mit der Patenterteilung
beauftragt ist, im Falle einer europaischen Anmeldung also "EP",
anstelle der Vertragsstaaten des regionalen Abkommens (Feld
Nr. VI des Formblatts fur den PCT-Antrag).

Die Prioritat einer Anmeldung, die in einem oder mit Wirkung fur
ein WTO-Mitglied eingereicht wurde, das nicht der Pariser
Verbandsibereinkunft angehort, kann im Verfahren vor dem EPA
als Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt nur beansprucht
werden, wenn die Anmeldung ab dem 13. Dezember 2007
eingereicht wurde.

Die Prioritat einer friiheren Anmeldung beanspruchen kann nur der
Anmelder, der sie eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger.
Wurde die frihere Anmeldung oder das Prioritatsrecht dem
Anmelder Ubertragen, muss der Rechtstibergang vor dem
Anmeldedatum der internationalen Anmeldung erfolgt sein (Feld
Nr. VIII iii) des PCT-Antragsformblatts) und nach den
einschlagigen nationalen Rechtsvorschriften wirksam sein.
Beispiel:

- In der friheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht
wird, ist X als Anmelder angegeben. In der internationalen
Anmeldung ist die Firma A als Anmelder angegeben. X
muss die friihere Anmeldung oder das Prioritatsrecht vor
dem Anmeldedatum der internationalen Anmeldung
wirksam an A Ubertragen haben.

Reichen gemeinsame Anmelder eine internationale Anmeldung ein
und nehmen dabei die Prioritat einer friheren Anmeldung in
Anspruch, genugt es, dass es sich bei einem von ihnen um den
Anmelder der friheren Anmeldung oder um dessen Rechtsnach-
folger handelt. Da die internationale Anmeldung gemeinsam
eingereicht wurde und die Zustimmung des Anmelders der
friheren Anmeldung damit nachgewiesen ist, ist ein besonderer
Ubergang des Prioritatsrechts an den oder die anderen
(zusétzlichen) Anmelder nicht erforderlich. Beispiele:

- In der friiheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht
wird, ist X als Anmelder angegeben. In der internationalen
Anmeldung sind X und die Firma A als Anmelder
angegeben. Ein Ubergang des Prioritatsrechts von X an A
ist nicht erforderlich.

ABI. 2007, 692
PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.007,
5.057 - 5.071,
6.038 - 6.044

PCT-Newsletter
1/2022, 8
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- In der friheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht
wird, ist X als Anmelder angegeben. In der internationalen
Anmeldung sind die Firmen A und B als Anmelder
angegeben. X muss die frGhere Anmeldung oder das
Prioritatsrecht vor dem Anmeldedatum der internationalen
Anmeldung wirksam an A oder B Ubertragen haben. Ein
Rechtslibergang an A und B ist nicht erforderlich, wirde
aber auch den Formerfordernissen fur die Beanspruchung
der Prioritat entsprechen.

Wurde die frihere Anmeldung von mehreren Anmeldern
eingereicht, missen alle auch Anmelder der internationalen
Anmeldung sein oder ihre Rechte an den Anmelder bzw. einen der
Anmelder der internationalen Anmeldung Ubertragen haben. Es
reicht nicht aus, wenn einer von mehreren Anmeldern der friilheren
Anmeldung als Anmelder der internationalen Anmeldung genannt
ist. Beispiele:

- In der friiheren Anmeldung, deren Prioritét beansprucht
wird, sind X, Y und Z als Anmelder angegeben. In der
internationalen Anmeldung ist die Firma A als Anmelder
angegeben. X, Y und Z haben ihre Rechte nicht tbertragen,
sind aber alle — zusammen mit Firma A — als Anmelder im
PCT-Antragsformblatt (PCT/RO/101) angegeben.

- In der friheren Anmeldung, deren Prioritat beansprucht
wird, sind X, Y und Z als Anmelder angegeben. In der
internationalen Anmeldung sind die Firma A sowie X als
Anmelder angegeben. Y und Z mussen ihre Rechte an der
friheren Anmeldung vor dem Anmeldedatum der
internationalen Anmeldung wirksam an A oder X Ubertragen
haben.

Da die formelle Berechtigung, die Prioritdt zu beanspruchen, in der
internationalen Phase nicht gepruft wird, muss der Nachweis flir
die am internationalen Anmeldedatum bestehende Berechtigung
(nur) dann im Verfahren vor dem EPA vorgelegt werden, wenn die
Wirksamkeit des beanspruchten Prioritatsrechts relevant wird.
Damit ein Rechtsnachfolger aber ein Prioritatsrecht im Verfahren
vor dem EPA beanspruchen kann, muss die frihere Anmeldung
oder das Prioritatsrecht vor dem Anmeldedatum der
internationalen Anmeldung lUbertragen worden sein; danach und
insbesondere in der europdischen Phase kbnnen keine Mangel
mehr behoben werden. Anmeldern, die die Prioritat einer friiheren
Anmeldung beanspruchen und in die europaische Phase eintreten
mdchten, wird daher nachdrticklich empfohlen sicherzustellen,
dass am internationalen Anmeldedatum alle Anmelder, die die
fruihere Anmeldung eingereicht haben, entweder als Anmelder der
internationalen Anmeldung angegeben sind oder ihre Rechte
wirksam an den Anmelder bzw. einen der Anmelder der
internationalen Anmeldung tUbertragen haben.

Die Prioritat kann nur wirksam beansprucht werden, wenn die
internationale Anmeldung innerhalb der Prioritatsfrist eingereicht
wird. Die "Prioritatsfrist” ist der Zeitraum von 12 Monaten ab
Anmeldedatum der friheren Anmeldung, deren Prioritat in der

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.059
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internationalen Anmeldung beansprucht wird. Das Anmeldedatum
der friheren Anmeldung wird nicht in die Prioritatsfrist
eingerechnet.

Wie kann ein Anmelder die Wiederherstellung des
Prioritatsrechts beantragen?

Wird eine internationale Anmeldung nach Ablauf der Prioritatsfrist
eingereicht, kann ein Antrag auf Wiederherstellung des
Anmeldeamt eingereicht werden. Ein Antrag auf Wiederherstellung
des Prioritatsrechts kann auch bei Eintritt in die europaische
Phase beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewahltem Amt
eingereicht werden, doch seine Wirkung ist dann auf das

Fallt der letzte Tag des Prioritéatsjahrs auf einen arbeitsfreien Tag
oder einen offiziellen Feiertag des EPA, so endet das Prioritatsjahr
Fristiiberschreitungen wegen S"t-t-')-ru-ﬁg-:]-éﬁ im Postdienst, héherer
Gewalt oder Nichtverfligbarkeit eines der zugelassenen
elektronischen Kommunikationsdienste und Fristverlangerungen
Prioritétsfr-i-st-%ﬁ-ﬁ-i\-/ii)"r-\aten, weil diese Frist nicht in den PCT-
Regeln, sondern in der Pariser Verbandsibereinkunft festgelegt
ist.

Das EPA als Anmeldeamt kann einem Antrag auf
Wiederherstellung des Prioritatsrechts nur stattgeben, wenn:

— das internationale Anmeldedatum innerhalb von zwei
Monaten ab dem Ablauf der Prioritatsfrist liegt,

- die internationale Anmeldung einen Anspruch auf die
Prioritat einer friheren Anmeldung enthéalt oder ein solcher
Anspruch innerhalb der Frist fir die Stellung des Antrags
auf Wiederherstellung aufgenommen wird,

- der Antrag auf Wiederherstellung innerhalb von zwei
Monaten ab dem Ablauf der Prioritatsfrist eingereicht wird,

— die Gebuhr fur die Wiederherstellung des Prioritatsrechts
innerhalb derselben Frist entrichtet wurde, die vor dem EPA
als Anmeldeamt nicht verlangerbar ist,

- dem Antrag auf Wiederherstellung eine Erklarung, warum
die Anmeldung nicht innerhalb der Prioritatsfrist eingereicht
werden konnte, und falls verfligbar, Nachweise beigeflugt
sind (in der Erklarung sollten alle fiir die verspatete
Einreichung urséachlichen Tatsachen und Umsténde sowie
samtliche mit dem Ziel einer fristgerechten Einreichung der
internationalen Anmeldung ergriffenen Abhilfe- und
Gegenmalnahmen im Detail angefuhrt werden),

Art. 8 PCT

ABI. 2007, 692
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- die internationale Anmeldung trotz Beachtung der nach den
gegebenen Umstanden gebotenen Sorgfalt nicht innerhalb
der Prioritatsfrist eingereicht wurde.

Wenn das EPA als Anmeldeamt beabsichtigt, einen Antrag auf
Wiederherstellung des Prioritatsrechts abzulehnen, erlasst es eine
Mitteilung Uber die beabsichtigte Ablehnung (Formblatt
PCT/R0O/158) und fordert den Anmelder auf, innerhalb einer Frist
von zwei Monaten nach der Mitteilung weitere Nachweise
einzureichen und/oder dazu Stellung zu nehmen. Erst nach Ablauf
dieser Frist wird eine endgultige Entscheidung getroffen und
mitgeteilt (Formblatt PCT/RO/159).

Eine Entscheidung des Anmeldeamts Uber einen Antrag auf
Wiederherstellung des Prioritatsrechts ist fur die internationale
Recherche nicht erforderlich, wenn die Anmeldung innerhalb von
zwei Monaten seit dem Datum, an dem die Prioritatsfrist
abgelaufen ist, eingereicht wurde, da in diesem Fall der
Prioritatsanspruch wéahrend der internationalen Phase nicht als
Prioritatsanspruch der einzige oder der erste in der internationalen
Anmeldung, so gilt er weiterhin als Grundlage fur die Berechnung
aller Fristen in der internationalen Phase, einschlieRlich der Fristen
flr den Eintritt in die nationalen Phasen, d. h. auch in die
europaische Phase.

Hat der Anmelder die Wiederherstellung des Prioritatsrechts im
Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt nicht beantragt oder hat
das EPA den Antrag auf Wiederherstellung abgelehnt, so kann der
Anmelder in der nationalen Phase, d. h. im Verfahren vor dem

Hat das EPA als Anmeldeamt einem Antrag auf Wiederherstellung
stattgegeben, so ist diese Entscheidung wirksam und wird im
Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt nicht Uberprift
Redélui-a'ﬁ(-:'ﬁu\'/-on anderen Bestimmungsamtern akzeptiert, wenn
keine Vorbehalte Anwendung finden.

Informationen zu den Amtern, die einen Vorbehalt gemacht haben,
sind der Website der WIPO zu entnehmen.3°

Muss der Prioritatsbeleg eingereicht werden?

Beansprucht der Anmelder die Prioritat einer friheren Anmeldung,
so ist innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritdtsdatum eine
beglaubigte Abschrift dieser friiheren Anmeldung
("Prioritatsbeleg") beim Anmeldeamt oder beim Internationalen
Biro einzureichen. Wurde die frihere Anmeldung jedoch beim

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.062

R. 49ter.1, 49ter.2

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.070
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Anmeldeamt eingereicht, kann der Anmelder beim Anmeldeamt
beantragen, dass dieses eine beglaubigte Abschrift der friiheren
Anmeldung an das IB Ubermittelt. Dafir ist ein K&stchen in Feld
Nr. VI des PCT-Antrags vorgesehen.

Far die Erstellung einer beglaubigten Abschrift einer friheren An-
meldung und deren Ubermittlung an das IB erhebt das EPA als
wenn beantragt wird, dass das IB einen Prioritatsbeleg Uber den
digitalen Zugangsservice (DAS) abruft, und dieser dort verfligbar
das EPA als Anmeldeamt die Abschrift einer fritheren Anmeldung
nicht gebuhrenfrei in die Akte einer internationalen Anmeldung auf,
selbst wenn die frihere Anmeldung eine europaische Anmeldung
oder eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale
Anmeldung ist.

Handelt es sich bei der friheren Anmeldung um eine nationale
Anmeldung, die bei einem am DAS teilnehmenden nationalen
Amt3! eingereicht wurde, kann beim IB beantragt werden, dass es
eine beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung tber den DAS
bezieht. Daflir enthalt das PCT-Antragsformular in Feld Nr. VI ein
entsprechendes Kastchen und ein Feld fur die Angabe des
jeweiligen Zugangscodes. Genauso kann das IB, falls die frihere
Anmeldung eine ab dem 1. November 2018 eingereichte
europaische Patentanmeldung ist, ersucht werden, eine
beglaubigte Abschrift tber den DAS abzurufen, weil das EPA seit
diesem Datum fiur européische Direktanmeldungen am DAS
teilnimmt. Seit dem 1. April 2019 kann der Abruf einer
beglaubigten Abschrift Gber den DAS auch beantragt werden,
wenn die internationale Anmeldung die Prioritat einer friiheren,
beim EPA als Anmeldeamt eingereichten internationalen
Anmeldung beansprucht.

Ein in Papierform erstellter Prioritdtsbeleg muss auch in dieser
Form beim EPA eingereicht werden, um die Gliltigkeit seiner
Beglaubigung zu gewahrleisten. Er kann folglich nicht per Fax oder
Uber die Web-Einreichung des EPA tbermittelt werden. In
elektronischer Form erstellte Prioritatsbelege wiederum werden
nur akzeptiert, wenn sie von der ausstellenden Behorde digital
signiert wurden und die Signatur vom EPA anerkannt wird. Derzeit
lassen die Software fiir die Online-Einreichung und die Online-
Einreichung 2.0 die Ubermittlung elektronisch erstellter Prioritats-
EPA als Anmeldeamt kénnen elektronische Prioritatsunterlagen
aulRerdem mittels ePCT zusammen mit dem Formblatt
PCT/RO/101 beim EPA bzw. anschlieRend beim IB eingereicht
werden.

Eine Liste der teilnehmenden Amter ist zu finden unter
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Stellt das EPA als Anmeldeamt beglaubigte
Abschriften der internationalen Anmeldung aus?

Bendtigt der Anmelder eine beglaubigte Abschrift einer beim EPA
als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung, kann er
dies beim EPA unter Entrichtung der entsprechenden Gebuhr

Papierform ausgestellt.

Welche Internationale Recherchenbehdrde (ISA) ist
zustandig, wenn das EPA als Anmeldeamt tatig ist?

Wird eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt Art. 16 PCT
eingereicht, ist das EPA die allein zustandige ISA. Eine R..4.1b) V), 4.14bis
Eintragung in Feld Nr. VIl des PCT-Antrags eribrigt sich daher. }EﬁIlsz 0

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (1)

PCT-Leitfaden der
WIPO, Anhang C

Koénnen informelle Stellungnahmen zu friheren
Recherchenergebnissen eingereicht werden? Was
ist der PCT-Direkt-Dienst?

Am 1. November 2014 hat das EPA den PCT-Direkt-Dienst flr ABI. 2014, A89
internationale Anmeldungen eingefihrt, die beim EPA als ABI. 2017, A21
Anmeldeamt eingereicht werden. Am 1. Juli 2015 wurde dieser

Dienst auf bei allen tibrigen Anmeldedmtern eingereichte

internationale Anmeldungen ausgeweitet. PCT-Direkt ermdéglicht

den Anmeldern, die bei einem der Anmeldedmter eine

internationale Anmeldung einreichen, welche die Prioritat einer

frheren, vom EPA bereits recherchierten Anmeldung

beansprucht, zusammen mit dem Antrag ein Schreiben mit einer

informellen Stellungnahme einzureichen, mit der die vom EPA in

der Stellungnahme zur Recherche fur die frihere Anmeldung®?

Das EPA als ISA berlcksichtigt eine tGber PCT-Direkt eingereichte

Generell kann PCT-Direkt nicht verwendet werden, wenn zu der friheren Anmeldung eine
Recherche internationaler Art durchgefiihrt wurde. Im Fall der Niederlande und Belgiens
ergeht jedoch zusammen mit dem vom EPA erstellten Recherchenbericht internationaler Art
ein schriftlicher Bescheid, und PCT-Direkt kann in diesen Fallen verwendet werden.
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informelle Stellungnahme bei der Erstellung des ISR und des WO-
ISA.

INTERNATIONALE RECHERCHE

‘ ISA/EP - Europaisches Patentamt [EPA] 74 ‘

Friihere Anmeldung auswadhlen *
EP - 06 Apr 2021-12345678.2

@ Die ISA wird ersucht, die Ergebnisse der frilheren Recherche zu beriicksichtigen
© Die ISA wird NICHT ersucht, die Ergebnisse der frilheren Recherche zu beriicksichtigen
(] Die oben ausgewé&hlte frilhere Anmeldung ist die gleiche, oder im wesentlichen gleiche, wie die

internationale Anmeldung, auBer dass sie gegebenfalls in einer anderen Sprache eingereicht
worden ist.

Zugéanglichkeit von Dokument[en] fir die ISA *

Andere(s] Dokument(e] ist/sind angefiigt

Weiteres Dokument hinzufigen
Art des Dokurments *

Andere Dokumente
Kopie der Ergebnisse der friiheren Recherche
Kopie der frilheren Anmeldung
Ubersetzung der frilheren Anmeldung in eine von der ISA zugelassene Sprache
Ubersetzung der Ergebnisse der friiheren Recherche in eine von der ISA zugelassene Sprache
Kopie der in den Ergebnissen der friilheren Recherche angefiihrien Dokumente

" f

Kann der Anmelder beantragen, dass eine frihere
Recherche berticksichtigt wird?

Der Anmelder kann beim Anmeldeamt beantragen, dass das R.4.12 PCT
Ergebnis einer friiheren Recherche, die vom EPA oder einem PCT-Leitfaden der
anderen Amt durchgefiihrt wurde, berticksichtigt wird. Diese WIPO, 5.073
Option kann im PCT-Antragsformblatt, Fortsetzung von Feld

Nr. VII (Punkt 1), ausgewahlt werden. Die internationale

Recherchengebuhr wird jedoch nur unter bestimmten


https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#REG_4_12
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Unter welchen Umstanden kann die internationale
Recherchengeblhr zurlickerstattet werden?

Beruht die Recherche zu einer internationalen Anmeldung ganz
oder teilweise auf einem friheren EPA-Recherchenbericht zu einer
Anmeldung, deren Prioritat wirksam beansprucht wird (Feld Nr. VI
des PCT-Antragsformblatts), so kann dem Anmelder die
internationale Recherchengeblihr zurlickerstattet werden. Das
EPA als ISA entscheidet, ob die Erfordernisse erfillt sind, und

die Prioritat einer Anmeldung beansprucht, fir die das EPA eine
Recherche durchgefiihrt hat, braucht der Abschnitt "Fortsetzung
von Feld Nr. VII" im PCT-Antrag nicht ausgefullt zu werden.

Die Gebuhr wird nur zurlickerstattet fir vom EPA durchgefihrte
Recherchen zu einer Anmeldung, deren Prioritat wirksam
beansprucht wird.

Anmeldungen mit Bezugnahme auf biologisches
Material

Nach dem PCT wird die Frage, ob eine internationale Anmeldung
eine Bezugnahme auf hinterlegtes biologisches Material
enthalten muss, durch das nationale Recht der
Bestimmungsstaaten geregelt. Der PCT schreibt jedoch den Inhalt
einer ggf. erforderlichen Bezugnahme vor und setzt die Frist fest,
in der sie vorzulegen ist.

Jedes Bestimmungsamt entscheidet selbst, ob eine den
Erfordernissen des PCT entsprechende Bezugnahme auf
biologisches Material im Hinblick auf ihren Inhalt und den Zeitpunkt
ihrer Einreichung den Erfordernissen des jeweiligen nationalen
Rechts entspricht. Es kénnen jedoch noch nationale
Anforderungen hinzukommen und zu PCT-Anforderungen werden,
wenn dem IB davon Mitteilung gemacht wird. Das EPA hat von

Das EPA hat dem IB mitgeteilt, dass Anmelder, die den Eintritt in
die européaische Phase wiinschen, folgende zuséatzlichen Angaben
machen muissen:

Soweit sie dem Anmelder vorliegen, sind in der Anmeldung in der
eingereichten Fassung einschlagige Informationen zu den
Merkmalen des biologischen Materials anzugeben und in Fallen, in
denen das biologische Material nicht vom Anmelder, sondern von

Am 1. April 2019 traten im EPA neue Verfahren zur Gebuhrenrickerstattung in Kraft und am

__________________

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 5 (2)
ABI. 2009, 99

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.073

R..13his PCT

ABI. 2010, 498
Abschnitt 209 PCT-
Verw.vorschr.
PCT-Leitfaden der
WIPO,
11.075-11.087
PCT-Newsletter
11/2014, 13

R. 13bis.4, 13bis.7
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einem Dritten hinterlegt wurde, Name und Anschrift des Hinter-
legers in der internationalen Anmeldung zu nennen. Aul3erdem
sind dem IB innerhalb von 16 Monaten nach dem Prioritdtsdatum
Urkunden vorzulegen, dass der Hinterleger

- den Anmelder erméchtigt hat, auf das biologische Material
Bezug zu nehmen, und

- vorbehaltlos und unwiderruflich seine Zustimmung erteilt
hat, dass dieses Material der Offentlichkeit zuganglich
gemacht wird.

Eine solche Vollmacht wird jedoch nicht bendtigt, wenn der
Hinterleger seine Rechte am hinterlegten Material dem Anmelder
spatestens am Anmeldedatum der internationalen Anmeldung
Ubertragen hat. In diesem Fall ist die Urkunde tber den
Rechtstibergang vorzulegen. Weitere Informationen finden sich in
Anhang L des PCT-Leitfadens der WIPO.

Wird ein Erfordernis im Zusammenhang mit einer Bezugnahme auf
biologisches Material nicht innerhalb von 16 Monaten nach dem
Prioritatsdatum der Anmeldung erflillt, so kann dies im Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt, d. h. beim Eintritt in die
europaische Phase, nicht behoben werden. Folglich kann die
internationale Anmeldung im Prifungsverfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt/ ausgewahltem Amt wegen unzureichender
Offenbarung zurtickgewiesen werden.

Angaben Uber hinterlegtes biologisches Material, die nicht in der
Beschreibung enthalten sind, kbnnen auf einem gesonderten
Formblatt (PCT/R0O/134) gemacht werden (Feld Nr. IX, Kastchen 7
des PCT-Antragsformblatts). Dieses Formblatt ist auch dann zu
verwenden, wenn der Anmelder wiinscht, dass Proben nur an
einen Sachverstandigen herausgegeben werden.

Das EPA gibt Proben des biologischen Materials nach MalRgabe

als Bestimmungsamt vom Tag der Vero6ffentlichung der
internationalen Anmeldung in einer Amtssprache des EPA an, d. h.
in der internationalen Phase, Antrage auf Vorlage von Proben des
biologischen Materials fiir Dritte. Das EPA hat dem IB mitgeteilt,
dass der Anmelder, wenn er wiinscht, dass das biologische
Material nur durch Herausgabe einer Probe an einen vom
Antragsteller benannten Sachverstandigen zuganglich gemacht
wird, das IB vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die
Veroffentlichung der internationalen Anmeldung entsprechend
informieren muss, wenn eine solche Veréffentlichung in einer der
Amtssprachen des EPA erfolgt. Wurde die internationale
Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA verdffentlicht, so
kann die Mitteilung Uber die Sachverstandigenldésung noch bis zum
Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung
der Ubersetzung dieser Anmeldung durch das EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt eingereicht werden. Die Wahl
der Sachverstandigenlésung wird dann von der WIPO auf ihrer
PATENTSCOPE-Website bzw. gegebenenfalls auf dem Deckblatt

R..13bis.6 PCT

PCT-Newsletter
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11/2011, 5
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der veroffentlichten Ubersetzung der Anmeldung bekannt
gegeben.

Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder
Aminosauresequenzen offenbaren

Falls die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid-
und/oder Aminosauresequenzen offenbart, muss sie ein
Sequenzprotokoll enthalten, das dem in Anhang C der
Verwaltungsvorschriften zum PCT vorgeschriebenen und auf der
Website der WIPO veroffentlichten Standard entspricht.
Insbesondere muss das Sequenzprotokoll dem WIPO-Standard
ST.26 entsprechen, der XML-basiert ist und fiir am oder nach dem
1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt.** Fur vor
dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt vor
dem EPA der WIPO-Standard ST.25.%° Einzelheiten zum
Verfahren fir am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte
Anmeldungen sind dem Beschluss des Prasidenten des EPA vom
9. Dezember 2021 uber die Einreichung von Sequenzprotokollen

entnehmen. Ein standardkonformes Sequenzprotokoll ist geman
dem WIPO-Standard ST.26 fur die gesamte Sequenzinformation
einzureichen, die den unter Nummer 7 und 8 des Standards
definierten Langengrenzen entspricht. Nachstehend wird das
Verfahren fir am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte
internationale Anmeldungen beschrieben.

Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der
internationalen Anmeldung nicht enthalten ist, ist — wenn es nicht

Wird eine internationale Anmeldung in elektronischer Form
eingereicht, so wird ein zu dieser Anmeldung gehdérendes und
gemal WIPO-Standard ST.26 im XML-Format eingereichtes
Sequenzprotokoll bei der Berechnung der (Seitengebuhr als Teil
der) internationalen Anmeldegebihr nicht bericksichtigt

Wird eine andere Option fiir die Einreichung des Sequenz-
protokolls gewahlt, so wird der Betrag der Seitengebtihr als Teil
der internationalen Anmeldegebihr unter Beriicksichtigung jeder

Abschnitte 101, 207,
208, 707 (a) und (a-
bis) sowie Anhang C
PCT-Verw.vorschr.
PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.099 - 5.104
und 11.088
PCT-Newsletter
10/2021, 2

2/2022, 11

5/2022, 1

Abschnitt 707 a-bis)
PCT-Verw.vorschr.

R. 13ter.1 PCT
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Sequenzprotokoll in elektronischer Form im Textformat gemarn

2.24.005 Die WIPO hat das Tool "WIPO Sequence"3¢ entwickelt, das den
Anmeldern bei der Erstellung von dem WIPO-Standard ST.26
entsprechenden Sequenzprotokollen helfen soll. Die Anmelder
sollten unbedingt sicherstellen, dass sie die neueste Software-
Version heruntergeladen haben, und auf der WIPO-Website den
WIPO Sequence Newsletters” abonnieren, damit sie wichtige
Anklndigungen und Informationen zu Software-Updates und damit
zusammenhangenden Fragen erhalten.

2.24.006  Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass eine separate ABI. 2022, A60
elektronische Datei, die Sequenzen offenbart, in einem anderen Anhang C der PCT-
Format vorzuliegen scheint als im XML-Format des WIPO- Verw.vorschr., Nr. 26

Standards ST.26, so betrachtet es diese Datei nicht als Teil der
internationalen Anmeldung. Stattdessen konvertiert es die Datei in
das Format des Hauptteils der Beschreibung und fordert den
Anmelder auf zu bestétigen, ob der Inhalt der konvertierten Dateli
Teil der Beschreibung sein soll, und innerhalb einer Frist von
einem Monat ab dem Datum der Aufforderung eine etwaige
entsprechende Seitengebuhr zu zahlen (Formblatt PCT/R0O/132).
Jede Zahlung, die innerhalb dieser Frist beim EPA als
Anmeldeamt eingeht, gilt als Bestatigung, dass der Inhalt der
konvertierten Datei Teil der internationalen Anmeldung sein soll.

2.24.007 Der Inhalt der konvertierten Datei wird nicht als Teil der internatio- ABI. 2022, A60
nalen Anmeldung betrachtet, wenn der Anmelder dies so erklart
oder wenn er es versaumt, innerhalb der Frist von einem Monat ab
dem Datum der Aufforderung die erforderlichen Gebuhren zu
zahlen. Die Datei ist dann nicht Teil des Prioritatsbelegs, den das

2.25 Wer muss den Antrag unterzeichnen?

2.25.001 Das Formblatt fir den PCT-Antrag oder ggf. die Vollmacht muss R.4.1d), 4.15

vom Anmelder unterzeichnet sein (Feld Nr. X des 26.2bis a)

Antragsformblatts). 2L M) EL

WIPO, 5.088 - 5.091
PCT-Newsletter
1/2020, 5

2.25.002 Im Falle mehrerer Anmelder missen alle Anmelder den Antrag
oder alle, fur die der Anwalt handeln soll, eine Vollmacht unter-
schreiben (Feld Nr. IX des PCT-Antragsformblatts). Das EPA als
Anmeldeamt wird die Anmelder jedoch nicht auffordern, fehlende
Unterschriften nachzureichen, wenn das PCT-Antragsformblatt
von mindestens einem der Anmelder unterzeichnet ist. Jedes
Bestimmungsamt kann aber die fehlenden Unterschriften von allen

% wipo.int/standards/en/sequence/
37 wipo.int/standards/en/sequence/signup.htm|
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2.25.003

2.25.004

2.26

2.26.001

2.26.002

2.26.003

Anmeldern verlangen, die den PCT-Antrag fir diesen
Bestimmungsstaat nicht unterzeichnet haben.

Das EPA als Bestimmungsamt verlangt nicht, dass eine fehlende
Unterschrift bei Eintritt in die européische Phase nachgereicht wird.

Hat nicht der Anmelder, sondern sein Anwalt den PCT-Antrag
unterzeichnet, so braucht weder eine unterzeichnete Vollmacht
noch eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht eingereicht zu
werden, weil das EPA auf dieses Erfordernis verzichtet hat
jedoch empfohlen, dass sich der Anwalt von allen Anmeldern
entweder durch direkte Unterzeichnung des PCT-Antrags oder
durch eine Vollmacht ausdrucklich bevollmachtigen lasst

In welcher Sprache ist die internationale Anmeldung
einzureichen?

Die internationale Anmeldung (d. h. Antrag, Beschreibung,
Anspriche, Zeichnungen und Zusammenfassung) muss beim EPA
als Anmeldeamt in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch eingereicht
werden. In anderen Sprachen eingereichte Anmeldungen werden an
das IB weitergeleitet, das dann anstelle des EPA als Anmeldeamt
tatig wird. Eine Anmeldung kann beim EPA als Anmeldeamt also nur

legt sind.

Wird eine Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt in einer seiner
Amtssprachen eingereicht, so gilt diese Sprache als Verfahrens-
sprache und kann wahrend der internationalen Phase oder bei
Eintritt in die europaische Phase nicht mehr gedndert werden
kann jedoch — aufRer bei Anderungen und Berichtigungen der
Anmeldung, fiir die die Sprache der internationalen Anmeldung zu
benutzen ist — in jeder der genannten drei Amtssprachen des EPA
gefihrt werden.

Far am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen
akzeptiert das EPA als Anmeldeamt nicht nur Sequenzprotokolle
mit sprachenabhangigem Freitext in Englisch oder der Sprache der
internationalen Anmeldung (Deutsch oder Franzdsisch), sondern
auch die Einreichung von sprachenabhéngigem Freitext in Englisch
und einer weiteren Sprache innerhalb ein und desselben
Sequenzprotokolls.

__________________

ABI. 2010, 335
PCT-Leitfaden der
WIPO, 11.008

Art. 3(4)0), 11.(1).1)
T

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.013 -5.014

ABI. 1993, 540
ABI. 2010, 572

Abschnitt 332 a-bis)
PCT-Verw.vorschr.
PCT-Newsletter
7-8/2022, 7
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2.27

2.27.001

2.27.002

2.27.003

2.27.004

2.27.005

2.27.006

2.27.007

38

39

58

Welche Gebuhren sind bei Einreichung einer
internationalen Anmeldung fallig?

Bei Gebuihrenzahlungen in der internationalen Phase wird den
Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den
Websites des EPA38 und der WIPO?° zu konsultieren. AuRerdem
enthalt jede Ausgabe des Amtsblatts Hinweise fir die Zahlung von
Gebihren, Auslagen und Verkaufspreisen.

Gebihrenbetrage kénnen von jedermann, also von Anmeldern,
Vertretern und sonstigen Personen, wirksam entrichtet werden.

Fur eine internationale Anmeldung sind folgende Gebuhren direkt
an das EPA als Anmeldeamt zu entrichten:

- die Ubermittlungsgebiihr,
- die internationale Anmeldegebihr und
- die internationale Recherchengebdhr.

Die Ubermittlungsgebiihr, die internationale Anmeldegebiihr und
die internationale Recherchengebuhr sind innerhalb eines Monats
nach Eingang der internationalen Anmeldung zu zahlen.

Enthalt die internationale Anmeldung mehr als 30 Seiten, so erhéht
sich die internationale Anmeldegebiihr um eine Pauschalgebihr fur
jede Uber 30 Seiten hinausgehende Seite. Diese zusatzliche
Gebdihr ist Teil der internationalen Anmeldegebihr und muss vom
Anmelder zusammen mit dem (Grund-) Betrag der Anmeldegebuihr
entrichtet werden. Der Anmelder sollte den zusatzlichen Betrag
selbst berechnen und darf nicht warten, bis eine Mitteilung ergeht,
da nach Ablauf der Einmonatsfrist der fehlende Betrag nur noch
zusammen mit einer Gebuhr flr verspatete Zahlung wirksam

Enthalt die Anmeldung ein Sequenzprotokoll als Teil der
Beschreibung in einer dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden
Form, so werden die Seiten dieses Teils bei der Berechnung der

Hat der Anmelder das EPA als Anmeldeamt ersucht, eine
beglaubigte Abschrift des Prioritdtsbelegs zu erstellen und an das
IB zu Ubermitteln oder das Prioritatsrecht wiederherzustellen, ist
die jeweilige Gebuhr (Gebuhr fur die Erstellung einer beglaubigten
Abschrift des Prioritatsbelegs und ihre Ubermittlung an das IB,
Gebuhr fur den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts)
zugunsten des EPA als Anmeldeamt zu entrichten.

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.184 - 5.199
PCT-Newsletter
3/2018, 8,

11/2020, 14,
12/2020, 11

PCT-Leitfaden der
WIPO,
Anhang C (EP)

____________________

PCT-Newsletter
5/2015, 10
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2.27.008

2.27.009

2.27.010

2.27.011

2.27.012

2.27.013

40
41
42

43

Hohe der Gebiihren

Die Hohe der Ubermittlungsgebihr und der internationalen
Recherchengebihr wird vom EPA festgelegt und im aktuellen
Verzeichnis der Geblhren und Auslagen im Amtsblatt und auf der
Website des EPAC verdffentlicht.

Zu den Bedingungen fur eine Ermafigung der internationalen

Die Hohe der internationalen Anmeldegebtihr einschliellich der
Seitengebuhr wird von der WIPO in Schweizer Franken festgelegt
und ist dem Gebihrenverzeichnis zu entnehmen, das im Anhang
zur PCT-Ausfuihrungsordnung erscheint und Bestandteil der
Ausfuhrungsordnung ist (PCT-Gebuhrenverzeichnis). Wird diese
Gebihr an das EPA als Anmeldeamt gezahlt, so ist sie in Euro zu
entrichten. Aufgrund von Anderungen des Wechselkurses von
Euro und Schweizer Franken andert sich der Aquivalenzbetrag
von Zeit zu Zeit. Dies wird im PCT-Newsletter der WIPO und im
Amtsblatt des EPA bekannt gegeben. Aktuelle Informationen zu
den Gebihrenbetragen sind sowohl auf der Website des EPA*! als
auch auf der Website der WIPO#? zu finden. Als internationale
Anmeldegebihr, als Recherchengebiihr und als
Ubermittlungsgebiihr ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der
internationalen Anmeldung geltende Betrag zu zahlen.

Zu den Bedingungen fur eine Ermafigung der internationalen

Zahlungsarten

Alle an das EPA zu entrichtenden Gebulhren sind in Euro zu
zahlen, und zwar

- mit Abbuchungsauftrag vom laufenden Konto unter Nutzung
einer Smartcard-Verbindung

- per Kreditkarte mit sofortiger Wirkung unter Nutzung der
Zentralen Gebuhrenzahlung und

- mit der Funktion fir Banklberweisungen in der Zentralen
Gebihrenzahlung.*?

Nutzer mit einem laufenden Konto beim EPA kdnnen die Zahlung
per Abbuchungsauftrag vornehmen. Zum 1. Dezember 2017 hat
das EPA auf eine reine Online-Verwaltung der laufenden Konten
seiner Nutzer umgestellt. Das heif3t, dass seit diesem Tag alle
Abbuchungsauftrage in einem elektronisch verarbeitbaren Format

PCT-Leitfaden der
WIPO, Anhang C
(EP)

PCT-Geblhren-
verzeichnis
PCT-Leitfaden der
WIPO, Anhang C
(EP)

Art. 5 GebQ

Nr. 1 VLK
ABI. 2007, 626

Nr. 1 VLK
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(XML) uber einen der zulassigen Online-Dienste eingereicht
werden missen. Abbuchungsauftrage konnen auch elektronisch
Uber die Zentrale Gebiuhrenzahlung erteilt werden. Ein auf
anderem Weg, z. B. auf Papier oder tber die Web-Einreichung
eingereichter Abbuchungsauftrag ist ungiiltig und wird nicht
ausgefuhrt.

2.27.014 Die automatische Abbuchung steht fur Zahlungen an das EPA ABI. 2022, A18, A81
als Anmeldeamt, ISA und IPEA seit 1. April 2015 zur Verfigung.
Einen Uberblick liber das automatische Abbuchungsverfahren fur
Gebuhren im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, ISA und
IPEA nach dem PCT enthalt die Website des EPA.** Zahlungen
per Kreditkarte sind seit 1. Dezember 2017 moglich. Einzelheiten
zu Zahlungen per Kreditkarte sind der Website des EPA zu
entnehmen.* Die Zahlung per Scheck hat das EPA seit April 2008
abgeschafft.

GEBUHREN

Genaue Informationen dariiber, wie Gebiihren an das EPA entrichtet werden kdnnen,
ersehen Sie aus der Seite 'Entrichten von Zahlungen' auf der EPA-Website

Zahlungsweise Kreditkarte

Zahlungsweise
Kreditkarte

Laufendes Konto

20 a
Vorldufig keine Zahlung
Automatisches Abbuchungsverfahren
Bankiberweisung

Abbrechen

2.27.015 Der Tag, der als Tag des Eingangs einer Zahlung gilt, wird gemafR  Art, 7 (1) GebQ

2.27.016  Hinweise zur Zahlung von Gebihren sind auf der Website des
EPA“ und in jeder Ausgabe des Amtsblatts enthalten.

Verfahren zur Gebilhrenriickerstattung

2.27.017 Gemal dem Verfahren zur Gebuhrenrickerstattung mussen die ABI. 2019, A82
Nutzer klare und aktuelle Riickerstattungsanweisungen in einem
elektronisch verarbeitbaren Format (XML) einreichen. Die
Einreichung elektronisch verarbeitbarer Riickerstattungs-
anweisungen ist seit 1. Oktober 2019 obligatorisch. In diesem
neuen Verfahren kénnen Anmelder fir Gebuhrenrtickerstattungen
auch das Konto jedes Dritten angeben.

