Europdisches
ttttttttt

EEEEEEEE
Patent Office

Richtlinien fiir die Recherche

und Prufung im
Europaischen Patentamt

als PCT-Behorde

April 2026

ISBN 978-3-89605-417-3
DOI 10.65216/20260401-0021

epo.org


https://www.doi.org/10.65216/20260401-0021

Herausgeber:

Européisches Patentamt (EPA)

Hauptdirektion 5.3 - Patentrecht und -verfahren
80298 Munchen

Deutschland

patentlaw@epo.org

© EPA 2026
ISBN 978-3-89605-417-3
DOI 10.65216/20260401-0021


mailto:patentlaw@epo.org

Richtlinien fur die Recherche
und Prufung im
Europaischen Patentamt

als PCT-Behorde

April 2026






April 2026 Richtlinien PCT-EPA

Inhaltsverzeichnis — a

Inhaltsverzeichnis

Allgemeiner Teil

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung
2. Erlauternde Anmerkungen
3. Anlagen

Teil A — Richtlinien fir die Formalpriifung
Inhaltsverzeichnis
Kapitel | Einleitung

Kapitel Il Einreichung von internationalen
Anmeldungen und Eingangsprifung

Kapitel Il Gebiihren

Kapitel IV Sonderbestimmungen
Kapitel V Zeichnungen

Kapitel VI Formalpriifung
Kapitel VIl  Sprachen

Kapitel VI Gemeinsame Vorschriften

Teil B — Richtlinien fur die Recherche

Inhaltsverzeichnis
Kapitel | Einleitung
Kapitel Il Allgemeines

Kapitel Il Merkmale der Recherche



Inhaltsverzeichnis — b Richtlinien PCT-EPA April 2026
Kapitel IV Recherchenverfahren und -strategie IV
Kapitel V Vorklassifizierung und IPC Klassifizierung

internationaler Patentanmeldungen V-1
Kapitel VI Stand der Technik in der Recherchenphase Vi1
Kapitel VII  Einheitlichkeit der Erfindung Vi1
Kapitel VIII Gegenstédnde, die von der Recherche

auszuschlieBen sind Vili-1
Kapitel IX Recherchendokumentation 1X-1
Kapitel X Recherchenbericht X1
Kapitel XI Schriftlicher Bescheid XI-1
Kapitel XIl Ergédnzende internationale Recherche (SIS) X1

Teil C — Richtlinien fur die verfahrensrechtlichen
Aspekte der Prufung nach Kapitel I

Inhaltsverzeichnis

Kapitel |

Kapitel Il

Kapitel Il

Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VI

Kapitel IX

Einleitung

Formerfordernisse fiir den Beginn der
internationalen vorlaufigen Prifung

Der internationalen vorlaufigen Priifung
zugrunde zu legende Unterlagen

Priifung des WO-ISA und Erwiderungen
Einheitlichkeit der Erfindung

Fristen

Sonstige Verfahren in der Priifungsphase
Der IPER

Besondere Antrage



April 2026

Richtlinien PCT-EPA

Inhaltsverzeichnis — ¢

Teil E — Richtlinien fir allgemeine Verfahrensfragen

Inhaltsverzeichnis a
Kapitel | Einleitung 11
Kapitel Il Einwendungen Dritter -1
Kapitel Il Patent Prosecution Highway (PPH) n-1
Kapitel IV Fristen in der internationalen Phase V-1
Kapitel V Externe Reklamationen V-1
Kapitel VI Zustellung Vi-1

Teil F — Die internationale Anmeldung

Inhaltsverzeichnis a
Kapitel | Einfiihrung -1
Kapitel Il Inhalt einer internationalen Patentanmeldung
(ausgenommen Patentanspriiche) -1
Anlage 1 Kontrollliste fiir die Prifung der
Zusammenfassung (siehe F-II, 2.5) 11-6
Anlage 2 In der internationalen Praxis anerkannte

Kapitel Il

Kapitel IV

Anlage
Kapitel V

Kapitel VI

Einheiten (siehe F-Il, 4.12) -7

Ausreichende Offenbarung -1

Patentanspriiche (Art. 6 und

Formerfordernisse) V-1
Beispiele fur wesentliche Merkmale IV-11
Einheitlichkeit der Erfindung V-1
Prioritat VI-1



Inhaltsverzeichnis — d Richtlinien PCT-EPA April 2026

Teil G — Materiellrechtliche Erfordernisse der

Anmeldung

Inhaltsverzeichnis a
Kapitel | Patentierbarkeit 1-1
Kapitel Il Erfindungen -1
Kapitel Il Gewerbliche Anwendbarkeit -1
Kapitel IV Stand der Technik IV-1
Kapitel V Unschadliche Offenbarungen V-1
Kapitel VI Neuheit VI-1
Kapitel VII  Erfinderische Tatigkeit Vil-1