4 epo.org/applying/fees/payment/automatic-debiting-procedure_de.html

4 epo.org/applying/online-services/fee-payment/credit-card-fag_de.html

4 epo.org/applying/fees/payment de.html
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2.27.018 Furinternationale Anmeldungen missen die Rickerstattungs-
anweisungen uber die Online-Einreichung des EPA, die Online-
Einreichung 2.0 oder tber ePCT mittels Formblatt PCT/R0O/101
erteilt werden. Sie kdnnen auch in der Online-Einreichung des
EPA oder der Online-Einreichung 2.0 tber die Plug-ins PCT-SFD
oder PCT-DEMAND eingereicht werden.

GEBUHREN

Genaue Informationen darliber, wie Geblihren an das EPA entrichtet werden kinnen,
ersehen Sie aus der Seite 'Entrichten von Zahlungen' auf der EPA-Website

| Gebilhren einblenden | | Vorschau auf das Gebiihrenblatt

Zahlungsweise Kreditkarte
Nummer des laufenden Kontos
Name

Zahlungsweise
Kreditkarte

Etwaige Riickerstattungszahlungen sind auf das Termin- oder Kontokorrentkonto
beirn unten angegebenen Anmeldeamt zu leisten.

w

Numrer des laufenden Kontos *
28 |

Name *

sovrecnen | [ RRRURSEEAN

GEBUHREN

Gebiihren hinzufiigen

RUCKERSTATTUNGSINFORMATIONEN

Etwaige Riickerstattungszahlungen sind auf das Termin- oder Kontokorrentkonto bei der
unten angegebenen ISA zu leisten

Nummer des laufenden Kontos *
28
Name *

Abbrechen -

2.27.019 Ruckerstattungen erfolgen auf ein laufendes Konto beim EPA oder  ABI. 2022, A18
ein Bankkonto. Per Scheck oder auf eine Kreditkarte kdnnen keine
Ruckerstattungen vorgenommen werden. Kann das EPA die
Ruckerstattung nicht auf ein beim Amt gefiihrtes laufendes Konto
vornehmen, fordert es den Verfahrensbeteiligten auf, die
Ruckerstattung uber die Zentrale Gebiihrenzahlung*’ einzulésen.

Dazu versendet es zwei getrennte Mitteilungen:

- In der ersten Mitteilung wird der Beteiligte dartiber
informiert, dass eine Ruckerstattung gewahrt wird und ihre
Auszahlung online veranlasst werden kann;

47 epo.org/applying/online-services/fee-payment_de.html bzw.
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- die zweite Mitteilung enthalt einen Rickerstattungscode,
der zur Identifikation und Einldsung der Riickerstattung
benotigt wird.

Wann gelten GebiuhrenerméaRigungen?

Die internationale Anmeldegebihr ermaRigt sich um 90 %, wenn
die in Nr. 5 des PCT-Gebuhrenverzeichnisses genannten
Anforderungen erfllt sind. Bei mehreren Anmeldern muss jeder
Anmelder die Erfordernisse erflllen, damit eine Ermafigung
mdglich ist.

Bei Anmeldern, die berechtigt sind, eine internationale Anmeldung
ErmafRigung maoglich, wenn es sich bei dem Anmelder um eine
naturliche Person handelt, die Staatsangehdriger eines der
folgenden Staaten ist und dort ihren Sitz oder Wohnsitz hat:
Albanien (AL), Bulgarien (BG), Estland (EE), Griechenland (GR),
Kroatien (HR), Lettland (LV), Litauen (LT), Malta (MT), Montenegro
(ME), Nordmazedonien (MK), Polen (PL), Portugal (PT),
Rumaénien (RO), Serbien (RS), Slowakei (SK), Slowenien (SI),
Tschechische Republik (CZz), Turkei (TR), Ungarn (HU). Am

1. Januar 2023 erfiillten diese EPU-/PCT-Vertragsstaaten die
Kriterien nach Nr. 5 a) des PCT-Geblhrenverzeichnisses.

Wird die Anmeldung von mehreren Anmeldern eingereicht, muss
nur einer von ihnen Staatsangehdriger eines der oben
aufgefiihrten EPU-/PCT-Vertragsstaaten sein und dort seinen Sitz
oder Wohnsitz haben; jedoch miissen alle Anmelder die in Nr. 5
des PCT-Geblhrenverzeichnisses genannten Kriterien erfillen.

Eine Liste der Staaten, deren Staatsangehdrige/Bewohner (d. h.
Personen, die dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben) die Erforder-
nisse fur eine Ermafigung erfullen kdnnen, wird auf der Website
der WIPO*® veroffentlicht.

Wird das EPA als Anmeldeamt tatig, ermagigt sich die inter-
nationale Anmeldegebuhr, wenn die Anmeldung in elektronischer
davon abhéangig, in welchem Format die Anmeldung eingereicht
wird. Die Einzelheiten sind der EPA-Website*® und dem PCT-
Leitfaden der WIPO, Anhang C (EP), zu entnehmen.

Dem Formbilatt fur den PCT-Antrag liegt ein Blatt zur Berechnung
der vorgeschriebenen Gebiihren bei. Die Anmelder werden
gebeten, dieses Blatt fiir die Gebuhrenberechnung zu verwenden.
Zu moglichen ErmaRigungen der Gebuhr fur die internationale
(ergdnzende) Recherche oder die vorlaufige Prifung, wenn das

PCT-Geblhren-
verzeichnis, Nr. 5
PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.188
PCT-Newsletter
6/2015, 13

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.189
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Was geschieht, wenn Gebuhren verspatet entrichtet werden?

Gebuhren entrichtet wurden oder der gezahlte Betrag nicht zur
Deckung der falligen Gebuhren ausreicht, fordert das EPA den
Anmelder auf, den fehlenden Betrag zusammen mit einer Gebihr
fur verspétete Zahlung zu entrichten, die 50 % der nicht
entrichteten Geblihren betragt, mindestens aber der
Ubermittlungsgebuihr entspricht.

Die Gebuhr fur verspatete Zahlung darf nicht héher sein als 50 %
der im PCT-Gebuhrenverzeichnis genannten internationalen
Anmeldegebihr, wobei die Gebuhr fir die 31. und jede weitere
Seite der internationalen Anmeldung unberiicksichtigt bleibt.

Entrichtet der Anmelder nicht innerhalb eines Monats nach dem
Datum der Aufforderung die vorgeschriebenen Geblhren sowie
die Gebuhr fur verspétete Zahlung, so gilt die internationale
Anmeldung als zuriickgenommen und wird vom Anmeldeamt fr
zurickgenommen erklart.

ABI. 1992, 383
PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.193 - 5.196
PCT-Newsletter
5/2015, 10
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Kapitel 3 — Das EPA als Internationale
Recherchenbehorde (ISA) und fir die erganzende
internationale Recherche bestimmte Behorde

(SISA)
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Allgemeines

Seit dem 1. Juli 2010 wird das EPA als Internationale Behorde
nach dem PCT nicht nur als ISA und IPEA, sondern auch als flr
die erganzende internationale Recherche bestimmte Behoérde
(SISA) tatig. In diesem Kapitel wird zuerst das Verfahren vor dem
EPA als ISA und am Schluss das Verfahren vor dem EPA als

uber das Verfahren vor dem EPA als IPEA.

In der Vereinbarung EPO-WIPO sind die Einzelheiten der
Verfahren vor dem EPA als Internationaler Behodrde geregelt. Die
geltende Vereinbarung trat am 1. Januar 2018 in Kraft. Anhang A
der Vereinbarung wurde mit Wirkung vom 1. April 2018 geéndert,
Anhang D Tell | zuletzt mit Wirkung vom 1. April 2022 und
Anhang D Teil Il Absatz 4 zuletzt mit Wirkung vom 1. April 2020.

Welche Aufgabe hat das EPA als ISA?

Das EPA als ISA erstellt fur jede internationale Anmeldung einen
internationalen Recherchenbericht (ISR) und einen schriftlichen
Bescheid der Internationalen Recherchenbehdérde (WO-ISA) nach
kein internationaler Recherchenbericht erstellt wird, und einen
WO-ISA mit der Angabe, dass die ISA nicht verpflichtet ist, eine
Recherche durchzufiihren, bzw. keine sinnvolle Recherche

Im ISR werden u. a. die Unterlagen des Stands der Technik, die
als wesentlich angesehen werden, die Klassifikation des
Gegenstands der Erfindung und die recherchierten Sachgebiete
angegeben.

Mit dem WO-ISA erhélt der Anmelder einen vorlaufigen, nicht
bindenden Bescheid zu Fragen der Neuheit, der erfinderischen
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit und kann so schon
in der Recherchenphase entscheiden, ob er seine Anmeldung
direkt in die nationale/regionale Phase weiterfiihrt oder ob er einen
Einwande auszuraumen und moglicherweise einen positiven IPER
zu erhalten. Anmeldern wird jedoch empfohlen, vor der
Entscheidung, ob sie eine internationale vorlaufige Prifung
beantragen wollen, die Informationen zur ZweckmafRigkeit des

R..43 PCT
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Wann ist das EPA als ISA zustandig?

Die Zustandigkeit des EPA als ISA ist im Grunde universell, also
nicht auf internationale Anmeldungen beispielsweise aus den
EPU-Vertragsstaaten beschrankt. Wie nachstehend ausgefihrt, ist
das EPA jedoch nicht automatisch fiir eine internationale

Bestimmung durch das Anmeldeamt

Das EPA kann nur dann als ISA tatig werden, wenn das
Anmeldeamt, bei dem die Anmeldung eingereicht wurde, das EPA
als ISA bestimmt hat.

Weil die meisten Anmeldedmter das EPA bestimmt haben, werden
hier nur Staaten aufgefiihrt, die das EPA am 1. Januar 2023
(noch) nicht als ISA (und IPEA) bestimmt hatten: Australien (AU),
Demokratische Volksrepublik Korea (KP), Kanada (CA), Papua-
Neuguinea (PG), Republik Korea (KR) und Vereinigte Arabische
Emirate (AE). Aktuelle Informationen hierzu sind auf der WIPO-

Wurde eine internationale Anmeldung beim IB als Anmeldeamt
eingereicht, so ist das EPA als ISA/IPEA zustandig, wenn der
Anmelder die Anmeldung auch bei einem Anmeldeamt hatte
einreichen kbénnen, das seinerseits das EPA am Tag der
Anmeldung als ISA/IPEA bestimmt hatte.

Aufhebung der Zustandigkeitsbeschrankung

Infolge einer Anderung der friiheren Vereinbarung zwischen der
EPO und der WIPO nach dem PCT kann jeder, der
Staatsangehdriger der USA ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz
hat und der ab dem 1. Januar 2015 eine internationale Anmeldung
beim USPTO oder beim IB als Anmeldeamt einreicht, unabhangig
vom technischen Gebiet seiner Anmeldung das EPA als ISA oder
IPEA auswahlen. Diese Anderung wurde auch in die geltende
Vereinbarung aufgenommen, die am 1. Januar 2018 in Kraft
getreten ist. Zu beachten ist allerdings, dass die Mitteilung des
EPA vom 1. Oktober 2007 Uber Geschaftsmethoden weiterhin

Auswahl der ISA und Folgen der Auswahl

Hat das Anmeldeamt mehrere ISA bestimmt, so muss der
Anmelder im PCT-Antrag (Feld Nr. VII) und im Gebuhren-
berechnungsblatt (Feld 2) seine Wahl der ISA angeben. Dabei
kann immer nur eine ISA ausgewahlt werden. Das EPA kann z. B.
fur Anmeldungen als ISA ausgewahlt werden, die beim USPTO
oder in englischer Sprache beim JPO als Anmeldeamt eingereicht
wurden.

Art. 16 PCT.

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (1)

PCT-Leitfaden der
WIPO, 7.002

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (3)
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Bei der Auswahl der ISA sollten die Anmelder bedenken, dass das
EPA nur dann als IPEA tétig wird, wenn die internationale
Recherche vom EPA selbst oder einer anderen europaischen
ISA durchgefiihrt wurde. Als europaische ISA tatig werden
kénnen das EPA, das finnische, das 6sterreichische, das
schwedische, das spanische und das tirkische Patentamt sowie
das Nordische Patentinstitut und das Visegrad-Patentinstitut

europaische Recherche durchgefihrt. Folglich wird beim Eintritt in
die européaische Phase keine Recherchengebihr fallig

Wann ist fiir die internationale Recherche eine Ubersetzung
erforderlich?

Damit das EPA als ISA eine internationale Recherche durchfihrt,
muss die Anmeldung in einer der drei Amtssprachen des EPA,
also in Deutsch, Englisch oder Franzgsisch, abgefasst sein.
Wird die internationale Anmeldung in einer anderen Sprache
eingereicht, so muss der Anmelder innerhalb eines Monats nach
Eingang der internationalen Anmeldung beim Anmeldeamt bei
diesem Amt eine Ubersetzung in einer der drei Amtssprachen des
EPA einreichen.

Wurde die Anmeldung nicht in einer Veroffentlichungssprache
nach dem PCT eingereicht, so wird die internationale Anmeldung
in der Sprache der Ubersetzung veréffentlicht, die fir das
Verfahren vor dem EPA als ISA eingereicht wurde. Ist die Sprache
der internationalen Veréffentlichung eine Amtssprache des EPA,
so ist diese Sprache Verfahrenssprache in der europaischen
Phase und kann nicht geandert werden. Die Anmelder sollten
daher sorgfaltig tiberlegen, in welcher Sprache sie eine
Ubersetzung fiir die internationale Recherche vorlegen.

Das Anmeldeamt wird unverztglich nach Eingang der inter-
nationalen Recherchengebiihr eine Kopie der Ubersetzung und
des PCT-Antrags ("Recherchenexemplar") an das EPA als ISA
Ubermitteln.

Sprache des weiteren Schriftverkehrs

Im weiteren Schriftverkehr mit dem EPA als ISA kann der
Anmelder jede der drei Amtssprachen des EPA verwenden

Vereinbarung EPO-

WIPO,

Art. 3 (2),Anhang A i)

ABI. 2009, 594

R..12.3 PCT.

R..48.3 PCT.

ABI. 2010, 572

ABI. 1993, 540
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Auf Niederlandisch eingereichte Anmeldungen

Die einzige Ausnahme vom Ubersetzungserfordernis fiir die vom
EPA als ISA durchgeflihrte internationale Recherche bilden beim
niederlandischen Patentamt als Anmeldeamt eingereichte
Anmeldungen, denn das EPA akzeptiert als ISA auch
Anmeldungen in Niederlandisch, obwohl Niederlandisch keine
Amtssprache ist. Fir eine beim niederlandischen Patentamt in
Niederlandisch eingereichte internationale Anmeldung muss also
keine Ubersetzung eingereicht werden, damit das EPA als ISA
eine internationale Recherche durchfiihrt. Allerdings ist beim
Anmeldeamt innerhalb von 14 Monaten nach dem Prioritdtsdatum
eine Ubersetzung in einer von diesem Amt fur die Zwecke der
internationalen Veroffentlichung zugelassenen Sprache
einzureichen. Der ISR und der WO-ISA werden in der Sprache der
internationalen Veroffentlichung erstellt. Aus diesen Grinden sollte
der Anmelder sorgfaltig abwéagen, ob er seine Anmeldung in
Niederlandisch einreicht.

Wer kann den Anmelder vor dem EPA als ISA vertreten?

Die Anmelder kénnen sich vor dem EPA als ISA durch den Anwalt
vertreten lassen, den sie bei Einreichung der internationalen
Anmeldung bestellt haben und/oder der vor dem Anmeldeamt
vertretungsberechtigt ist, d. h. in der Regel durch den Anwalt der

Sie kénnen auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor
dem EPA als ISA bestellen. AuBerdem kann der fiir die
internationale Phase und somit auch fur das Verfahren vor der ISA
bestellte Anwalt einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder
speziell vor dem EPA als ISA vertritt. Alle Mitteilungen der ISA
werden an den Anwalt gesandt, der speziell fur das Verfahren vor
dem EPA als ISA bestellt wurde.

Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als ISA bestellte Anwalt

Das EPA verzichtet als ISA darauf, dass eine gesonderte
Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang A ii)

PCT-Newsletter
2/2018, 2,5
4/2018, 4

Art. 49 PCT.

PCT-Leitfaden der
WIPO,

11.001 - 11.014
PCT-Newsletter
4/2008, 7

ABI. 2010, 335
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Unter welchen Voraussetzungen ermafigt sich die
Recherchengebiihr?

Die an das EPA als ISA zu entrichtende Recherchengebiihr®°
ermafigt sich um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder, im
Fall mehrerer Anmelder, bei jedem Anmelder um eine natirliche
Person mit Staatsangehdorigkeit und Wohnsitz in einem Staat
handelt, der nicht Vertragsstaat des EPU ist und der am
Anmeldedatum von der Weltbank als Staat mit niedrigem
Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren Bereich

Mitteilung des EPA vom 6. Juli 2022.

Die an das EPA als ISA zu entrichtende Recherchengebihr
ermafigt sich auch dann um 75 %, wenn es sich bei dem
Anmelder oder, im Fall mehrerer Anmelder, bei jedem Anmelder
um eine nattrliche oder juristische Person mit

mit der Europdaischen Patentorganisation in Kraft ist.

Das Erfordernis, dass alle Anmelder natlrliche Personen mit
Staatsangehorigkeit und Wohnsitz in einem nicht dem EPU
angehorenden Staat sein missen, hat zur Folge, dass Anmelder,
die Staatsangehdrige eines EPU-Vertragsstaats sind oder ihren
Wohnsitz in einem solchen Staat haben, schon aus diesem Grund
nicht die Voraussetzungen fiir die Ermafigung der
Recherchengebuhr (und der Gebduhr fir die erganzende
Recherche sowie der Gebiihr fiir die internationale vorlaufige
Prifung) erflillen. Sie erfiillen aber mdglicherweise die Vorausset-
zungen fur die ErmaRigung der internationalen Anmeldegebulhr
Gebuhrenzahlungen in der internationalen Phase wird den
Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den
Websites des EPA5! und der WIPO®2 zu konsultieren. AuRerdem
enthalt jede Ausgabe des Amtsblatts Hinweise fir die Zahlung von
Gebuhren, Auslagen und Verkaufspreisen.

Wann wird die Recherchengebihr zurliickerstattet?

Kann das EPA den ISR auf eine von ihm durchgefiihrte frihere
Recherche zu einer Anmeldung stutzen, deren Prioritat fur die
internationale Anmeldung wirksam in Anspruch genommen
wird, so wird die entrichtete internationale Recherchengebtihr

Zu Gebiihrenzahlungen in der internationalen Phase siehe

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.188 - 5.190

..........................

PCT-Leitfaden der
WIPO, 5.073
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Die Gebuhr wird nicht zurtickerstattet, wenn das EPA die friihere
Recherche nicht selbst durchgefiihrt hat und/oder wenn die
Prioritat nicht wirksam in Anspruch genommen wurde

Das Verfahren vor dem EPA als ISA

Allgemeines

Die internationale Recherche dient der Ermittlung des
einschlagigen Stands der Technik. Nach der Definition des PCT ist
unter dem Stand der Technik alles zu verstehen, was der
Offentlichkeit irgendwo in der Welt durch schriftliche Offenbarung
zuganglich gemacht worden ist. Von einem einschlagigen Stand
der Technik spricht man, wenn er zur Klarung der Frage beitragt,
ob die beanspruchte Erfindung neu ist und ob sie auf einer
erfinderischen Leistung beruht.

ausschliel3lich fur die internationale Phase des Verfahrens. In der
europaischen Phase wendet das EPA bei der Ermittlung des
einschlagigen Stands der Technik die Kriterien des EPU an. Der
Umfang einer internationalen Recherche entspricht jedoch dem
einer europdischen, d. h. zwischen einer internationalen und
einer europdischen Recherche gibt es in Bezug auf Verfahren
und Qualitat der Recherche sowie die recherchierten Quellen des
Stands der Technik keinen Unterschied.

Das EPA fuhrt die internationale Recherche gemafi den ISPE-
Richtlinien der betreffenden ISA die Wahl zwischen zwei oder
mehreren (Strategie-) Optionen. Die vom EPA gewahlten Optionen
sind in den PCT-EPA-Richtlinien und im Anhang zu diesem
Leitfaden aufgefihrt.

Gemal dem Grundsatz der erganzenden Anwendung des EPU
wendet das EPA als ISA die Richtlinien fur die Prifung im EPA in
den Fallen an, die die PCT-EPA-Richtlinien und die ISPE-

Erstellung des ISR und des WO-ISA

Das EPA als ISA erstellt fur alle internationalen Anmeldungen
einen internationalen Recherchenbericht (ISR) oder in
Ausnahmefallen eine Erklarung daruber, dass kein internationaler
schriftlichen Bescheid der Internationalen Recherchenbehérde
(WO-ISA).

Das Verfahren fir die Erstellung des ISR und des WO-ISA &hnelt
dem flr die Erstellung des europaischen Recherchenberichts und
der Stellungnahme zur européaischen Recherche (ESOP).

RL/PCT-EPA,
Allgemeiner Teil, 3.2

Art. 15, 18 PCT

_____________________________

ABI. 2003, 574
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3.2.007 Mit dem WO-ISA erhalt der Anmelder einen vorlaufigen, nicht R. 43bis.1 PCT
bindenden schriftlichen Bescheid darlber, ob die beanspruchte
Erfindung als neu, auf erfinderischer Téatigkeit beruhend und
gewerblich anwendbar anzusehen ist. Ein WO-ISA, der vom EPA
als ISA erstellt wird, ist der vom EPA erstellten schriftlichen
Stellungnahme zu einer Euro-Direkt-Anmeldung (ESOP)

3.2.008 Der WO-ISA enthélt gegebenenfalls auch eine Stellungnahme zu
Punkten wie hinzugefugten Gegenstanden, Einheitlichkeit der
Erfindung, unzureichende Offenbarung, Stitzung der Anspriiche
durch die Beschreibung, Klarheit, Knappheit und formale Mangel
(z. B. fehlende Bezugszeichen).

3.2.009 Der WO-ISA kann positiv oder negativ sein. Ein WO-ISA gilt dann
als positiv, wenn er keine Einwande oder nur geringflgige
Einwande enthalt, die einer direkten Erteilung in der europaischen
Phase nicht entgegenstehen wiirden. In allen anderen Fallen gilt

3.2.010 Der ISR wird innerhalb von 3 Monaten nach Eingang des R..42 PCT
Recherchenexemplars der Anmeldung beim EPA als ISA oder PCT-Leitfaden der
innerhalb von 9 Monaten nach dem friihesten Prioritatsdatum WIPO, 7.023

erstellt, je nachdem welche Frist spater ablauft.

3.2.011 Der WO-ISA wird gleichzeitig mit dem ISR erstellt. Beide werden
dem Anmelder und dem IB Ubermittelt. Der Anmelder erhalt
dariiber hinaus eine Kopie jedes im ISR angeflihrten Dokuments.

3.2.012 Seit 1. Januar 2018 wird allen Recherchenberichten, die das EPA ABI. 2017, A106
im PCT- und im EP-Verfahren erstellt, ein Informationsblatt ABI. 2019, ALY
("Informationen zur Recherchenstrategie") beigefiigt. Das Blatt
enthalt Angaben zu den Datenbanken und Schlagwdértern, die von
den Prifern zur Ermittlung des einschlagigen Stands der Technik
verwendet wurden, sowie die Klassifikationssymbole, die den
Recherchenumfang definieren. Nach der Veréffentlichung des
Recherchenberichts kann das Informationsblatt iber den WIPO-

Dienst PATENTSCOPE und tber das Europaische Patentregister

eingesehen werden.

3.2.013 War das EPA als ISA (aber nicht als IPEA) tatig, so muss der R. 161 EPU
Anmelder eine sachliche Erwiderung zu den im WO-ISA RL/EPAE:IX, 3.2
beanstandeten Mangeln ("negativer WO-ISA") beim Eintritt in die

europaische Phase einreichen ("obligatorische Erwiderung").

3.2.014  Weitere Informationen zur "obligatorischen Erwiderung"
siehe 5.4.025 ff.

Was geschieht bei mehreren unabhangigen Ansprichen?

3.2.015 Der WO-ISA enthélt in der Regel eine Stellungnahme zu allen Art. 6 PCT
recherchierten Anspriichen. Bei mehreren unabhangigen
Ansprichen wird jedoch nur ein unabhéngiger Anspruch pro
Kategorie ausfuhrlich bearbeitet. Auf weitere unabhangige
Anspriche wird kurz eingegangen. Gegebenenfalls kann nach
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werden. Aul3erdem kann die ISA von ihrem Ermessen Gebrauch
machen und den Anmelder zur Klarstellung des zu

Was geschieht, wenn der Prioritatsbeleg der ISA nicht zur
Verfigung steht?

3.2.016  Wenn der ISA zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der Recherche die
Prioritatsbelege nicht zur Verfugung stehen, wird die Recherche so
durchgeflhrt, als ob die Prioritatsanspriiche wirksam wéren.

Einbeziehung von fehlenden bzw. richtigen Bestandteilen
oder Teilen durch Verweis

3.2.017 Hat der Anmelder einen kompletten Bestandteil (d. h. die gesamte  R..20.5 PCT.
Beschreibung oder alle Anspriiche) oder einen Teil der
Beschreibung, der Anspriiche oder der Zeichnungen
(einschlief3lich des gesamten Zeichnungssatzes) nicht eingereicht,
kann er diesen ohne Auswirkung auf das internationale
Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der
fehlende Bestandteil oder Teil im Prioritatsbeleg vollstandig
enthalten war.

3.2.018 Ebenso kann ein Anmelder, der einen kompletten Bestandteil R. 20.5bis PCT
(d. h. die gesamte Beschreibung oder alle Anspriiche) oder einen
Teil der Beschreibung, der Anspriche oder der Zeichnungen
(einschlief3lich des gesamten Zeichnungssatzes) offenbar
falschlicherweise eingereicht hat, den richtigen Bestandteil oder
Teil ohne Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum
erfullt sind und der richtige Bestandteil oder Teil im Prioritatsbeleg
vollstandig enthalten war.

3.2.019 In Fallen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt  ABI. 2020, A81

daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen
Anmeldung einschlief3lich des richtigen Bestandteils oder Teils
durch, wenn ihm das Anmeldeamt

- den richtigen Bestandteil oder Teil vor Beginn der
Recherche mitgeteilt hat oder

- den richtigen Bestandteil oder Teil nach Beginn der
Recherche (auch nach Abschluss der Recherche) mitgeteilt
hat und der Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag
der entsprechenden Aufforderung durch das EPA eine
zusétzliche Gebuhr in Hohe der Recherchengebihr

3.2.020 Hat das Anmeldeamt einem Antrag auf Einbeziehung durch R..4.18, 20.6 PCT

stattgegeben, und ist das EPA als ISA der Ansicht, dass der
betreffende Bestandteil oder Teil nicht vollstandig in der
prioritdtsbegrindenden Anmeldung enthalten war, weil z. B. der


https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r4.html#REG_4_18
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3.2.021

3.2.022

3.2.023

3.2.024
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fehlende Text so in die Beschreibung der Anmeldung eingefligt
wurde, dass er nicht genau dieselbe Bedeutung hat wie im
Prioritatsbeleg, vermerkt es diese negative Feststellung im WO-
ISA.

Des Weiteren wird die Recherche auf alle Dokumente des Stands
der Technik ausgedehnt, die relevant werden, wenn entsprechend
der Feststellung der ISA das Anmeldedatum der internationalen
Anmeldung von einem Bestimmungsamt in der nationalen Phase
neu festgesetzt wird. Die Neufestsetzung des Anmeldedatums
kann vermieden werden, wenn der Anmelder den spater
eingereichten fehlenden bzw. richtigen Bestandteil oder Teil, der
nicht als vollstandig in der prioritdtsbegrindenden Anmeldung

Mitteilung der richtigen Bestandteile oder Teile nach Beginn
der Recherche und zuséatzliche Gebuhr

Es kann sein, dass das Anmeldeamt einen richtigen Bestandteil
oder Teil der ISA erst mitteilt, nachdem die ISA bereits mit der
Erstellung des internationalen Recherchenberichts begonnen hat.
In diesem Fall fordert das EPA als ISA den Anmelder auf
(Formblatt PCT/ISA/208), innerhalb eines Monats ab dem Tag der
Aufforderung eine zusatzliche Gebihr in Héhe der
Recherchengebihr zu entrichten.

Wird der richtige Bestandteil oder Teil dem EPA als ISA nach
Beginn der Recherche, aber vor deren Abschluss mitgeteilt und
die zusatzliche Gebuhr entrichtet, so schliel3t das EPA auch die
bereits begonnene urspriingliche Recherche ab und erlasst einen
nicht amtlichen internationalen Recherchenbericht und einen
ebensolchen schriftlichen Bescheid auf der Grundlage der
urspringlich eingereichten internationalen Anmeldung. Dieser
internationale Recherchenbericht bzw. schriftliche Bescheid ergeht
jedoch nur fir den Anmelder sowie fir Bestimmungsamter, die

Was ist das "Aufrechterhaltungsprinzip" fur
Prioritatsanspriche?

Das EPA als ISA muss jeden Prioritéatsanspruch als wirksam
betrachten, wenn die das Prioritatsrecht beanspruchende
internationale Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf
des Prioritatsjahrs eingereicht wird ("Aufrechterhaltungsprinzip™).
Auch wenn kein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts
gestellt wurde oder ein solcher Antrag zurlickgewiesen wurde oder
zum Zeitpunkt der Durchfiihrung der internationalen Recherche
noch nicht dartiber entschieden wurde, ist das fur das Verfahren
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Wann berticksichtigt das EPA als ISA frihere Recherchen-
und Klassifizierungsergebnisse?

3.2.025 Bei internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2017 R. 23bis.2, 41.2. PCT
eingereicht werden, kann das EPA als ISA bei der Durchfiihrung PCT-Newsletter
der internationalen Recherche frilhere Recherchenergebnisse 1/2018, 9
.. " . PCT-Newsletter
berdicksichtigen, wenn der Anmelder einen entsprechenden Antrag 55018 11

genannten Félle vorliegt. Das heif3t, dass das EPA als ISA auch
frihere Recherchen- und Klassifizierungsergebnisse
bertcksichtigen kann, wenn die internationale Anmeldung die
Prioritat einer oder mehrerer friiherer Anmeldungen beansprucht,
fur die das EPA eine friihere Recherche durchgefihrt hat, oder
wenn das Anmeldeamt dem EPA eine Kopie der Ergebnisse einer
friheren Recherche oder einer friheren Klassifizierung nach
solche Kopie dem EPA in einer fir das EPA akzeptablen Art und
Weise zuganglich ist.

Was geschieht, wenn ein Anmelder den Dienst PCT-Direkt
genutzt hat?

3.2.026 Hat der Anmelder den Dienst PCT-Direkt genutzt und zusammen ABI. 2017, A21
mit der internationalen Anmeldung eine informelle Stellungnahme
zu den friheren Recherchenergebnissen des EPA flr die
ISA diese informelle Stellungnahme bei der Erstellung des ISR
und des WO-ISA berlicksichtigen. Am 1. Juli 2015 wurde dieser
Dienst auf bei allen tGbrigen Anmeldeéamtern eingereichte
internationale Anmeldungen ausgeweitet. Somit konnen Anmelder,
die das EPA als ISA ausgewahlt haben, diesen Dienst nutzen und
unabhangig vom gewéhlten Anmeldeamt PCT-Direkt-Schreiben
einreichen. PCT-Direkt ist fur Anmelder, die an einem positiven
WO-ISA interessiert sind, in Fallen nitzlich, in denen das EPA in
der Stellungnahme zur Recherche fiir die Prioritatsanmeldung
Einwande erhoben hat. Die informelle Stellungnahme sollte als
"PCT-Direkt-Schreiben" zusammen mit der internationalen
Anmeldung eingereicht werden und dient dem Zweck, die
beziglich der Prioritditsanmeldung erhobenen Einwande
auszuraumen, insbesondere durch Erlauterung von etwaigen
Anderungen gegeniiber der Prioritatsanmeldung und durch
Stellungnahme zu den erhobenen Einwanden.

Wann erfolgt die internationale Verdffentlichung der
Anmeldung und des ISR?

3.2.027 Die internationale Anmeldung wird unverziglich nach Ablauf von Art. 21 PCT
18 Monaten ab dem Prioritdtsdatum vom IB veroffentlicht. Liegt R.48 PCT
der ISR zu diesem Zeitpunkt vor, wird er zusammen mit der
Anmeldung verdffentlicht. Liegt er noch nicht vor, wird der ISR

gesondert veroffentlicht, sobald er beim IB eingeht.

3.2.028 Ein WO-ISA fiir eine ab dem 1. Juli 2014 eingereichte
internationale Anmeldung wird der Offentlichkeit ab dem
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3.2.029

3.2.030

3.2.031

3.2.032

3.2.033

3.2.034
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Veroffentlichungstag der internationalen Anmeldung zuganglich
gemacht.

Kann der Anmelder eine Erwiderung auf den ISR und den WO-
ISA einreichen?

Die Mdglichkeit eines Dialogs zwischen dem Anmelder und der
ISA Uber den Inhalt des ISR und/oder des WO-ISA besteht nicht.
Anderungen der Anspriiche sowie informelle schriftliche
Stellungnahmen zum WO-ISA einzureichen. AuRerdem kann der
Anmelder in Betracht ziehen, die internationale vorlaufige Prufung

sind besonders nutzlich, wenn es einen Grund gibt, den Umfang
der Anspriiche besser zu definieren, damit der vorlaufige Schutz in
den PCT-Vertragsstaaten, die dies vorsehen, sichergestellt ist

Wenn der Anmelder Anderungen der Anspriiche einreichen will,
muss er einen vollstandigen Satz von Anspriichen einreichen, die
alle urspriinglich eingereichten Anspriche ersetzen. Auf3erdem ist
in einem Begleitschreiben die Grundlage fiir die Anderungen in der
urspriinglich eingereichten Anmeldung anzugeben.

IB in der Sprache der internationalen Ver6ffentlichung
einzureichen.

- innerhalb von 2 Monaten nach der Ubermittlung des
Recherchenberichts oder

- innerhalb von 16 Monaten nach dem (frihesten)
Prioritatsdatum

einzureichen, je nachdem welche Frist spater ablauft.

Spater eingereichte Unterlagen werden angenommen, wenn sie
vor Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die
internationale Veroffentlichung eingehen.

Informelle Stellungnahmen

Wenn der Anmelder informelle Stellungnahmen einreichen
mdochte, ist dies ausschlief3lich beim IB mdglich. Informelle
Stellungnahmen mussen in der Sprache der internationalen
Veroffentlichung abgefasst sein und kdnnen nur wahrend der
internationalen Phase eingereicht werden, d. h. innerhalb von

30 Monaten, vorzugsweise aber vor Ablauf von 28 Monaten nach

Art. 19 PCT

PCT-Newsletter
10/2004, 7
6/2010, 8

PCT-Leitfaden der
WIPO, 9.004 - 9.011

R..46.4 und 46.5 PCT
Abschnitt 205 PCT-
Verw.vorschr.
PCT-Leitfaden der
WIPO, 9.004 - 9.011
PCT-Newsletter

9/2010, 12

PCT-Newsletter
6/2010, 8

R..46.1 PCT.

PCT-Newsletter
4/2015, 8


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.html#CII
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_1

3.2.035

3.2.036

3.2.037

3.2.038

3.2.039

dem (friihesten) Prioritdtsdatum. Das IB Ubermittelt solche
Stellungnahmen nicht an die IPEA.

Antrag auf internationale vorlaufige Prifung

Was ist der internationale vorlaufige Bericht zur
Patentfahigkeit nach Kapitel 1?

Wird kein Antrag auf internationale vorlaufige Prifung gestellt,
wandelt das IB den WO-ISA in einen internationalen vorlaufigen
Bericht zur Patentfahigkeit (IPRP nach Kapitel I) um. Dieser wird
nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritdtsdatum allen
Bestimmungsamtern tGbermittelt. Der Anmelder erhalt sofort ein
Exemplar. Sind informelle Stellungnahmen eingegangen, werden
sie dem IPRP nach Kapitel | beigeftgt.

Der IPRP nach Kapitel | wird vom IB zusammen mit den
informellen Stellungnahmen zur 6ffentlichen Akteneinsicht
freigegeben, jedoch nicht vor der internationalen Verdéffentlichung

Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines
vom EPA als ISA erstellten WO-ISA

Im Rahmen des PPH kénnen Anmelder, deren Patentanspriche
fur patentierbar/gewéhrbar befunden wurden, beantragen, dass
eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende
Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Amter
koénnen ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen
profitieren.

Beim PPH-(Pilot-)Programm im EPA kann ein PPH-Antrag auch
auf das jungste PCT-Arbeitsergebnis, d. h. den WO-ISA oder den
IPER, gestitzt werden. Wenn das EPA als ISA (und/oder IPEA)
tatig war und die internationale Anmeldung Anspriiche enthalt, die
vom EPA als ISA (und/oder IPEA) fur patentierbar/gewahrbar
befunden wurden, kann der Anmelder nach dem PPH-
(Pilot-)Programm bei den PPH-Partneramtern des EPA die
beschleunigte Prifung beantragen. Das EPA fuhrt umfassende
PPH-Programme mit den anderen IP5-Amtern, d. h. mit dem
CNIPA, dem JPO, dem KIPO und dem USPTO, durch und hat
bilaterale PPH-(Pilot-)Programme mit dem CIPO (Kanada), dem
ILPO (Israel), dem IMPI (Mexiko), dem IPA (Australien), dem IPOS
(Singapur), dem SIC (Kolumbien), dem MyIPO (Malaysia), dem

PCT-Leitfaden der
WIPO, 7.030

R. 44his PCT
PCT-Newsletter
9/2018, 13

11/2018, 10

PCT-Blatt, 12. Mai
2016, 93

________________________
_______________________
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IPOPHL (Philippinen), dem INDECOPI (Peru) und der SAIP
(Saudi Arabien) eingeleitet.

Europaisches Patentamt
§ befindet Patentanspriiche fiir patentierbar

Internationaler Internationaler vorlaufiger
Recherchenbericht Priufungsbericht
mit positivem mit positivem mit positivem
schriftlichem Bescheid schriftlichem Bescheid schriftlichem Bescheid

Européische Recherche

Patent Prosecution Highway

+ beschleunigte Erteilung
in der européischen regionalen
Phase

Partneramter
beschleunigen die Bearbeitung

Unabhéangig vom PPH-(Pilot-)Programm kann jeder Anmelder im
Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewdahltem
Amt jederzeit die beschleunigte Priifung seiner Anmeldung im
Rahmen des PACE-Programms beantragen. Weitere

Ablehnung der Durchfihrung einer (vollstandigen)
internationalen Recherche

Wann fuhrt das EPA keine (vollstandige) Recherche durch?

Es gibt verschiedene Griinde, aus denen das EPA als ISA es
ablehnen oder auRRerstande sein kann, eine (vollstandige)
internationale Recherche durchzufiihren. Solche Griinde kénnen

Fur Anspriche, die sich auf Erfindungen beziehen, zu denen keine
internationale Recherche durchgefiihrt wurde, nimmt das EPA als

und/oder Gegenvorstellungen.

Keine Recherche

Werden alle Anspruche fir nicht recherchierbar befunden, verfasst
das EPA als ISA anstelle des internationalen Recherchenberichts
eine Erklarung, dass kein solcher erstellt werden kann, und
begriindet darin und im WO-ISA seine Entscheidung.

ABI. 2010, 352
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Unvollstandige Recherche

Werden nur bestimmte Anspriiche fir nicht recherchierbar
befunden, so werden fiir die tbrigen Anspriiche ein ISR und ein
WO-ISA erstellt. In diesem Fall ist die internationale Recherche
unvollstandig.

Beschrankungen in Bezug auf den Gegenstand

Das EPA ist nicht verpflichtet, eine internationale Recherche
durchzuftihren, wenn sich die Anmeldung auf Gegenstande
bezieht, die nicht als Erfindung oder nicht als gewerblich
anwendbar gelten oder nach den Vorschriften des EPU von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen sind. Bei der Entscheidung, keine
internationale Recherche durchzufiihren, wird derselbe MaR3stab
angelegt wie beim européischen Verfahren. Als ISA Ubt das EPA
zu bestimmten Anmeldungsgegenstanden keine Recherche
durchzufiihren, nur dann aus, wenn diese Gegenstande auch nach
dem EPU nicht recherchiert wiirden.

Geschéaftsmethoden

Das EPA als ISA fuhrt keine internationale Recherche fiir eine
Anmeldung durch, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand
lediglich eine Geschéaftsmethode betrifft und keinerlei

Umfasst der beanspruchte Gegenstand technische Mittel, wird
dennoch ein ISR erstellt. Sind die verwendeten technischen Mittel
jedoch so konventionell, dass sie am Anmeldetag jedermann ohne
Weiteres zugéanglich waren, werden aufgrund ihrer Bekanntheit
keine Beweisunterlagen fur notwendig erachtet, und im ISR wird
kein Dokument angefiihrt. Stattdessen wird eine Erklarung in den
Recherchenbericht aufgenommen, der zufolge diese technischen
Mittel als so banal betrachtet werden, dass sich die Angabe von
Unterlagen ertbrigt.

Komplexe Anmeldungen

AulRerdem fiihrt das EPA als ISA in Ausnahmeféllen keine inter-
nationale Recherche durch oder beschrankt die Recherche auf
Teile der beanspruchten Gegenstande, wenn die Anmeldungs-
unterlagen den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig
entsprechen, dass bei allen oder einigen Anspriichen keine
sinnvolle Recherche durchgefuhrt werden kann. Solche
Anmeldungen werden oft als "komplexe Anmeldungen”
bezeichnet.

Komplexe Anmeldungen werden gemaf den PCT-EPA-Richtlinien
und den ISPE-Richtlinien bearbeitet, wobei die in den
Prifungsrichtlinien (RL/EPA) festgelegte Praxis des EPA ggf.

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 4,
Anhang C

1-3
PCT-Leitfaden der
WIPO, 7.013

ABI. 2007, 592
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klarzustellen.

Nucleotid- und Aminoséuresequenzen

Am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale
Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen
offenbaren, missen einen dem WIPO-Standard ST.26
entsprechenden Sequenzprotokollteil der Beschreibung enthalten,
wenn die Sequenzen den im WIPO-Standard ST.26, Nummern 7
und 8 definierten L&ngengrenzen entsprechen. Dies gilt
unabhéangig davon, ob diese Sequenzinformation beansprucht
wird oder nicht. Liegt dem EPA als ISA kein standardkonformes
Sequenzprotokoll vor, so fordert es den Anmelder auf, ein solches
einzureichen und eine Gebuhr fir verspatete Einreichung
innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von einem Monat zu
entrichten. Ausfihrliche Informationen enthalten der Beschluss
des Présidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 tber die
Einreichung von Sequenzprotokollen und die Mitteilung des EPA
1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt vor dem
EPA der WIPO-Standard ST.25. Auf diese Anmeldungen sind
weiterhin der Beschluss des Préasidenten des EPA vom

28. April 2011 Uber die Einreichung von Sequenzprotokollen und
die Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 (ABI. 2011, 372
bzw. ABI. 2013, 542) anwendbar.

Wenn der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist das
Sequenzprotokoll nicht in der geforderten elektronischen Form
bzw. im geforderten elektronischen Format einreicht und die
Gebdhr fir verspatete Einreichung nicht entrichtet, fuhrt das EPA
als ISA die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine
sinnvolle Recherche moglich ist. Das bedeutet, dass in vielen
Fallen keine oder nur eine unvollstandige Recherche durchgefiihrt
wird. Dies wirkt sich auch auf das Verfahren fur die internationale

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

Kommt das EPA als ISA zu dem Schluss, dass in der
internationalen Anmeldung mehr als eine Erfindung beansprucht
wird, so begriindet es diesen Schluss und fordert den Anmelder
auf, fur jede weitere Recherche eine zuséatzliche Gebuhr zu
zahlen, die direkt an das EPA zu entrichten ist. Gleichzeitig teilt es
dem Anmelder das Ergebnis der teilweisen internationalen
Recherche mit, die sich auf die in den Anspriichen zuerst
erwahnte Erfindung beschrankt. Seit 1. April 2017 Gbermittelt das
EPA eine vorlaufige Stellungnahme zur Patentierbarkeit der in den
Anspruchen zuerst genannten Erfindung (oder einheitlichen
Gruppe von Erfindungen) zusammen mit der Aufforderung zur
Entrichtung zusétzlicher Recherchengebiihren und den
Ergebnissen der Teilrecherche.

ABI. 2011, 327

Anhang C der
PCT-Verw.vorschr.
ABI. 2011, 372

ABI. 2013, 542
PCT-Leitfaden der
WIPO, 7.005 - 7.012
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3.3.014 Fur Anmelder, die die Erfordernisse fiir eine Ermafiigung der
Recherchengebiihr erfillen, erm&Rigt sich der Betrag der

3.3.015 Zahlt der Anmelder keine zusétzliche Recherchengebiihr, erstellt
das EPA den ISR und den WO-ISA auf der Grundlage des bereits
mitgeteilten Recherchenergebnisses. Der WO-ISA enthélt die
Begrindung fur etwaige erhobene Einwé&nde wegen mangelnder
Einheitlichkeit.

3.3.016 Entrichtet der Anmelder eine oder mehrere zusatzliche
Recherchengebuhren fristgerecht, werden auch die Teile der
Anmeldung recherchiert, fir die zusatzliche Recherchengebiihren
entrichtet wurden. Folglich werden fir alle Erfindungen, fur die
eine Recherchengebihr gezahlt wurde, ein ISR und ein WO-ISA
erstellt.

Aufeinanderfolge von Einwédnden wegen mangelnder
Einheitlichkeit

3.3.017  Werden auf eine Aufforderung durch das EPA als ISA zusatzliche
Recherchengebiihren entrichtet und stellt sich bei den
zusatzlichen Recherchen (a posteriori) heraus, dass eine der
vorher ermittelten Erfindungen nicht einheitlich ist, so ergeht keine
weitere Aufforderung zur Entrichtung weiterer zuséatzlicher
Recherchengebtihren, und die internationale Recherche wird auf
die erste Erfindung jeder weiteren Erfindung beschrankt, fir die
eine zusatzliche Gebuhr entrichtet wurde. Wenn eine Aufeinander-
folge von Einwdnden wegen mangelnder Einheitlichkeit
wabhrscheinlich ist, enthalt die Aufforderung zur Entrichtung
zusatzlicher Gebuhren einen entsprechenden Hinweis.

Rechtsfolgen bei Nichtentrichtung zusatzlicher Gebihren

3.3.018 Das Fehlen eines ISR und eines WO-ISA flir die Teile der Art. 17.(3).b).PCT
internationalen Anmeldung, fiir die keine zusatzliche PCT-Leitfaden der
Recherchengebiihr entrichtet wurde, ist an sich ohne Bedeutung WIPO, 7.021

LT S . . PCT-Newslett
fur die Gultigkeit der internationalen Anmeldung. Doch kann das 6,30216\1\'15'3 e

nationale Recht eines Bestimmungsstaats vorschreiben, dass die
Teile, fur die keine Recherche durchgefuhrt wurde, als
zuriickgenommen gelten, sofern der Anmelder nicht eine
besondere Geblhr entrichtet. Weitere Informationen hierzu
enthalten die jeweiligen nationalen Kapitel tber die
Bestimmungsamter im PCT-Leitfaden der WIPO.

3.3.019  Wird das EPA als ISA tatig, hat die Nichtentrichtung zusatzlicher
Recherchengebiuhren erhebliche Konsequenzen fur das weitere
Verfahren vor dem EPA:

- Das EPA als IPEA fiihrt keine internationale vorlaufige R..66.1€) PCT
Prifung fur Anspruche durch, die sich auf eine Erfindung
beziehen, fur die keine zusatzlichen Recherchengebiihren
entrichtet wurden und fiir die daher auch kein ISR erstellt


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a17.html#17_3_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.html#REG_66_1_e
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- Bei Eintritt in die europaische Phase pruft das EPA als
Bestimmungsamt, ob die Anmeldung, die in der
Zwischenzeit vom Anmelder gedndert worden sein kann,
den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung
entspricht. Ist dies nicht der Fall, fordert die Prifungs-
abteilung den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei
Monaten eine oder mehrere weitere Recherchengebiihren
fur etwaige unrecherchierte, bei Eintritt in die européaische
Phase beanspruchte Erfindungen zu zahlen, damit diese
durch eine weitere Recherche abgedeckt werden

Widerspruchsverfahren

Der Anmelder kann eine Recherchengebihr "unter Widerspruch”
zahlen, d. h. er reicht gleichzeitig mit der Zahlung der zuséatzlichen
Gebiihr beim EPA als ISA eine schriftliche begriindete Erklarung
ein, in der er der Feststellung der mangelnden Einheitlichkeit
widerspricht. Dieser Einwand kann sich gegen die Feststellung der
Nichteinheitlichkeit an sich richten oder gegen die Zahl der
geforderten zusatzlichen Gebuhren. Die Recherche selbst wird
durch die Einlegung eines Widerspruchs nicht verzogert.

die einzige Instanz fur die Prufung eines Widerspruchs vor dem
EPA als ISA eine Uberpriifungsstelle, die sich aus drei Prifern
zusammensetzt, von denen einer den Vorsitz fihrt und ein anderer
derjenige Prufer ist, der die Aufforderung zur Zahlung zuséatzlicher
Gebuhren ergehen lie3. Das dritte Mitglied ist ein Prifer mit
besonderer Sachkenntnis auf dem Gebiet der Einheitlichkeit der
Erfindung.

Werden zusatzliche Gebihren unter Widerspruch entrichtet und
wird die Widerspruchsgebihr ordnungsgemaf gezahlt, wird der
Widerspruch zur erst- und letztinstanzlichen Entscheidung an die
Uberprifungsstelle weitergeleitet. Kommt die Uberpriifungsstelle
dabei zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch in vollem Umfang
berechtigt war, werden sowohl die zusétzlichen Gebihren als auch
die Widerspruchsgebuhr zurlickerstattet. Ist der Widerspruch nach
Ansicht der Uberpriifungsstelle nur teilweise berechtigt, so werden
die entsprechenden zusatzlichen Gebihren zurlickerstattet, nicht
aber die Widerspruchsgebiihr. Die Feststellungen der
Uberprufungsstelle werden bei der Erstellung des ISR und des
WO-ISA berucksichtigt.

R..164 EPU

PCT-Newsletter
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Ergédnzende internationale Recherche (SIS)

Allgemeines

Als fur die ergdnzende Recherche bestimmte Behoérde (SISA) fuhrt  R. 45his PCT

das EPA auf Antrag des Anmelders eine erganzende Vereinbarung EPO-

internationale Recherche (SIS) durch, es sei denn, es war fur die ~ WIPO, Anhang B
betreffende Anmeldung bereits als ISA tatig. ABL. 2018, A24

PCT-Leitfaden der
WIPO, 8.001 - 8.053

PCT-Newsletter
4/2011, 9
1/2012, 10
9/2016, 8

Zweck der SIS ist es, dem Anmelder zuséatzlich zur Recherche der

bericht (SISR) zur Verfligung zu stellen. Insbesondere angesichts
der wachsenden sprachlichen Vielfalt des Stands der Technik und
in Anbetracht der im EPA verfuigbaren Sprachkenntnisse kann ein
vom EPA erstellter SISR fiir die Anmelder von groliem Nutzen
sein.

Weil der SISR innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritats-
datum erstellt wird, kann er die Grundlage fur die Entscheidung
uber den Eintritt in die nationale Phase und — vor allem, wenn ein
SISR vom EPA erstellt wird — die europaische Phase verbessern.
Die SIS reduziert das Risiko, dass ein Anmelder erst dann mit
relevantem Stand der Technik konfrontiert wird, wenn ihm schon
betrachtliche Ausgaben fir den Eintritt in die nationale/regionale
Phase entstanden sind.

Im Verfahren vor dem EPA als SISA ergeht kein gesonderter
schriftlicher Bescheid. Jedoch gibt das EPA im Anhang zum SISR
(Anhang "Umfang") Erlauterungen ab, die den Informationen im
vom EPA als ISA erstellten schriftlichen Bescheid (WO-ISA)

Ist das EPA als SISA tatig gewesen und hat einen SISR erstellt, so  Art. 153 (7). EPU

wird in der européaischen Phase im Prinzip kein ergéanzender R.161, 164 EPU
europaischer Recherchenbericht erstellt. Aulierdem wird der

Welchen Umfang hat die SIS?

Der Umfang einer vom EPA als SISA durchgefiihrten Recherche
ist (in Bezug auf die recherchierte Dokumentation) derselbe wie
bei einer vom EPA als ISA durchgefiihrten internationalen
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Die SIS wird fur die internationale Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung durchgefiihrt, wobei weder Anderungen

bertcksichtigt werden.

Liegt der ISR bei Durchfihrung der SIS vor, so wird er
bertcksichtigt. Im ISR genannte Dokumente des Stands der
Technik werden im SISR nicht erneut angefihrt, es sei denn, das
EPA stuft ihre Bedeutung anders ein.

Das EPA fuhrt pro Jahr bis zu 700 erganzende Recherchen durch.

Die Beschrankungen in Bezug auf die Gegenstande, die in
Anhang C der Vereinbarung EPO-WIPO aufgefuhrt werden, finden
sowohl Anwendung, wenn das EPA als ISA, als auch wenn es als
Grinde fur die Nicﬁ‘c—éfgfél-lﬁﬁg einer (vollstdndigen) Recherche,

d. h. komplexe Anmeldungen, fehlende Sequenzprotokolle und

AulBerdem kann das EPA als SISA beschliel3en, fiir von der ISA
nicht recherchierte Anspriche keine Recherche durchzufihren.
Hatte das EPA jedoch als ISA fur die betreffenden Anspriiche eine
Recherche durchgefiihrt, so wird es sie auch als SISA
recherchieren.

Welche Erfordernisse gelten fur einen SIS-Antrag?

Der SIS-Antrag ist beim IB innerhalb von 22 Monaten nach dem
Prioritatsdatum einzureichen. Der Antrag ist nur wirksam, wenn die
Gebuhr fur die erganzende Recherche und die
Bearbeitungsgebuhr fir die ergdnzende Recherche in Schweizer
Franken wirksam an das IB entrichtet werden. Bei
Gebuhrenzahlungen in der internationalen Phase wird den
Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den
Websites des EPA52 und der WIPO>* zu konsultieren.

Die Gebuhr fur die erganzende Recherche erméaRigt sich unter
denselben Voraussetzungen wie die internationale

Wurde die Anmeldung nicht in deutscher, englischer oder
franzosischer Sprache eingereicht und wurde keine Ubersetzung
der Anmeldung in einer dieser Sprachen fur die Zwecke des
Verfahrens vor der ISA oder der internationalen Veréffentlichung
eingereicht, so ist beim IB zusammen mit dem SIS-Antrag eine
Ubersetzung in einer der oben genannten Sprachen einzureichen.

R. 45bis.2 und
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3.4.015 Gegebenenfalls muss der Anmelder zusammen mit dem Antrag R. 13ter, 45bis.5

auf eine SIS beim IB auch eine Kopie des Sequenzprotokolls in PCT
elektronischer Form einreichen, die dem in Anhang C der Vereinbarung

Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard entspricht isr(])a:r\]/glgo,
(val. 3.3.011 ff.). Das EPA beginnt mit der ergénzenden ABI. 2013, 542
internationalen Recherche erst nach Eingang der Kopie. Geht ABI. 2017, A115
keine Kopie ein, fordert das EPA den Anmelder auf, eine ABI. 2018, A24
elektronische Kopie des Sequenzprotokolls nachzureichen, die ﬁg:ggggﬁg?
Anhang C entspricht, und eine Gebdhr fur verspétete Einreichung 7777 D
Zu entrichten.

Wer kann den Anmelder vor dem EPA als SISA vertreten?

3.4.016 Die Anmelder kbnnen sich vor dem EPA als SISA durch den Art. 49 PCT
Anwalt vertreten lassen, den sie bei Einreichung der inter- R.83.1,90.1.a), h),
nationalen Anmeldung bestellt haben und/oder der vor dem b:bis), ) PCT.
Anmeldeamt vertretungsberechtigt ist, d. h. in der Regel durch den
Anwalt der internationalen Phase (vgl. 1.9.002 ff.).

3.4.017 Sie kbnnen auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor
dem EPA als SISA bestellen. AuRerdem kann der flr die
internationale Phase und somit auch fur das Verfahren vor der
SISA bestellte Anwalt einen Unteranwalt ernennen, der den
Anmelder speziell vor dem EPA als SISA vertritt. Alle Mitteilungen
des EPA als SISA werden an den Anwalt gesandt, der speziell fur
das Verfahren vor dem EPA als SISA bestellt wurde. Ein speziell
zur Vertretung vor dem EPA als SISA bestellter Anwalt muss
befugt sein, vor dem EPA aufzutreten (vgl. 2.11.002).

3.4.018 Das EPA verzichtet als SISA darauf, dass eine gesonderte
Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht
einzureichen ist (vgl. 2.11.015).

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

3.4.019 Ist das EPA als SISA der Auffassung, dass in der internationalen R..45his. 1 d),
Anmeldung mehr als eine Erfindung beansprucht wird, so 45bis.6 PCT
begriindet es diese Auffassung und fiihrt nur fir diejenigen Teile QE:' ggig' f\zsg

der Anmeldung eine Recherche durch, die sich aufdie =777
Haupterfindung, d. h. auf die in den Ansprlichen zuerst genannte

Erfindung, beziehen. Hat die ISA jedoch bereits einen Einwand

wegen mangelnder Einheitlichkeit erhoben und hat der Anmelder

bei Einreichung des SIS-Antrags angegeben, flr welche der im

ISR festgestellten Erfindungen ein SISR erstellt werden soll, so

verfahrt das EPA als SISA folgendermal3en:

- Beschrénkung der Recherche auf diese Erfindung, wenn es
mit der Feststellung der ISA einverstanden ist

- Berucksichtigung der Wiinsche des Anmelders soweit
moglich, wenn dem von der ISA erhobenen Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit nicht gefolgt wird, aber ein
anderer Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
erhoben wird
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- Durchfiihrung einer vollstdndigen Recherche, wenn es das
Erfordernis der Einheitlichkeit als erfillt betrachtet

Stellt das EPA als SISA mangelnde Einheitlichkeit fest, so kann
der Anmelder nicht wie im Verfahren vor der ISA zuséatzliche
Recherchengebtihren entrichten, um die Durchfiihrung weiterer
Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Absendetag des SISR
beantragen, dass die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit
Uberprift wird. Innerhalb derselben Frist muss er die vom EPA
festgelegte Uberprufungsgebuhr entrichten, und zwar direkt an das
EPA. Erachtet die Uberpriifungsstelle den Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit als (teilweise) berechtigt, wird ein
revidierter SISR erstellt, in dem das Ergebnis des
Uberprufungsverfahrens beriicksichtigt ist.

Bei Eintritt in die européische Phase priift das EPA als Bestim- R. 164 EPU
mungsamt/ausgewéahltes Amt, ob die Anmeldung, fir die es als ABI. 2014, A70
SISA tatig war — und die in der Zwischenzeit geandert worden sein ~ REERAC:IL 3.1
kann —, das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erflllt und
ob die Erfindung, fir die Patentschutz angestrebt wird, vom SISR
abgedeckt ist. Ist dies nicht der Fall, fordert die Prifungsabteilung
den Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten eine
oder mehrere weitere Recherchengebihren fur etwaige
unrecherchierte, bei Eintritt in die europaische Phase

beanspruchte Erfindungen zu zahlen, damit diese durch eine


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r164.html#R164
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/07/a70_de.html#OJ_2014_A70
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/c_iii_3_1.htm#GLC_CIII_3_1

Kapitel 4 — Das EPA als mit der internationalen
vorlaufigen Prufung beauftragte Behorde (IPEA) —
Kapitel Il PCT

4.1 Allgemeines

Was ist das Ziel der internationalen vorlaufigen Prifung?

4.1.001 In seiner Eigenschaft als IPEA fuhrt das EPA eine internationale
vorlaufige Prifung durch, sofern der Anmelder (wirksam) einen
"Antrag" gestellt und die Geblhren entrichtet hat. Die
ZweckmaRigkeit dieses optionalen Verfahrens hangt von der
betreffenden internationalen Anmeldung und insbesondere vom

zu erhalten. Anmeldern wird jedoch dringend empfohlen, sich vor
der Entscheidung, ob sie beim EPA als IPEA einen Antrag stellen

4.1.002 Zweck der internationalen vorlaufigen Prifung nach Kapitel Il PCT  Art. 35.PCT

ist es nicht, Uber die Erteilung oder Versagung eines Patents zu R. 64, 65,
entscheiden. Vielmehr dient sie der Erstellung eines vorlaufigen 81- 10 PCL

. . . . PCT-Leitfaden der
und nicht bindenden Gutachtens dartber, ob die beanspruchte WIPO.
Erfindung nach der Definition in Artikel 33 PCT als neu, auf 10.001 - 10.003
erfinderischer Tatigkeit beruhend und gewerblich anwendbar ABI. 2011, 532

anzusehen ist. Ob diese Kriterien erfillt sind, wird im von der IPEA g/%'gewsﬁ'e“er
erstellten internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentfahigkeit 18,1
("IPRP nach Kapitel 11") festgestellt.

4.1.003 Diese Patentfahigkeitskriterien werden im nationalen Recht der
PCT-Vertragsstaaten nicht ganz einheitlich ausgelegt, bei der
internationalen vorlaufigen Prifung aber so angewendet, dass der
IPRP nach Kapitel Il dem Anmelder eine solide Grundlage bietet,
um seine Aussichten auf die Erteilung eines Patents in den
Verfahren vor den verschiedenen Bestimmungsamtern der
nationalen Phase abzuschatzen.

4.1.004 Der Begriff "IPRP nach Kapitel II" ist lediglich eine andere R..70.15 b) PCT.
Bezeichnung fur den internationalen vorlaufigen Prifungsbericht
(IPER). Beide Begriffe beziehen sich auf dasselbe Dokument,
namlich den von der zustandigen IPEA erstellten Bericht mit dem
Ergebnis der von ihr durchgefuhrten internationalen vorlaufigen
Prifung. Im nachfolgenden Text wird der Begriff IPER verwendet.

4.1.005 Wie oben ausgefiihrt, kann der Anmelder auf den ISR und den
WO-ISA der ISA reagieren, indem er beim IB Anderungen nach


https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.html#CII
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.html#CII
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a31.html#CII
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a33.html#33
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a35.html#35
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r64.html#REG_64
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r65.html#REG_65
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r67.html#REG_67
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.html#REG_70
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.html#REG_70_15_b
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internationale vorlaufige Prufung zu stellen, ist das
Antragsformblatt zusammen mit Anderungen und/oder

Wann ist es zweckmalig, einen Antrag auf internationale
vorlaufige Prufung zu stellen?

Unabhé&ngig davon, ob ein Antrag gestellt wird, erhalten Anmelder
im Rahmen des internationalen Recherchenverfahrens einen
vorlaufigen, nicht bindenden schriftlichen Bescheid zur
Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung (WO-ISA, IPRP nach

Eine internationale vorlaufige Prufung lohnt sich im Allgemeinen
nur dann, wenn Anderungen und/oder Gegenvorstellungen nach
Kﬁ&éfﬂﬁééﬁ-ﬂhd/oder Gegenvorstellungen vorgelegt, hat das EPA
als IPEA keinen Grund, zu einem anderen Ergebnis zu kommen
als dem, das es als ISA im WO-ISA festgehalten hat.

Erklarung™), so wird davon abgeraten, einen Antrag zu stellen,
denn Anspriche, fur die kein ISR erstellt worden ist, werden vom

Ein Antrag auf internationale vorlaufige Prufung ist also im
Allgemeinen nur dann sinnvoll, wenn der WO-ISA "negativ"
ausgefallen und der Anmelder der Meinung ist, dass seine fur das
Gegenvorstellungen zu einem "positiven” IPER flhren kénnten.
Mit anderen Worten erhalt der Anmelder durch die internationale
vorlaufige Prifung Gelegenheit, auf negative Feststellungen der
ISA einmal — in der internationalen Phase — zu reagieren, statt
mehrere Erwiderungen abfassen und bei den nationalen/regio-
nalen Amtern einreichen zu miissen, wenn die Anmeldung in die
erhéalt der Anmelder Gelegenheit, mit dem Priifer Kontakt
aufzunehmen und weitere Anderungen einzureichen, sollten nach
der Erwiderung auf den WO-ISA noch Einwande bestehen

Ein Vorteil der Nutzung des EPA als IPEA ist, dass eine
zusatzliche Recherche durchgefiihrt wird, um weitere relevante
Dokumente des Stands der Technik und insbesondere
Zwischenliteratur zu ermitteln, die erst nach der Erstellung des
internationalen Recherchenberichts veroffentlicht oder der IPEA

ABI. 2003, 574
PCT-Newsletter
4/2010, 8
5/2010, 8

R..66.1ter PCT
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4.1.012

4.1.013

4.1.014

4.1.015

4.1.016

Patent Prosecution Highway (PPH) auf der Grundlage eines
vom EPA als IPEA erstellten IPER

Im Rahmen des PPH kénnen Anmelder, deren Patentanspriiche
fur patentierbar/gewéhrbar befunden wurden, beantragen, dass
eine bei einem PPH-Partneramt eingereichte korrespondierende
Anmeldung beschleunigt bearbeitet wird; die beteiligten Amter
koénnen ihrerseits von bereits vorliegenden Arbeitsergebnissen
profitieren.

Das PPH-(Pilot-)Programm im EPA sieht vor, dass ein PPH-
Antrag, der bei einem der anderen IP5-Amter, d. h. beim CNIPA,
JPO, KIPO oder USPTO, oder bei einem der Amter, mit denen das
EPA bilaterale PPH-(Pilot-)Programme durchfihrt, d. h. beim CIPO
(Kanada), ILPO (Israel), IMPI (Mexiko), IPA (Australien), IPOS
(Singapur), IPOPHL (Philippinen), MylPO (Malaysia), INDECOPI
(Peru), SIC (Kolumbien) oder bei der SAIP (Saudi Arabien)
eingereicht wurde, auch auf einen IPER gestutzt werden kann, den

Unabhangig vom PPH-(Pilot-)Programm kann jeder Anmelder im
Verfahren vor dem EPA als ausgewéhltem Amt jederzeit die
beschleunigte Prifung seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-
Programms beantragen. Weitere Informationen zum PACE-

Wann ist das EPA als IPEA zustandig?

Die Zustandigkeit des EPA als IPEA ist zwar im Grunde
universell, also nicht auf internationale Anmeldungen
beispielsweise aus den EPU-Vertragsstaaten beschrankt.
Aufgrund verschiedener Beschrankungen ist seine Zustandigkeit
dass das EPA nur dann als IPEA zustandig ist, wenn eine
"europaische ISA" (einschliel3lich des EPA selbst) die

Bestimmung durch das Anmeldeamt

Das EPA wird fiir jede Anmeldung als IPEA tétig, wenn das
Anmeldeamt, bei dem die internationale Anmeldung
eingereicht wurde, das EPA als IPEA bestimmt hat. Dieselben
Staaten, die das EPA (noch) nicht als ISA bestimmt haben, haben

Wurde die internationale Anmeldung beim IB eingereicht, so ist
das EPA als IPEA zustéandig, wenn die internationale Anmeldung
auch bei einem Anmeldeamt hatte eingereicht werden kénnen, das
das EPA als IPEA bestimmt hat.

________________________
______________________

Art. 32 PCT.

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.006 —
10.009
PCT-Newsletter
6/2013, 9

Art. 32 PCT

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (2), (3)
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Das EPA oder eine europaische ISA war als ISA tatig

Als IPEA wird das EPA allerdings nur dann tétig, wenn auch die
internationale Recherche vom EPA oder vom finnischen, dster-
reichischen, schwedischen, spanischen oder tirkischen Patentamt
oder vom Nordischen oder Visegrad-Patentinstitut durchgefihrt
wurde. Bei einer ggf. moéglichen Auswahl unter mehreren ISA (Feld
Nr. VII des Formbilatts fir den PCT-Antrag) ist dies zu bedenken

Besteht die Mdglichkeit, zwischen verschiedenen IPEASs zu
wahlen?

Sind fur eine Anmeldung mehrere IPEAs zustéandig, kann der
Anmelder eine IPEA auswahlen. Dabei ist zu beriicksichtigen,
dass sich die in der européischen Phase fallige Prifungsgebihr
um 75 % ermaRigt, wenn das EPA als IPEA den IPER erstellt hat

Aufhebung der Zustandigkeitsbeschrankung

Infolge einer Anderung der Vereinbarung zwischen der EPO und
der WIPO nach dem PCT kann jeder, der Staatsangehdoriger der
USA ist oder dort seinen Sitz oder Wohnsitz hat und der ab dem 1.
Januar 2015 eine internationale Anmeldung beim USPTO oder
beim IB als Anmeldeamt einreicht, unabhéngig vom technischen
Gebiet, in dem die Anmeldung klassifiziert ist, das EPA als IPEA
auswahlen. Zu beachten ist allerdings, dass die Mitteilung des
EPA vom 1. Oktober 2007 Uber Geschaftsmethoden weiterhin
anzuwenden ist.

Wer kann beim EPA einen Antrag auf internationale vorlaufige
Priafung stellen?

Ein Alleinanmelder muss seinen Sitz oder Wohnsitz in einem
oder dessen Staatsangehdriger sein. Bei zwei oder mehr
Anmeldern muss wenigstens einer der Anmelder diese
Voraussetzung erflllen. Aul3erdem muss die internationale
Anmeldung beim Anmeldeamt eines PCT-Vertragsstaats, fur den

Vertragsstaaten verbindlich, sodass diese Erfordernisse einem
Antrag fur eine anhangige internationale Anmeldung nicht
entgegenstehen.

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (2),
Anhang A i)

PCT-Newsletter
5/2018, 1

ABI. 2007, 592

__________________

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.004,
10.017
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Wie und wo ist der Antrag auf internationale vorlaufige
Prifung beim EPA einzureichen?

Fur den Antrag auf internationale vorlaufige Prifung ist das vorge-
schriebene Formblatt (PCT/IPEA/401) zu verwenden, das auf der

Website der WIPO®%® heruntergeladen werden kann bzw. bei allen

Anmeldeamtern, dem IB und dem EPA kostenlos erhéltlich ist.

Der Antrag und alle weiteren Unterlagen, die das Verfahren nach

nicht beim Anmeldeamt oder beim IB einzureichen. Das EPA
als IPEA vermerkt auf dem Antrag das Eingangsdatum und
unterrichtet den Anmelder unverziglich tber dieses Datum.

Der Antrag kann beim EPA als IPEA online

oder per Fax eingereicht werden. Auch der ePCT-Dienst kann
genutzt werden, um den Antrag online einzureichen.

VORGANGE

‘Vorgang auswahlzn

| Angaben in Bezug auf biologisches Material [RO/134] vorbereiten und

Antrag auf Angabe der Lizenzbereitschaft
‘{ﬁntrag auf internat. vorldufige Prifung nach Kapitel |l einreichan

ntrag auf internat. vorlaufige Prafung nach Kapitel | zuricknehmer
ntrag auf vorzeitige Verdffentlichung
Antrag auf Anderungen nach Regel 92bis
Auswahlerklarungen zuricknehmen
Bestimmungen zuridcknehrmen
Dokumente hochladen
Einwendungen zum nahen Stand der Technilk
Erkl@rungen nach Regel 4.17
|A& in DAS zur Verfilgung stellen
Internationale Anmeldung zurdcknehmean
Online-Zahlung
Prioritatsbeleg von DAS beziehen
Vollmacht erstellen
Zurucknahme von Pricritétzansprichen
Anderungen nach Artikel 19 [nur Textformat]
Ubersetzung fiir die internationale Verdffentlichung

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.012

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.006
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Wird ein Antrag per Fax eingereicht, ist keine schriftliche
Bestétigung einzureichen, es sei denn, der Anmelder wird vom

Die Annahmestellen des EPA befinden sich in der
mitteleuropéischen Zeitzone (MEZ).

Innerhalb welcher Frist ist der Antrag auf internationale
vorlaufige Prifung beim EPA zu stellen?

Ablauf der folgenden Fristen gestellt werden, je nachdem, welche
davon spéter ablauft:

— 3 Monate ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den
ISR und den WO-ISA Ubermittelt hat, oder

- 22 Monate ab dem (frihesten) Prioritatsdatum.

Dadurch wird sichergestellt, dass der Anmelder ab dem Datum der
Absendung des ISR mindestens 3 Monate Zeit hat, um auf der
Grundlage der im ISR und im WO-ISA enthaltenen Ergebnisse der
internationalen Recherche zu entscheiden, ob er einen Antrag mit
Anderungen und/oder Gegenvorstellungen einreichen will.

Ein Antrag, der nach Ablauf der Frist gestellt wird, gilt als nicht
gestellt.

Der Anmelder sollte beachten, dass die Zuricknahme eines
Antrags und die Rickerstattung der entrichteten Gebuhr nur

Wann beginnt die internationale vorlaufige Prufung?

Seit 1. Juli 2019 beginnt das EPA als IPEA standardmaf3ig mit der
internationalen vorlaufigen Prifung, wenn das im Folgenden
Genannte in seinem Besitz ist:

— der Antrag,

- die fur die internationale vorlaufige Prifung féalligen
Gebuhren und

In der Praxis sollte dies dazu flihren, dass dem EPA als IPEA
mehr Zeit fur die Durchfihrung der internationalen vorlaufigen
Prifung zur Verfigung steht als vor dem 1. Juli 2019, als das EPA
abwarten musste. Insbesondere hat das EPA als IPEA mehr Zeit,
sich mit dem Anmelder uber die Anderungen auszutauschen und
dadurch die Qualitét des schriftlichen Bescheids der IPEA und des

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.010

_____________________

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.051
PCT-Newsletter
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4.1.032

4.1.033

4.1.034

4.1.035

4.1.036

IPRP nach Kapitel Il zu verbessern. Je friiher der schriftliche
Bescheid und der IPRP nach Kapitel Il bereitgestellt werden, desto
leichter kann der Anmelder zudem die Bearbeitung der
internationalen Anmeldung Uber das PPH-(Pilot-)Programm

Mdéchte der Anmelder, dass die internationale vorlaufige Prifung
auf der Grundlage von Anderungen der Anspriiche, der
Beschreibung oder der Zeichnungen durchgefiihrt wird, die nach
diese Anderungen einzureichen, so sollte er dies durch Ankreuzen
des oder der entsprechenden Kastchen in Feld Nr. IV, Punkt 1 des
PCT-Antragsformblatts (PCT/IPEA/401) angeben. Das EPA als
IPEA erlasst dann eine Mitteilung, in der der Anmelder
aufgefordert wird, innerhalb einer bestimmten Frist die
Anderungen einzureichen.

in der Regel eine einmalige Fristverlangerung um einen Monat
gewabhrt, sofern die Verlangerung vor Ablauf der Grundfrist nach

far die Einreichung des Antrags, die nicht verlangert werden
kann.

Verlangerung der Frist flr den Eintritt in die nationale Phase
bis zum Ablauf von 30 Monaten

Wirkung vom 1. April 2002 geanderten Fassung an. Fur diese
Staaten betragt die Frist fur den Eintritt in die nationale/regionale
Phase unabhéngig davon, ob der Anmelder den Antrag auf
internationale vorlaufige Prifung innerhalb von 19 Monaten ab
dem (frihesten) Prioritatsdatum gestellt hat, 30 bzw. 31 Monate.

1. April 2002 geanderten Fassung an. Die Frist fur den Eintritt in
die europaische Phase betragt daher in jedem Fall 31 Monate ab

neuesten Informationen der WIPO (Stand: 1. Januar 2023) gilt die
20/21-Monatsfrist fur folgende Staaten: Luxemburg (LU) und
Vereinigte Republik Tansania (TZ). Bei einer regionalen

PCT-Newsletter
2/2005, 6
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4.1.042
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Soll eine Anmeldung in diesen Staaten in die nationale Phase
eintreten, muss der Antrag deshalb innerhalb von 19 Monaten ab
dem (frhesten) Prioritatsdatum bei der zustandigen IPEA
eingehen, damit das Recht auf eine Verlangerung der Frist fir den
Eintritt in die nationale Phase bis zum Ablauf von 30 bzw. 31
Monaten ab dem Prioritdtsdatum gewabhrt bleibt.

AulRerdem muss der Anmelder in diesen Staaten die 19-
Monatsfrist auch dann einhalten, wenn der ISR und der WO-ISA
noch nicht vorliegen. Mit anderen Worten hat eine Verzdgerung
bei der internationalen Recherche keine Auswirkung auf die 19-
Monatsfrist, da diese ausschliel3lich auf der Grundlage des
(frihesten) Prioritatsdatums berechnet wird.

anwenden, gilt ein Antrag, der nach Ablauf der Frist von
19 Monaten ab dem Prioritatsdatum eingeht, dennoch als wirksam
gestellt, wenn er noch innerhalb von

— 3 Monaten ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den
ISR und den schriftlichen Bescheid (WO-ISA) Gbermittelt
hat, oder

- 22 Monaten ab dem (frihesten) Prioritatsdatum

eingereicht wird. Er bewirkt jedoch nicht, dass sich der Beginn der
nationalen Phase flr die betreffenden Staaten auf 30 bzw.