Teil H— Anderungen und Berichtigungen

Inhaltsverzeichnis a
Kapitel | Recht auf Anderung 1-1
Kapitel Il Zulissigkeit von Anderungen -1
Kapitel I Zulissigkeit von Anderungen — Beispiele -1
Kapitel IV Berichtigung von Mangeln und Fehlern IV-1

Liste der in der Ausgabe 2026 geanderten Teile 1



Allgemeiner Tell






April 2026 Richtlinien PCT-EPA

Allgemeiner Teil — Inhaltsverzeichnis a

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung

1.1 Verhaltnis zwischen PCT und EPU

1.2 Weitere Rechtsquellen und Anweisungen

1.21 Verhaltnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und RO-
Richtlinien

1.2.2 Verhaltnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und ISPE-
Richtlinien

1.3 Andere Informationsquellen

1.4 Einsatz von kinstlicher Intelligenz

2. Erlduternde Anmerkungen

2.1 Uberblick

2.2 Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien

2.3 Abkurzungen

2.4 Vom EPA als RO, ISA, SISA und IPEA verwendete
Formblatter

2.5 Veroffentlichungen

3. Anlagen

3.1 Anlage |: Konkordanztabelle EPU-PCT

3.2 Anlage II: Vom EPA als ISA/IPEA gewahlte Kriterien

zu spezifischen Punkten in den ISPE-Richtlinien






1. Vorbemerkung

Die vorliegenden Richtlinien befassen sich mit den spezifischen Aspekten
des Verfahrens vor dem EPA in seiner Eigenschaft als PCT-Behorde. Der
Titel der Richtlinien lautet in seiner Langform "Richtlinien fir die Recherche
und Prifung im Europaischen Patentamt als PCT-Behdrde" bzw. in der
Kurzform "PCT-EPA-Richtlinien".

Die PCT-EPA-Richtlinien richten sich in erster Linie an Prifer und
Formalsachbearbeiter, sollen aber auch Anmeldern, Anwalten und anderen
Nutzern des Patentsystems als Grundlage dienen, um Recht und Praxis in
Verfahren vor dem EPA in der internationalen Phase des PCT-Verfahrens
zu veranschaulichen.

Sie werden als eigenstandiges Dokument nur elektronisch verdffentlicht
und jahrlich zusammen mit den Richtlinien fir die Prifung im Europdischen
Patentamt ("EPU-Richtlinien") Uberarbeitet. Die elektronische
Veroffentlichung erfolgt im HTML-Format, wird aber auch als ausdruckbare
PDF-Datei zur Verfligung gestellt.

In der vorliegenden elften Auflage wurden mehrere Aktualisierungen

hinzugefugt wurden, um die Ausfuhrungen klarer zu gestalten.

Fehlerhinweise und Verbesserungsvorschlage von Lesern sind sehr

Alle personenbezogenen Formulierungen in diesen Richtlinien sind
geschlechtsneutral zu verstehen.

1.1 Verhiltnis zwischen PCT und EPU

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

Die rechtliche Grundlage fir alle Tatigkeiten des EPA nach dem PCT bildet

sowie in weiteren Rechtsvorschriften, z. B. in Beschlissen des Prasidenten
des EPA und des Verwaltungsrats der Europaischen Patentorganisation,
festgelegt.

Fir internationale Anmeldungen, die Gegenstand von Verfahren vor dem
EPA in jeder seiner Eigenschaften sind, gelten die Vorschriften des PCT
und seiner Ausfuhrungsordnung ("PCT-Regeln") sowie erganzend die
Vorschriften des EPU. Stehen die Vorschriften des EPU denen des PCT
oder den PCT-Regeln entgegen, so ist der PCT bzw. sind die PCT-Regeln
mafgebend.

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

1.2 Weitere Rechtsquellen und Anweisungen

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

Ausfuhrliche Anweisungen zum von den PCT-Behdrden zu befolgenden
Verfahren enthalten die PCT-Verwaltungsvorschriften ("PCT/AI")3, die PCT-
Richtlinien fir Anmeldeamter ("RO-Richtlinien", "RL/RO")* und die PCT-
Richtlinien flr die internationale Recherche und die internationale
vorlaufige Prifung ("ISPE-Richtlinien”, "RL/ISPE")°, die auf der Website der
WIPO verfugbar sind. Die PCT-EPA-Richtlinien sollen diese Quellen nicht
ersetzen, sondern erganzen. Bei mangelnder Ubereinstimmung gehen die
PCT-Verwaltungsvorschriften, die PCT-Richtlinien fur Anmeldeamter und
die PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche und die internationale
vorlaufige Prifung vor.