Bis wann erstellt das EPA den IPER?

Sind die flr die internationale vorlaufige Prifung erforderlichen
Unterlagen rechtzeitig eingegangen, erstellt das EPA als IPEA den
IPER gewohnlich innerhalb von 28 Monaten ab dem friihesten
Priorittsdatum.

Ist eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung
erforderlich?

Wurde weder bei der Einreichung noch bei der Veroffentlichung
der internationalen Anmeldung eine der Amtssprachen des EPA
(Deutsch, Englisch und Franzésisch) verwendet, muss der
Anmelder innerhalb der Frist fur die Einreichung des Antrags eine
Ubersetzung in einer dieser Sprachen beim EPA als IPEA
einreichen.

Dies ist z. B. der Fall, wenn die internationale Anmeldung auf
Spanisch eingereicht wurde und das spanische Patentamt als ISA
fungierte. Wenn sie dagegen zwar auf Spanisch eingereicht

R..69.2 PCT

R.55.2PCT
ABI. 1993, 540
PCT-Leitfaden der

WIPO, 10.011
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4.1.043

4.1.044

4.1.045

4.1.046

wurde, aber das EPA als ISA téatig war, braucht der Anmelder beim
EPA als IPEA keine Ubersetzung einzureichen, denn in diesem
Fall kann die internationale vorlaufige Prifung auf der Grundlage
der fir die Zwecke der internationalen Recherche bereits

Anderungen, die wahrend der internationalen vorlaufigen Priifung
eingereicht werden, sind in der Sprache des Verfahrens vor dem
EPA als IPEA einzureichen. Werden sie zunachst nicht in dieser
Sprache eingereicht, muss der Anmelder eine Ubersetzung davon
einreichen.

In Niederlandisch eingereichte Anmeldungen

Wird das EPA als IPEA fir eine internationale Anmeldung tétig, die
ursprunglich in Niederlandisch beim niederlandischen Patentamt als
Anmeldeamt eingereicht wurde, braucht der Anmelder keine
Ubersetzung einzureichen, da das EPA als IPEA die vom 1B
ubermittelte veroffentlichte Fassung der internationalen Anmeldung
verwendet, die dann in Deutsch, Englisch oder Franzésisch

In welcher Sprache ist der Antrag einzureichen?

Der Antrag ist aul3er in den folgenden Fallen in der Sprache der
internationalen Anmeldung einzureichen:

- Ist die Sprache, in der die internationale Anmeldung einge-
reicht wurde, eine andere als die, in der sie vertffentlicht
wurde, muss der Antrag in der Veroffentlichungssprache
eingereicht werden (z. B. Anmeldung auf Niederlandisch,

Sprache des weiteren Schriftverkehrs

Der ubrige Schriftverkehr mit dem EPA als IPEA kann — aul3er bei
Anderungen der Anmeldung, die in der Sprache des Antrags

des EPA geflihrt werden.

R.55.3PCT

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.055

__________________

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang A i)

R..48.3,55.1 PCT

ABI. 1993, 540
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Wer kann den Anmelder vor dem EPA als IPEA vertreten?

4.1.047 Die Anmelder kénnen sich vor dem EPA als IPEA durch den Art, 49 PCT
Anwalt vertreten lassen, den sie bei Einreichung der R.90.1¢0).d) PCT
internationalen Anmeldung bestellt haben und/oder der vor dem PCT-Leitfaden der

s . WIPO,

Anmeldeamt vertretungsberechtigt ist, d. h. in der Regel durch den ;4419 10.023

einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor dem EPA als IPEA
bestellen. AuRerdem kann der flir die internationale Phase
bestellte Anwalt einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder
speziell vor dem EPA als IPEA vertritt.

4.1.048 Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellte R..90.1 c).PCT
Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten. Anmeldern,  Art. 134 EPU
die weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPU-Vertragsstaat haben,
wird dringend empfohlen, fir das Verfahren vor dem EPA als IPEA

einen beim EPA zugelassenen Vertreter zu bestellen

4.1.049 Um einen Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA zu  R..90.4, 90.5 PCT
bestellen, muss der Anmelder oder sein Anwalt der internationalen
Phase entweder Feld Nr. Il des PCT-Antragsformblatts
(PCT/IPEA/401) ausfillen und den Antrag unterzeichnen oder eine
gesonderte Vollmacht unterzeichnen und einreichen. Die
Bestellung kann auch erfolgen, indem im Antrag oder in einer
gesonderten Mitteilung auf eine ordnungsgemal hinterlegte
allgemeine Vollmacht verwiesen und diese in Abschrift beigefugt
wird, in welchem Fall auch der vermeintliche Anwalt den Antrag
oder die gesonderte Mitteilung unterzeichnen kann.

_____________________

eine unterzeichnete gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift PCT

einer allgemeinen Vollmacht einzureichen ist, wenn der Antrag ABI. 2010, 335
nicht vom Anmelder oder vom Anwalt der internationalen Phase,

sondern von dem vermeintlichen Anwalt fir das Verfahren vor dem

EPA als IPEA unterzeichnet ist.

4.1.050 Das EPA als IPEA verzichtet auf das Erfordernis, wonach bei ihm R..90.4 d), 90.5 c)

4.1.051 Dieser Verzicht gilt mit einer Ausnahme: Wenn der Antrag von
einem anderen Anwalt als dem eingetragenen Vertreter
unterzeichnet ist, diese beiden Anwaélte nicht derselben Kanzlei
angehoren und der neue Anwalt nicht zusatzlich zu dem friher
bestellten Anwalt, sondern an seiner statt ernannt wurde
(PCT/IPEA/401, Feld Nr. Il zweites Kastchen), ist eine vom
Anmelder oder vom Vertreter unterzeichnete gesonderte
Vollmacht oder eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht
vorzulegen. Eine weitere Ausnahme bilden alle anderen Félle, in
denen das EPA Zweifel hat, ob die betreffende Person fir die
Anmeldung vertretungsberechtigt ist. (Gemeinsamen) Anwalten
und gemeinsamen Vertretern wird deshalb empfohlen, sich vom
Anmelder bzw. von allen Anmeldern entweder durch direkte
Unterzeichnung des PCT-Antrags oder durch eine
ordnungsgemal’ unterzeichnete Vollmacht ausdricklich
bevollmachtigen zu lassen.
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4.1.057
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Welche Staaten kénnen ausgewahlt werden?

Mit der Einreichung des Antrags werden alle Vertragsstaaten des
PCT, die in der internationalen Anmeldung bestimmt sind und fur
Staaten fur ein nationales und wenn maoglich zugleich fir ein
regionales Patent benannt. Hat der Anmelder nach Einreichung
der PCT-Anmeldung die Bestimmung eines Staates rechtsguiltig
zuriickgenommen, so kann dieser Staat nicht durch die
Einreichung eines Antrags auf internationale vorlaufige Prifung
ausgewahlt werden.

Wer muss den Antrag unterzeichnen?

Der Antrag ist vom Anmelder oder, bei mehreren Anmeldern, von
allen Anmeldern zu unterzeichnen. Wenn die Unterschrift eines
oder mehrerer Anmelder fehlt, wird das EPA als IPEA die Anmelder
jedoch nicht auffordern, die fehlenden Unterschriften
nachzureichen, wenn der Antrag von mindestens einem der

Der Antrag kann auch von einem (gemeinsamen) Anwalt oder
einem gemeinsamen Vertreter im Namen der Anmelder

Wurde der Antrag von einem (gemeinsamen) Anwalt
unterzeichnet, brauchen die Anmelder keine (gesonderte)
Vollmacht — sofern diese nicht ohnehin bereits in der Akte
vorhanden ist — und keine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht
einzureichen, weil das EPA als IPEA auf dieses Erfordernis

Welche Gebiihren sind fir die internationale vorlaufige
Prifung fallig?

Die Gebuhr fir die internationale vorlaufige Prifung und die
Bearbeitungsgebuhr sind unmittelbar an das EPA als IPEA zu
entrichten. Die Gebuhr fur die vorlaufige Prifung wird vom EPA
festgelegt. Die Bearbeitungsgebihr ist dem PCT-Gebihren-
verzeichnis zu entnehmen, das vom IB veroffentlicht wird. Bei
Gebuhrenzahlungen in der internationalen Phase wird den
Anmeldern empfohlen, die neuesten Informationen auf den
Websites des EPAS” und der WIPO?%8 zu konsultieren. AuRerdem
enthélt jede Ausgabe des Amtsblatts Hinweise flr die Zahlung von
Gebuhren, Auslagen und Verkaufspreisen.

Beide Gebihren sind innerhalb eines Monats nach Einreichung
des Antrags auf internationale vorlaufige Prifung oder innerhalb
von 22 Monaten nach dem Prioritatsdatum zu entrichten, je
nachdem welche Frist spéter ablauft. Die Hohe der

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.005,
10.029

...........................

PCT-Leitfaden der
WIPO,
10.031 - 10.032

R..90.4, 90.5 PCT

ABI. 2010, 335

PCT-Leitfaden der
WIPO,
10.035 - 10.043
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4.1.059

4.1.060

4.1.061

4.1.062

4.1.063
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Bearbeitungsgebuhr und der Gebuhr fur die internationale
vorlaufige Prifung entspricht den zum Zeitpunkt der Zahlung
geltenden Betragen.

Anmelder werden dringend gebeten, das dem Antragsformblatt
(PCT/IPEA/401) als Anlage beigefligte Gebuhren-
berechnungsblatt zu verwenden. Zu den derzeit beim EPA

Geblhrenermaliigungen

Die Bearbeitungsgebuhr ermafigt sich unter denselben Voraus-
setzungen wie die internationale Anmeldegebihr um 90 %

Die Gebuhr fir die internationale vorlaufige Prifung ermaRigt
sich unter denselben Voraussetzungen wie die internationale

Folgen unterbliebener oder verspéateter Geblhrenzahlung

Der Anmelder sollte eine verspéatete oder unvollstandige Zahlung
der Bearbeitungsgebuhr und der Gebihr fur die internationale
EPA erst nach Eingang dieser Gebihren mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beginnen kann. Bei verspateter Zahlung
verkirzt sich somit die fur die Erstellung des IPER zur Verfigung
stehende Zeit.

Stellt das EPA als IPEA fest, dass der gezahlte Betrag zur
Deckung der Bearbeitungsgebihr und der Gebdhr fur die
internationale vorlaufige Prifung nicht ausreicht oder keine
Gebuhren innerhalb der vorgeschriebenen Frist entrichtet wurden,
so fordert es den Anmelder auf, innerhalb eines Monats ab dem
Datum der Aufforderung den zur Deckung beider Geblhren
erforderlichen Betrag zuziiglich der Gebuhr fir verspatete Zahlung
zu entrichten. Kommt der Anmelder dieser Aufforderung innerhalb
der ihm gesetzten Frist nach, so gelten die Geblhren als
fristgerecht entrichtet. Die Gebluihr fir verspatete Zahlung betragt
50 % des in der Aufforderung angegebenen Betrags der nicht
entrichteten Gebihren. Sie ist mindestens so hoch wie die Bear-
beitungsgebiihr, betragt aber nicht mehr als das Doppelte dieser
Gebduhr.

Kommt der Anmelder der Aufforderung nicht nach, so gilt der
Antrag als nicht eingereicht, und es wird kein IPER erstellt. Das
Fehlen eines wirksam gestellten Antrags hat keine Auswirkungen
auf das Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt, denn die
Frist fir den Eintritt in die europaische Phase betréagt in jedem Fall

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang D-Il

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.047

R..58his PCT
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4.1.064

4.1.065

4.1.066

4.2

4.2.001

Ruckerstattung der Gebuhr fur die internationale vorlaufige
Prifung

Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf
internationale vorlaufige Prufung innerhalb von 30 Monaten ab
dem Prioritdtsdatum und noch vor Beginn der Prifung
zurickgenommen, wird die Gebuhr fir die internationale vorlaufige
Prifung in voller Hohe zurtckerstattet. Eine Rickerstattung in
voller Hohe erfolgt auch, wenn der Antrag als nicht gestellt gilt
oder die Gebdhr irrtimlich entrichtet wurde. Zuviel gezahlte
Betrage werden ebenfalls zurlickerstattet.

Konnen Mangel im Antrag behoben werden?

Entspricht der Antrag nicht den Anforderungen, so 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.

Ein haufiger Mangel bei mehreren Anmeldern besteht darin, dass
der Antrag nicht die vorgeschriebenen Angaben und/oder
Unterschriften aller Anmelder umfasst. Sind die geforderten
Angaben jedoch in Bezug auf einen zur Einreichung berechtigten
Anmelder vollstandig und ist der Antrag von einem der Anmelder
unterschrieben, so wird dies als ausreichend angesehen, und es
ergeht keine Aufforderung zur Nachreichung dieser Angaben

Das internationale vorlaufige Prufungsverfahren vor
dem EPA als IPEA

Der internationalen vorlaufigen Prifung zugrunde zu legende
Unterlagen — Anderungen — fehlende Teile und Bestandteile

Der Anmelder muss in Feld Nr. IV des Antragsformblatts
(PCT/IPEA/401) angeben, ob der internationalen vorlaufigen
Prufung die internationale Anmeldung

- in der (urspriinglich) eingereichten Fassung,

und/oder

- mit Anderungen der Anspriiche, der Beschreibung und/oder

zugrunde gelegt werden soll.

R..58.3, 90bis.4 PCT.

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang D-II

PCT-Newsletter
3/2019, 9

R..60.1 PCT
PCT-Leitfaden der
WIPO,

10.047 - 10.050

__________________
__________________

PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.025,
10.061
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4.2.002

4.2.003

4.2.004

4.2.005
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Das EPA als IPEA akzeptiert keine Anspriiche in Form von
Hilfsantragen, weil dies nach dem PCT nicht vorgesehen ist.

Anderungen

sollten vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht
werden. Da das EPA mit der internationalen vorlaufigen Prifung
seinem Besitz sind, sollte der Anmelder auf3erdem, wenn er
Anderungen vornehmen mochte, zum Zeitpunkt der Antragstellung
aber noch in der Lage ist, diese einzureichen, dies stets durch
Ankreuzen des oder der entsprechenden Kastchen in Feld Nr. IV,
Punkt 1 des PCT-Antragsformblatts (PCT/IPEA/401) angeben.
Andernfalls kann das EPA mit der internationalen Prifung auf der
Grundlage der Anmeldung in der eingereichten Fassung beginnen.
Spéater eingereichte Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
berlicksichtigt das EPA als IPEA nur, wenn sie eingehen, bevor es
mit der Erstellung des schriftlichen Bescheids oder des IPER
begonnen hat. Wird ein zweiter schriftlicher Bescheid erstellt
und/oder Gegenvorstellungen zusammen mit der Erwiderung auf
den zweiten schriftlichen Bescheid beriicksichtigt. Anderungen
und/oder Gegenvorstellungen, die das EPA als IPEA nicht
bertcksichtigt hat, kbnnen bei Eintritt in die nationale Phase bei
den ausgewahlten Amtern (erneut) eingereicht werden.

War das EPA als ISA tatig, so gilt vor dem EPA als IPEA der WO-
ISA als erster schriftlicher Bescheid fur die Zwecke der
internationalen vorlaufigen Prifung, und das EPA beginnt in der
Regel mit der internationalen vorlaufigen Prifung, sobald alle in
sei denn, der Anmelder beantragt ausdricklich, den Beginn der
internationalen vorlaufigen Prifung bis zum Ablauf der Frist fur die

Anmelder miissen sicherstellen, dass keine der Anderungen uiber
den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht. Hinweis: Enthalt
eine Anderung eine negative Einschrankung, z. B. einen
"Disclaimer", geht das EPA als IPEA gemalR dem in den ISPE-
Richtlinien eingeraumten Ermessensspielraum ebenso vor wie bei
einer Euro-Direkt-Anmeldung (vgl. Anhang zu diesem Leitfaden).
AuBBerdem mussen Anmelder in einem Begleitschreiben
Folgendes deutlich machen:

- die Unterschiede zwischen der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung und den Anderungen

- die Grundlage fiir die Anderungen in der urspriinglich
eingereichten Anmeldung

ABI. 2011, 532
PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.024,
10.028
PCT-Newsletter
6/2019, 12

PCT-Newsletter
6/2019, 12
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- die Grunde fiir die Anderungen

4.2.006 Wenn die Grundlage fiir eine Anderung nicht wie verlangt R..70.2 c-bis) PCT
angegeben ist, erstellt das EPA den schriftlichen Bescheid
und/oder den IPER, als ob keine Anderungen eingereicht worden
waren und ohne vorher eine entsprechende Erinnerung zu
versenden.

4.2.007 Werden Anderungen der Anspriiche eingereicht, so ist ein R..66.8.¢) PCT
vollsténdiger Satz von Ansprichen einzureichen, die alle
urspriinglich eingereichten Anspriiche ersetzen.

Einbeziehung von fehlenden oder féalschlicherweise
eingereichten Bestandteilen und Teilen durch Verweis

4.2.008 Hat das Anmeldeamt einem Antrag auf Einbeziehung eines R..4.18,20.5.d)

fehlenden Bestandteils oder Teils oder eines berichtigten 20.5bis d), 20.6 PCT

IPEA der Ansicht, dass dieser Bestandteil oder Teil nicht
vollstéandig in der Prioritdtsanmeldung enthalten war, vermerkt es

Zuséatzliche Recherche

4.2.009 Das EPA als IPEA fuhrt eine zuséatzliche Recherche im Rahmen R. 66.1ter PCT

der Technik und insbesondere Zwischenliteratur zu ermitteln, die
erst nach der Erstellung des internationalen Recherchenberichts
veroffentlicht oder der IPEA zuganglich gemacht wurden.

4.2.010 Bei der zusatzlichen Recherche ermittelte relevante Dokumente
werden im IPER angegeben.

4.2.011 Eine zusatzliche Recherche geht normalerweise nicht Gber den

dass eine zusatzliche Recherche nicht sinnvoll ware.

4.2.012 Die zuséatzliche Recherche wird normalerweise zu Beginn der

wird, erlasst der Prufer zuerst eine Aufforderung zur Entrichtung
weiterer Prifungsgebihren und fuhrt dann die zusatzliche
Recherche fir alle Erfindungen durch, fur die weitere
Prifungsgebihren entrichtet wurden, sofern er diese Erfindungen

ausgeschlossen hat.

4.2.013 Grundlage fur die zusatzliche Recherche sind die Anmeldungs- R..70.2.0), c-bis)

vorlagen. In dem Sonderfall, dass die Anmeldung geandert wurde,
die Grundlage fir die Anderungen aber nicht ersichtlich ist
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4.2.014

4.2.015

4.2.016

4.2.017
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und/oder kein Begleitschreiben beigefiigt wurde, in dem ihre
Grundlage in der Beschreibung angegeben ist, kann die
zusétzliche Recherche auf den Umfang der Anspriiche beschrankt
werden, auf denen der IPER basiert.

Werden bei der zusatzlichen Recherche Dokumente gefunden, die
Anlass zu Einwanden gegen die Patentierbarkeit geben, erlasst
das EPA als IPEA einen zweiten schriftlichen Bescheid wie in

Konnen Dritte Einwendungen einreichen?

Dritte kdnnen innerhalb von 28 Monaten nach dem Prioritdtsdatum
Einwendungen zu einer PCT-Anmeldung in der internationalen
Phase einreichen. Dazu ist das von der WIPO bereitgestellte
Online-Tool zu verwenden; Einwendungen kénnen auch anonym
eingereicht werden. Gehen Einwendungen Dritter ein, setzt die
WIPO den Anmelder davon in Kenntnis, der daraufhin eine
Erwiderung einreichen kann. Wurde der IPER bis zum Eingang der
Einwendungen oder einer etwaigen Erwiderung noch nicht erstellt,
leitet die WIPO die Einwendungen und die Erwiderung an das EPA
als IPEA weiter, das die Einwendungen bei der Erstellung des
zweiten schriftichen Bescheids — sofern dieser noch nicht erstellt
wurde — und des IPER beriicksichtigt. Ausfiihrliche Informationen
enthéalt der von der WIPO verdffentlichte Leitfaden "ePCT Third
Party Observations".5°

Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es auch als ISA tatig
war

Der erste schriftlicher Bescheid

Der schriftliche Bescheid im Rahmen der internationalen
vorlaufigen Prifung ist eine Mitteilung der IPEA, die Anmerkungen
oder Einwande beziglich der internationalen Anmeldung enthalt.
schriftlicher Bescheid der IPEA fiir die Zwecke der internationalen
vorlaufigen Prifung. Das EPA hat dem Internationalen Biro nach
-I-I-D-I-EA-r-{L-J-Fi-H-s-()-\-/\-/é-ii_éﬁWendet, als der WO-ISA von ihm selbst in
seiner Eigenschaft als ISA erstellt wurde.

Der zweite schriftliche Bescheid

Vor der Erstellung eines "negativen" IPER wird das EPA als IPEA
in der Regel einen zweiten schriftlichen Bescheid erstellen und
damit dem Anmelder eine weitere Gelegenheit geben, Anderungen
und/oder Gegenvorstellungen einzureichen, um etwaige darin
erhobene Einwénde auszurdumen. Der zweite schriftliche

Teil 8 PCT-
Verw.vorschr.

_________________________
__________________________

PCT-Leitfaden der
WIPO,
10.064 - 10.066
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4.2.018

4.2.019

4.2.020

4.2.021

Bescheid muss nicht beantragt werden. Er wird unter der
Voraussetzung erstellt, dass der Anmelder rechtzeitig eine
sachliche Erwiderung entweder auf den vom EPA erstellten WO-
ISA oder auf den vom EPA als IPEA erstellten ersten schriftlichen
Bescheid einreicht. Das Verfahren kann abweichen, und es ergeht
nicht zwangslaufig ein zweiter schriftlicher Bescheid, wenn der
Anmelder eine telefonische Ricksprache beantragt

keine oder nur geringfiigige Einwéande, die einer Direkterteilung in
der europaischen Phase nicht entgegenstehen, wird der IPER als
positiv betrachtet.

Verfahren vor dem EPA als IPEA, wenn es nicht als ISA téatig
war

Wird das EPA als IPEA tatig, hat den WO-ISA aber nicht erstellt, ABI. 2011, 532
weil die internationale Recherche von einer anderen europaischen ~ R.66.10).PCT

seiner Eigenschaft als IPEA einen ersten schriftlichen Bescheid,
wenn es Einwande erhebt. Der Anmelder kann auf diesen
schriftlichen Bescheid antworten, indem er innerhalb der darin
gesetzten Frist Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
einreicht.

In diesem Fall wird ein zweiter schriftlicher Bescheid unter der
Voraussetzung erstellt, dass der Anmelder Anderungen und/oder
Gegenvorstellungen eingereicht hat, um im ersten schriftlichen
Bescheid erhobene Einwande auszuraumen, und dass noch
Einwande bestehen, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er
nach Aktenlage erginge.

Internationale vorlaufige Prifung vor dem EPA: vier Szenarien
Zum besseren Verstéandnis wird das Verfahren vor dem EPA als
IPEA im Folgenden in vier Szenarien zusammengefasst:

Erstes Szenario: Das EPA war ISA und hat keine Einwande
erhoben

Enthélt der vom EPA als ISA erstellte WO-ISA keine Einwande Art. 34 (2).¢) PCT

gegen die internationale Anmeldung ("positiver WO-ISA"), so
betrachtet das EPA als IPEA den WO-ISA als ersten schriftlichen
Bescheid fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prifung

der zusatzlichen Recherche fugt der IPER daher den im WO-ISA
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4.2.023

4.2.024

4.2.025
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enthaltenen Informationen nichts Neues hinzu, sofern der
Anmelder keine vom EPA als IPEA zu berlcksichtigenden
Anderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht hat.

Zweites Szenario: Das EPA war ISA und hat Einwéande
erhoben

Enthélt der vom EPA als ISA erstellte WO-ISA Einwéande
bezlglich der internationalen Anmeldung ("negativer WO-ISA"), so
betrachtet das EPA als IPEA den WO-ISA als ersten schriftlichen
Bescheid fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prifung
erneut zu erlassen. Ein zweiter schriftlicher Bescheid ergeht unter
der Voraussetzung, dass der Anmelder Anderungen und/oder
Gegenvorstellungen eingereicht hat, die bei der internationalen
vorlaufigen Prufung bertcksichtigt werden missen, und dass noch
Einwande bestehen, sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er
nach Aktenlage erginge.

Drittes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA
keine Einwande

Wurde der WO-ISA von einer anderen ISA als dem EPA erstellt,
so gilt er nicht als erster schriftlicher Bescheid des EPA als IPEA
gegjéﬁ'a-ié"('g-jeénderte) Anmeldung, fir die die vorlaufige Prifung
beantragt wurde, so kann es nach sofort den IPER erlassen, wenn

Viertes Szenario: Das EPA war nicht ISA und erhebt als IPEA
Einwande

Wurde der WO-ISA von einer anderen ISA erstellt, so gilt er nicht
Hat das EPA als IPEA Einwande gegen die Anmeldung, fir die die
vorlaufige Prifung beantragt wurde, so erstellt es einen ersten
schriftlichen Bescheid. Der Anmelder kann auf diesen schriftlichen
Bescheid antworten, indem er innerhalb der darin gesetzten Frist
Anderungen und/oder Gegenvorstellungen einreicht. Ein zweiter
schriftlicher Bescheid wird unter der Voraussetzung erstellt, dass
der Anmelder Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
eingereicht hat, um im ersten schriftichen Bescheid erhobene
Einwande auszurdaumen, und dass noch Einwande bestehen,
sodass der IPER negativ ausfiele, wenn er nach Aktenlage
erginge.

Innerhalb welcher Frist ist die Stellungnahme zum
schriftlichen Bescheid einzureichen?

Die Frist fur die Stellungnahme zum ersten schriftlichen Bescheid
des EPA als IPEA betragt in der Regel 2 Monate, kann aber auf

______________________
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4.2.026

4.2.027

4.2.028

4.2.029

4.2.030

Antrag des Anmelders auf héchstens 3 Monate verlangert werden.

Der Antrag auf Fristverlangerung ist vor Ablauf der 2-Monatsfrist
zu stellen. Ihm wird nur dann stattgegeben, wenn die verlangerte
Frist nicht spater als 25 Monate nach dem Prioritatsdatum ablauft.
Eine Fristverlangerung kann auch beantragt werden, wenn der
WO-ISA als erster schriftlicher Bescheid des EPA als IPEA qilt
schriftlichen Bescheid oder gegebenenfalls auf die mit der
Niederschrift der telefonischen Riicksprache versandte
Aufforderung betragt normalerweise zwei Monate, mindestens
jedoch einen Monat, es sei denn, der Anmelder hat einer kiirzeren
Frist zugestimmt.

Wird ein SISR vom EPA berlcksichtigt?

Das EPA als IPEA berticksichtigt einen SISR (nur), wenn er bei
Durchfuhrung der internationalen vorlaufigen Prifung vorliegt. Ein
weiterer schriftlicher Bescheid vor der Erstellung des IPER ergeht
in dem Ausnahmefall, dass der Inhalt des SISR die Auffassung
des EPA, die es als ISA im WO-ISA dargelegt hat, &ndern wirde.

Kann das EPA es ablehnen, eine vorlaufige Prifung
durchzufiihren?

Zu Ansprichen, fur die keine internationale Recherche
internationale vorlaufige Prufung durch. Dabei spielt es keine Rolle,
ob der Anmelder Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
einreicht, die die Griinde fur die Entscheidung der ISA, die
betreffenden Anspriiche nicht zu recherchieren, angeblich
ausraumen.

AulRerdem macht das EPA als IPEA von seinem Ermessen
Gebrauch und fuhrt keine vorlaufige Prifung zu Anmeldungen
betreffen, sofern dieser nach dem EPU nicht als Erfindung oder
nicht als gewerblich anwendbar angesehen wird oder von der
Patentierung ausgeschlossen ist.

Ebenso wenig wird ein vorlaufiger Prifungsbericht erstellt, wenn
die Anmeldung in einer Weise gegen die vorgeschriebenen
Erfordernisse verstoR3t, die eine sinnvolle Stellungnahme zu den
Fragen der Neuheit, der erfinderischen Téatigkeit und der
gewerblichen Anwendbarkeit unmdglich macht.

Kann eine telefonische Rucksprache beantragt werden?

Weil die zu besprechenden Fragen klar sein mussen, wird einem
Antrag auf Rlcksprache erst dann stattgegeben, wenn der
Anmelder Anderungen und/oder Gegenvorstellungen eingereicht
hat, die vom EPA als IPEA bericksichtigt werden sollen. Einem
Antrag auf Riucksprache kann das EPA als IPEA nur einmal und
nur in Form einer telefonischen Ricksprache stattgeben.

Vereinbarung

EPO-WIPO, Art. 4

ABI. 2011, 532

PCT-Leitfaden der

WIPO, 10.067
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4.2.031 Beantragt der Anmelder eine telefonische Ricksprache vor
Ergehen eines zweiten schriftichen Bescheids, so gibt das EPA
als IPEA diesem Antrag statt. Dem Anmelder wird die Niederschrift
der telefonischen Ricksprache Ubermittelt, und er wird
aufgefordert, weitere Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
innerhalb der darin gesetzten Antwortfrist einzureichen. In einem
solchen Fall ergeht kein zweiter schriftlicher Bescheid.

4.2.032 Beantragt der Anmelder vor Ergehen eines zweiten schriftlichen
Bescheids eine telefonische Ricksprache und/oder einen zweiten
schriftlichen Bescheid, so liegt die Entscheidung dariber, ob der
Anmelder telefonisch konsultiert oder ein zweiter schriftlicher
Bescheid erstellt wird, im Ermessen des EPA als IPEA.

4.2.033 Beantragt der Anmelder eine telefonische Ricksprache nach
Ergehen eines zweiten schriftlichen Bescheids, aber vor dem
Datum der Erstellung des IPER, so wird dem Anmelder die
Niederschrift der telefonischen Ricksprache Gbermittelt; er wird
jedoch nicht aufgefordert, weitere Anderungen und/oder
Gegenvorstellungen einzureichen, die nur akzeptiert werden, wenn
sie in der telefonischen Ricksprache vereinbart wurden.

Nucleotid- und Aminosauresequenzen

4.2.034  Wurde der ISR nicht oder nur teilweise erstellt, weil das Sequenz- R..13ter.2,

protokoll der ISA nicht in der geforderten elektronischen Form und ~ 66.1.¢) PCT

im geforderten Format vorlag (vgl. 3.3.012), kann sich dies auf das ﬁg:' ggg gzg
Verfahren nach Kapitel 1| PCT auswirken. ABI. 2021 A96, A9T

4.2.035  Am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale
Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen
offenbaren, missen einen dem WIPO-Standard ST.26
entsprechenden Sequenzprotokollteil der Beschreibung enthalten.
Liegt dem EPA als IPEA kein standardkonformes
Sequenzprotokoll vor, kann der Anmelder aufgefordert werden, ein
solches einzureichen und innerhalb einer nicht verlangerbaren
Frist von einem Monat eine Gebuhr fur verspatete Einreichung zu
entrichten. Ausfiihrliche Informationen enthalten der Beschluss
des Prasidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 Uber die
Einreichung von Sequenzprotokollen und die Mitteilung des EPA
1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen gilt vor dem
EPA der WIPO-Standard ST.25. Auf diese Anmeldungen sind
weiterhin der Beschluss des Préasidenten des EPA vom
28. April 2011 Uber die Einreichung von Sequenzprotokollen und
die Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013 (ABI. 2011, 372
bzw. ABI. 2013, 542) anwendbar.

4.2.036  Wurde kein (vollstéandiger) ISR erstellt, fiihrt das EPA als IPEA
keine internationale vorlaufige Prifung durch, wenn eine sinnvolle

empfohlen, in diesem spéaten Stadium keine Sequenzprotokolle
einzureichen.
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4.2.037

4.2.038

4.2.039

4.2.040

4.2.041

4.2.042

4.2.043

4.2.044

4.2.045

4.2.046

Einheitlichkeit der Erfindung

Ist das EPA als IPEA der Auffassung, dass die internationale
Anmeldung nicht einheitlich ist, so fordert es den Anmelder in der
Regel auf, entweder die Anspriiche einzuschranken, um so die
Einheitlichkeit herzustellen, oder zusatzliche vorlaufige Prifungs-
gebuhren zu entrichten, soweit die Erfindungen recherchiert
worden sind.

Erflllt der Anmelder die Erfordernisse fur eine ErmaRigung der
Gebdhr fir die vorlaufige Prifung, gelten etwaige zusétzliche
Gebihren bei Zahlung der erméRigten Summe als wirksam

Zahlt der Anmelder keine zusatzliche Gebuhr fir die vorlaufige
Prifung, erstellt das EPA den IPER auf der Grundlage des bereits
mitgeteilten Ergebnisses.

Entrichtet der Anmelder eine oder mehrere zusatzliche Gebihren
fur die vorlaufige Prifung fristgerecht, werden auch die Teile der
Anmeldung geprift, fur die zusatzliche Gebihren entrichtet
wurden. Somit wird der IPER fir alle Erfindungen erstellt, fur die
eine Gebdhr fur die vorlaufige Prifung gezahlt wurde.

Gebuhren unter Widerspruch entrichten. Das weitere Verfahren
verlauft so wie das Widerspruchsverfahren vor dem EPA als ISA

Gegebenenfalls wird sich das EPA als IPEA bei der Priifung auf
die Ergebnisse eines Uberprifungs- oder Widerspruchsverfahrens
stutzen, falls diese vor der Erstellung des IPER verfligbar sind.

Das EPA als IPEA fiihrt keine internationale vorlaufige Prufung zu
Ansprichen durch, die sich auf Erfindungen beziehen, fir die kein

Was ist nach Erhalt des IPER zu tun?

Der IPER wird dem Anmelder und dem IB Ubermittelt. Der
Anmelder hat dann keine Moglichkeit mehr, gegeniiber dem EPA
als IPEA Stellungnahmen abzugeben. Er muss nunmehr anhand
der im IPER dargelegten Ergebnisse der internationalen
vorlaufigen Prufung entscheiden, ob er seine internationale
Anmeldung weiterverfolgen und vor den ausgewahlten Amtern in
die nationale/regionale Phase eintreten will.

War das EPA als IPEA tatig, wird der Anmelder gegebenenfalls
aufgefordert, etwaige im IPER genannte Mangel ("negativer
IPER") bei Eintritt in die européische Phase zu beseitigen

Alle (weiteren) Fragen zur europaischen Phase, d. h. zum
Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt, werden in Kapitel 5 ausfuhrlich behandelt.

Art. 36, 39 PCT.

R..161 EPU
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4.2.047

4.2.048

4.2.049
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Vertraulichkeit der internationalen vorlaufigen Prifung

Das IB und das EPA als IPEA dirfen Dritten nur mit Einwilligung Art. 36.(3), 38 PCT

des Anmelders Einsicht in die Akte der internationalen vorlaufigen ~ R.7L1PCT
Prufung gewahren. R.73.2,94.1¢),94.3

ABI. 1999, 329
ABI. 2003, 382
ABI. 2007,
Sonderausg. 3, J.3.
PCT-Leitfaden der
WIPO, 10.003,
10.080

PCT-Newsletter
9/2020, 11 - 13
9/2021, 1

Sobald der IPER erstellt und dem IB Ubersandt wurde, Ubermittelt
dieses jedem ausgewahlten Amt eine Kopie des IPER und seiner
Anlagen. Ab demselben Datum stellt das IB auch jedermann im
Namen des EPA als ausgewdahltes Amt auf Antrag Abschriften des
IPER, seiner Anlagen und anderer Unterlagen aus der Akte der
internationalen vorlaufigen Prifung aus.

AulRerdem gewahrt das EPA als ausgewahltes Amt nach
Erstellung des IPER gemal den Bestimmungen des EPU Einsicht
in die Akte der internationalen vorlaufigen Prifung.
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Kapitel 5 — Das Euro-PCT-Verfahren vor dem EPA
als Bestimmungsamt (Kapitel | PCT) oder
ausgewahltem Amt (Kapitel Il PCT)

5.1 Allgemeines

5.1.001 Der Anmelder muss vor dem Ende der internationalen Phase
entscheiden, ob und wo er mit seiner internationalen Anmeldung in
die nationale/regionale Phase vor dem
Bestimmungsamt/ausgewahlten Amt eintreten will.

5.1.002 Strebt der Anmelder ein européisches Patent an, so muss er in die
sogenannte "europdaische Phase" eintreten, d. h. er muss
Bearbeitungi-séi-ﬁé}-;&ﬁheldung durch das EPAals
Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt erfillen.

Wann ist das EPA Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt?

5.1.003 Tritt der Anmelder in die europdische Phase ein, ohne eine Art, 2 xiii) und xiv)

Wann kann das EPA als Bestimmungsamt tatig werden?

5.1.004 Da alle EPU-Vertragsstaaten auch Vertragsstaaten des PCT sind,
kann das EPA fiir jeden EPU-Vertragsstaat als Bestimmungsamt
tatig werden, sofern die internationale Anmeldung an oder nach
dem Tag eingereicht wurde, an dem das EPU in dem betreffenden

5.1.005 Falls dieses Erfordernis nicht erfillt ist, besteht noch die
Mdglichkeit, dass am internationalen Anmeldedatum ein
Erstreckungs- oder ein Validierungsabkommen zwischen der
Européaischen Patentorganisation und einem PCT-Vertragsstaat in
Kraft war, gemaf dem europdaische Patentanmeldungen oder
europaische Patente auf den Staat erstreckt oder in dem Staat
validiert werden kénnen, fir den Patentschutz angestrebt wird

5.1.006 Ferner kann fir einen EPU-Vertragsstaat nur dann ein R..90bis.1 und .2
europaisches Patent erteilt werden, wenn in der internationalen PCT
Phase weder die Anmeldung noch die Bestimmung des

betreffenden Staats zuriickgenommen wurde.
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5.1.007

5.1.008

5.1.009

5.1.010

5.1.011

108

Wann kann das EPA als ausgewéahltes Amt tatig werden?

Fur das EPA als ausgewahltes Amt gelten die gleichen

Prifung fur ein europaisches Patent mindestens einer der EPU-
Vertragsstaaten ausgewahlt worden sein. Da der Antrag ohnehin
die Auswabhl aller in der Anmeldung bestimmten PCT-Vertrags-
staaten fur ein nationales und wenn moglich ein regionales Patent
vorsieht, ist dieses Erfordernis flir jeden Staat, der am Tag der
internationalen Anmeldung EPU-Vertragsstaat war, automatisch
erfillt, sofern der Anmelder nicht in der Zwischenzeit eine solche

Wann muss der Anmelder tber den territorialen
Schutzumfang des européischen Patents entscheiden?

Bei Eintritt in die europaische Phase muss der Anmelder die
dieser Gebuhr bestatigt die Besi-irﬁ-rﬁij-r-lé"atlier EPU-
Vertragsstaaten, die am internationalen Anmeldedatum fir ein

Innerhalb der Frist fur die Entrichtung der Benennungsgebuhr
muss der Anmelder entscheiden, auf welche Erstreckungsstaaten
er das europdische Patent erstrecken bzw. in welchen
Validierungsstaaten er das Patent validieren will, und die

eine Geblhr zu entrichten, eine pauschale Gebuhr gibt es nicht.

Wann muss die europdaische Phase vor dem EPA als Bestim-
mungsamt oder ausgewahltem Amt eingeleitet werden?

Beschliel3t der Anmelder unter Berlcksichtigung des ISR und des

Anmeldung vor dem EPA als Bestimmungsamt/ ausgewdahltem
Amt weiterverfolgen wird, muss er innerhalb von 31 Monaten
nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Prioritat in Anspruch
genommen wurde, nach dem friihesten Prioritdtsdatum die
Erfordernisse fir den Eintritt in die europaische Phase erfillen.

Die Frist fur die Erfullung der Erfordernisse fur den Eintritt in die
europdische Phase ist also um einen Monat langer als die in

Lauft die 31-Monatsfrist an einem Tag ab, an dem eine der
Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme von Schriftstiicken
nicht geodffnet ist oder an dem keine Post zugestellt wird, so

Art. 22 (1), (3),
39.(1).a), h).PCT

R..80.5 PCT.
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5.1.012

5.1.013

5.1.014

5.1.015

5.1.016

5.1.017

5.1.018

60

61

erstreckt sich die Frist auf den nachstfolgenden Tag, an dem alle
Annahmestellen zur Entgegennahme von Schriftstiicken gedffnet
sind bzw. an dem die Post zugestellt wird.

Erflllt der Anmelder die Erfordernisse fur den Eintritt in die
europaische Phase nicht innerhalb der 31-Monatsfrist, gilt die
Euro-PCT-Anmeldung in der Regel als zurlickgenommen
Nic-ﬁ-t-\-/-e"r-f-l'-idbarkeit der vom EPA bereitgestellten Mittel zur
elektronischen Einreichung oder Gebiihrenzahlungsdienste siehe

Welche Sprache ist in der europaischen Phase
Verfahrenssprache?

Die Verfahrenssprache ist eine der Amtssprachen des EPA
(Deutsch, Englisch, Franzésisch). Wurde die internationale

EPA veroffentlicht, so ist diééé_é-b-r_éé_ﬁé in der europaischen
Phase Verfahrenssprache. Anderenfalls ist die EPA-Amtssprache
der bei Eintritt in die européische Phase einzureichenden Uber-

Wie und wo sollte der Anmelder das Verfahren vor dem EPA
als Bestimmungsamt/ausgewdahltem Amt einleiten (Formblatt
1200)?

Far den Eintritt in die europaische Phase wird den Anmeldern
dringend empfohlen, die neueste Fassung des Formblatts 1200 zu
verwenden.

Das Formblatt 1200 kann elektronisch eingereicht werden, und
zwar entweder Uber die EPA-Software fir die Online-Einreichung,
die Online-Einreichung 2.0 oder den EPA-Dienst zur Web-
Einreichung. Wird das Formblatt online eingereicht, ermagigt sich

Das Formblatt kann auch auf Papier eingereicht und auf der
Website des EPA heruntergeladen werden.5! Vor dem Ausfiillen
des Formblatts sollte das zugehérige Merkblatt sorgféltig gelesen
werden.

Das Formblatt ist unmittelbar beim EPA einzureichen. Es ist weder

an das IB noch an eine Behorde eines EPU-Vertragsstaats zu
senden, die fur die Entgegennahme europaischer
Patentanmeldungen zustandig ist.

ABI. 2010, 572
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Wird das Formblatt in Papierform per Post oder per Fax
eingereicht, ist nur eine Ausfertigung einzureichen. Wird das
Formblatt per Fax eingereicht, ist nur dann ein Bestatigungs-
schreiben einzureichen, wenn das EPA dazu auffordert.

Das IB Uibermittelt dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem
Amt ein Exemplar der internationalen Anmeldung und des ISR,
internationalen vorlaufigen Bericht zur Patentfahigkeit. Dem EPA
wird auch mitgeteilt, wenn eine sinnvolle Recherche nicht oder nur
fur einige der Anspriiche durchgefihrt werden konnte. Wurde ein
Antrag auf internationale vorlaufige Prifung (Kapitel 11) eingereicht,
Ubermittelt das IB dem EPA als ausgewahltem Amt den IPER mit
allen Anlagen. Das IB setzt den Anmelder entsprechend in
Kenntnis, und der Anmelder selbst sollte diese Unterlagen nicht

ff.).

Der Anmelder muss die europaische Anmeldenummer angeben,
die ihm ungeféhr zehn Monate nach der internationalen
Veroffentlichung mitgeteilt wird (EPA-Formblatt 1201). Ist diese
Nummer dem Anmelder noch nicht bekannt, wenn er die
erforderlichen Schritte fir den Eintritt in die européaische Phase
vornimmt, kann er das PCT-Aktenzeichen oder die PCT-
Veroffentlichungsnummer angeben.

Kann der Anmelder eine vorzeitige Bearbeitung beantragen?

Der Anmelder kann beim EPA als Bestimmungsamt oder ausge-
wahltem Amt jederzeit beantragen, dass die Bearbeitung der Euro-
PCT-Anmeldung bereits vor Ablauf der 31-Monatsfrist beginnen
soll.

Formblatt 1200 ist in Feld 12.1 hierfiir ein entsprechendes
Kastchen vorgesehen. Der Antrag ist jedoch nur dann wirksam,
wenn der Anmelder auch die Erfordernisse fur den Eintritt in die
europaische Phase erfilllt, als liefe die 31-Monatsfrist nach

Bearbeitung beantragt.

Damit eine Anmeldung vorzeitig bearbeitet werden kann, sind also
die folgenden Erfordernisse zu erfillen: Entrichtung der

Welche weiteren Erfordernisse zu erfillen sind, hangt davon ab,
an welchem Tag die vorzeitige Bearbeitung beantragt wird, d. h.
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5.1.025

5.1.026

5.1.027

5.1.028

davon, ob die Fristen fur die Entrichtung der Benennungsgebtihr

Als "notwendige Erfordernisse" werden Erfordernisse bezeichnet,
die erflllt sein missen, damit der Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung der betreffenden Anmeldung wirksam ist.

Gegebenenfalls ist auch die Ausstellungsbescheinigung bei Eintritt
Nichterfillung dieses Erfordernisses macht zwar den Antrag auf
vorzeitige Bearbeitung nicht unwirksam, hat aber Auswirkungen
auf den Stand der Technik, den das EPA im Verfahren
beriicksichtigt.

Anspruchsgebihren fir den 16. und jeden weiteren Anspruch
werden. lhre Entrichtung ist daher kein Erfordernis fir die
Wirksamkeit des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung.

Gebuhren, die zu entrichten sind, damit der Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung wirksam ist, kbnnen auch Uber einen automatischen
Abbuchungsauftrag bezahlt werden. Anmelder sollten jedoch
beachten, dass die automatische Abbuchung nur durchgefiihrt
werden kann, wenn das EPA feststellen kann, ob eine
Seitengebuhr als Teil der Anmeldegebihr zu entrichten ist. Dies ist

genannten Dokumenten hat, d. h. wenn

- die internationale Anmeldung bei Eingang des Antrags auf
vorzeitige Bearbeitung bereits verdffentlicht ist oder

- das EPA das Anmeldeamt ist oder
- das EPA als (S)ISA oder IPEA tatig ist.

Wenn dem EPA an dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung gestellt wird, keines der oben genannten Dokumente
vorliegt, sollten die Anmelder ein anderes Zahlungsmittel
verwenden. Ansonsten werden die Gebihren an dem Tag

auf vorzeitige Bearbeitung ab diesem Tag wirksam, und die
Anmeldung wird so bearbeitet wie jede "normale” Euro-PCT-
Anmeldung, die in die europaische Phase eingetreten ist. So
erlasst z. B. das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt die

internationale Recherchenbericht bereits erstellt wurde. Au3erdem
kann der Anmelder ab dem Tag, an dem der Antrag auf vorzeitige
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Bearbeitung wirksam ist, eine Teilanmeldung einreichen

Anmeldung in die européische Phase ein. Von da an wird sie so
bearbeitet, als ob die 31-Monatsfrist bereits abgelaufen ware, d. h.
genauso wie jede "normale" Euro-PCT-Anmeldung, die in die
europdische Phase eingetreten ist.

Werden die Erfordernisse fir die Wirksamkeit eines Antrags auf
vorzeitige Bearbeitung nicht innerhalb der 31-Monatsfrist erfillt, so
kann das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt mit der
Bearbeitung der Anmeldung erst nach Ablauf dieser Frist
beginnen.

Ab dem Tag, an dem der Antrag des Anmelders auf vorzeitige
Bearbeitung wirksam wird, hat eine spatere Zurticknahme geman

der européaischen Phase.

Will der Anmelder mit dem Antrag auf vorzeitige Bearbeitung
erreichen, dass nicht nur die Bearbeitung der Anmeldung vor dem
EPA als Bestimmungsamt/ausgew&hltem Amt sondern auch die
Prifung der Anmeldung aufgenommen wird, SO muss er einen

die europdaische Phase noch nicht abgelaufen ist, denn mit der
Prufung wird erst begonnen, wenn ein Prifungsantrag wirksam
gestellt wurde.

Wird der Prifungsantrag gestellt, bevor das EPA dem Anmelder
gegebenenfalls den ergdnzenden europaischen Recherchen-
bericht Gbermittelt hat, beginnt die Prifung erst bei Eingang einer
Absichtserklarung des Anmelders Uber die Aufrechterhaltung der
Anmeldung und gegebenenfalls einer Erwiderung auf den
erweiterten europaischen Recherchenbericht. Der Anmelder kann
auf die Aufforderung, zu erklaren, ob die Anmeldung
aufrechterhalten wird, verzichten. Dies kann er durch Ankreuzen
des zweiten Kastchens in Feld 12.2 des Formblatts 1200 angeben.
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Eintritt in die europiische Phase {* EPA als Bestmmungsamt
™ EPA als ausgewahltes Amt

Hiermit wird die Priifung der Anmeldung gem&B Artikel 34 EPU beantragt. Die Priifungsgebiihr wird (wurde) entr

[ Prisfungsantrag in einer zuldssigen Nichtamtssprache des EPA

-

Beschleunigung des Verfahren (3}

[ Hiermit wird die vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung gemaB Artikel 23 (2) [ 40 (2) PCT beantragt ("vorzeit
v Der Anmelder verzichtet auf die Aufforderung nach Regel 70 (2) EPU, zu erkléren, ob die Anmeldung aufred
[~ Der Anmelder verzichtet auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPU.

Vorgeschichte .

Sprache der internationalen Veraffentichung: |DEU13Eh j
Verfahrenssprache: |Deu13|:h ‘j
PCT-Aktenzeichen: |PCTﬂN2[]13,'123455 " Internationale Recherchenbehirde (ISA)
PCT-Verdffentichungsnummer: |WO |'°'T |ﬁ5tEFFEid7i5dWES Patentamt
EP-Anmeldenummer: |EP -

Internationales Anmeldedatum: |1. Mé&rz 2018 | i (v
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5.1.034 Ist das EPA als Bestimmungsamt tatig und hat das IB noch keine  Art. 20 PCT
Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR und des WO-ISA R. 44bis.2 b),
Ubermittelt, so kann der Anmelder beim IB einen entsprechenden /%L
Antrag stellen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Falls nétig,

kiimmert sich das EPA selbst darum.

5.1.035 Gleiches gilt, wenn das EPA als ausgewahltes Amt tatig ist und Art. 36 (3).a).PCT
das IB noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR, R.61.2d),73.2b)
des WO-ISA und des IPER und der dazugehérigen Anlagen PCT

Ubermittelt hat.

Beschleunigung des Verfahrens — das PACE-Programm

5.1.036 Ein wirksamer Antrag auf vorzeitige Bearbeitung hat zur Folge, R. 10 EPU
dass die Bearbeitung der Anmeldung durch das EPA als ABI. 2015, A93
Bestimmungsamt/ausgewdahltes Amt vor Ablauf der 31-Monatsfrist =R
beginnt. Der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung fuhrt jedoch nicht
zur Beschleunigung des Verfahrens. Mochte der Anmelder auch
die beschleunigte Bearbeitung seiner Anmeldung in der
europaischen Phase beantragen, so muss er bei Eintritt in die
europdische Phase oder danach online einen gesonderten Antrag
im Rahmen des PACE-Programms stellen (EPA-Formblatt 1005).

Ein solcher Antrag kann nur einmal in jeder Verfahrensphase
gestellt werden. Im Fall von Euro-PCT-Anmeldungen mit
Anmeldedatum am oder nach dem 1. Juli 2014, zu denen eine
ergadnzende europaische Recherche durchgefuhrt wird, ist das
EPA im Rahmen des Programms "Early Certainty from Search"
bestrebt, den erweiterten européischen Recherchenbericht
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innerhalb von sechs Monaten ab dem Ablauf der Frist nach
-e"r-for-(-j"e-ﬁi-(-:-ﬁ."D"ié"b-e-schleunigte Prifung kann grundsatzlich
jederzeit beantragt werden, sobald die Zustandigkeit fir die
Anmeldung auf die Prifungsabteilung Ubergegangen ist
keiHé-é@éi-r-l-zeﬁaé-éij-rbpaische Recherche durchgefiihrt wird, weil
das EPA als (S)ISA tatig war, kann die beschleunigte Prufung
grundsatzlich jederzeit beantragt werden, z. B. bei Eintritt in die

PACE-Antrag kombiniert mit Verzicht auf Mitteilung nach
Regel 161/162 EPU

Auch wenn ein PACE-Antrag gestellt wurde, muss das EPA die
bertcksichtigen und beginnt daher mit der ergéﬁiéﬁaéﬁ
europaischen Recherche oder mit der Prifung nicht vor Ablauf
Beschleuniguné-aéé-i-/-e"rfahrens interessierten Anmelder in
Betracht kommen, auf sein Recht zu verzichten, die Mitteilung

Damit der Verzicht wirksam ist, diirfen Anspruchsgebuhren nicht
mittels automatischem Abbuchungsverfahren bezahlt werden, well
sie dann erst am letzten Tag der sechsmonatigen Frist geman
éé-lté-r-]-)-."éiéﬁdégs"e-n mussen sie bereits beim Eintritt bzw. beim
vorgezogenen Eintritt in die europaische Phase entrichtet werden.

Welche Erfordernisse gelten fir den Eintritt in die
europaische Phase?

Welche Schritte sind fur den Eintritt in die europaische Phase
zu vollziehen?

Was im Allgemeinen als "Eintritt in die europaische Phase"
bezeichnet wird, ist keine in sich abgeschlossene Handlung,
vielmehr steht der Begriff fir eine Reihe von Schritten oder, anders
gesagt, Erfordernissen, die innerhalb der 31-Monatsfrist ab dem
internationalen Anmeldedatum oder ggf. ab dem frihesten fur die
internationale Anmeldung beanspruchten Prioritatsdatum ("31-
Monatsfrist") zu vollziehen bzw. zu erfillen sind. Welche
Erfordernisse innerhalb der 31-Monatsfrist zu erfiillen sind, hangt
bis zu einem gewissen Grad von dem jeweiligen Fall ab.

Manche Erfordernisse sind in jedem Fall zu erfillen; dazu gehoren


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a94_de.html#OJ_2015_A94

5.2.003

5.2.004

5.2.005

der Regel bei Ablauf der 31-Monatsfrist fir den Eintritt in die
europaische Phase die Benennungsgebiihr zu entrichten und der
Prifungsantrag zu stellen, es sei denn, der ISR wurde extrem spét
dagegen nur éi-ng'jéféi-(':-ﬁ-f -\}vé'r-a'e-r'i,' wenn die internationale
Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA veréffentlicht
Anmeld-L-Jn-Q"b-r-[-jféH,- welche Erfordernisse innerhalb der 31-
Monatsfrist zu erflllen sind.

Erflllt der Anmelder nicht alle Erfordernisse, die innerhalb der 31-
Monatsfrist zu erfillen sind, hat dies in vielen Fallen — je nachdem,
welches Erfordernis nicht erflllt wurde — zur Folge, dass die
Anmeldung bei Ablauf dieser Frist als zurickgenommen gilt. Ein
Rechtsverlust kann abgewendet werden, allerdings nur, wenn die
strengen Voraussetzungen fiir die Einlegung eines Rechtsbehelfs
fristgerecht erfullt werden. Anderenfalls ist die Anmeldung
unwiederbringlich verloren. Alle Erfordernisse werden unten

Alle Erfordernisse, deren nicht fristgerechte Erfiillung (unmittelbar)
bei Ablauf der 31-Monatsfrist einen Rechtsverlust zur Folge hat,

Wirkung werden sie gewohnlich als "Mindesterfordernisse™ fur den
Eintritt in die europaische Phase bezeichnet.

Was sind die Mindesterfordernisse?

Zur Einleitung der européischen Phase muss der Anmelder
mindestens folgende Handlungen vor Ablauf des 31. Monats
nach dem Anmeldedatum oder, wenn eine Prioritat in Anspruch
genommen wurde, nach dem friihesten Prioritdtsdatum
vornehmen:

- Einreichung einer Ubersetzung, falls die Euro-PCT-
Anmeldung nicht in einer der Amtssprachen des EPA

- Entrichtung der Benennungsgebihr (und etwaiger
Erstreckungs- oder Validierungsgebihren), wenn die Frist

- Entrichtung der Recherchengebihr, wenn ein erganzender
europdischer Recherchenbericht erstellt werden muss

______________________

R. 159 EPU
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- Entrichtung der Jahresgebuhr fur das 3. Jahr nach

"Mindesterfordernisse” muss der Anmelder unter Umsténden
innerhalb der 31-Monatsfrist einen oder mehrere der folgenden
Schritte vollziehen. Diese zéhlen nicht zu den
"Mindesterfordernissen”, weil ihre Nichterfiillung nicht direkt zu

- Entrichtung etwaiger Anspruchsgebuhren (vgl. 5.11.004 ff.),

- Einreichung des Aktenzeichens oder der beglaubigten
Abschrift der Anmeldung(en), deren Prioritéat in Anspruch

- Einreichung einer Kopie der Ergebnisse der Recherche, die
von der oder im Namen der Behorde durchgefiihrt wurde,
bei der die prioritatsbegriindende Anmeldung eingereicht

internationalen Anmeldung. Der Anmelder muss dem EPA daher
kein Exemplar der Anmeldung Ubermitteln.

vorgenommen, sind diese sowie die etwaige Erklarung des
Anmelders dazu auch in dem vom IB Ubermittelten Exemplar
enthalten.

Hohe der in der europdaischen Phase zu entrichtenden
Geblhren und Zahlungsarten

Die Hohe aller bei Eintritt in die europaische Phase oder danach
falligen Gebuhren ist der geltenden Fassung der

und Auslagen des EPA zu entnehmen, das als Beilage zum

R..162 EPU

Art. 19 (1), 20.(2)
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Amitsblatt veréffentlicht wird und auf der Website des EPA unter
der Rubrik "Gebihren" eingesehen werden kann.%? Hinweise fir
die Zahlung der Gebuhren und Auslagen werden in jeder Ausgabe
des Amtsblatts veroffentlicht.

5.2.010 Alle bei Eintritt in die européische Phase félligen Geblhren sind in ABI. 2022, A81
Euro an das EPA zu entrichten. Das fur das EPA ertffnete Bank-
konto sowie Informationen dazu, wie wirksame Zahlungen vorge-
nommen werden kénnen (beispielsweise Uber ein laufendes Konto
beim EPA), finden sich auf der Website des EPA.%?

5.2.011 Anmelder, die Uber ein laufendes Konto verfligen, kbnnen das
automatische Abbuchungsverfahren fiir alle innerhalb der 31-
Monatsfrist und danach anfallenden Gebihren nutzen. Wird
rechtzeitig ein automatischer Abbuchungsauftrag erteilt, so wird
jede innerhalb der 31-Monatsfrist zu entrichtende Gebuhr am
letzten Tag dieser Frist abgebucht. Abbuchungsauftrdge missen
in einem elektronisch verarbeitbaren Format (XML) auf einem der
zuldssigen elektronischen Einreichungswege (z. B. mit dem EPA-
Formblatt 1200E in der Online-Einreichung 2.0) oder Uber die
Zentrale Gebuhrenzahlung eingereicht werden.%* Dies gilt auch fir
die Einreichung bzw. den Widerruf eines automatischen
Abbuchungsauftrags. Nahere Informationen zu laufenden Konten
und zum automatischen Abbuchungsverfahren enthalten die
"Vorschriften tber das laufende Konto (VLK) und ihre Anhénge”,
die regelmafdig in einer Zusatzpublikation des Amtsblatts
vero6ffentlicht werden.

5.2.012 An das EPA zu entrichtende Gebiihren kénnen auch per ABI, 2017, A72
Kreditkarte gezahlt werden. Die Voraussetzungen und weitere ABI. 2022, A18,.A81
Informationen hierzu sind im Beschluss des Prasidenten des EPA
vom 22. August 2017 aufgefiihrt, der im Amtsblatt veroffentlicht

wurde.

5.2.013 Die Zahlung in bar oder per Scheck ist nicht mdglich.

5.3 Kommunikation mit dem Anmelder — Vertretung —
Zustellanschrift (Formblatt 1200, Feld 1, 2 und 3)

5.3.001 Das EPA sendet Mitteilungen nur an den Anmelder oder
gegebenenfalls an den zugelassenen Vertreter. Entsprechend
akzeptiert das EPA Verfahrenshandlungen nur, wenn sie vom
Anmelder oder in seinem Namen vom (bestellten) zugelassenen
Vertreter vorgenommen werden. Eine Ausnahme gilt far
Gebihren, die von Dritten wirksam an das EPA entrichtet werden
kénnen.

62 epo.org/applying/fees de.html

8 epo.org/applying/fees/payment de.html
& epo.org/applying/online-services/fee-payment_de.html#tabl
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5.3.002

5.3.003

5.3.004

5.3.005

65
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In der Regel ergehen Mitteilungen des EPA durch Postdienste
mittels eingeschriebenen Briefs. Anmelder mit Wohnsitz oder Sitz
in einem EPU-Vertragsstaat, zugelassene Vertreter und

ist eine Registrierung mittels EPA-Smartcard erforderlich.
Ausfihrliche Informationen sind auf der EPA-Website abrufbar.®®

Anmelder, die nicht verpflichtet sind, einen zugelassenen Vertreter
fur das Verfahren in der européischen Phase zu bestellen und
von ihrem Wohnsitz abweichende Zustellanschrift fiir die
Mitteilungen des EPA angeben. Dies gilt unabhangig davon, ob
der Anmelder eine natirliche oder eine juristische Person ist.

—ur

H> @ 72

Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT

EP-Phase (2} | Namen /& | Staaten & | Biologisches Material | Dokumente & | Geb

Die Angaben Gber den (die) Anmelder sind in der intemationalen Verdffentiichung enthalten oder vom Internatio
Anderungen, die das Internationale Biro noch nicht vermerkt hat, sind hier angegeben:

%v % ;ﬁ )ﬁ Zuname: |‘1",_,5:5-'M:=nn
Anmelder R |E’ =
2 Mustermann, Erika
Zustellanschrift
Land:
£ Mustermann, Erika = | | j
Anschrrift:
Postfach: |
Poszteitzahl: |
Stadt: |
Region: | J

& 4 |M 8 @ 1

Die Zustellanschrift muss jedoch die eigene Anschrift des
Anmelders sein und in einem EPU-Vertragsstaat liegen.

Eine Zustellanschrift, die fur die internationale Phase akzeptiert

Erfordernissen fir die européische Phase.


https://www.epo.org/applying/online-services/mailbox_de.html
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Besonderheiten fir Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz
in einem EPU-Vertragsstaat haben ("auswartige Anmelder")

5.3.006 Anmelder, die weder Wohnsitz noch Sitz in einem Vertragsstaat Art. 27 (7).PCT
des EPU haben ("auswartige Anmelder"), miissen in jedem durch Art. 133 (2), 134
das EPU geschaffenen Verfahren durch einen zugelassenen ~ &5-2
Vertreter vertreten sein und Handlungen im Rahmen dieser RL/EPA A-VIIL 1

Verfahren durch ihn vornehmen.%¢ In solchen Fallen muss RL/EPA E-IX, 2.3.1
rechtzeitig ein zugelassener Vertreter bestellt werden.

5.3.007 Im Verfahren vor dem EPA sind zwei Arten von zugelassenen
Vertretern vertretungsberechtigt:

- zugelassene Vertreter, die in dem beim EPA gefuhrten
Verzeichnis zugelassener Vertreter eingetragen sind, und

- Rechtsanwdlte, die in einem der EPU-Vertragsstaaten zur
Vertretung auf dem Gebiet des Patentwesens berechtigt
sind und dort ihren Sitz haben.

5.3.008 Bis zum Ablauf der 31-Monatsfrist nach Regel 159 EPU kénnen
auswartige Anmelder allerdings wahlen, ob sie ein Erfordernis
selbst erflllen oder die entsprechenden Handlungen durch einen
beim EPA zugelassenen Vertreter vornehmen. So kann ein
auswartiger Anmelder innerhalb der 31-Monatsfrist z. B. selbst das
EPA-Formblatt 1200 unterzeichnen und einreichen sowie
Anderungen und eine Ubersetzung der Anmeldung vorlegen oder

einen Antrag auf vorzeitige Bearbeitung stellen.

5.3.009 Hat der auswartige Anmelder die fir den Eintritt in die europaische
Phase erforderlichen Handlungen nicht innerhalb der
31-Monatsfrist selbst vorgenommen, kann er diese und die
weiteren Verfahrenshandlungen (z. B. Stellung eines Antrags auf
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand) nur noch durch einen
beim EPA zugelassenen Vertreter vornehmen.

5.3.010 Fur Zahlungen an das EPA, die im gesamten Verfahren vor dem RL/EPA A-X, 1
EPA von jedermann geleistet werden kdnnen, ist keine Vertretung
durch einen zugelassenen Vertreter erforderlich.

5.3.011 Unter keinen Umstanden kann der Anmelder aber Handlungen
durch seinen fiir die internationale Phase bestellten Anwalt
vornehmen, wenn dieser kein vor dem EPA zugelassener Vertreter

Phase bestellt, so bedeutet das nicht automatisch, dass er auch
fur die européische Phase bestellt ist. Hierflr ist eine gesonderte

5.3.012 Es muss nur dann kein neuer Vertreter bestellt werden, wenn in
dem Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, (S)ISA oder IPEA
bereits wirksam ein zugelassener Vertreter bestellt wurde und die
Bestellung sich ausdrtcklich auch auf die Vertretung in der

% epo.org/applying/online-services/representatives_de.html
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5.3.013

5.3.014

5.3.015

5.3.016

5.3.017

5.3.018

5.3.019
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Auswartigen Anmeldern wird aus diesen Grinden dringend
empfohlen, rechtzeitig, also schon fir die Einleitung des
Verfahrens vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewéahltem
Amt, einen beim EPA zugelassenen Vertreter mit ihrer Vertretung
zu beauftragen und dies in Feld 2 und 3 des Formblatts 1200

Wurde kein Vertreter fir das Verfahren in der européischen Phase
bestellt, sendet das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt
alle Mitteilungen an den Anmelder.

Was geschieht bei Nichterfullung des Erfordernisses, einen
zugelassenen Vertreter zu bestellen?

Versdumt es der Anmelder, wie vorgeschrieben einen
zugelassenen Vertreter zu bestellen, fordert ihn das EPA auf, dies
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nachzuholen. Bis dem EPA
eine (wirksame) Bestellung mitgeteilt wird, gilt jede durch den
Anmelder vorgenommene Verfahrenshandlung als nicht
vorgenommen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig behoben, wird
die Anmeldung zurlickgewiesen.

Die Zurlickweisung kann durch einen Antrag auf
Weiterbehandlung abgewendet werden. Dem Antrag wird
stattgegeben, wenn innerhalb von zwei Monaten nach der
Mitteilung Gber die Zurlickweisung ein zugelassener Vertreter
bestellt und die Weiterbehandlungsgebihr entrichtet wird.

Wie ist ein Vertreter zu bestellen?

Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem
Amt muss ein zugelassener Vertreter, der in der beim EPA
gefuhrten Liste eingetragen ist und sich als solcher zu erkennen
gibt, in der Regel keine Vollmacht oder (Bezugnahme auf eine)
allgemeine Vollmacht einreichen. Damit die Bestellung wirksam ist,
braucht er das EPA also lediglich z. B. durch Ausfillen von Feld 2
des EPA-Formblatts 1200 Uber seine Bestellung fir die

oder Sitz in einem EPU-Vertragsstaat vertreten und keine
zugelassenen Vertreter sind, missen grundséatzlich eine
unterzeichnete Vollmacht oder Bezugnahme auf eine allgemeine
Vollmacht einreichen. Wurde beim EPA als Anmeldeamt, (S)ISA
oder IPEA eine Vollmacht eingereicht und erméchtigte sie den
Anwalt oder Angestellten ausdriicklich auch zur Vertretung vor
dem EPA in der européischen Phase, muss jedoch keine (neue)

Muss eine Vollmacht eingereicht werden, so wird fiir eine
Vollmacht die Verwendung des EPA-Formblatts 1003 und fir eine
allgemeine Vollmacht die Verwendung des EPA-Formblatts 1004
empfohlen. Wird eine erforderliche Vollmacht nicht eingereicht,

Art, 121 EPU

Art, 133, 134 EPU

ABI. 2007,
Sonderausg. 3, L.1.

ABI. 2007,
Sonderausg. 3, L.1.


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r163.html#R163_5
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r163.html#R163_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_12
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar134.html#A134
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r152.html#R152
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_viii_1_6.htm#GLA_CVIII_1_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar133.html#A133_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar134.html#A134_8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_viii_1_6.htm#GLA_CVIII_1_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_viii_1_6.htm#GLA_CVIII_1_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_viii_1_7.htm#GLA_CVIII_1_7
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_viii_1_8.htm#GLA_CVIII_1_8

fordert das EPA den Anmelder auf, diese innerhalb einer in der
Aufforderung genannten Frist vorzulegen.

54 Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/
ausgewahltem Amt zugrunde gelegte Anmeldungs-
unterlagen (Formblatt 1200, Feld 6)

Welche Fassung der Euro-PCT-Anmeldung wird dem
Verfahren in der europdischen Phase zugrunde gelegt
(Formblatt 1200, Felder 6.1 und 6.2)?

5.4.001 Der Anmelder muss bei Eintritt in die européische Phase angeben, R..159 (1) b) EPU
ob dem européischen Erteilungsverfahren die
Anmeldungsunterlagen in der urspriinglich eingereichten oder in
der gednderten Fassung zugrunde gelegt werden sollen.

5.4.002 Die Unterlagen, die dem Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt zugrunde gelegt werden
sollen, sind in Formblatt 1200, Feld 6 anzugeben; falls erforderlich,
kdnnen auf einem Zusatzblatt weitere Angaben gemacht werden.
Der Anmelder muss sicherstellen, dass die Angaben in Feld 6
und/oder auf dem Zusatzblatt etwaigen Angaben in der Tabelle zu
Feld 6 entsprechen, die zur Berechnung der Zusatzgebuhr
(Seitengebuhr) fur mehr als 35 Seiten umfassende Anmeldungen

H> g 7

Euro-PCT{1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT

EP-Phase (3} | Namen /. | Staaten /. | Biologisches Material | Dokumente (T

Verfahren ] Anderungen und Obersetzungen  Dokumenteniibersicht | Sequenzprotokolle
Fiir das Verfahren vor dem EPA (R. 159 (1) b) EPU) und die Berechnung der Zusatzgebii

Ubersicht lBESd‘IFEibUI‘Ig ] Anspriiche ] Zeichnungen ]

Gesamtseitenzahl - Beschreibung: 30
Gesamtseitenzahl - Anspriche: + 7
Gesamtseitenzahl - Zeichnungen: + 4
Seitenpauschale - Zusammenfassung: + 1
Gesamtseitenzahl: 42

@ 4|A 2|@ 8
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5.4.003

5.4.004

5.4.005

5.4.006
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H> oF 7

Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT

EP-Phase @| Namen ‘ Staaten A ‘ Biologisches Material ‘ [)okumente@‘ Gebiihren &| .

Verfahren ] Anderungen und Ubersetzungen  Dokumentenibersicht lSequenzprnmknlle ] Weitere Unterlags]
Fiir das Verfahren vor dem EPA (R. 155 (1) b) EPU) und die Berechnung der Zusatzgebiihr (Art. 2 Nr. 1z Geb

I:Ibersin:ht] Beschreibung  Anspriiche Zeiu:hnungen]

Zahl der Patentanspriiche beim Eintritt in die européische Phase 13
Zahl der Anspriiche, fiir die Sie bezahlen méchten (ginschlieBlich der ersten 15 Anspriiche): hiy

Beim Eintritt in die européische Phase umfasst der Anspruchssatz folgende Bestandteile :

Teil Seiten ... bis... Anzahl der Sei
u | |

[+ Anderungen gemal Art. 19 PCT |31-3?’ | 7
- | |

[~ Anderungen bei Eintritt in die européische Phase | |

Gesamtseitenzahl - Anspriiche: 7

e o|s 4@ 9

Wird das EPA als Bestimmungsamt tatig, sind die dem Verfahren
in der européischen Phase zugrunde zu legenden Unterlagen in
Feld 6.1 anzugeben.

Wird das EPA als ausgewahltes Amt tatig, sind die dem
Verfahren in der europaischen Phase zugrunde zu legenden
Unterlagen in Feld 6.2 anzugeben. Hat der Anmelder beim EPA
als IPEA Versuchsberichte (z. B. Vergleichsbeispiele zur
Begrindung der erfinderischen Téatigkeit) eingereicht, so wird
davon ausgegangen, dass das EPA diese auch im européischen
Erteilungsverfahren verwenden darf.

Auskiinfte Uber den Stand der Technik (Formblatt 1200,
Feld 6.3)

Hat der Anmelder das Prioritatsrecht einer oder mehrerer frilherer
Anmeldungen beansprucht, so muss er fir jede Anmeldung, deren
Prioritat in Anspruch genommen wird, beim Eintritt in die
europaische Phase die Ergebnisse der Recherche einreichen, die
vom Erstanmeldeamt oder in dessen Namen durchgefihrt wurde.

Die Verpflichtung gilt unabhangig von Form und Format der
Recherchenergebnisse, d. h. unabh&ngig davon, ob es sich z. B.
um einen Recherchenbericht, eine Auflistung des angefiihrten
Stands der Technik oder einen (relevanten) Teil eines
Prifungsberichts handelt. Der Anmelder muss eine vollstandige
Kopie jedes relevanten Dokuments in der Fassung einreichen, die
er von der betreffenden Behdrde erhalten hat. Es muss jedoch in
diesem Stadium weder eine Ubersetzung der

Art, 124 EPU

ABI. 2010, 410


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar124.html#A124
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5.4.007

5.4.008

5.4.009

5.4.010

Recherchenergebnisse noch eine Kopie der darin angefuhrten
Dokumente eingereicht werden.

Sind die Recherchenergebnisse fiir die prioritatsbegriindende(n)
Anmeldung(en) am Tag des Eintritts in die européaische Phase
nicht verfligbar, so muss der Anmelder sie einreichen, sobald er
sie erhalt.

In bestimmten Fallen ist der Anmelder hiervon befreit. Dies ist RL/EPA A-Ill, 6.12
erstens dann der Fall, wenn das EPA die Behotrde war, die die

Recherche zu einer prioritdtsbegriindenden Anmeldung

durchgefihrt und einen der folgenden Recherchenberichte erstellt

hat: einen europaischen Recherchenbericht, einen internationalen
Recherchenbericht, einen Bericht Uber die Recherche

internationaler Art oder einen Bericht Uber eine Recherche zu

einer nationalen Anmeldung, die fiir ein nationales Amt

durchgefihrt wurde.

Eine Befreiung von der Verpflichtung zur Einreichung einer Kopie ABI. 2011, 62
der Recherchenergebnisse besteht auch, wenn die Prioritat einer ABI. 2012, 540

Erstanmeldung beansprucht wird, die in einem der folgenden ﬁg:' 5812 iéG
Staaten eingereicht wurde: ABI 2016 A18
. ABI. 2019, AS5
- Danemark ABI. 2021, A38, A39
ABI. 2022, A79, A80
- Japan
- Osterreich

- Republik Korea

- Schweden

- Schweiz

- Spanien

- Tschechische Republik

- Vereinigtes Konigreich

- Vereinigte Staaten von Amerika
- Volksrepublik China

Sind die Recherchenergebnisse zu einer beanspruchten prioritdts-  R..70b EPU
begriindenden Anmeldung beim EPA einzureichen und gehen dort

aber nicht ein, so wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer

in der Aufforderung gesetzten Zweimonatsfrist eine Kopie der

fehlenden Recherchenergebnisse oder eine Erklarung

einzureichen, dass ihm diese Ergebnisse (vollstandig oder

teilweise) nicht vorliegen. Die Aufforderung ergeht zu dem

Zeitpunkt, an dem die Prifungsabteilung fir die Anmeldung

zustandig wird.
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Anderung der Anmeldung — Mitteilung nach
Regel 161/162 EPU

Im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem
Amt kann der Anmelder innerhalb der 31-Monatsfrist (von sich
aus) Anderungen einreichen; danach kann er (weitere)
Anderungen bis zum Ablauf der Frist einreichen, die in der
gesetzt ist. Wie weiter unten erlautert und falls das EPA als
Internationale Recherchenbehdrde oder als fur die erganzende
internationale Recherche bestimmte Behotrde tatig war, kann der
Anmelder aufgefordert werden, innerhalb der in der Mitteilung

aus der Mitteilung hervor, die also je nach Fall unterschiedlich
lautet (EPA-Formblatter 1226AA und 1226BB).

dem Eintritt der Anmeldung in die europaische Phase und unter
der Voraussetzung, dass dem EPA der ISR vorliegt. Sie ergeht
also auch, wenn der Anmelder bereits mit dem Formblatt 1200
oder danach Anderungen und/oder Bemerkungen eingereicht hat,
die dem Verfahren in der européaischen Phase zugrunde zu legen
sind.

betragt sechs Monate. Diese Frist kann nicht verlangert werden.