1.2.1 Verhaltnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und RO-Richtlinien
Die RO-Richtlinien unterstiitzen Anmeldedmter bei der Durchfiihrung der
ihnen im Rahmen des PCT Ubertragenen Aufgaben und liefern ihnen
Referenzmaterial, das sie bei der Bearbeitung internationaler Anmeldungen
nach dem PCT unterstitzt. Die RO-Richtlinien decken jedoch nicht alle
maoglichen Verfahren eines Anmeldeamts ab, und nicht alle genannten
Aufgaben missen bei jeder internationalen Anmeldung durchgefiihrt
werden. Die PCT-EPA-Richtlinien enthalten detaillierte Informationen Uber
das Verfahren und die Kriterien, die vom EPA als Anmeldeamt in
spezifischen Fallen angewandt werden.

1.2.2 Verhaltnis zwischen PCT-EPA-Richtlinien und ISPE-Richtlinien
Die ISPE-Richtlinien geben genauen Aufschluss Uber die Verfahren und die
Kriterien, die von allen fir die internationale Recherche und die
internationale vorlaufige Prifung zustandigen Behérden zu beachten sind.
Da jedoch die Praxis der verschiedenen Behdrden voneinander abweicht,
lassen die Richtlinien einen gewissen Spielraum bei der Wahl des
Verfahrens oder der Kriterien. Die verschiedenen Optionen werden in
einem eigenen Absatz des betreffenden Kapitels definiert oder in einem
Anhang zu diesem Kapitel aufgefihrt. Generell gilt, dass das EPA bei der
Recherche und Priafung einer internationalen Anmeldung dieselben
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Kriterien anlegt wie im europaischen Verfahren. Wenn also die ISPE-
Richtlinien einen bestimmten Punkt nicht oder nicht ausreichend behandeln
oder nicht regeln, dann sind die EPU-Richtlinien entsprechend auf die
Recherche und vorlaufige Prufung nach dem PCT anzuwenden. Eine Liste
der vom EPA gewahlten Kriterien, bei denen die ISPE-Richtlinien den
Behorden die Wahl zwischen mehreren alternativen Optionen lassen, findet
sich in Abschnitt 3.2 unten.

1.3 Andere Informationsquellen

Weitere Informationen zur internationalen Phase sind im PCT-Leitfaden flr
Anmelder® zu finden. Dieser wird durch mehrere Anlagen erganzt, die
spezifische Informationen zu den Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt
und Internationale Behdrde (ISA, SISA und IPEA) sowie zum Verfahren
enthalten, wenn das EPA das Bestimmungsamt/ausgewahlte Amt ist.

1.4 Einsatz von kiinstlicher Intelligenz

2. Erlauternde Anmerkungen

2.1 Uberblick

Die PCT-EPA-Richtlinien sind genauso aufgebaut wie die EPU-Richtlinien
(Teile A, B, C, E, F, G und H, aber ohne D, weil es nach dem PCT keine
Einspruchs-, Beschrankungs- und Widerrufsverfahren gibt) und folgen
innerhalb der einzelnen Teile so weit wie mdglich den EPU-Richtlinien,
jedoch an die besonderen Erfordernisse des PCT angepasst. Die Abfolge
der Kapitel in Teil A unterscheidet sich allerdings von der in den

EPU-Richtlinien. Der Grund dafir ist die spezielle Art der schrittweisen
Erweiterung des Inhalts; moglicherweise wird die Struktur vor der

Die Richtlinien bestehen somit aus den folgenden sieben Teilen:

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

Teil E: Richtlinien fur allgemeine Verfahrensfragen

Teil F: Die internationale Anmeldung

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

6 wipo.int/en/web/pct-system/quide/index
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Berichtigungen geltenden Erfordernisse. Er befasst sich insbesondere mit
dem Recht auf Anderung, der Zuldssigkeit von Anderungen sowie der
Berichtigung von Mangeln und Fehlern.

Die einzelnen Teile der Richtlinien sind in Kapitel unterteilt, die ihrerseits in
nummerierte Abschnitte und Unterabschnitte aufgegliedert sind. Verweise
auf andere Abschnitte setzen sich aus dem jeweiligen Buchstaben des
betreffenden Teils, der Kapitelnummer (in rémischen Ziffern) sowie der
Nummer des Abschnitts und des Unterabschnitts zusammen (so wiirde
beispielsweise C-V, 4.2 verwendet, um auf Unterabschnitt 4.2 von Kapitel V
des Teils C der PCT-EPA-Richtlinien zu verweisen). Verweise auf die
Richtlinien fur die Prifung im EPA sind analog aufgebaut, beginnen aber
mit "EPU-Richtlinien".