Nach Ablauf der Sechsmonatsfrist sind die Moglichkeiten zur
Anderung der Anmeldung begrenzt. Wird eine erganzende
europaische Recherche durchgefiuhrt, hat der Anmelder bei Erhalt
des Berichts noch eine Gelegenheit zur Einreichung von
Zustimmung der Prifungsabteilung erforderlich. In den Fallen, in
denen auf die ergdnzende europdische Recherche verzichtet
wurde (EPA war (S)ISA) und die Prufungsabteilung nach Ablauf
aktenkundigen Anmeldungsunterlagen noch keine Recherche
durchgefuhrt wurde, kann der Anmelder ausnahmsweise
Gelegenheit zur Einreichung von Anderungen erhalten, ohne dass
die Prifungsabteilung zustimmen muss. Wird in einem solchen

Unter keinen Umstanden durfen Anderungen tiber den
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im
Anmeldezeitpunkt hinausgehen.

Bei der Einreichung von Anderungen muss der Anmelder diese
stets kennzeichnen und ihre Grundlage in der urspriinglich
eingereichten Fassung der Anmeldung angeben. Andernfalls kann
die Prufungsabteilung eine Mitteilung erlassen, in der sie den
Anmelder auffordert, dieses Versaumnis innerhalb einer nicht

Art. 28, 41 PCT

.................


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r164.html#R164_2_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r164.html#R164_2_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a28.html#28
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a41.html#41
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_3.htm#GLE_CIX_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70a.html#R70a_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a28.html#28_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a41.html#41_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a41.html#41_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar123.html#A123_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar94.html#A94_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_3_4.htm#GLE_CIX_3_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/h_iii_2_1_1.htm#GLH_CIII_2_1_1

5.4.017

5.4.018

5.4.019

5.4.020

verlangerbaren Frist von einem Monat nhachzuholen. Wird der
Mangel nicht fristgerecht beseitigt, so gilt die Anmeldung geman

durch Weiterbehandlung abgewendet werden.

Kann auf die Mitteilung nach Regel 161/162 EPU verzichtet
werden?

Um das européaische Erteilungsverfahren zu beschleunigen, kann
der Anmelder zuséatzlich zur Stellung eines "PACE"-Antrags

Uberflissig machen, wird die Verzichtserklarung wirksam, und die
Mitteilung ergeht nicht. Der Anmelder muss also sicherstellen,
dass samtliche Erfordernisse fiir den Eintritt der Anmeldung in die
nachste Phase des europaischen Erteilungsverfahrens erfullt sind,
ohne dass die Mitteilung ergeht. Das bedeutet, er muss innerhalb
der 31-Monatsfrist folgende Handlungen vorgenommen haben:

- Entrichtung der Anspruchsgebihren fur den in der
europdaischen Phase zugrunde zu legenden Anspruchssatz
und

- Einreichung einer sachlichen Erwiderung auf den vom EPA
erstellten WO-ISA bzw. IPER oder SISR, wenn in
Ermangelung einer solchen Erwiderung das EPA den

wirde ("obligatorische Erwiderung").

Ist ein Erfordernis fir die Wirksamkeit der Verzichtserklarung nicht
Bearbeitung der Anmeldung beginnt erst, wenn die in der
Mitteilung gesetzte Sechsmonatsfrist abgelaufen ist. Dies gilt auch,
wenn ein Antrag im Rahmen des PACE-Programms gestellt wird

Anderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPU,
wenn eine erganzende européische Recherche durchgefihrt
wird

War das EPA fir eine Anmeldung nicht als ISA oder SISA tétig,
so erstellt es einen erganzenden europaischen Recherchenbericht

Anmelder ("von sich aus") .Anderungen einreichen. Alle innerhalb
dieser Frist eingereichten Anderungen werden bei der Erstellung
des ergdnzenden europdischen Recherchenberichts und der

letzte bis zum Ablauf dieser Frist eingereichte Anspruchssatz

___________________
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zugrunde gelegt, fur den ggf. fallige Anspruchsgebuhren entrichtet

Einreichung weiterer Anderungen nutzen, so kann er diese Frist
verkirzen und eine sofortige Durchfiihrung der ergdnzenden
Recherche beantragen, indem er ausdrticklich darauf verzichtet,
den Rest der Sechsmonatsfrist in Anspruch zu nehmen.

Nachdem ein erweiterter erganzender europaischer
Recherchenbericht ergangen ist, kann der Anmelder sich zunachst
zum Bericht und zur Stellungnahme zur Recherche &uf3ern und

Aufrechterhaltung der Anmeldung und die Erwiderung auf den
erweiterten europaischen Recherchenbericht Anderungen der
Beschreibung, der Anspriiche und der Zeichnungen einreichen.
Die Erwiderung ist freiwillig, wenn die dem ergdnzenden
europaischen Recherchenbericht beigefligte Stellungnahme zur
Recherche "positiv" ist.

Werden in der Stellungnahme zur Recherche Méangel festgestellt,
Einwanden Stellung zu neﬁ-r-ﬁer-{-(-'-‘B-t-)-lidéib"r-ié-c-he Erwiderung").
Reicht er keine sachliche Erwiderung auf die Mitteilung nach
-zuti-ru-(-:-kéé-r-]-c)ﬁ{rﬁé-r-l-.- Der Rechtsverlust kann durch
Weiterbehandlung abgewendet werden.

Die Prufungsabteilung kann nach eigenem Ermessen spater im
Verfahren weitere Anderungen zulassen.

Anderungen und die Mitteilung nach Regel 161/162 EPU,
wenn keine ergéanzende europaische Recherche durchgefihrt
wird

Hat das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder SISA eine
Recherche fir eine internationale Anmeldung durchgefihrt, so
nimmt es bei Eintritt in die européische Phase keine erganzende

Grundlage fur die Prufung.

Ist das EPA als ISA zu einem negativen Ergebnis gekommen und
hat einen "negativen WO-ISA" oder, wenn es auch als IPEA tatig
war, einen "negativen IPER" erstellt oder in den Erlauterungen
zum SISR "Einwénde" erhoben ("negativer SISR"), so wird der

Ergebnis zu reagieren ("obligatorische Erwiderung").

Ist eine Erwiderung obligatorisch, so muss der Anmelder auf die

Sechsmonatsfrist antworten. Eine Erwiderung ist nicht
obligatorisch, wenn bereits vor Ergehen der Mitteilung nach
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Erwiderung, sofern der Anmelder — vorzugsweise in Feld 6 des
Formblatts 1200 — angegeben hat, dass sie die Grundlage fir die
Bearbeitung der Anmeldung in der europaischen Phase bilden.
Ob eine Erwiderung obligatorisch ist oder nicht, ist in der

vorgenommen und fur die Bearbeitung in der europaischen Phase
aufrechterhalten werden, gelten unter denselben Bedingungen als
Erwiderung wie Anderungen, die bei Eintritt in die europaische
Phase oder danach vorgenommen wurden, allerdings nur, wenn
bestimmte, in den Richtlinien ausfuhrlich erlduterte Erfordernisse
erfillt sind.

Wird eine "obligatorische Erwiderung" nicht rechtzeitig eingereicht,

zurickgenommen. Die Weiterbehandlung kann beantragt werden.

War das EPA in der internationalen Phase als ISA, SISA oder
IPEA tétig, hat der Anmelder — unabhangig davon, ob das EPA in
der internationalen Phase zu einem negativen Ergebnis

Bemerkungen zum WO-ISA, IPER gnd SISR und von sich aus
nach eigenem Ermessen (weitere) Anderungen einzureichen.

Im Priifungsverfahren werden alle Bemerkungen und Anderungen
beriicksichtigt, die der Anmelder innerhalb der in der Mitteilung
Auffofaérd-ﬁd-c-)-déf-iib-ﬁ-é-i-(-:h aus wirksam einreicht. Bei der Priifung
wird also der letzte bis zum Ablauf dieser Frist eingereichte
Anspruchssatz zugrunde gelegt, fir den ggf. fallige

kann er eine sofortige Durchfihrung der Prifung beantragen,
indem er ausdriicklich darauf verzichtet, den Rest der
Sechsmonatsfrist in Anspruch zu nehmen.

Die Prufungsabteilung kann nach eigenem Ermessen spater im
Verfahren weitere Anderungen zulassen.

Wirkt sich die Einreichung von Anderungen auf die Zahl der
Anspruchsgebuhren aus?

Berechnungsgrundlage fur die Anspruchsgebihren ist die Zahl der
Anspriche in der Fassung der Anmeldung, die gemaf3 den
Angaben in Formblatt 1200 die Grundlage fir das Verfahren in der
europaischen Phase bilden soll. Das System der
Anspruchsgebihren ist zweistufig: fir den 16. und jeden weiteren

Art, 121 EPU

RL/EPA C-Il, 3.2

R. 162 EPU

127


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.html#34
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_3_3_1.htm#GLE_CIX_3_3_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/c_ii_3_2.htm#GLC_CII_3_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_4_1.htm#GLE_CIX_4_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_4_1.htm#GLE_CIX_4_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_4_3.htm#GLE_CIX_4_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a94_de.html#OJ_2015_A94
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_15
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_3_8.htm#GLE_CIX_2_3_8

5.4.033

5.4.034

5.4.035

5.4.036

5.5

5.5.001

5.5.002

128

Anspruch ist eine Anspruchsgebihr zu entrichten, dabei ist ab

Sind Anspruchsgebtihren zu entrichten, missen sie innerhalb der
31-Monatsfrist gezahlt werden. Entrichtet der Anmelder nicht
rechtzeitig die Anspruchsgebihren (in korrekter Héhe), so wird er

eingereicht werden, so sind ggf. fallige Anspruchsgebuhren fiir die
zusatzlichen Anspriiche ebenfalls innerhalb der Sechsmonatsfrist

europaische Recherche durchgefihrt, so bezieht sie sich auf den
letzten vor Ablauf der Sechsmonatsfrist eingegangenen
Anspruchssatz und beschrankt sich auf die Anspriiche, fir die
etwaige Anspruchsgebihren fristgerecht entrichtet wurden.

Fuhrt eine (weitere) Anderung, die innerhalb der in der Mitteilung

Anspriche andert, so ist diese neue Zahl fur die Berechnung der
Anspruchsgebihren maf3gebend.

vorgenommene Anderungen dazu fiihren, dass sich die Zahl der
Anspruche reduziert, die die Grundlage des weiteren Verfahrens
bilden, so werden eventuell zu viel gezahlte Betrage
zurlickerstattet.

Werden etwaige Anspruchsgebihren nicht entrichtet, so gilt dies
als Verzicht auf den jeweiligen Patentanspruch, und der Anmelder
wird entsprechend unterrichtet. Dem Rechtsverlust kann durch
Weiterbehandlung abgeholfen werden. Merkmale eines als fallen
gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung nicht zu
entnehmen sind, kdnnen nicht mehr in die Anmeldung eingefuhrt
werden.

Ubersetzung der Anmeldungsunterlagen und
anderer Dokumente (Formblatt 1200, Feld 7)

Wann muss der Anmelder eine Ubersetzung der Euro-PCT-
Anmeldung einreichen?

Hat das IB die Euro-PCT-Anmeldung nicht in einer der
Amtssprachen des EPA (Deutsch, Englisch, Franzdsisch)
veroffentlicht, muss der Anmelder beim EPA innerhalb der 31-
Monatsfrist eine Ubersetzung der Anmeldung in einer dieser
Sprachen einreichen (Formblatt 1200, Feld 7).

Ist eine Ubersetzung einzureichen, so bestimmt die Sprache der

Art, 121 EPU
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a102_de.html#OJ_2016_A102
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a103_de.html#OJ_2016_A103
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a103_de.html#OJ_2016_A103
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162_4
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j880015dp1.html#J_1988_0015
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html#22_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.html#39_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.html#39_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar14.html#A14_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar14.html#A14_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_1_3.htm#GLE_CIX_2_1_3

5.5.003

5.5.004

5.5.005

5.5.006

5.5.007

5.5.008

5.5.009

5.5.010

Fehler in der Ubersetzung konnen wahrend der Bearbeitung der
Anmeldung in der européischen Phase jederzeit korrigiert werden,
indem die Ubersetzung mit der Anmeldung in der eingereichten
Fassung in Einklang gebracht wird.

Hat das IB die internationale Anmeldung in einer der
Amtssprachen des EPA veroffentlicht, ist keine Ubersetzung
erforderlich, und eine dennoch eingereichte Ubersetzung wird
nicht bericksichtigt, weil die Verfahrenssprache bei Eintritt in die

Im schriftlichen Verfahren kann sich der Anmelder jeder
Amtssprache des EPA bedienen, Anderungen muissen jedoch

Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Ubersetzung
der Anmeldung?

Wird die Ubersetzung der Euro-PCT-Anmeldung nicht innerhalb
der 31-Monatsfrist eingereicht, so gilt die Anmeldung als
zuriickgenommen, und der Anmelder wird durch eine Mitteilung
daruber unterrichtet. Aul3erdem gilt die Anmeldung nicht als Stand

Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von
zwei Monaten nach Zustellung der genannten Mitteilung die
Ubersetzung nachgereicht und die Weiterbehandlung durch
Entrichtung der entsprechenden Geblhr beantragt wird.

Alternativ kann der Anmelder die Wiedereinsetzung gemani
zuriickgenommen gilt, weil die Ubersetzung nicht rechtzeitig
eingereicht wurde. Da jedoch die Gebuhr hoher ist und strengere
Voraussetzungen gelten, hat dieser Rechtsbehelf keine Vorteile,
es sei denn, die Frist fir die Beantragung der Weiterbehandlung
ist bereits abgelaufen.

Wenn die Frist fir die Beantragung der Weiterbehandlung

erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebuhr in Bezug auf
die versdumte Handlung, d. h. die Einreichung der Ubersetzung

Weiterbehandlungsgebuhr, entrichtet wurde. Fir die Zulassigkeit
und Gewahrbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse

Was muss die Ubersetzung enthalten?

Die Ubersetzung muss immer enthalten:

- die Beschreibung (in der urspriinglich eingereichten
Fassung),

ABI. 2010, 572

R..49.2 und .5 PCT
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r136.html#R136
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g080004dp1.html#G_2008_0004
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r3.html#R3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_5
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r112.html#R112
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r160.html#R160
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_12
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r136.html#R136
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_13
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r136.html#R136
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_13
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_viii_3.htm#GLE_CVIII_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_5

5.5.011

die Anspriiche (in der urspriinglich eingereichten Fassung),

etwaige Textbestandteile der Zeichnungen (in der
ursprunglich eingereichten Fassung) und

die Zusammenfassung (in der veréffentlichten Fassung).

Ist das EPA Bestimmungsamt, muss die Ubersetzung ggf. ferner

enthalten:

Form einer Ubersetzung des vollstandigen Satzes von
Ansprichen, der alle ursprunglich eingereichten Anspriiche
solche Ahd-é-fu-ﬁééh dem weiteren Verfahren zugrunde
legen will. Im Fall einer Einreichung beim IB ist die

Anderungen in der urspriinglich eingereichten Anmeldung
angegeben ist, in einer Amtssprache des EPA, sodass der
Prifer die Anderungen nachvollziehen und berticksichtigen
eingereichten vollstéandigen Anspruchssatiéé-:cj-ai-r"ri-i-éﬁi-b-der
— im Fall einer Einreichung beim IB — ohne eine

Amtssprache vorliegt, wird nur dieses Dokument nicht
bertcksichtigt. Wird die Ubersetzung des Begleitschreibens

verotffentlichte Berichtigungsantrage

Sequenzprotokolle, es sei denn, die Textbestandteile des
Sequenzprotokolls liegen dem EPA bereits in Englisch vor
Sequenzprotokolls zu Ubersetzen sind, muss das komplette
Sequenzprotokoll gemal WIPO-Standard ST.25 (fur vor
dem 1. Juli 2022 eingereichte Anmeldungen) bzw. geman
WIPO-Standard ST.26 (fur am oder nach dem 1. Juli 2022
eingereichte Anmeldungen)®” einschlief3lich einer
Ubersetzung der Textbestandteile eingereicht werden. Fir
unter den WIPO-Standard ST.26 fallende Anmeldungen
muss nur dann eine Ubersetzung eingereicht werden, wenn
die "sprachenabhangigen” Freitext-Qualifier nicht in
Englisch oder in der EPA-Amtssprache vorliegen, in der die

67 Naheres siehe ABI. 2021, A96 und A97.
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a96_de.html#OJ_2021_A96
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a96_de.html#OJ_2021_A96
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a97_de.html#OJ_2021_A97
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a97_de.html#OJ_2021_A97
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_5
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_5_c
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_5_ca
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r3.html#R3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_1_3.htm#GLE_CIX_2_1_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r91.html#REG_91_3_d
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r48.html#REG_48_2_a_vii
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_5_aa
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r5.html#REG_5_2_b

5.5.012

5.5.013

5.5.014

internationale Anmeldung veroffentlicht wurde. Naheres

- gesondert eingereichte Angaben zu hinterlegtem
biologischem Material (vgl. auch Formblatt 1200, Feld 8).

Wenn das EPA als ausgewéhltes Amt téatig ist, ist zusatzlich stets
eine Ubersetzung aller Anlagen des internationalen vorlaufigen
Prifungsberichts (IPER) vorzulegen, d. h. einschlieZlich des
Grundlage fir die Anderungen in der urspringlich eingereichten
Anmeldung angegeben ist. Die Ubersetzungen sind unabhéngig
davon einzureichen, ob Schutz fir dieselbe Fassung der
Anmeldungsunterlagen angestrebt wird, die bereits Gegenstand

rungen der Patentanspriiche dem weiteren Verfahren vor dem
EPA als ausgewahltem Amt zugrunde gelegt werden sollen, dem
IPER aber nicht als Anlage beigefiigt sind (z. B. weil sie durch
muss der Anmelder die-é-é-;&ﬁaé-rﬂﬁ-g-j-é-n in Ubersetzung einreichen,
da sie sonst im weiteren Verfahren nicht berticksichtigt werden.

Wenn eine Ubersetzung einzureichen ist, muss es eine
Ubersetzung der Anmeldung in der vom IB veroffentlichten
Fassung sein. Enthalt also die internationale Veréffentlichung
sowohl falschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen als

Ubersetzung ebenfalls sowohl die falschlicherweise eingereichten
als auch die richtigen Anmeldungsunterlagen enthalten,
unabhéangig davon, ob dem weiteren Verfahren vor dem EPA die
falschlicherweise eingereichten oder die richtigen
Anmeldungsunterlagen zugrunde gelegt werden. Damit die
jeweiligen Anmeldungsunterlagen fur die Zwecke der

Verfahren vor dem EPA voneinander unterschieden werden
kénnen, muss der Anmelder klar angeben, welche Seiten der
Ubersetzung die richtigen Anmeldungsunterlagen und welche die
falschlicherweise eingereichten enthalten.

(3).0), 39.(2) PCT
R.70.16, 74.1 )
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a97_de.html#OJ_2021_A97
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.html#REG_66_8_a
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r66.html#REG_66_8_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a34.html#34
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r46.html#REG_46_5_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a19.html#19_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.html#REG_70_16_a_i
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_6
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_d
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_5_h
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.html#REG_13a_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.html#REG_13a_4
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a36.html#36_2_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a36.html#36_3_b
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a39.html#39_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r70.html#REG_70_16
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r74.html#REG_74_1_a
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r74.html#REG_74_1_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r137.html#R137_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_1_3.htm#GLE_CIX_2_1_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_5a_d
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r20.html#REG_20_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_1_3.htm#GLE_CIX_2_1_3

5.5.015

5.6

5.6.001

5.6.002

5.6.003
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Welche Folgen hat die Nichteinreichung einer Ubersetzung
der Anlagen zum IPER?

Wird die Ubersetzung aller Anlagen zum IPER nicht rechtzeitig
eingereicht, so wird der Anmelder aufgefordert, die fehlende
Ubersetzung innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer
Mitteilung nachzureichen. Versdumt er es, (rechtzeitig) zu
antworten, so gilt die Euro-PCT-Anmeldung als zurickgenommen.
Der Anmelder kann die Weiterbehandlung (oder die

Biologisches Material und Nucleotid- und
Aminosauresequenzen

Biologisches Material (Formblatt 1200, Feld 8)

Fur die ausreichende Offenbarung einer Erfindung, bei der
biologisches Material verwendet wird oder die sich auf
biologisches Material bezieht, das der Offentlichkeit nicht
zuganglich ist und in der Anmeldung nicht so beschrieben werden
kann, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausfuhren kann,
sind am internationalen Anmeldedatum und innerhalb von
sechzehn Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritatsdatum
dieser Erfordernisse nicht innerhalb der anwendbaren Frist erfillt,
steht vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt bei
Eintritt in die europaische Phase kein Rechtsmittel zur Verfligung.
Ausfihrliche Informationen enthalt die Mitteilung des EPA vom

7. Juli 2010.

Wurde bei Einreichung der internationalen Anmeldung geman
genommen, aber kein Nachweis der Hinterlegung in Form einer
Kopie der von der Hinterlegungsstelle ausgestellten
Empfangsbescheinigung vorgelegt, so wird dem Anmelder
nachdriicklich empfohlen, dies bei Eintritt in die europaische
Phase nachzuholen. Die Empfangsbescheinigung enthélt
insbesondere die Nennung des Hinterlegers und die nach

Wurde die Euro-PCT-Anmeldung vom IB nicht in einer
Amtssprache des EPA veroffentlicht, so ist das hinterlegte
biologische Material, auf das in der Anmeldung Bezug genommen
wird, (erst) ab dem Tag der Veroffentlichung der Ubersetzung
durch das EPA jedermann auf Antrag zuganglich. Wenn der

Art, 121 EPU

R. 13his.3 und

4.3; F-lll,. 6.5

R..13bis.6 PCT


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31_1_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31_1_c
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r33.html#R33
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar83.html#A83
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar83.html#A83
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r160.html#R160
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_12
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_1_3.htm#GLE_CIX_2_1_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.html#REG_13a_3
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.html#REG_13a_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar83.html#A83
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/07/a60_de.html#OJ_2017_A60
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/07/a61_de.html#OJ_2017_A61
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_iv_4_1.htm#GLA_CIV_4_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_iv_4_3.htm#GLA_CIV_4_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/f_iii_6_5.htm#GLF_CIII_6_5
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r13bis.html#REG_13a_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r33.html#R33
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/07/a60_de.html#OJ_2017_A60
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/07/a61_de.html#OJ_2017_A61
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_iv_4_3.htm#GLA_CIV_4_3

Veroffentlichung der Ubersetzung durch das EPA abgeschlossen
Heraljégj-a-ié-eme"i-ri-e"r- Probe an einen vom Antragsteller benannten
unabhangigen Sachverstandigen zuganglich gemacht.

Verzicht gemaR Regel 33 (2) EPU

5.6.004 Die Herausgabe einer Probe biologischen Materials kann von ABI. 2010, 498

Voraussetzung, dass der Antragsteller sich gegentiber dem
Anmelder verpflichtet hat, das biologische Material oder davon
abgeleitetes biologisches Material Dritten nicht zuganglich zu
machen und es lediglich zu Versuchszwecken zu verwenden, bis
die europaische Patentannmeldung zuriickgewiesen oder zurtick-
genommen wird oder als zuriickgenommen gilt oder das
europaische Patent in allen benannten Staaten erloschen ist.

5.6.005 In Feld 8 des Formblatts 1200 kann der Anmelder auf die
verzichten, sofern der Anmelder auch Hinterleger des biologischen
Materials ist. Der Verzicht muss als gesondertes Schreiben in
Form einer unterzeichneten Erklarung mit Angaben zu dem
betreffenden biologischen Material eingereicht werden. Ein solcher
Verzicht kann jederzeit wahrend des Verfahrens vor dem EPA
erklart werden.

Nucleotid- und Aminosauresequenzen (Formblatt 1200,
Feld 9)

5.6.006 Sind in der Euro-PCT-Anmeldung Nucleotid- oder Aminosaure- R..5.2, 13ter.3 PCT

sequenzen offenbart, muss dem EPA als Bestimmungsamt/ausge-  R..30, 163 (3) EPU

i} . ) e ABI. 2011, 372
wahltem Amt bei Ablauf der 31-Monatsfrist ein dem geltenden ABI. 2013, 542

WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll in ABI. 2021 A96. A97
elektronischer Form vorliegen. Der geltende WIPO-Standard fir ~ RL/EPA A-IV, 5
am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale E-1X,2.4.2

Anmeldungen ist der WIPO-Standard ST.26; fur bis 30. Juni 2022
eingereichte internationale Anmeldungen ist es weiterhin der
WIPO-Standard ST.25, auch wenn sie am oder nach dem 1. Juli
2022 in die europdische Phase eintreten. Ausfihrliche
Informationen zum Sequenzprotokollstandard ST.25 enthalt die
Mitteilung des EPA vom 18. Oktober 2013. Einzelheiten zum
Sequenzprotokollstandard ST.26 sind dem Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 9. Dezember 2021 Uber die Einreichung
von Sequenzprotokollen und der zugehdrigen Mitteilung des EPA

5.6.007 In der Regel liegt das erforderliche Sequenzprotokoll dem EPA

Zugéanglich ist es dem EPA auch, wenn es von der WIPO auf
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Patentscope zur Verfligung gestellt wird und in verwendbarer
Form heruntergeladen werden kann.

5.6.008 Der Anmelder sollte rechtzeitig prifen, ob das Sequenzprotokoll
dem EPA im erforderlichen Format vorliegt, und es, falls dem nicht
so ist, vor Ablauf der 31-Monatsfrist im vorgeschriebenen
elektronischen Format vorzugsweise Uber eines der Online-Tools
des EPA (Online-Einreichung oder Online-Einreichung 2.0) oder
anderenfalls auf einem Datentrager einreichen. Fur vor dem 1. Juli
2022 eingereichte internationale Anmeldungen ist als
elektronisches Format TXT (Textformat) vorgeschrieben, auch
wenn sie am oder nach dem 1. Juli 2022 in die europaische Phase
eintreten. Fir am oder nach dem 1. Juli 2022 eingereichte
internationale Anmeldungen ist als elektronisches Format XML
(eXtensible Markup Language) vorgeschrieben.

5.6.009  Wird bei Eintritt in die europaische Phase ein Sequenzprotokoll
eingereicht, so muss der Anmelder eine Erklarung beifligen, dass
die im Sequenzprotokoll enthaltenen Sequenzinformationen nicht
tber den Inhalt der ursprunglichen Anmeldungsunterlagen
hinausgehen. Diese Erklarung kann durch Ankreuzen des
entsprechenden Kéastchens in Feld 9.2 des Formblatts 1200
abgegeben werden.

5.6.010 Fur vor dem 1. Juli 2(_)_22 eingereichte internationale Anmeldungen R.5.2b), 12.1.d),
muss nur dann eine Ubersetzung von freiem Text eines 13ter, 49.5 a-bis)
Sequenzprotokolls, das Teil der Beschreibung istoder =1

nachgereicht wurde, vorgelegt werden, wenn die Textbestandteile ('3 epi

Textbestandteile eines Sequenzprotokolls zu Ubersetzen sind,
muss das komplette Sequenzprotokoll gemaR WIPO-Standard
ST.25 einschlieRlich einer Ubersetzung der Textbestandteile
eingereicht werden. Fir am oder nach dem 1. Juli 2022
eingereichte internationale Anmeldungen muss nur dann eine
Ubersetzung des Sequenzprotokolls eingereicht werden, wenn die
"sprachenabhangigen” Freitext-Qualifier nicht in Englisch oder in
der EPA-Amtssprache vorliegen, in der die internationale
Anmeldung veréffentlicht wurde (Deutsch oder Franzdsisch). Ist
eine Ubersetzung erforderlich, muss das vollstandige Sequenz-
protokoll im XML-Format gemaf WIPO-Standard ST.26 mit den
"sprachenabhangigen” Freitext-Qualifiern in Englisch oder in der
EPA-Amtssprache, in die die Gibrigen Unterlagen der internatio-
nalen Anmeldung Ubersetzt wurden, eingereicht werden

Welche Folgen hat die Nichteinreichung eines
Sequenzprotokolls?

5.6.011 Liegt dem EPA bei Ablauf der 31-Monatsfrist kein dem geltenden R..30 (3), 163.(3)
WIPO-Standard entsprechendes Sequenzprotokoll in EPU
elektronischer Form vor, so wird der Anmelder aufgefordert, =~ f¥:&lslmaRebs
innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von zwei Monaten ein
solches Sequenzprotokoll einzureichen und die Gebdhr far

verspatete Einreichung zu bezahlen.
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5.6.012

5.7

5.7.001

5.7.002

5.7.003

5.7.004

5.7.005

Sequenzprotokoll nicht eingereicht und die Gebuihr fir verspatete R. 135 EPU
Einreichung nicht bezahlt, so wird die Anmeldung zurtickgewiesen.

Die Zurickweisung kann durch Einreichung des

standardkonformen Sequenzprotokolls, Zahlung der Gebuhr fur

verspéatete Einreichung und Stellung eines Antrags auf

Weiterbehandlung abgewendet werden. Fir die versdumten

Handlungen sind zwei Weiterbehandlungsgebihren fallig: eine

pauschale Gebduhr fiir das verspatet eingereichte

standardkonforme Sequenzprotokoll und 50 % der zu spat

Wird innerhalb der gesetzten Frist das erforderliche Art. 121 EPU

Anmeldegebihr

Innerhalb der 31-Monatsfrist ist die europdische Anmeldegebuhr R..159 (1) ¢) EPU

zu entrichten, die sich aus einem Grundbetrag sowie einer Art. 2 (1) 1. GebQ

Zusatzgebuhr fur die 36. und jede weitere Seite der Anmeldung

: - ABI. 2019, A3, A6
zusammensetzt. Bei Euro-PCT-Anmeldungen werden die dem RL/EPA Al 13.1:
Verfahren in der européischen Phase zugrunde gelegten Seiten E-X, 214

wie unten erlautert gezéhlt. Die Zusatzgebuihr wird als
"Seitengebuhr" bezeichnet.

In dem Erfordernis, dass bei Eintritt in die europaische Phase eine
europaische Anmeldegebihr zu entrichten ist, kommt das Recht
des EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt zum Ausdruck,

erheben.

Der Grundbetrag der Anmeldegebihr wird ermafigt, wenn

Seitengebuhr

Anmeldern wird empfohlen, die korrekte Seitengebiihr anhand von  R. 38 (2) EPU
Formblatt 1200, Feld 6 und insbesondere der zugehérigen Tabelle  Art. 2 (1) 12 GebO
des Formblatts 1200 zu berechnen. Prazise und richtige Angaben == LS4
in Feld 6 und in der Tabelle sind erforderlich, damit gewéhrleistet

ist, dass die Anmeldung beim EPA nicht als zurtickgenommen gilt,

weil als Seitengebtihr ein falscher Betrag entrichtet wurde.

Generell basiert die Seitengebihr auf der veréffentlichten
internationalen Anmeldung unabhangig von der Sprache der
Vero6ffentlichung. Gezéahlt werden die Seiten der Beschreibung, der
Anspriche und der Zeichnungen; fiir die Seiten mit den
bibliografischen Daten und die Zusammenfassung wird insgesamt
sind auch Teil der internationalen Verdéffentlichung und sind zu
berlicksichtigen. Es wird davon ausgegangen, dass sie die
urspringlich eingereichten Anspriiche ersetzen, es sei denn, der
Anmelder erklart ausdriicklich, dass sie dem Verfahren in der
europaischen Phase nicht zugrunde zu legen sind (s. erstes
Kéastchen in Feld 6.1 des Formblatt 1200). Ferner werden
geadnderte Seiten in der Anlage zum IPER zusatzlich gezahilt,
sofern der IPER dem EPA innerhalb der 31-Monatsfrist vorliegt, es
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sei denn, der Anmelder hat angegeben, dass diese Seiten dem
weiteren Verfahren nicht zugrunde zu legen sind, oder er hat
eindeutig erklart, dass sie die entsprechenden Seiten in der
Letzteres kann der Anmelder das erste Kastchen in Feld 6.2
ankreuzen.

Die Berechnung der Seitengebiihr kann jedoch nicht auf der
Grundlage von Seiten der Beschreibung oder der Ansprliche
erfolgen, die teils in einer Amtssprache des EPA und teils in einer
anderen Sprache abgefasst sind. Deshalb gelten flr die
Berechnung der Seitengebihr Sonderregelungen, wenn die
internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA
ver6ffentlicht wurde und beim Eintritt in die europaische Phase
Anderungen eingereicht wurden.

Werden Anderungen der Anspriiche fiir das Verfahren in der
europaischen Phase eingereicht, so ist stets der vollstandige
Anspruchssatz einzureichen. Dieser wird bei der Berechnung der
Seitengebiihr zugrunde gelegt und ersetzt alle vorher
eingereichten Anspruchssatze. Bei internationalen Anmeldungen,
die nicht in einer Amtssprache des EPA verdéffentlicht wurden,
berechnet sich die Seitengebihr auf der Grundlage der
Ubersetzung des geanderten Anspruchssatzes und der
Beschreibung der internationalen Anmeldung in der
verotffentlichten Fassung.

Werden Anderungen der Beschreibung eingereicht, so werden
die Beschreibungsseiten wie folgt gezahlt: die
Beschreibungsseiten in der veroffentlichten Fassung zuziglich
etwaiger Anderungsseiten der Beschreibung abziiglich der Seiten,
die durch die bei Eintritt in die européische Phase eingereichten
Anderungsseiten der Beschreibung ersetzt werden. Bei
internationalen Anmeldungen, die nicht in einer Amtssprache des
EPA veroffentlicht wurden, berechnet sich die Seitengebiuhr auf
der Grundlage der Ubersetzung der gesamten Beschreibung, auch
wenn sie nur teilweise geéndert wird. Dasselbe gilt, wenn die
Anmelder wiinscht, dass diese Anderungen in der européaischen
Phase bertcksichtigt werden.

Wurde die Anmeldung gemaf Kapitel Il PCT bearbeitet, so sind
Anlage B-é-i-g-jéi‘ﬂéf-s-iﬁa; bei der Berechnung der Seitengebuhr zu
bertcksichtigen, es sei denn, der Anmelder hat angegeben, dass
diese Seiten dem Verfahren in der europaischen Phase nicht
zugrunde zu legen sind. Wenn der Anmelder nicht eindeutig
entsprechenden Seiten in der ursprur-l-gj-liéﬁ-éi-ﬁ-g-éféiéhten Fassung
ersetzen, werden die dem IPER als Anlage beigefligten
Anderungen bei der Seitenzahlung zuséatzlich zu den Seiten der

Nicht beriicksichtigt werden bei der Berechnung der Seitengebiihr
das Formblatt 1200 und etwaige Sequenzprotokolle, die dem
jeweils geltenden WIPO-Standard entsprechen.

ABI. 2009, 338
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5.7.011 Ebenfalls nicht beriicksichtigt werden Seiten mit Anderungen, die
nach Ablauf der 31-Monatsfrist eingereicht werden. Daher erfolgt
auch keine Ruckerstattung, wenn durch die nach Ablauf der 31-
Monatsfrist eingereichten Anderungen die Zahl der Seiten
reduziert wird, fur die bereits eine Gebuhr entrichtet wurde.

5.7.012 Die vorstehend beschriebenen allgemeinen Grundséatze gelten
auch fur Veroffentlichungen internationaler Anmeldungen, die
sowohl falschlicherweise eingereichte als auch die richtigen durch
Verweis einbezogenen Anmeldungsunterlagen enthalten

Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fur die
Anmeldegebihr?

5.7.013 Wird die Anmeldegebihr, d. h. der Grundbetrag und/oder ggf. die  Art, 153 (5). EPU

Seitengebuhr, nicht rechtzeitig vollstandig entrichtet, gilt die R..160, 165 EPU
Anmeldung als zuriickgenommen. Aul3erdem gilt die Euro-PCT-

unterrichtet.

5.7.014 Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung Uber Art. 121 EPU
den Rechtsverlust kann Weiterbehandlung beantragt werden, R..135.EPU
indem zusammen mit der Anmeldegebihr oder dem fehlenden Teil — f¥:-eAxl20. 250

der Anmeldegebihr und etwaigen Seitengebiihren die

5.7.015  Wird der Grundbetrag der Anmeldegebuhr nicht rechtzeitig
(vollstandig) entrichtet, betragt die Weiterbehandlungsgebihr 50 %
des Grundbetrags der Anmeldegebuhr. Wird die Seitengebihr
nicht (vollstéandig) entrichtet, so betréagt die
Weiterbehandlungsgebuihr 50 % der Seitengebuhr fur die Anzahl
der Seiten, fur die die Seitengebuhr nicht rechtzeitig entrichtet
wurde.

5.7.016 Der Anmelder kann auch die Wiedereinsetzung in den vorigen R. 49.6 PCT
Stand beantragen, wenn die Anmeldung als zuriickgenommen gilt, ~ Art. 122 EPU
weil die Anmeldegebihr nicht rechtzeitig gezahlt wurde. Da jedoch ~ 7:-=52-51-
die Gebuhr héher ist und strengere Voraussetzungen gelten, hat ~ “~ 77777777
dieser Rechtsbehelf keine Vorteile, es sei denn, die Frist fur die

Beantragung der Weiterbehandlung ist bereits abgelaufen

(vgl..5:5.008).
5.7.017 Wenn die Frist fur die Beantragung der Weiterbehandlung Art. 122 EPU
(val. 5.7.014) versaumt wurde, kann die Wiedereinsetzung in die R..136 EPU

erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebihr in Bezug auf ~ *-7= 7 =%
die versdumte Handlung entrichtet wurde, d. h. Zahlung der

Anmeldegebulhr und/oder der Seitengebihr und der

entsprechenden Weiterbehandlungsgebuhr. Da die Zahlung der

Anmeldegebihr und die Zahlung der Seitengebiihr eine

einheitliche Verfahrenshandlung darstellen, ist nur eine
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Zulassigkeit und Gewahrbarkeit des Antrags gelten ferner die

Benennungen, Erstreckungen und Validierungen

Die (pauschale) Benennungsgebiihr ist innerhalb von 31 Monaten
nach dem Anmeldedatum bzw., wenn eine Prioritat in Anspruch
genommen wurde, nach dem friihesten Prioritdtsdatum oder
innerhalb von sechs Monaten nach der Veroffentlichung des ISR
zu entrichten, je nachdem welche Frist spater ablauft. AuRer bei
einer betrachtlich verspateten Veroffentlichung des ISR ist sie also
innerhalb der 31-Monatsfrist zu entrichten.

Die Entrichtung der Benennungsgebiihr ist fiir die EPU-Vertrags-
staaten wirksam, die in der internationalen Anmeldung am
internationalen Anmeldedatum fir ein europédisches Patent

Zur Erinnerung: Bei der Einreichung eines PCT-Antrags werden
alle PCT-Vertragsstaaten automatisch fur ein nationales und ggf.
fur ein regionales Patent bestimmt. Daher bestatigt die Entrichtung
der (pauschalen) Benennungsgebuihr bei Eintritt in die européische
Phase die Bestimmung aller EPU-Vertragsstaaten, die am
internationalen Anmeldedatum Vertragsstaaten des EPU und
Bestimmung eines oder mehrerer EPU-Vertragsstaaten in der
internationalen Phase zurtickgenommen.

War ein Staat, in dem Patentschutz angestrebt wird, am
internationalen Anmeldedatum weder Vertragsstaat des EPU noch
Anmelder in dem betreffenden Staat in die nationale Phase
eintreten, um auf der Grundlage seiner internationalen Anmeldung
Patentschutz in diesem Staat zu erlangen. Bestand am
internationalen Anmeldedatum mit einem PCT-Vertragsstaat ein
Erstreckungs- oder Validierungsabkommen, so kann in diesem
Staat Uber das europaische Verfahren Patentschutz auf der
Grundlage des Erstreckungs- oder Validierungsabkommens

Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fur die
Benennungsgebuhr?

Wird die Benennungsgeblihr nicht rechtzeitig entrichtet, so gilt die
Anmeldung als zurickgenommen. Der Anmelder wird durch eine

unterrichtet.

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung Uber
den Rechtsverlust kann Weiterbehandlung beantragt werden,
indem die Benennungsgebihr zusammen mit der
Weiterbehandlungsgebihr, die 50 % der Benennungsgebuhr

R..160 EPU
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5.8.008

5.8.009

5.8.010

5.8.011

5.8.012

erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebuhr in Bezug auf
die versdumte Handlung, d. h. die Zahlung der Benennungsgebuihr
Weitéfﬁéﬁéﬁaiﬂﬁéégebum, entrichtet wurde. Fir die Zulassigkeit
und Gewahrbarkeit des Antrags gelten ferner die Erfordernisse

Wie kann die Euro-PCT-Anmeldung erstreckt oder validiert
werden (Formblatt 1200, Feld 11)?

Unter bestimmten Bedingungen kann ein europaisches Patent auf
Staaten erstreckt oder in Staaten validiert werden, die am interna-
tionalen Anmeldedatum nicht Vertragsstaat des EPU waren, aber
ein entsprechendes Erstreckungs- oder Validierungsabkommen
mit der Europdaischen Patentorganisation abgeschlossen haben.

Die Erstreckung oder Validierung eines européischen Patents ist
nur moglich, wenn der betreffende Staat in der internationalen
Anmeldung fur ein nationales Patent bestimmt wurde und das
betreffende Erstreckungs- oder Validierungsabkommen mit der
Européaischen Patentorganisation am internationalen

Bei jeder in die europaische Phase eintretenden internationalen
Anmeldung gilt die Erstreckung oder Validierung als fiir jeden in
der Anmeldung bestimmten Staat beantragt, mit dem am
internationalen Anmeldedatum ein Erstreckungs- oder
Validierungsabkommen in Kraft war. Dieser Antrag gilt jedoch fir
jeden Erstreckungs- oder Validierungsstaat als zuriickgenommen,
fur den nicht fristgerecht eine Erstreckungs- oder Validierungs-
gebuhr entrichtet wird. Der Anmelder muss daher sorgfaltig prifen,
fur welche Staaten die Erstreckung oder Validierung mdoglich ist,
und die erforderlichen Gebuhren rechtzeitig entrichten

Fur jeden Erstreckungs- oder Validierungsstaat, in dem
Patentschutz angestrebt wird, muss eine Erstreckungs- bzw.
Validierungsgebiihr gezahlt werden. Eine pauschale Erstreckungs-
oder Validierungsgebhr gibt es nicht. Alle falligen Gebtihren
missen innerhalb der gleichen Zahlungsfrist wie die

ABI.
ABI.
ABI.

ABI

ABI

1994, 75
1996, 82
1997, 538

. 2004, 117, 619
ABI.
ABI.

2007, 406
2009, 603

. 2010, 10
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5.8.015
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Der Anmelder kann in Feld 11 des Formblatts 1200 angeben, fur ABI. 2004, 619
welche Staaten er Erstreckungs- oder Validierungsgebihren ABI. 2016, A5, A6T
entrichten will. Zusatzlich zu dem Ké&stchen fir den Staat, mit dem 324200005009
am 1. Januar 2023 ein Erstreckungsabkommen in Kraft war — ABL 2022 A78
namlich Bosnien und Herzegowina (BA) — bzw. mitdenenam 77T

1. Januar 2023 ein Validierungsabkommen in Kraft war — namlich

Kambodscha (KH), Marokko (MA), die Republik Moldau (MD) und

Tunesien (TN) —, kdbnnen weitere Staaten angegeben werden,

sofern am internationalen Anmeldedatum ein Erstreckungs-

oder Validierungsabkommen mit diesem Staat in Kraft war. Ein

Beispiel ist Montenegro, das am 1. Oktober 2022 EPU-Vertrags-

staat geworden ist, womit sein Erstreckungsabkommen mit

Wirkung ab diesem Tag endete. Das Erstreckungssystem gilt

trotzdem weiterhin fur alle Euro-PCT-Anmeldungen mit einem

internationalen Anmeldedatum bis einschlief3lich

Bei der Zahlung muss der Anmelder die Erstreckungs- bzw.
Validierungsstaaten angeben, fur die er tatsachlich Geblhren
entrichtet, und zwar anhand des korrekten Gebuhrencodes, der
jedem einzelnen Erstreckungs- oder Validierungsstaat zugeordnet
ist.68 Wird das EPA-Formblatt 1200 online eingereicht oder zur
Vornahme von Zahlungen die Zentrale Gebuhrenzahlung
verwendet, so wird beim Auswahlen des entsprechenden
Erstreckungs- bzw. Validierungsstaats automatisch der richtige
Gebihrencode eingetragen.

Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fur die
Erstreckungsgebiihren?

Wird eine Erstreckungsgebihr nicht fristgerecht gezahit ABI. 2009, 603
(val. 5.8.012), so gilt der Antrag auf Erstreckung als RL/IEPA AN, 12.1,
zuriickgenommen. 12.2

Im Gegensatz zur Zahlung von Benennungsgebihren ist die
Zahlung von Erstreckungsgebuhren vollstandig in den einzelnen
Erstreckungsabkommen und durch das nationale Recht des
daher keine Anwendung. Das bedeutet, dass keine Mitteilung tber
einen Rechtsverlust ergeht, in der auf die Versaumung der
Zahlungsfrist hingewiesen wird. Aus demselben Grund kann der
Anmelder auch weder eine (beschwerdeféhige) Entscheidung

folgenden Umsténden eine Erstreckungsgebihr noch nach Ablauf
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5.8.017

5.8.018

5.8.019

5.8.020

5.8.021

5.9

5.9.001

der (Grund-)Frist fur die Entrichtung der Benennungsgebihr und
der Erstreckungsgebiihren entrichten:

Erstens kann eine Erstreckungsgebuhr stets noch innerhalb einer
Nachfrist von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist mit einer
Zuschlagsgebihr von 50 % entrichtet werden.

Zweitens kann der Anmelder, sofern die Benennungsgebuhr nicht
fristgerecht entrichtet wurde und fur die Benennungsgebihr die
Weiterbehandlung beantragt werden kann, die Erstreckungs-
gebihren zuziglich einer Zuschlagsgebuihr von 50 % noch
innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung tber
den Rechtsverlust entrichten.

Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fur die
Validierungsgebthren?

Wird eine Validierungsgebuhr nicht fristgerecht entrichtet ABI. 2015, A18, A19,

Ahnlich wie die Zahlung der Erstreckungsgebiihr ist die Zahlung der — £381:£7222:.2,. A0
Validierungsgebihr vollstandig in den einzelnen Validierungs- ABL. 2018, A15. Al6
abkommen und durch das nationale Recht des betreffenden 77T B

daher keine Anwendung.

Ist die Gebuhr fur einen Validierungsstaat nicht innerhalb der
Grundfrist entrichtet worden, kann der Anmelder die Validierungs-
gebuhr unter Entrichtung einer Zuschlagsgebuhr von 50 % der
Validierungsgebiihr nachtraglich entrichten, und zwar innerhalb
von zwei Monaten nach Ablauf der Grundfrist ("Nachfrist") oder
zusammen mit dem Antrag auf Weiterbehandlung beziglich der
Benennungsgebiihr, sofern diese ebenfalls nicht fristgerecht
entrichtet wurde, innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer
Mitteilung Gber einen Rechtsverlust wegen Nichtzahlung der

Fristen zur Zahlung der Validierungsgebuhren nicht mdglich.

Erganzende europaische Recherche

Grundsatzlich muss fir jede in die europaische Phase eintretende Art, 153 (7).EPU

internationale Anmeldung eine erganzende europaische R. 62,159 (1) )
Recherche durchgefiihrt und eine Recherchengebihr gezahlt =<

zum ergénzenden europaischen Recherchenbericht eine
Stellungnahme (Stellungnahme zur europaischen Recherche,
ESOP) dazu, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum
Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPU erfiillen. Als weitere
Dienstleistung ist allen ergdnzenden européaischen Recherchen-
berichten ein Informationsblatt "Informationen zur Recherchen-
strategie" mit zusatzlichen Informationen zu der vom Prifer
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erganzende europaische Recherchenbericht zusammen mit der
Stellungnahme wird "erweiterter (ergdnzender) europaischer
Recherchenbericht" (EESR) genannt.

5.9.002 Eine Stellungnahme nach Regel 62 EPU ergeht nicht, wenn der

- einen Prufungsantrag gemal Regel 159 (1) f) EPU

bevor ihm der ergédnzende europaische Recherchenbericht RL/EPA B-XI,.7;

Uibermittelt wurde. Stattdessen ergeht eine Mitteilung geman G-V E1X,.2.53
die Ar-l-fr-\-é-ld-ung Zu bé-r-i-éﬁﬁgen und/oder zu andern, bzw. in der ihm

mitgeteilt wird, in welcher Fassung das EPA das Patent zu erteilen

beabsichtigt.

5.9.003 Der ergédnzenden europaischen Recherche wird der letzte R..161 EPU
(geanderte) Anspruchssatz zugrunde gelegt, der dem EPA bei

5.9.004 Wurden in der internationalen Phase Einwendungen Dritter ABI. 2017, A86
eingereicht und dem EPA als Bestimmungsamt oder RL/EPAE-VI, 3
ausgewahltem Amt vom IB Ubermittelt, so werden diese im
erganzenden europaischen Recherchenbericht berticksichtigt,
sofern sie substanziiert sind und alle Formerfordernisse erftillen.

Sofern die Einwendungen nicht anonym eingereicht wurden und
der Dritte dies ausdrtcklich beantragt hat, wird das EPA auRerdem
in der (europaischen) Prufungsphase den ersten

verfahrensrechtlichen Schritt beschleunigt vollziehen.

5.9.005 Wird eine erganzende européische Recherche durchgefihrt, so
wird das Datum der Ubermittlung des erganzenden europaischen
Recherchenberichts im Europaischen Patentblatt bekannt
gemacht. Der Bericht selbst wird nicht verdffentlicht, kann aber
Uber die Akteneinsicht eingesehen werden.

5.9.006 Kommt das EPA bei der ergdnzenden europédischen Recherche zu  R. 62a, 63 EPU
dem Ergebnis, dass die Anmeldung mehr als einen unabhéangigen  ABI. 2009, 533
Patentanspruch in der gleichen Kategorie enthélt, der nicht unter ~  ==ELAREL.S s
auffora-e-fn-,-i-ri-riér-ﬁé-l-b-é-iher Frist von zwei Monaten anzugeben, auf
welcher Grundlage die Recherche durchzufiihren ist
des Qégé{fﬁiéh-ﬁééﬁspruchten Gegenstands oder eines Teils
desselben eine sinnvolle Recherche durchzufihren, erlasst das

EPA eine Aufforderung, innerhalb einer Frist von zwei Monaten
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eine Erklarung mit Angaben zu dem zu recherchierenden
Gegenstand einzureichen. Eine Erklarung, dass keine Recherche
durchgefihrt werden kann, ebenso wie ein teilweiser ergdnzender
europaischer Recherchenbericht, die ergehen, weil der Mangel
nicht beseitigt wurde, gelten dann als erganzender europaischer
Recherchenbericht.

Falle, in denen keine ergéanzende européische Recherche
durchgefihrt wird

In der Regel wird eine erganzende europaische Recherche durch-
gefuihrt. Nur wenn das EPA fir die Anmeldung in der
internationalen Phase als ISA oder SISA tatig war, wird nach

und ist keine Recherchengebuihr zu entrichten.

In diesen Fallen gilt der Verzicht auch dann, wenn anstelle des

Wird fur eine Euro-PCT-Anmeldung kein erganzender
europaischer Recherchenbericht erstellt, so fallt sie, sobald der
Eintritt in die européische Phase wirksam geworden ist, sofort in
die Zustandigkeit der Prufungsabteilung und wird — nach erfolgter
Formalprifung — der Sachprifung zugeleitet, sofern wirksam ein

Wurden in der internationalen Phase Einwendungen Dritter
eingereicht und dem EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt vom IB Ubermittelt, so werden diese im ersten
verfahrensrechtlichen Schritt der Prifungsabteilung berlcksichtigt,
sofern sie substanziiert sind und alle Formerfordernisse erftillen.
Sofern die Einwendungen nicht anonym eingereicht wurden und
der Dritte dies ausdrucklich beantragt hat, wird der erste
verfahrensrechtliche Schritt beschleunigt vollzogen.

Ergebnis der ergédnzenden europdaischen Recherche und
Erstattung der Prafungsgebihr

Wurde der Prufungsantrag vor der Ubermittlung des erganzenden
europaischen Recherchenberichts eingereicht, was in der Regel
der Fall ist, so fordert das EPA den Anmelder nach Ubermittlung
des Berichts auf, innerhalb einer Frist von 6 Monaten zu erklaren,
ob er die Anmeldung weiterverfolgen will. Gleichzeitig fordert es
ihn zur Beseitigung etwaiger Mangel auf, die in der dem
erganzenden européaischen Recherchenbericht beiliegenden
Stellungnahme zur Recherche festgestellt worden sind. War die
Stellungnahme zur Recherche negativ, ist eine Erwiderung
unerlasslich. Versaumt es der Anmelder in einem solchen Fall,
eine Erwiderung einzureichen, gilt die Anmeldung als

Will der Anmelder die Anmeldung weiterverfolgen und prifen
lassen, so muss er dies dem EPA innerhalb der in dessen

Innerhalb derselben Frist kann bzw. muss er durch Einreichung

ABI. 2009, 594

RL/EPA E-IX, 3.2

____________________________
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70a.html#R70a_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_5_3.htm#GLE_CIX_2_5_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/b_xi_7.htm#GLB_CXI_7
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von Anderungen zum erganzenden europaischen Recherchen-
Recht verzichtet, gefragt zu if-v"e-ﬁj-é-ri-,-bb er die Anmeldung
aufrechterhalten und prifen lassen méchte (Verzicht auf die
Stellungnahme zur Recherche, und die Zustandigkeit fiir die
Anmeldung geht kurz nach dem Ergehen des erganzenden
europaischen Recherchenberichts auf die Prifungsabteilung tber.
In diesem Fall erlasst die Prifungsabteilung entweder eine

wenn die Anmeldung erteilungsreif ist.

Wenn der Anmelder die Anmeldung nicht weiterverfolgen und R..70.(3), 70a.(3)

prufen lassen will, kann er sie aktiv zuriicknehmen oder sie fallen ERU
lassen, indem er einfach keine Erwiderung auf die Mitteilung nach

als zuriickgenommen gilt.

Wird die Anmeldung zuriickgenommen oder zuriickgewiesen oder  Art. 11 a) GehQ

gilt sie als zurtickgenommen, bevor die Sachpriifung begonnen ABI. 2016, A48, A49

hat, wird die Priifungsgebiihr in voller Hohe zuriickerstattet. ABI. 2019, A82
Wird die Anmeldung vom Anmelder aktiv zuriickgenommen, Art. 11 b) GebO
nachdem die Sachprifung begonnen hat, aber bevor die Frist fur _ﬁ_g_:-._g_g%.g,_ﬁgg,ﬁ@.

die Erwiderung auf die erste von der Prufungsabteilung selbst ~  £F5-55.00e

Recherchengeblhr fiir die ergdnzende europaische

Recherche
Soll eine erganzende europaische Recherche durchgefiihrt R..159 (1) e) EPU
werden, so ist die daftr anfallende Gebuhr innerhalb der 31- Art. 2 (1) 2 GebO

Monatsfrist zu entrichten.

ErmaRigung der Recherchengebiihr

Recherchengebuhr ermafigen. RL/IEPA A-X.9.3.1

Die Recherchengebihr wird um einen Festbetrag von 1 185 EUR
(ab 1. April 2023: 1 245 EUR) ermaRigt, wenn der (S)ISR von
einer europaischen ISA erstellt wurde, d. h. vom Osterreichischen
Patentamt, vom Finnischen Patent- und Registrieramt, vom
Nordischen Patentinstitut, vom Spanischen Patent- und
Markenamt, vom Schwedischen Amt flr geistiges Eigentum, vom
Tirkischen Patent- und Markenamt oder vom Visegrad-
Patentinstitut.

gezahlte Recherchengebiihr. Fur weitere Recherchengebihren,


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70.html#R70_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar94.html#A94_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r71.html#R71_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70.html#R70_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70a.html#R70a_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar94.html#A94_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r71.html#R71_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r71.html#R71_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_7
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_e
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70.html#R70_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70a.html#R70a_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70a.html#R70a_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl11.html#11_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a48_de.html#OJ_2016_A48
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a49_de.html#OJ_2016_A49
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a82_de.html#OJ_2019_A82
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl11.html#11_b
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a48_de.html#OJ_2016_A48
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/06/a49_de.html#OJ_2016_A49
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/09/a82_de.html#OJ_2019_A82
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_vi_2_5.htm#GLA_CVI_2_5
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_e
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar153.html#A153_7
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_x_9_3_1.htm#GLA_CX_9_3_1

5.9.018

5.9.019

5.9.020

5.9.021

5.9.022

Fur PCT-Anmeldungen, fir die eine andere Internationale
Recherchenbehérde als die vorgenannten gewahlt wurde, wird die
Gebuhr fur die erganzende Recherche nicht ermaRigt.

Ruckerstattung der Recherchengebihr

Stitzt sich der erganzende europdaische Recherchenbericht auf
einen vom EPA erstellten friiheren Recherchenbericht oder wird in
der Anmeldung die Prioritét einer friheren Anmeldung
beansprucht, fir die das EPA eine Recherche durchgefihrt hat,
kann die fur die ergdnzende europaische Recherche gezahlte
Gebiihr (teilweise) zuriickerstattet werden. Die Hohe der
Ruckerstattung hangt von der Art der friheren Recherche sowie
davon ab, in welchem Mal3 das EPA bei der erganzenden
europaischen Recherche von dem friilheren Recherchenbericht
profitiert.

Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fur die
Recherchengebuhr?

Wird die Recherchengebihr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die
Euro-PCT-Anmeldung als zuriickgenommen. Der Anmelder wird

unterrichtet.

Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von
zwei Monaten nach Zustellung der genannten Mitteilung die
Weiterbehandlung beantragt wird, indem zusammen mit der
fehlenden Recherchengebuihr die Weiterbehandlungsgebuhr, die
50 % der Recherchengebuhr betragt, entrichtet wird

erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebuhr in Bezug auf
die versdaumte Handlung, d. h. die Zahlung der Recherchengebihr

R..160 EPU

145


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r164.html#R164_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r112.html#R112_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r160.html#R160_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_e
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r136.html#R136
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl9.html#9_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/01/a8_de.html#OJ_2022_A8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_x_10_2_1.htm#GLA_CX_10_2_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r160.html#R160
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_12
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html#22_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r136.html#R136_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_13
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_viii_3.htm#GLE_CVIII_3
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Prifung

Wie ist der Prifungsantrag zu stellen (Formblatt 1200,
Feld 4)?

Ein europaisches Patent kann nur erteilt werden, wenn die Sach-
prifung ergibt, dass die Anmeldung den Erfordernissen des EPU
genugt. Die Sachpriifung der Anmeldung beginnt erst auf
ausdrtcklichen Antrag.

Der Anmelder muss also einen schriftlichen Prifungsantrag
stellen. Verwendet er, wie empfohlen, das Formblatt 1200
entébur-é-c"r-l-é-ﬁde Kéastchen von vornherein angekreuzt ist (Formblatt
1200, Feld 4).

Der Priifungsantrag wird erst mit Zahlung der Prifungsgebiihr
wirksam. Die Prifungsgebuhr ist deshalb rechtzeitig zu entrichten

Wann ist der Prifungsantrag zu stellen? Wann ist die
Prifungsgebihr zu entrichten?

Der Anmelder hat innerhalb von 31 Monaten nach dem
Anmeldedatum bzw., wenn eine Prioritat in Anspruch genommen
wurde, nach dem friihesten Prioritdtsdatum oder innerhalb von

6 Monaten nach der Veroéffentlichung des ISR, je nachdem, welche
Frist spater ablauft, den Prufungsantrag zu stellen und die
Prifungsgebihr zu entrichten. In der Regel muss also innerhalb
der 31-Monatsfrist der Prifungsantrag gestellt und die
Prifungsgebihr entrichtet werden, es sei denn, der ISR wurde erst
nach Ablauf von 25 Monaten nach dem Anmeldedatum bzw. dem
frlhesten Prioritatsdatum verdoffentlicht.

In fast allen Fallen ist der Prifungsantrag zu stellen und die
Prufungsgebihr zu entrichten, bevor der ergdnzende europaische

Zur Beschleunigung des europdischen Patenterteilungsverfahrens
kann der Anmelder auf das Recht verzichten, gefragt zu werden,
ob er die Anmeldung aufrechterhélt, z. B. indem er das zweite
Kastchen in Feld 12.2 des Formblatts 1200 ankreuzt.

Zum Recht auf Rickerstattung der Prifungsgebuhr
siehe 5.9.014 f.

Einfluss auf die Frist fir die Einreichung des Priifungsantrags und
die Entrichtung der Prufungsgebihr.

Art, 94 EPU

____________________________


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar94.html#A94
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_1_4.htm#GLE_CIX_2_1_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_5_2.htm#GLE_CIX_2_5_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70.html#R70_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1_f
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/c_ii_1_2.htm#GLC_CII_1_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r70.html#R70_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a94_de.html#OJ_2015_A94

Kann die Prafungsgebihr ermafigt werden?

5.10.008 Gemal Regel 6 (3) EPU ermaRigt sich die Prifungsgebihr um Art. 14 (4) EPU
30 % flr kleine und mittlere Unternehmen, natirliche Personen, R.6 EPU
Organisationen ohne Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und -g-'f}é%%-@%ggf-
offentliche Forschungseinrichtungen (Regel 6 (4) EPU) mit 923
Wohnsitz oder Sitz in einem EPU-Vertragsstaat, in dem eine Ja/18

andere Sprache als Deutsch, Englisch oder Franzdsisch
Amtssprache ist, sowie fur diejenigen, die Angehdrige eines
solchen Vertragstaates mit Wohnsitz im Ausland sind,
vorausgesetzt, der Anmelder gibt eine Erklarung nach

Kéastchens in Feld 4.1 des Formblatts 1200 abgegeben werden.
Damit die GebUhrenermaRigung im Falle mehrerer Anmelder
gewahrt wird, muss jeder Anmelder eine Einheit oder eine

sein, Unterlagen in einer zugelassenen Nichtamtssprache
einzureichen. Anmelder, die die Staatsangehdrigkeit eines
Vertragsstaats, in dem eine andere Sprache als Deutsch, Englisch
oder Franzésisch Amtssprache ist, besitzen oder dort ihren
Wohnsitz oder Sitz haben und die nicht der Definition gemaf
weiterhin in einer zugelassenen Nichtamtssprache einreichen,
haben aber keinen Anspruch auf die Geblhrenermaligung nach

H> @ P

Euro-PCT(1200E2K) - Entwurf - Euro-PCT

EP-Phase (i) | Namen /& | Staaten /& | Biologisches Material | Dokumente (@) | Gebithren A

Eintritt in die européische Phase {* EPA als Bestmmungsamt
™ EPA als ausgewahltes Amt

Hiermit wird die Priifung der Anmeldung gemaB Artikel 94 EPU beantragt. Die Priifungsgebiihr wird (wurde) entr

[+ Priifungsantrag in einer zuldssigen Michtamissprache des EPA |Spanisch Ty

¥ Derfleder Anmelder erklért hiermit, eine Einheit oder eine natiirliche Person nach Regel & (4) EPU zu sein.

Beschleunigung des Verfahren (3)

[~ Hiermit wird die vorzeitige Bearbeitung der Anmeldung gemal Artikel 23 (2) / 40 (2) PCT beantragt (“vorzeit]
-
[~ Der Anmelder verzichtet auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) oder (2) und 162 EPU.

Vorgeschichte «
Sprache der internationalen Verdffentichung: |DE'--”5‘:|'I j

|
Verfahrenssprache: |Deu15|:h j
PCT-Aktenzeichen: |PCT{[52018;123455 h Internationale Recherchenbehdrde (ISA)
PCT-Verdffentiichungsnummer: |WD |EP I
EP-Anmeldenummer: |EP -
Internationales Anmeldedatum: |1. M&rz 2018 | f'" o

® o0(A 4@ 11
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar14.html#A14_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar14.html#A14_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar14.html#A14_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r6.html#R6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/01/a4_de.html#OJ_2014_A4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2014/02/a23_de.html#OJ_2014_A23
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_x_9_2_1.htm#GLA_CX_9_2_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_x_9_2_3.htm#GLA_CX_9_2_3
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j180004eu1.html#J_2018_0004
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ErmaRigung, wenn der IPER vom EPA erstellt wurde

Die Prufungsgebtihr ermaRigt sich um 75 %, wenn das EPA als
IPEA bereits einen internationalen vorlaufigen Prufungsbericht fir
die betreffende Euro-PCT-Anmeldung erstellt hat, es sei denn, der
Anmelder beantragt in der européischen Phase die Priifung von
Teilen der internationalen Anmeldung, die ausnahmsweise nicht im

Sind die Voraussetzungen sowohl fiir diese ErmaRigung als auch
fur die ErmafRigung um 30 % nach der Sprachenregelung erfullt
75 E%.--Ifiié--ié-r-r-néu’sigung um 30 % wird dann fur den Restbetrag und
nicht fir den Gesamtbetrag der Gebuhr gewahrt. Insgesamt
ermafigt sich die Gesamtgebuhr also um 82,5 %.

Was geschieht bei Versaumung der Frist fiir die Stellung des
Prifungsantrags und die Zahlung der Priufungsgebihr?

Wird der Prifungsantrag nicht rechtzeitig gestellt oder die Priifungs-
gebihr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt die Anmeldung als zurtick-
genommen. Der Anmelder wird durch eine Mitteilung nach
Prufungsgebiihr nicht rechtzeitig entrichtet, gilt der Rechtsverlust als
nicht eingetreten, wenn innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung
dieser Mitteilung die Weiterbehandlung beantragt wird, indem
zusammen mit der fehlenden Prufungsgebihr die
Weiterbehandlungsgebuhr entrichtet wird, die 50 % der

Hat der Anmelder weder den Prufungsantrag rechtzeitig gestellt
noch die Prifungsgebuhr rechtzeitig gezahlt, muss die Weiter-
behandlung fur beide unterlassenen Handlungen beantragt
werden, d. h. fiir die Stellung des Priifungsantrags und die
Entrichtung der Prifungsgebihr. Der Anmelder muss also den
Prifungsantrag stellen und die Prifungsgebihr sowie dartiber
hinaus zwei Weiterbehandlungsgebihren entrichten, namlich die
pauschale Weiterbehandlungsgebuhr fur die versaumte Handlung,
d. h. den Prufungsantrag, und 50 % der zu spat entrichteten
Prifungsgebhr.

erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungsgebuihr in Bezug auf
die versdumte Handlung, d. h. die Stellung des Prifungsantrags
und/oder die Zahlung der Prufungsgebihr und der
Weiterbehandlungsgeblihr, entrichtet wurde. Da die Stellung des
Prifungsantrags und die Zahlung der Prifungsgebihr eine
einheitliche Verfahrenshandlung darstellen, ist nur eine Wiederein-

Art, 121 EPU


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r112.html#R112_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r160.html#R160_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl14.html#14_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/01/a4_de.html#OJ_2018_A4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/a_x_9_3_2.htm#GLA_CX_9_3_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r160.html#R160_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_12
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_viii_2.htm#GLE_CVIII_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a22.html#22_1
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r49.html#REG_49_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r136.html#R136
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_13
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_viii_3.htm#GLE_CVIII_3
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Zulassigkeit und Gewahrbarkeit des Antrags gelten ferner die

Jahresgebihr und Anspruchsgebtihren

Jahresgebiihr

Die Jahresgebuhren fiir eine anhangige Euro-PCT-Anmeldung
sind an das EPA zu entrichten. Sie werden fiir das dritte und jedes
weitere Jahr geschuldet, gerechnet vom Anmeldetag der Euro-
PCT-Anmeldung an, den das Anmeldeamt zuerkannt hat.
Jahresgebiihren kdnnen friihestens drei Monate vor ihrer Falligkeit
entrichtet werden, mit Ausnahme der Jahresgebihr fur das dritte
Jahr, die bis zu sechs Monate vor ihrer Falligkeit und somit
zusammen mit den anderen vor Ablauf der 31-Monatsfrist zu
zahlenden Gebuhren entrichtet werden kann.

Wird die Jahresgebuhr fur das dritte Jahr innerhalb der 31-
Monatsfrist fir den Eintritt in die europaische Phase féllig,
verschiebt sich der Falligkeitstag, und die Gebuhr kann bis zum
Ablauf dieser Frist ohne Zuschlagsgebtihr entrichtet werden. Wird
eine Jahresgebuhr nicht fristgerecht entrichtet, kann sie noch
innerhalb von sechs Monaten ("Nachfrist") mit einer
Zuschlagsgebiihr von 50 % gezahlt werden. Ist die Jahresgeblhr
fur das dritte Jahr bei Ablauf der 31-Monatsfrist fallig, wird aber
nicht entrichtet, so wird diese Sechsmonatsfrist von dem Tag an
berechnet, an dem die 31-Monatsfrist ablauft.

Was geschieht bei Versaumung der Zahlungsfrist fur die
Jahresgebihr und die Zuschlagsgebihr?

Wird die Jahresgebuhr nicht innerhalb der Nachfrist von

sechs Monaten gezabhlt, gilt die Anmeldung als zuriickgenommen,
davon in Kenntnis gesetzt. Als Rechtsmittel steht dem Anmelder
die Beantragung der Wiedereinsetzung in die Frist fur die
Entrichtung der Jahresgebtihr mit Zuschlagsgebuhr zur Verfligung.
Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Wiedereinsetzungs-
gebihr in Bezug auf die versaumte Handlung, d. h. die Zahlung
der Jahresgebihr mit Zuschlagsgebuhr, entrichtet wurde. Fir die
Zulassigkeit und Gewéhrbarkeit des Antrags gelten ferner die

Anspruchsgebuhren

Enthalten die Anmeldungsunterlagen, die dem européischen
Patenterteilungsverfahren zugrunde liegen, mehr als

15 Anspriiche, so ist innerhalb der 31-Monatsfrist eine
Anspruchsgebihr zu entrichten. Anspruchsgebihren missen flr
den 16. und jeden weiteren Anspruch entrichtet werden. Fir den
51. und jeden weiteren Anspruch ist ein héherer Betrag zu
entrichten.

Art, 122 EPU

R. 162 EPU
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Berechnungsgrundlage fir die Anspruchsgebihren ist die Zahl der
Anspriiche in der Fassung der Anmeldung, die gemaf den
Angaben in Formblatt 1200 die Grundlage fir die Bearbeitung in

wird, dazu, dass sich die Zahl der Anspriiche andert, so wird die
Zahl der falligen Anspruchsgebiihren auf der Grundlage der
Anspriiche berechnet, die sich bei Ablauf der in der Mitteilung

Hat der Anmelder die Anspruchsgebiihren bereits innerhalb der
31-Monatsfrist gezahlt und verringert sich die Zahl der Anspriiche
infolge von Anderungen, die innerhalb der in der Mitteilung nach

Was geschieht bei Versdumung der Zahlungsfrist fir die
Anspruchsgebuhr?

Zahlt der Anmelder die Anspruchsgebihren nicht innerhalb der
31-Monatsfrist (in der korrekten Hohe), fordert ihn das EPA mit der

Werden innerhalb der Sechsmonatsfrist Anderungen eingereicht,
durch die weitere Anspruchsgebihren fallig werden, muss der
Anmelder diese innerhalb derselben Frist entrichten, denn es

Wird eine Anspruchsgebihr nicht innerhalb der Sechsmonatsfrist
entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den entsprechenden Patent-
anspruch. In diesem Fall wird der Anmelder durch eine Mitteilung
Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung kann die
Weiterbehandlung beantragt werden, indem zusammen mit den
fehlenden Anspruchsgebihren die Weiterbehandlungsgebiihr, die
50 % der falligen Anspruchsgebihr(en) betrégt, entrichtet wird
geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den Zeichnungen
nicht zu entnehmen sind, kénnen spater nicht mehr in die
Anmeldung und insbesondere nicht in die Anspriiche eingefiihrt

Art, 121 EPU

445)


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a103_de.html#OJ_2016_A103
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r112.html#R112_1
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a102_de.html#OJ_2016_A102
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a103_de.html#OJ_2016_A103
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/12/a103_de.html#OJ_2016_A103
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/d/e_ix_2_3_8.htm#GLE_CIX_2_3_8
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar121.html#A121
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r135.html#R135
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r162.html#R162_4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1_12
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j880015dp1.html#J_1988_0015

5.12

5.12.001

5.12.002

5.12.003

5.12.004

5.12.005

5.13

5.13.001

Einreichung anderer Unterlagen

Was geschieht bei fehlenden Angaben zum Erfinder oder zum
Anmelder?

Wurde innerhalb der 31-Monatsfrist der Erfinder nicht genannt
oder fehlen noch bestimmte Angaben zum Erfinder oder zum
Anmelder, fordert das EPA den Anmelder auf, die Erfindernennung
bzw. die fehlenden Angaben innerhalb von zwei Monaten ab

Was geschieht bei Nichterfillung des Erfordernisses,
fehlende Angaben zum Erfinder oder zum Anmelder
einzureichen?

Werden die fehlenden Angaben nicht innerhalb der in der
Aufforderung gesetzten Frist von zwei Monaten eingereicht, wird
die Anmeldung zurickgewiesen.

Die Zurtickweisung kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung
abgewendet werden. Dem Antrag wird stattgegeben, wenn die
fehlenden Angaben innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung
des Bescheids eingereicht werden und die
Weiterbehandlungsgebtihr entrichtet wird.

Ausstellungsbescheinigung

Eine Ausstellungsbescheinigung ist ggf. innerhalb der 31-
Monatsfrist einzureichen. Wird das Dokument nicht rechtzeitig
eingereicht, wird die Offenbarung des Anmelders auf der
betreffenden Ausstellung bei der Feststellung der Neuheit der

im Sinne des EPU werden jedes Jahr im Amtsblatt veréffentlicht.

Wird die Bescheinigung nicht rechtzeitig eingereicht, wird dies dem
Das Versaumnis kann durch einen Antrag auf Weiterbehandlung
geheilt werden. Diesem Antrag wird stattgegeben, wenn innerhalb
von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung die
Bescheinigung eingereicht und die Weiterbehandlungsgebihr
entrichtet wird.

Prioritatsanspruch

Eine internationale Anmeldung kann die Prioritat einer friheren
Anmeldung in Anspruch nehmen, die in einem Vertragsstaat der
Pariser Verbandsubereinkunft zum Schutz des gewerblichen
Eigentums oder mit Wirkung fur ein Mitglied der

Sofern bei Einreichung der internationalen Anmeldung das

Art. 4 (1) i), v),
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Aktenzeichen der friheren Anmeldung bekannt ist, ist es in

Feld Nr. VI des PCT-Antrags einzutragen. Im Verfahren vor dem
EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt wird die
Prioritatsanmeldung entsprechend der im EPU gebrauchlichen
Terminologie als "frihere Anmeldung" bezeichnet.

Der Anmelder muss in der internationalen Phase, d. h. innerhalb
von 16 Monaten nach dem (frihesten) Prioritdtsdatum beim
Anmeldeamt oder beim IB das Aktenzeichen angeben und eine
beglaubigte Abschrift der friheren Anmeldung einreichen

fur das EPA normalerweise die beglaubigte Abschrift der friiheren
Anmeldung vor Ablauf der 31-Monatsfrist bereit. Es l&adt auch den
Prioritatsbeleg in seine Datenbank PATENTSCOPE hoch, wo das
EPA darauf zugreifen kann, sobald die internationale Anmeldung
verotffentlicht ist. Wenn das EPA den Prioritatsbeleg vom IB erhalt
oder Uber PATENTSCOPE Zugriff darauf hat, muss der Anmelder
diesen nicht erneut beim EPA einreichen.

Wourde die internationale Anmeldung aufRerhalb des Prioritats-
zeitraums eingereicht, ist ggf. ein Antrag auf Wiederherstellung des
Prioritatsrechts beim EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt

Wann besteht eine Verpflichtung zur Einreichung des
Prioritatsbelegs beim EPA?

Hat der Anmelder wahrend der internationalen Phase keine
beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung (den "Prioritats-
beleg") eingereicht und das Aktenzeichen der Anmeldung, deren
Prioritat beansprucht wird, nicht angegeben, so muss er den Priori-
tatsbeleg und/oder das Aktenzeichen beim Eintritt in die
europaische Phase beim EPA einreichen. Ist die frihere
Anmeldung eine europdaische Patentanmeldung oder eine beim
EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale Anmeldung,
nimmt das EPA einen Prioritatsbeleg gebuhrenfrei in die Akte der

Ein Prioritéatsbeleg kann in elektronischer Form beim EPA mittels
Online-Einreichung oder Online-Einreichung 2.0 eingereicht
werden, wenn er von der ausstellenden Behdrde digital signiert
wurde und die Signatur vom EPA akzeptiert und Uberprift werden
kann. Der elektronisch eingereichte Prioritatsbeleg muss in einem
PDF-Format eingereicht werden, das Teil 7 der Verwaltungs-
vorschriften zum PCT und deren Anlage F entspricht. Ein
Prioritdtsbeleg kann nicht per Fax oder mittels Web-Einreichung
des EPA eingereicht werden. Das EPA akzeptiert beispielsweise
elektronische Prioritatsbelege, die von den Patentdmtern der USA,
Brasiliens, Portugals, Italiens, Osterreichs, Frankreichs, Polens,
der Tschechischen Republik und Signapurs mit digitaler Signatur
ausgestellt werden. Weitere Amter dirften folgen.