Die am Rand aufgefiihrten Hinweise auf Artikel oder Regeln ohne zusatz-
liche Angaben bezeichnen die Artikel oder Regeln des Vertrags Uber die
internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens (PCT),
auf die sich das Gesagte stitzt. Durch diese Hinweise erlbrigt sich die
ausfuhrliche Wiedergabe von Textstellen aus dem PCT. Verweise auf die
Artikel und Regeln des EPU sind mit dem Zusatz "EPU" gekennzeichnet.

Art. 150 (2) EPU Randverweise auf die RO- und die ISPE-Richtlinien beziehen sich auf die
entsprechenden Abschnitte dieser Richtlinien und sind ein Hinweis darauf,
dass die EPA-Richtlinien gemaR der erganzenden Rolle des EPU in der
internationalen Phase immer im Rahmen der RO- und der ISPE-Richtlinien
anzuwenden sind.

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

Alle personenbezogenen Formulierungen in den PCT-EPA-Richtlinien sind
geschlechtsneutral zu verstehen.
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2.2 Anwendbarkeit der PCT-EPA-Richtlinien

Die Richtlinien dienen der Erfassung von normalen Fallen. Sie sollten
deshalb nur als allgemeine Anleitung gelten. Die Anwendung der Richt-
linien auf die einzelnen internationalen Patentanmeldungen liegt in der
Verantwortung der Formalsachbearbeiter und der Prufer; in Ausnahme-
fallen kann es erforderlich sein, Uber diese Anleitungen hinauszugehen.
Trotzdem kénnen die Beteiligten in der Regel davon ausgehen, dass sich
das EPA in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt (RO), Internationale
Recherchenbehdrde ((S)ISA) und mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragte Behérde (IPEA) an diese Richtlinien halten wird, bis
sie — oder die ihnen zugrunde liegenden Rechtsvorschriften — gedndert
werden. Anderungen werden im Amtsblatt oder auf der Website des EPA
bekannt gemacht. Es ist auch darauf hinzuweisen, dass diese Richtlinien
keine Rechtsvorschriften darstellen.

2.3 Abkiirzungen
In den Richtlinien werden folgende Abkirzungen verwendet:

ABI. EPA Amtsblatt des Europaischen Patentamts

ARIPO Afrikanische Regionale Organisation fir geistiges
Eigentum

Art. Artikel

EPA Europaisches Patentamt

EPU Europaisches Patentlibereinkommen

EPU-Richtlinien Richtlinien fur die Prifung im EPA

ESOP Stellungnahme zur europaischen Recherche

GebO Gebuhrenordnung

B Internationales Buro

IPE internationale vorlaufige Prifung

IPEA mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behorde

IPER internationaler vorlaufiger Prufungsbericht

IPRP internationaler vorlaufiger Bericht zur Patentfahigkeit

ISA Internationale Recherchenbehorde

ISR Internationaler Recherchenbericht
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PCT

PCT/AI

PCT-CLAR

PCT-EPA-
Richtlinien

PCT LF |

PPH

RL/ISPE

RL/RO

RO

SIS

SISA

SISR

VAA

VLK

WIPO

WO-ISA

Vertrag Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem
Gebiet des Patentwesens

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

Aufforderung zur Klarstellung vor der Recherche

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

PCT-Leitfaden fur Anmelder der WIPO (Einfuhrung in die
internationale Phase)

Patent Prosecution Highway

PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche und die
internationale vorldufige Prufung

PCT-Richtlinien fir Anmeldeamter

Anmeldeamt
erganzende internationale Recherche

fur die erganzende internationale Recherche bestimmte
Behorde

erganzender internationaler Recherchenbericht

Vorschriften Uber das automatische
Abbuchungsverfahren

Vorschriften Uber das laufende Konto
Weltorganisation fiir geistiges Eigentum

schriftlicher Bescheid der Internationalen
Recherchenbehorde

2.4 Vom EPA als RO, ISA, SISA und IPEA verwendete Formblatter
Das EPA als Anmeldeamt (RO) verwendet folgende Formblatter:

PCT/RO/103

PCT/RO/104

Aufforderung zur Richtigstellung der vorgeblichen
internationalen Anmeldung

Mitteilung, dass die vorgebliche internationale
Anmeldung keine internationale Anmeldung ist und nicht
als solche behandelt wird



PCT/RO/105

PCT/RO/106

PCT/RO/107

PCT/RO/108

PCT/RO/109

PCT/RO/110

PCT/RO/111

PCT/RO/114

PCT/RO/M17

PCT/RO/119

PCT/RO/126

PCT/RO/129

PCT/RO/130

PCT/RO/131

PCT/RO/132

PCT/RO/133

PCT/RO/135

PCT/RO/136

Mitteilung des internationalen Aktenzeichens und des
internationalen Anmeldedatums