Seit 1. November 2018 ruft das EPA auf Ersuchen der Anmelder
fur internationale Anmeldungen, die in die europdische Phase

R..17.117.2 PCT

R..49ter.2 PCT
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beim EPA als Bestimmungsamt oder ausgewahltem Amt eintreten,
Prioritatsbelege tber den digitalen Zugangsservice (DAS) ab,
sofern die frihere Anmeldung bei einem anderen am DAS
teilnehmenden Amt eingereicht worden ist. Anmelder, die diesen
Dienst nutzen wollen, ersuchen zunachst das Amt der
Erstanmeldung, d. h. das Amt, bei dem die friihere Anmeldung
eingereicht wurde, den Prioritatsbeleg Uber den DAS
bereitzustellen, und ersuchen dann das EPA unter Angabe des
vom Amt der Erstanmeldung zugewiesenen Zugangscodes, eine
Kopie dort abzurufen. Der Zugangscode kann dem EPA mithilfe
des EPA-Formblatts 1013 Ubermittelt werden. DAS ist fur die
Anmelder kostenlos. Mit Stand 1. Januar 2023 nahmen 39 Amter
an dem Dienst teil, und ihre Zahl dirfte weiter steigen.%®

5.13.007 Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt nimmt fir R. 53 (2) EPU
internationale Anmeldungen eine Abschrift des Prioritatsbelegs ABI. 2021, A83, A84
gebuhrenfrei in die Akte der Euro-PCT-Anmeldung auf, selbst ~ 3=ELASNLOAL
wenn das IB ihm keine Abschrift iUbermittelt hat bzw. das EPA =777
nicht ersucht wurde, den Prioritatsbeleg Gber den DAS abzurufen,

vorausgesetzt der Prioritatsbeleg ist
- eine europdaische Patentanmeldung oder

- eine beim EPA als Anmeldeamt eingereichte internationale
Anmeldung.

5.13.008  Auch fur Euro-PCT-Anmeldungen, die vor dem 1. Januar 2022 in
die européaische Phase eingetreten sind und die Prioritat

— einer chinesischen Patent- oder Gebrauchsmuster-
anmeldung,

— einer koreanischen Patent- oder Gebrauchsmuster-
anmeldung oder

- einer in den Vereinigten Staaten eingereichten vorlaufigen
oder endguiltigen Patentanmeldung

beanspruchen, nimmt das EPA als Bestimmungsamt/ausge-
wahltes Amt eine Abschrift des Prioritatsbelegs gebuhrenfrei in die
Akte auf, selbst wenn das IB ihm keine Abschrift Gibermittelt hat
bzw. das EPA nicht ersucht wurde, den Prioritatsbeleg tber den
DAS abzurufen, vorausgesetzt die Aufnahme kann noch vor dem
30. Juni 2023 erfolgen.

5.13.009 Jedoch nimmt das EPA fir Euro-PCT-Anmeldungen, die am oder
nach dem 1. Januar 2022 in die européische Phase eingetreten
sind, keine US-, koreanischen oder chinesischen Prioritatsbelege
mehr in die Akte auf. Liegt der Prioritatsbeleg in den oben
genannten Fallen beim Eintritt in die europaische Phase nicht vor,
so wird dies dem Anmelder ordnungsgemal mitgeteilt, der den/die
US- bzw. koreanischen oder chinesischen Prioritatsbeleg(e) dann

8 Eine Liste der teiinehmenden Amter ist zu finden unter
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uber den DAS oder durch Einreichung einer beglaubigten Abschrift

Was geschieht bei Nichterfullung des Erfordernisses, den
Prioritatsbeleg oder das Aktenzeichen einzureichen?

Liegt bei Eintritt in die europaische Phase eine beglaubigte
Abschrift der friiheren Anmeldung oder, wenn keine Abschrift

vor, fordert das EPA den Anmelder auf, die beglaubigte Abschrift
bzw. das Aktenzeichen innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung
kann nicht verlangert _\}\_/érd_é_h_.-Wifd_aé-rnl_Drioritatsbeleg oder das
Aktenzeichen nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, erlischt der
Prioritatsanspruch.

Der Rechtsverlust kann durch die Beantragung der
Weiterbehandlung abgewendet werden. Dem Antrag wird
stattgegeben, wenn innerhalb von zwei Monaten nach der
Mitteilung die beglaubigte Abschrift der friheren Anmeldung oder
das Aktenzeichen eingereicht und die Weiterbehandlungsgebuihr

und fehlt er auf PATENTSCOPE, obwohl der Anmelder beantragt
hat, dass das Anmeldeamt den Prioritdtsbeleg an das IB schickt
oder dass das IB eine beglaubigte Abschrift der friiheren
Anmeldung tber den DAS abruft, tritt kein Rechtsverlust ein, und
mit der Sachpriufung kann trotzdem begonnen werden. Die
Entscheidung Uber die Patenterteilung kann dagegen erst
getroffen werden, wenn der fehlende Prioritatsbeleg vorliegt. Der
Anmelder wird hiervon unterrichtet.

Ist die Einreichung einer Ubersetzung des Prioritatsbelegs
erforderlich?

Wenn der Prioritatsbeleg nicht in Deutsch, Englisch oder Franzésisch
abgefasst und die Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs fur die Beur-
teilung der Patentierbarkeit der Erfindung relevant ist, muss auf
Aufforderung des EPA eine Ubersetzung in einer dieser Sprachen
eingereicht werden. Liegt dem EPA bereits eine Ubersetzung vor,
ergeht keine solche Aufforderung.

Die Ubersetzung muss nicht in der Verfahrenssprache, sondern
kann in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch vorgelegt werden

Ist die internationale Anmeldung eine vollstandige Ubersetzung
der friheren Anmeldung, gentigt eine entsprechende Erklarung,
und es ergeht keine Aufforderung zur Einreichung einer
Ubersetzung (Feld 7.3 des Formblatts 1200). So kann etwa, wenn
die prioritatsbegriindende Anmeldung eine auf Spanisch
abgefasste nationale Anmeldung ist, der Anmelder erklaren, dass
seine beispielsweise auf Englisch abgefasste internationale
Anmeldung eine vollstandige Ubersetzung der spanischen

Art, 121 EPU
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prioritatsbegriindenden Anmeldung ist. Eine Ubersetzung aus dem
Spanischen in eine Amtssprache des EPA ist in diesem Fall nicht
erforderlich.

5.13.016 Eine Ubersetzung des Prioritatsbelegs kann auch verlangt werden, R, 51his.1 e) i) PCT
wenn die Anmeldung (teilweise) aufgrund einer Einbeziehung
durch Verweis eingereicht wurde.

Was geschieht bei Nichterfallung des Erfordernisses, eine
Ubersetzung oder Erklarung einzureichen?

5.13.017 Reicht der Anmelder die Ubersetzung des Prioritatsbelegs nicht Art. 54 (2), (3) EPU
rechtzeitig ein, erlischt das Prioritatsrecht, und der Anmelder wird R.53 (3) EPU
entsprechend unterrichtet. Als Folge wird das Dokument bzw.
werden die Dokumente, aufgrund deren die Wirksamkeit des EVI a4 T
Prioritatsanspruchs fur die Beurteilung der Patentierbarkeit

relevant geworden war, Teil des Stands der Technik gemaf

5.13.018 Wenn das Prioritatsrecht erloschen ist, kann Weiterbehandlung Art. 121 EPU
beantragt werden; dem Antrag wird stattgegeben, wenn innerhalb R. 135 EPU
von zwei Monaten nach Zustellung der Mitteilung tberden k4t e 280y
Rechtsverlust die erforderliche Ubersetzung oder Erklarung i mms

eingereicht und die Weiterbehandlungsgebihr entrichtet wird.

Wiederherstellung des Prioritatsrechts gemaf Regel 49ter

PCT
5.13.019 Wurde die internationale Anmeldung mehr als 12 Monate nach R..26his.3 PCT
dem Anmeldedatum der friheren Anmeldung, deren Prioritat R. 49%er.1und .2
beansprucht wird, eingereicht, kann der Anmelder beim EPA als PCT .
. ) . Art. 122 EPU
Anmeldeamt und Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt die ABI. 2007, 692
Wiederherstellung des Prioriatsrechts beantragen. Zu weiteren RL/EPA E-IX,.2.3.5.3

Informationen Uber das Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt
siehe 2.16.001.

5.13.020 Das EPA als Anmeldeamt und Bestimmungsamt/ausgewahltes
Amt gibt einem solchen Antrag nur statt, wenn das Prioritatsrecht
trotz Beachtung der unter den gegebenen Umstanden gebotenen
Sorgfalt nicht innerhalb der Prioritatsfrist beansprucht werden
konnte. Das Erfordernis der gebotenen Sorgfalt wird vom EPA im
angewendet. Das zweite im PCT genannte Kriterium, namlich,
dass das Versaumnis unbeabsichtigt war, ist fir die Verfahren vor
dem EPA nicht relevant. Ein Antrag auf Wiederherstellung des
Prioritatsrechts, dem das Anmeldeamt nach dem Kriterium der
"Unabsichtlichkeit" stattgegeben hat, entfaltet daher beim EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt keine Wirkung

5.13.021 Wie nachstehend erlautert (vgl. 5.13.022 ff.), muss der Anmelder,
wenn er bereits beim Anmeldeamt einen Antrag auf
Wiederherstellung des Prioritatsrechts gestellt hat, beim Eintritt in
die européische Phase nicht zwangslaufig einen (neuen) Antrag

einreichen.
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5.13.022

5.13.023

5.13.024

5.13.025
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War fur die Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch das
Anmeldeamt das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt"
ausschlaggebend, so braucht beim EPA als Bestimmungs-
amt/ausgewahltem Amt kein neuer Antrag eingereicht zu werden,
weil das EPA in der Regel 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"

Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt gibt einem
Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts nur statt, wenn:

- das Anmeldedatum der internationalen Anmeldung
innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Prioritatsfrist
liegt,

- das Prioritatsrecht trotz Beachtung aller nach den
gegebenen Umstanden gebotenen Sorgfalt nicht innerhalb
der Prioritatsfrist beansprucht werden konnte,

- der Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts inner-
halb eines Monats nach Ablauf der 31-Monatsfrist flir den
Eintritt in die européische Phase oder ab dem wirksamen
Datum des vorgezogenen Eintritts in die europaische Phase
eingereicht wird; gilt die internationale Anmeldung gemaf3

der Antrag noch zusammen mit einem fristgerechten Antrag
auf Weiterbehandlung in Bezug auf die 31-Monatsfrist nach
Kr-{tré:cj-éiii‘-\)\-/i-é-d-é-r-éinsetzung in die Frist fur die
Beantragung der Weiterbehandlung gestellt werden,

- die vom EPA erhobene Gebluhr fiir die Wiederherstellung
des Prioritatsrechts fristgerecht entrichtet wird, wobei hierfir
dieselbe Frist gilt wie fur den Antrag auf Wiederherstellung
des Prioritatsrechts,

- dem Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts eine
Begrundung fur das Versaumnis, die internationale
Anmeldung innerhalb der Prioritatsfrist einzureichen, sowie
vorzugsweise eine Erklarung oder Nachweise zum Beleg
der angegebenen Griinde beigeflgt sind.

Winscht der Anmelder, dass der Prioritatsanspruch im Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewéhltem Amt wirksam

R..49ter PCT.
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ist, so ist ein Wiederherstellungsantrag stets einzureichen, wenn
im Verfahren vor dem Anmeldeamt

- kein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts
gestellt wurde,

- der beim Anmeldeamt eingereichte Antrag auf Wieder-
herstellung des Prioritatsrechts zurtickgewiesen wurde,

- einem beim Anmeldeamt eingereichten Antrag auf R. 49ter.1 b) PCT
Wiederherstellung des Prioritatsrechts nur nach dem
Kriterium der "Unabsichtlichkeit" stattgegeben wurde.

Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch
Verweis nach Regel 20.5bis d) PCT

5.13.026  Seit 1. Juli 2020 ermdglicht Regel 20.5bis d) PCT es Anmeldern, R..20.5bis d),
die einen Bestandteil oder Teil einer internationalen Anmeldung 20.6
falschlicherweise eingereicht haben, den richtigen Bestandteil oder — £=2-8-5=/ HHE 22E=
Teil durch Verweis einzubeziehen, vorausgesetzt, er ist in einer R E6a EPU

am Anmeldedatum wirksam beanspruchten Prioritatsanmeldung ABI. 2020, A81
vollstandig enthalten. Das urspriinglich zuerkannte internationale ABI. 2022, A71
Anmeldedatum wird dann aufrechterhalten, und die internationale

Anmeldung umfasst sowohl die féalschlicherweise eingereichten als

auch die richtigen Anmeldungsunterlagen. Am 1. November 2022

falschlicherweise eingereichte Anmeldungsunterlagen ohne
Neufestsetzung des Anmeldedatums berichtigt werden kénnen.
Eigenschaft als Anmelaéérﬁfﬂ-ﬁa--f;l-l-s-,-éestimmungsamt/ausgewéhl-
tes Amt mit Wirkung vom 1. November 2022 seine Mitteilung Gber
nommen. Folglich sind c-i-i-e"se"-I-D-é-f-l-Sué-s-;[irﬁmungé-n"h-l]r-{-vor dem
EPA fir am oder nach dem 1. November 2022 eingereichte
internationale Anmeldungen vollstéandig anwendbar. Wenn das
Anmeldeamt also einem Antrag auf Einbeziehung durch Verweis
Einbe-i-i-éh-ll-h-g-j--é-ﬁé-ﬁuiﬁ Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt/ausgewéahltem Amt wirksam.

5.13.027 Fur vor dem 1. November 2022 eingereichte internationale R..20.5bis ¢), 20.6
Anmeldungen hat die Mitteilung Uber die Unvereinbarkeit weiterhin  20.8.a-bis) und
Bestand. Dementsprechend sind etwaige vom Anmeldeamt nach ~ =-=2b 26%557

Verweis, d. h. ohne Verschiebung des Anmeldedatums, in RL/EPA C-IlI, 1.3;
Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt E-1X,2.94

nicht wirksam. In solchen Fallen stellt das EPA das Anmeldedatum

und die Anmeldungsunterlagen, auf deren Grundlage die

Bearbeitung in diesem Verfahren erfolgt, geman folgendem

speziellen Verfahren fest:

Das EPA betrachtet denjenigen Tag als Anmeldedatum der
internationalen Anmeldung, an dem der richtige Bestandteil oder
Teil eingegangen ist, und behandelt die Anmeldung so, dass als
eingereichte Fassung nur die Anmeldung mit den richtigen
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5.13.028

5.14

5.14.001
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Anmeldungsunterlagen gilt. Dies teilt das EPA dem Anmelder in

unbertcksichtigt bleiben. Dem Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt oder ausgewahltem Amt werden dann die
urspringlichen (félschlicherweise eingereichten) Anmeldungs-
unterlagen zugrunde gelegt, und das urspriingliche Anmeldedatum
wird aufrechterhalten. Das EPA erlasst eine Zwischenentschei-
dung, in der das urspriingliche Anmeldedatum bestéatigt und der
Anmelder informiert wird, dass die richtigen Anmeldungs-
unterlagen nicht berlcksichtigt werden. Um Zeit zu sparen, kann
der Anmelder das Verfahren verkirzen, indem er bei Eintritt in die
europdische Phase klar angibt, ob die falschlicherweise
eingereichten oder die richtigen Anmeldungsunterlagen dem
weiteren Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt zugrunde gelegt werden sollen. In diesem Fall

dass dem weiteren Verfahren die gewahlten Anmeldungs-
unterlagen zugrunde gelegt werden, und teilt dem Anmelder das
sich daraus ergebende Anmeldedatum mit.

Wenn der richtige Bestandteil oder Teil vom Anmelder in der inter-  Art, 11 PCT
nationalen Phase eingereicht wurde, um die internationale R..20.5bis b) oder ¢)
Anmeldung zu berichtigen, und keine Einbeziehung durch Verweis -~
beantragt wurde, ist die Entscheidung des Anmeldeamts, eine

solche Berichtigung zuzulassen, auch im Verfahren vor dem EPA

als Bestimmungsamt/ausgewéhltem Amt wirksam. In derartigen

Fallen ist das internationale Anmeldedatum entweder der Tag, an

dem Eingang des richtigen Bestandteils oder Teils kein

internationales Anmeldedatum zuerkannt werden konnte), oder der

Tag, an dem der richtige Bestandteil oder Teil beim Anmeldeamt

einging.

Nachprufung durch das EPA als Bestimmungsamt/
ausgewahltes Amt und Berichtigung von Fehlern
des Anmeldeamts oder des IB

Das EPA als Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt kann
bestimmte Handlungen des Anmeldeamts oder des IB in der
internationalen Phase nachprifen bzw. berichtigen. Zur
Nachpriufung der Gewéahrung eines Antrags auf Wiederherstellung
des Prioritatsrechts durch das Anmeldeamt siehe 5.13.019 ff. Zur
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5.14.002

5.14.003

5.14.004

5.14.005

Nachprifung durch das EPA als Bestimmungsamt gemaR
Artikel 25 PCT

Das EPA kann auf Antrag des Anmelders Uberprtfen, ob die
Ablehnung der Zuerkennung des Anmeldedatums oder die
Erklarung des Anmeldeamts, dass die internationale Anmeldung
oder die Bestimmung eines Staates als zuriickgenommen gilt,
Fehler oder einer Unterlassung seitens der betreffenden Behdrde
beruht und die Euro-PCT-Anmeldung insoweit als europaische
Anmeldung bearbeitet werden kann.

Zur Einleitung der Nachprufung durch das EPA als Bestim-
mungsamt muss der Anmelder folgende Handlungen vornehmen:

- Der Antrag nach Artikel 25 (1) PCT an das IB, Kopien der

bei den Akten befindlichen Schriftstiicke unverziglich an
das EPA als Bestimmungsamt zu Ubersenden, ist innerhalb

der Euro-PCT-Anmeldung einzureichen. Es wird empfohlen,

gleichzeitig auch die weiteren Handlungen fur den Eintritt in

Nachprifung durch das EPA als Bestimmungsamt/
ausgewahltes Amt geman Artikel 24 PCT

amt/ausgewahltes Amt die Anmeldung sogar als europaische
Anmeldung aufrechterhalten, auch wenn es dies aufgrund der

unterliegt dem jeweiligen nationalen Recht. Der Antrag kann mit
einem Antrag auf Wiedereinsetzung oder auf Weiterbehandlung
der Anmeldung verbunden werden.

Koénnen Fehler des Anmeldeamts oder des IB berichtigt
werden?

Weist der Anmelder dem EPA hinreichend nach, dass das inter-
nationale Anmeldedatum aufgrund eines Fehlers des
Anmeldeamts unrichtig ist oder dass der Prioritdtsanspruch vom
Anmeldeamt oder vom IB falschlicherweise als nicht erhoben
angesehen wurde, und wirde das EPA diesen Fehler, hatte es ihn
selbst begangen, aufgrund des fur ihn geltenden Rechts oder

Art. 25 PCT

Art. 24 (2), 48 (2),
82bis PCT

ABI. 1984, 565 (Nr. 4
der Entscheidungs-
grunde)
Entscheidungs-
grunde)

RL/EPA E-IX,.2.9.2
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https://www.wipo.int/pct/en/texts/articles/a48.html#48_2
https://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r82bis.html#REG_82a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122
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seiner Praxis berichtigen, so muss das EPA den Fehler berichtigen
und die internationale Anmeldung so behandeln, als ware ihr das
berichtigte internationale Anmeldedatum zuerkannt worden oder
als ware der Prioritdtsanspruch nicht als nicht erhoben angesehen
worden.

5.14.006 Wenn ein Anmeldeamt das internationale Anmeldedatum aufgrund  Art. 11 (1).jii) d), e)

einer Einbeziehung durch Verweis zuerkennt (vgl. 2.4.001 ff.), PCT
tiberpriift das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt, ob -'8?5{4;-}-’13-’5%-%
dabei den in Regel 82ter.1 b) i) - iii) PCT aufgefthrten RL/EPA Gl 1.2,

Erfordernissen entsprochen wurde. Insbesondere priift das EPA, 13
ob der durch Verweis einbezogene Bestandteil oder Tell
tatsachlich gefehlt hatte. Hat die internationale Anmeldung
beispielsweise am internationalen Anmeldedatum eine
Beschreibung und einen Anspruch bzw. Anspriiche enthalten, so
kdnnen diese Bestandteile nicht durch Bestandteile aus einer
Prioritatsanmeldung ersetzt werden. Ebenso wenig kénnen
Bestandteile aus einer Prioritatsanmeldung hinzugefligt werden,
wenn dies dazu fuhren wirde, dass die internationale Anmeldung
beispielsweise zwei (oder mehr) Beschreibungen oder zwei (oder
mehr) Anspruchssétze héatte. Seit 1. Juli 2020 ermdglicht

Teil einer internationalen Anmeldung falschlicherweise eingereicht
haben, den richtigen Bestandteil oder Teil durch Verweis
einzubeziehen, vorausgesetzt, er ist in einer am Anmeldedatum
wirksam beanspruchten Prioritdtsanmeldung vollstandig enthalten.
Die vom EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt und als
Bestimmungsamt/ausgewéahltem Amt vorgelegte Mitteilung tUber
die Unvereinbarkeit dieser Regel mit dem EPU hat fiir
internationale Anmeldungen mit einem Anmeldedatum vor dem

1. November 2022 weiterhin Bestand, unabhangig vom Datum
ihres Eintritts in die européische Phase.

5.14.007  Stimmt das EPA der Feststellung des Anmeldeamts nicht zu, so R..82ter.1.c), d) PCT
teilt es dem Anmelder mit, dass es beabsichtigt, den (spateren)
Zeitpunkt, an dem der fehlende Bestandteil oder Teil vorgelegt
wurde, als internationales Anmeldedatum im europaischen
Patenterteilungsverfahren zu betrachten. Der Anmelder kann dazu
Stellung nehmen. Bei fehlenden Teilen kann der Anmelder auch
beantragen, dass der betreffende fehlende Teil im europaischen
Patenterteilungsverfahren nicht berticksichtigt wird. In diesem Fall
gilt der fehlende Teil als nicht eingereicht, und das EPA wird die
internationale Anmeldung nicht so behandeln, als ob das
internationale Anmeldedatum berichtigt worden ware.

5.15 Mangelnde Einheitlichkeit

5.15.001 Erfullt die Euro-PCT-Anmeldung nicht das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung, gilt bei Eintritt in die européische
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5.15.002

5.15.003

5.15.004

5.15.005

5.15.006

von zwei Monaten nach Aufforderung eine weitere
Recherchengebuhr fur eine Erfindung zu entrichten, die von der
Internationalen Recherchenbehdrde (oder der fur die erganzende
internationale Recherche bestimmten Behérde) in der
internationalen Phase nicht recherchiert wurde, die der Anmelder

sowohl, wenn eine ergénzende europaische Recherche
durchgefihrt werden soll (falls das EPA nicht als (S)ISA téatig war),
als auch, wenn auf die erganzende europaische Recherche
verzichtet wird (falls das EPA als (S)ISA tatig war). Weitere
Recherchengebihren kommen fiir eine Gebuhrenerméal3igung

Recherchengebuhr. AuRerdem kdnnen etwaige weitere
Recherchengebiihren erst wirksam gezahlt werden, nachdem eine
den Erfindungen, fur die eine weitere Recherchengebuhr entrichtet
wurde, eine Recherche durch. Anderungen, die auf eine
Aufforderung zur Entrichtung von Recherchengebihren hin
eingereicht worden sind, bilden jedoch keine Grundlage fir die
Recherche.

Wenn der Anmelder das automatische Abbuchungsverfahren nutzt,
gebihren automatisch am letzten Tag der in der Aufforderung
gesetzten Zweimonatsfrist abgebucht. Mochte der Anmelder keine
oder nicht alle Gebihren entrichten, muss er daher das EPA
entsprechend informieren.

Die weiteren Recherchengebtihren sind innerhalb der in der
Aufforderung gesetzten nicht verlangerbaren Zweimonatsfrist zu
entrichten. Diese Frist ist von der Weiterbehandlung
ausgeschlossen; ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ist aber moéglich.

Stimmt der Anmelder der Feststellung der Recherchen- oder
Prifungsabteilung zur mangelnden Einheitlichkeit nicht zu, so
kann er beantragen, dass die Prifungsabteilung diese Feststellung
Uberprift und die gezahlten Recherchengebiihren zuriickerstattet.

Eine Erfindung, zu der das EPA keine Recherche durchgefihrt
hat, kann in der Prifungsphase nicht weiterverfolgt werden. Macht
der Anmelder nicht von der Méglichkeit Gebrauch,

deshalb von der Prifungsabteilung aufgefordert, die nicht
recherchierten Gegenstande zu streichen. Jede recherchierte oder
nicht recherchierte Erfindung, die in der Prifungsphase nicht
weiterverfolgt wird, kann in einer Teilanmeldung weiterverfolgt
werden.

Art. 82 EPU

VLK, Anhang A.1,
Nr. 4,

Anhang A.2, I und .2

Art, 122 EPU
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5.15.007

5.15.008

5.15.009

5.15.010

5.15.011
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Erganzende europdaische Recherche ist durchzufiihren: EPA
war nicht als (S)ISA tatig

Entsprechen die Anmeldungsunterlagen, die der ergdnzenden
europaischen Recherche zugrunde zu legen sind, nicht den
Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung, so wird der
Recherchengeb-[-l-ﬁ-r ffjf-jéaé-\-/v"e-ifé-r-é-I-E-rfindung nach der in den
Patentanspriichen zuerst erwahnten zu entrichten. Mdchte der
weitere Recherchengebiihren entrichten, so muss er dies
innerhalb der in der Aufforderung gesetzten Frist von zwei

Weiterbehandlung ausgeschlossen.

Zusammen mit der Aufforderung wird ein teilweiser ergéanzender
europaischer Recherchenbericht mit einer vorlaufigen
Stellungnahme zur Patentierbarkeit der Erfindung (oder
einheitlichen Gruppe von Erfindungen) fur die zuerst in den
Patentansprichen erwahnte Erfindung oder Gruppe von
Erfindungen erstellt.

Der erganzende europaische Recherchenbericht wird dann fiir die
Teile der Anmeldung erstellt, die sich auf Erfindungen beziehen,
fur die Recherchengebihren entrichtet worden sind. In Erwiderung
auf die beigefligte Stellungnahme zur Recherche muss der
Anmelder aus allen vom EPA recherchierten Erfindungen eine
einzige Erfindung auswéhlen, die im européischen
Erteilungsverfahren weiterverfolgt werden soll. Fur die anderen
Erfindungen kann der Anmelder Teilanmeldungen einreichen.

Das EPA ist zwar an die Stellungnahme der ISA in der Frage der
Einheitlichkeit der Erfindung nicht gebunden, wird sich dieser aber
in vielen Fallen anschlieRen, da die Praxis aller ISAs auf ein und

denselben Richtlinien beruht (Kapitel 10 der ISPE-Richtlinien). War

das Erfordernis der Einheitlichkeit nach Ansicht der (S)ISA nicht
erfullt, wird dem Anmelder empfohlen, die Anmeldung rechtzeitig
dass die Erfindung, die der ergdnzenden européischen Recherche
und der Prifung zugrunde gelegt werden soll, in den Anspriichen
zuerst erwahnt wird. Stellt das EPA dann ebenso wie die ISA
mangelnde Einheitlichkeit fest, wird diese Erfindung auf der

Keine erganzende Recherche durchgefuhrt: EPA war als
(S)ISA tatig

Wird auf den ergdnzenden europaischen Recherchenbericht
verzichtet, beginnt die Prifungsabteilung mit der Sachprifung,
Frist abgelaufen ist. Ist sie der Aljﬁés-s-l-jﬁ-g-:-das-géi-ﬁé Erfindung
beansprucht wird, die in der internationalen Phase nicht vom EPA

Art. 19, 34 PCT.
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recherchiert worden ist, fordert sie den Anmelder zur Entrichtung
einer Recherchengebuhr fir diese Erfindung auf.

5.15.012 Die Prufungsabteilung tibermittelt dem Anmelder die R..164.(2) EPU
Recherchenergebnisse zu einer Erfindung, fur die eine !;.IEZI_E.EA_Q:I_I.L.S.A

Recherchengebihr entrichtet wurde. Hat sie keine Mangel
festgestellt, so Ubermittelt sie dem Anmelder zusammen mit den
Ergebnissen eine Mitteilung mit der Fassung, in der sie das Patent

Zu erteilen beabsichtigt, sowie mit den zugehérigen

Prufungsabteilung Mangel festgestellt, so schickt sie dem

Anmelder zusammen mit den Ergebnissen eine Mitteilung mit der
Aufforderung, zu den Mangeln Stellung zu nehmen und die

die Anmeldung auf eine einzige recherchierte Erfindung
beschranken, die im Patenterteilungsverfahren weiterverfolgt
werden soll. Fur jeden recherchierten oder nicht recherchierten
Gegenstand kénnen Teilanmeldungen eingereicht werden.

5.16 Veroffentlichung der Euro-PCT-Anmeldung durch
das EPA

5.16.001 Die internationale Veroffentlichung einer internationalen Art.29 (1), (2) PCT
Anmeldung tritt grundsétzlich an die Stelle der Veroffentlichung der — Art. 67, 153.(3),
europaischen Patentanmeldung.  FELE

5.16.002 Gemal diesem Grundsatz geniel3t eine vom IB in einer
Amtssprache des EPA veroffentlichte Euro-PCT-Anmeldung
einstweiligen Schutz ab dem Tag der Veroéffentlichtung der
internationalen Anmeldung. Sobald die Anmeldung in die euro-
paische Phase eingetreten ist, unterrichtet das EPA den Anmelder
Uber die Vero6ffentlichung der bibliografischen Daten der Euro-

PCT-Anmeldung im Europdischen Patentblatt und bestatigt ihm
damit, dass er nun vorbehaltlich der Bestimmungen des

einstweiligen Schutz geniel3t.

5.16.003  Wurde die Euro-PCT-Anmeldung vom IB in einer anderen
Sprache als in einer der drei Amtssprachen des EPA
veroffentlicht, so veroffentlicht das EPA die vom Anmelder bei
Eintritt in die europaische Phase eingereichte Ubersetzung der

EPA die Ubersetzung veroffentlicht.

5.16.004 Die Ubersetzung der internationalen Anmeldung wird zusammen R.48.2 PCT
mit den bibliografischen Daten als A-Schrift veréffentlicht und
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5.16.005

5.17

5.17.001
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umfasst alle Unterlagen, die Teil der internationalen
Veroffentlichung waren:

- die Beschreibung in der urspringlich eingereichten
Fassung

- die Anspriche in der urspringlich eingereichten Fassung

- etwaige Zeichnungen in der urspriinglich eingereichten
Fassung

- das Sequenzprotokoll, das Teil der Beschreibung ist

- die Zusammenfassung

- etwaige Anhange der Anmeldung

Bestandteile oder Teile

- etwaige falschlicherweise eingereichte Bestandteile oder
Teile, wenn richtige Bestandteile oder Teile nach

durch Verweis einbezogen wurden

- etwaige Bescheinigungen Uber die Hinterlegung
biologischen Materials

- die Ubersetzung des ISR

Die verpflichtende Ubersetzung der Anlagen zum IPER und
etwaige Anderungen der Anmeldungsunterlagen, die ab dem
Eintritt in die europaische Phase eingereicht werden, werden nicht
veroffentlicht.

Recherchenbericht an die Stelle des europaischen
Recherchenberichts. Nachdem der erganzende europaische
Recherchenbericht erstellt wurde, wird im Europaischen
Patentblatt, Teil .1 (4) darauf hingewiesen. Der ergédnzende
Recherchenbericht selbst wird nicht verodffentlicht, ist aber Gber die
offentliche Akteneinsicht verfligbar.

Stand der Technik

Mit Entrichtung der Anmeldegebuhr (einschlieBlich etwaiger
Seitengebuhren) und Erhalt einer ggf. erforderlichen Ubersetzung
gilt eine internationale Anmeldung als Stand der Technik gemaf
eine Euro-PCT-Anmeldung nicht alle Erfordernisse fiir den Eintritt
in die europdische Phase erfullen muss, um als kollidierende
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5.18

5.18.001

5.19

5.19.001

5.19.002

5.19.003

erfillen, werden im Abschnitt 1.2(2) des Europaischen Patentblatts
veroffentlicht.

Teilanmeldungen

Zu jeder Euro-PCT-Anmeldung, die beim EPA als
Bestimmungsamt oder ausgewahltem Amt anhangig ist, kénnen
eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht werden. Eine
Euro-PCT-Anmeldung ist beim EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt anhangig und eine Teilanmeldung kann
eingereicht werden, sobald der Anmelder entweder nach Ablauf

Eintritt in die europaische Phase erfiillt hat.

Die Teilanmeldung muss in der Verfahrenssprache der frilheren
(Stamm-)Anmeldung eingereicht werden. Wurde die friihere
Anmeldung in einer anderen als einer der EPA-Amtssprachen
eingereicht, so kann die Teilanmeldung ebenfalls in dieser
Sprache eingereicht werden. In diesem Fall ist innerhalb von zwei
Monaten nach Einreichung der Teilanmeldung eine Ubersetzung in
der Verfahrenssprache der friiheren Anmeldung einzureichen.

Weiterbehandlung und Wiedereinsetzung

Wird eine Euro-PCT-Anmeldung zuriickgewiesen oder gilt sie
infolge eines Fristversaumnisses in der europaischen Phase als
zuriickgenommen, kann der Anmelder einen Antrag auf
Weiterbehandlung oder — wenn die Weiterbehandlung nicht oder
nicht mehr méglich ist — auf Wiedereinsetzung stellen

Wiedereinsetzung werden gestellt, indem die versdumte Handlung
nachgeholt und die entsprechende Gebuhr entrichtet wird.

Das Versaumnis, innerhalb der 31-Monatsfrist die fiir den Eintritt in
die europaische Phase erforderlichen Schritte durchzufiihren,
bedeutet, dass mehrere Fristen versaumt wurden. Die
Weiterbehandlung muss fir jeden der versaumten Schritte
beantragt werden. Der Anmelder wird dartber in einer Mitteilung
Uber einen Rechtsverlust (EPA-Formblatt 1205N/EPA-Formblatt
1205A) informiert und muss dann innerhalb von zwei Monaten ab
Zustellung dieser Mitteilung Weiterbehandlungsantrage stellen und
die Mangel beseitigen.

Bei versaumten Verfahrenshandlungen (z. B. verspatete
Einreichung einer Ubersetzung) gilt fir die Weiterbehand-
lungsgebiihr ein Pauschalbetrag (Gebihrencode 122). Bei
verspateten Zahlungen betréagt die Weiterbehandlungsgebiihr
50 % der verspatet gezahlten Gebihr (Gebihrencode 123).

Art, 76 EPU

Art, 121, 122 EPU

und dritter
Spiegelstrich GebO

Art, 121 EPU
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Fur jede versaumte Handlung einer einheitlichen Verfahrens-
handlung ist jeweils eine separate Weiterbehandlungsgebihr zu
entrichten.

Beispiele:

- Wenn der Anmelder die Anmeldegebtihr einschlie3lich
Seitengebiihr nach Ablauf der 31-Monatsfrist entrichtet,
umfasst die Weiterbehandlungsgebiihr 50 % der verspatet
entrichteten Anmeldegebiihr und 50 % der verspatet

- Wenn der Anmelder nach Ablauf der 31-Monatsfrist den
Prafungsantrag stellt und die Prifungsgebihr entrichtet,
umfasst die Weiterbehandlungsgebiihr die (pauschale)
Gebuhr fur den verspatet eingereichten Antrag und 50 %

Einreichung nicht innerhalb dieser Frist entrichtet, umfasst
die Weiterbehandlungsgebuihr die (pauschale) Gebuhr fur

das verspatet eingereichte Sequenzprotokoll und 50 % der
Zu spat entrichteten Gebuhr fir verspatete Einreichung

Wourde die Frist fur die Beantragung der Weiterbehandlung
versaumt, so kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in diese
Frist beantragen. Der Antrag wird erst mit Entrichtung der
entsprechenden Gebihr wirksam. Die Wiedereinsetzung muss fur
jede versaumte Frist beantragt werden. Fir Handlungen, die als
jedoch nur eine Gebuhr pro einheitlicher Verfahrenshandlung zu
entrichten.

Beispiele:

— Hat der Anmelder nach dem Versaumnis, fristgerecht die
Anmeldegebihr einschlieflich Seitengebihr zu entrichten,
auch die rechtzeitige Beantragung der Weiterbehandlung
versaumt, so ist nur eine Wiedereinsetzungsgebuhr fur die
Anmelde- und die Seitengeblihr fallig.

— Hat der Anmelder nach dem Versaumnis, fristgerecht den
Prufungsantrag zu stellen und die Priifungsgebihr zu
entrichten, auch die rechtzeitige Beantragung der Weiter-
behandlung versdumt, so ist nur eine Wiedereinsetzungs-
gebuhr fur den Prifungsantrag und die Prifungsgebihr
fallig.

Eine Ubersicht liber die Gebiihren fiir Weiterbehandlung und

3 dargelegt.

Art, 122 EPU
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Anhang |l. Vom EPA als ISA/IPEA gewahlte Kriterien zu
spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien

In einigen Fallen lassen die ISPE-Richtlinien die Wahl zwischen alternativen 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

Anlage zu Kapitel 5
Punkt A5.16

Anlage zu Kapitel 9
Punkt A9.07

Anlage zu Kapitel 12
Punkt A12.02

Anlage zu Kapitel 13
Punkt A13.08

Anlage zu Kapitel 20
Punkt A20.21

Verweise auf den Stand der Technik Option [1] findet Anwendung

Mehrere abhangige Anspriiche Option [2] findet Anwendung

Auslegung der Anspriche Option [2] findet Anwendung
Das EPA wendet den ersten Satz betreffend "Verwendungsanspriiche" an
Product-by-Process-Anspriiche Option [1] findet Anwendung

Knappheit Option [2] findet Anwendung

Von der Patentierbarkeit ausgeschlossene
Gegenstande

Option [2] findet Anwendung

Computerprogramme Option [2] findet Anwendung

Neuheit: wirksames Datum

Option [1] findet Anwendung

Das EPA wendet den Aufgabe-Ldsungs-Ansatz an

Das EPA wendet das Kriterium der gewerblichen Anwendbarkeit an

Disclaimer Option [2] findet Anwendung
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