Aufforderung zur Beseitigung von Mangein der
internationalen Anmeldung

Aufforderung bezliglich der Teile der internationalen
Anmeldung, die fehlen oder dem Anschein nach fehlen

Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung

Mitteilung Gber die Entscheidung Gber den Antrag auf
Berichtigung

Aufforderung zur Berichtigung eines Prioritatsanspruchs
und/oder Mitteilung Uber die Moglichkeit zur Beantragung
der Wiederherstellung des Prioritatsrechts

Mitteilung in Bezug auf den Prioritatsanspruch

Mitteilung Uber die Entscheidung bezuglich der
Bestatigung der Einbeziehung von Bestandteilen und
Teilen durch Verweis

Mitteilung, dass die internationale Anmeldung als
zurickgenommen gilt

Mitteilung Gber die Rickerstattung von Gebihren

Mitteilung zu spater eingereichten Teilen einer inter-
nationalen Anmeldung

Mitteilung zum Antrag auf Wiederherstellung des
internationalen Anmeldedatums

Aufforderung zum Antrag auf Ausschluss von Angaben
von der internationalen Verdoffentlichung

Mitteilung Uber Mangel in den vom Anmelder
eingereichten Schriftstlicken

Mitteilung, fir die kein besonderes Formblatt vorgesehen
ist

Aufforderung zur Zahlung der vorgeschriebenen
Geblihren zusammen mit der Gebuhr fir verspatete
Zahlung

Mitteilung des Eingangstags bzw. der Anmeldenummer
des Prioritatsdokuments (in englischer Sprache)

Mitteilung Uber die Zuriicknahme (in englischer Sprache)
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PCT/RO/138

PCT/RO/151

PCT/RO/152

PCT/RO/158

PCT/RO/159

Mitteilung Uber die Verlangerung der Frist

Mitteilung tiber die Ubermittlung der vorgeblichen inter-
nationalen Anmeldung an das Internationale Buro als
Anmeldeamt

Aufforderung, der Ubermittlung der vorgeblichen
internationalen Anmeldung an das internationale Buro als
Anmeldeamt zuzustimmen und Gebihren zu zahlen

Mitteilung Uber die beabsichtigte Ablehnung des Antrags
auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts und/oder
Aufforderung zur Einreichung einer Erklarung oder
anderer Nachweise

Mitteilung Uber die Entscheidung bezlglich des Antrags
auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts

Das EPA als ISA verwendet folgende Formblatter:

PCT/ISA/202

PCT/ISA/203

PCT/ISA/205

PCT/ISA/206

PCT/ISA/207

PCT/ISA/208

PCT/ISA/210

PCT/ISA/212

PCT/ISA/213

PCT/ISA/216

PCT/ISAI217

Benachrichtigung Uber den Eingang des
Recherchenexemplars

Erklarung Gber die Nichterstellung eines internatio-
nalen Recherchenberichts

Mitteilung Uber die von der Internationalen
Recherchenbehdrde genehmigte Anderung der
Zusammenfassung

Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren
und gegebenenfalls einer Widerspruchsgebuhr

Informelle Klarstellung: Mitteilung/Aufforderung

Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren im
Fall von spater eingereichten Blattern

Internationaler Recherchenbericht

Mitteilung der Entscheidung tUber den Widerspruch
oder Erklarung, dass der Widerspruch als zurtck-
genommen gilt

Mitteilung Uber die Erstattung der Recherchen-
gebuhr

Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung

Mitteilung Uber die Entscheidung Uber den Antrag
auf Berichtigung



PCT/ISA/220

PCT/ISA/224

PCT/ISA/225

PCT/ISA/237

Mitteilung Gber die Ubermittlung des internationalen
Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids
der Internationalen Recherchenbehoérde oder der
Erklarung

Mitteilung, fur die kein besonderes Formblatt
vorgesehen ist

Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der
Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen und
gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebuhr fir
verspatete Einreichung

Schriftlicher Bescheid der Internationalen
Recherchenbehorde

Das EPA als SISA verwendet folgende Formblatter:

PCT/SISA/501

PCT/SISA/502

PCT/SISA/503

PCT/SISA/504

PCT/SISA/506

PCT/SISA/524

Erganzender internationaler Recherchenbericht

Erklarung Uber die Nichterstellung eines erganzen-
den internationalen Recherchenberichts

Mitteilung der Entscheidung lber die Uberpriifung
der Auffassung; bzw. Erklarung, dass der Antrag auf
Uberprifung der Auffassung als nicht gestellt gilt

Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der
Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen

und gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebluhr fir
verspatete Einreichung

Benachrichtigung Uber den Eingang der Kopie der
internationalen Anmeldung flr die Zwecke der
erganzenden internationalen Recherche

Mitteilung, fir die kein besonderes Formblatt
vorgesehen ist

Das EPA als IPEA verwendet folgende Formblatter:

PCT/IPEA/402

PCT/IPEA/403

PCT/IPEA/404

Mitteilung Uber den Eingang des Antrags bei der
zustandigen mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragten Behdrde

Mitteilung Gber die Gebuhr fur die vorlaufige Prifung
und die Bearbeitungsgebuhr

Aufforderung zur Behebung von Mangein des
Antrags
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PCT/IPEA/405

PCT/IPEA/4AQ7

PCT/IPEA/408

PCT/IPEA/409

PCT/IPEA/411

PCT/IPEA/4A12

PCT/IPEA/415

PCT/IPEA/A20

PCT/IPEA/423

PCT/IPEA/424

PCT/IPEA/425

PCT/IPEA/A27

PCT/IPEA/4A28

PCT/IPEA/429

PCT/IPEA/431

PCT/IPEA/432

PCT/IPEA/A36

Aufforderung zur Einschrankung der Anspriche
oder zur Zahlung zusatzlicher Gebihren und
gegebenenfalls einer Widerspruchsgebihr

Mitteilung, dass der Antrag als nicht gestellt gilt

Schriftlicher Bescheid der mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragten Behoérde

Internationaler vorlaufiger Bericht zur Patentfahigkeit

Patentwesens)
Aufforderung zum Antrag auf Berichtigung

Mitteilung der Entscheidung tber den Antrag auf
Berichtigung

Mitteilung Uber Gbermittelte Unterlagen

Mitteilung der Entscheidung Uber den Widerspruch
oder Erklarung, dass der Widerspruch als
zurickgenommen gilt

Aufforderung zur Behebung von Mangeln in den
vom Anmelder eingereichten Schriftstlicken

Mitteilung, flr die kein besonderes Formblatt
vorgesehen ist

Mitteilung Uber die L6schung bestimmter
Auswahlerklarungen

Mitteilung Uber die Verlangerung der Frist

Rucksprache/formlose Erérterung mit dem
Anmelder

Mitteilung Uber formlose Erérterungen mit dem
Anmelder

Aufforderung zur Einreichung von Anderungen
Mitteilung tber nicht beriicksichtigte Anderungen

Mitteilung tber die Ubermittlung des Antrags an das
Internationale Buro oder die zustandige mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behorde

April 2026


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII

PCT/IPEA/440  Aufforderung zur Zahlung der vorgeschriebenen
Geblhren zusammen mit der Gebuhr fur verspatete
Zahlung

PCT/IPEA/441  Aufforderung zur Einreichung eines Protokolls der
Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzen und
gegebenenfalls zur Zahlung einer Gebuhr fir
verspatete Einreichung

PCT/IPEA/442  Aufforderung, die zustandige mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behérde anzugeben
(in englischer Sprache)

PCT/IPEA/443  Aufforderung zur Einreichung der Ubersetzung fir
die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prifung

PCT/IPEA/444  Mitteilung der nicht zustandigen IPEA, dass der
Antrag als nicht gestellt gilt (in englischer Sprache)

Die Formblatter sind auf der Website der WIPO zu finden:

2.5 Verodffentlichungen
Fir die Veroffentichung von PCT-Anmeldungen werden seit
1. Januar 2009 die folgenden Verdffentlichungscodes verwendet:

Code Veroffentlichung
A1 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung mit ISR
A2 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung ohne ISR oder

Veroffentlichung der internationalen Anmeldung mit einer

A3 Spatere Verodffentlichung des ISR mit gednderter Titelseite

A4 Spatere Verodffentlichung der geanderten Anspriiche und/oder

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

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


https://www.wipo.int/pct/en/forms/
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
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3. Anlagen

3.1 Anlage I: Konkordanztabelle EPU-PCT

EPU-Bestimmungen

PCT-Bestimmungen Anmerkungen

c).PCT
Regel 64.3 PCT, Zwischenliteratur /
Regel 70.10 PCT kollidierende

Anmeldungen

Keine Entsprechung

April 2026


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar52.html#A52_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r67#REG_67_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar52.html#A52_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r67#REG_67_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar53.html#A53_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_ii
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar53.html#A53_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r67#REG_67_1_ii
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar53.html#A53_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r67#REG_67_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_c
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r70#REG_70_10
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar55.html#A55
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a27#27_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a27#27_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_17_v
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r51bis#REG_51a_1_a_v
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r51bis#REG_51a_1_a_v
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar56.html#A56
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar57.html#A57
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar67.html#A67_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a29#29_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar67.html#A67_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a29#29_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar67.html#A67_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a29#29_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar69.html#A69
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a29#29_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a29#29_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar76.html#A76

EPU-Bestimmungen PCT-Bestimmungen Anmerkungen

Art. 82 EPU Regel 13.1.PCT
Art. 83 EPU Art. 5 PCT

Art. 84 EPU Art. 6 PCT

Art. 87 EPU Art. 8 PCT

Art. 88 EPU Art. 8 PCT

Art. 89 EPU Regel 64.1b) PCT
Art. 122 (1) EPU Regel 26bis.3 PCT,

Art. 128 (1).EPU Art. 30 PCT In unveroffentlichte
Anmeldungen wird keine
Akteneinsicht gewahrt.

Art. 128 (4) EPU Regel 94 PCT Bestimmungsamter und
ausgewahlte Amter
kénnen Einsicht in die
Akten zu internationalen
Anmeldungen gewahren
(das EPA als
ausgewahltes Amt
gestattet Einsicht nach


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar82.html#A82
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar83.html#A83
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar84.html#A84
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar87.html#A87
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar88.html#A88
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar89.html#A89
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar122.html#A122_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26bis#REG_26a_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r49ter#REG_49b_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar123.html#A123_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar128.html#A128_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a30#30
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar128.html#A128_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r94#REG_94
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2003/07/p382.html#OJ_2003_382
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2003/07/p382.html#OJ_2003_382
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a28#28_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a41#41_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r30.html#R30
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r33.html#R33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r34.html#R34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
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EPU-Bestimmungen

PCT-Bestimmungen Anmerkungen

Nach dem EPU ist das
Vorhandensein eines
oder mehrerer Anspriiche
kein Erfordernis fur die
Zuerkennung des
Anmeldetags.

Siehe Beschluss des
Prasidenten des EPA
vom 7. Juli 2025 Gber die
Form von Anmeldungs-
unterlagen und anderen

Regel 11.10 PCT, Schriftstiicken (ABI. EPA
Regel 11.11PCT, 2025, A49).

Die EPU-Bestimmung gilt
nicht fir Anspriche. In
diesem Fall ergeht eine
Aufforderung nach


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r40.html#R40
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r42.html#R42_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r42.html#R42_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_3_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_3_b_i
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_3_b_ii
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_4_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_4_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_4_c
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_2_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_7
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_2_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r44.html#R44_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r44.html#R44_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r48.html#R48
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_iv
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r49.html#R49_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_6_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_13_l
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_13_m
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/07/a49_de.html#OJ_2025_A49
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/07/a49_de.html#OJ_2025_A49
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r55.html#R55
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r58.html#R58

EPU-Bestimmungen

Keine Entsprechung

Keine Entsprechung

PCT-Bestimmungen Anmerkungen

Die EPU-Bestimmung gilt
nicht fur fehlende
Anspriche.

Ergibt sich aus der Praxis.

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

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

Die Optionen sind in den Anlagen zu den Kapiteln der ISPE-Richtlinien
aufgefiihrt (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 aufgeflihrten Optionen

gewahlt.
Anlage zu Kapitel 4

Punkt A4.05

Verweise auf den Stand

Option [1] findet Anwendung

der Technik

Anlage zu Kapitel 5

Punkt A5.16 Mehrere abhangige Option [2] findet Anwendung
Anspriche
Punkt A5.20 Auslegung der Anspriche Option [2] findet Anwendung


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r56.html#R56
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r56a.html#R56a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r134.html#R134_5
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Kapitel | — Einleitung

1. Uberblick

Aspekten der Formalprifung werden im Zuge der nachsten Auflagen
folgen.

2. Zweck des Teils A

vermitteln, die ihnen dabei helfen, ihre Aufgaben einheitlich und rasch
durchzufiihren. Er soll ihnen zusatzlich zu anderen relevanten PCT-Rechts-

3. Andere fur die Formalpriifung relevante Teile

Zu beachten ist, dass die Verfahren fur die Formalprifung im EPA als
Anmeldeamt, (S)ISA und IPEA nicht nur in Teil A behandelt werden.
Andere Kapitel der PCT-EPA-Richtlinien sind fur die Arbeit der
Formalsachbearbeiter ebenfalls relevant.






Kapitel Il — Einreichung von internationalen
Anmeldungen und Eingangspriufung

1. Wo und wie kdnnen internationale Anmeldungen eingereicht
werden?

1.1 Einreichung beim EPA als Anmeldeamt

Naturliche und juristische Personen, die Staatsangehdrige eines PCT-
Vertragsstaats sind oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, kdénnen
internationale Anmeldungen — sofern ihnen die betreffende Mdglichkeit
offensteht — bei folgenden Anmeldeamtern einreichen:

- beim nationalen Patentamt dieses Staats,
- beim fur diesen Staat handelnden Amt oder
- beim Internationalen Buro (IB).

Natirliche und juristische Personen, die Staatsangehdrige eines EPU-
Vertragsstaats sind oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz haben, kdénnen
internationale Anmeldungen stattdessen beim EPA als Anmeldeamt
einreichen.

Bei zwei oder mehr Anmeldern genligt es, wenn nur einer von ihnen diese
Anforderungen erflillt. Wenn z. B. eine Person, die Staatsangehoriger eines
PCT- und EPU-Vertragsstaats ist oder dort ihren Sitz oder Wohnsitz hat, im
PCT-Antragsformblatt nur flir 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 Staatsangehérigkeit des anderen Anmelders/der Ubrigen
Anmelder spielen keine Rolle.

Die nationalen Patentamter Belgiens, Monacos, Montenegros und San
Marinos sind nicht als Anmeldeamt nach dem PCT tatig. Sie haben diese
Aufgabe an das EPA Ubertragen. Flir Anmelder, die Staatsangehoérige
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.

1.2 Moglichkeiten der Einreichung beim EPA als Anmeldeamt
Internationale Anmeldungen missen mit dem Formblatt fir den PCT-
Antrag (PCT/RO/101) eingereicht werden.

Art. 151 EPU

PCT/Al 203
PCT LF I, 5.020 -
5.023
PCT-Newsletter
5/2012, 8
4/2014, 6


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a2#2_xv
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a9#9
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a10#10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r18#REG_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r19#REG_19
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar151.html#A151
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r157.html#R157_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/2014/03/a33_de.html#OJ_2014_A33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r19#REG_19_1_b
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02/a17_de.html#OJ_2018_A17
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/12/a105_de.html#OJ_2018_A105
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2019/11/a96_de.html#OJ_2019_A96
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/08/a82_de.html#OJ_2022_A82
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PCT LF I, 6.003

ABI. EPA 2024, A32

PCT/Al 706
ABI. EPA 2025, A52

Sie kénnen in elektronischer Form online oder in Papierform durch
unmittelbare Ubergabe oder auf dem Postweg eingereicht werden. Wird die
Anmeldung onIine eingereicht besteht Anspruch auf eine Gebulhren-

Internationale Anmeldungen kdnnen (seit 1. Juli 2024) nicht mehr per Fax
beim EPA eingereicht werden. Sie kénnen auch nicht per E-Mail,
Telegramm, Telex oder Teletex eingereicht werden.

1.2.1 Einreichung von Anmeldungen in elektronischer Form

Internationale Anmeldungen koénnen beim EPA als Anmeldeamt in
elektronischer Form online oder auch offine 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 fiir die elektronische Einreichung und
Bearbeitung internationaler Anmeldungen beschrieben ist.

Fur die elektronische Einreichung stellt das EPA folgende Tools kostenlos
zur Verfligung:

- Online-Einreichung 2.0
- EPO Contingency Upload Service
Aullerdem kann der ePCT-Dienst der WIPO genutzt werden.

Das EPA nimmt keine internationalen Anmeldungen mehr entgegen, die
bei ihm als Anmeldeamt mit der Anmeldesoftware PCT-SAFE eingereicht
werden. Diese Regelung qilt seit 1. Juli 2020.

Bei allen elektronischen Einreichungssystemen aufler dem EPO
Contingency Upload Service kann der Anmelder den PCT-Antrag
(PCT/RO/101) direkt in einem vom EPA als Anmeldeamt akzeptierten
elektronischen Format ausfillen.

Wenn die Unterlagen der internationalen Anmeldung durch Konvertierung
aus einem anderen elektronischen Dokumentenformat (unkonvertiertes
Format) erstellt wurden, kann der Anmelder die Dokumente auch in diesem
Format einreichen, und zwar vorzugsweise zusammen mit einer Erklarung,
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dass die internationale Anmeldung in elektronischer Form eine vollstandige
und exakte Abschrift der unkonvertierten Dokumente ist. Jedes unkonver-
tierte Dokument muss in einem Format vorliegen, das den vorgeschrie-
benen Erfordemissen (ABI. EPA 2025, A52) entspricht. Unkonvertierte
Dokumente sollten als ZIP-Datei eingereicht werden. 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.

1.2.2 Einreichung von Anmeldungen durch unmittelbare Ubergabe
oder auf dem Postweg

Internationale Anmeldungen kénnen durch unmittelbare Ubergabe oder auf
dem Postweg bei den Annahmestellen des EPA in Munchen, Den Haag
oder Berlin eingereicht werden. Die Dienststelle Wien und das Biro Brissel
sind keine Annahmestellen. Die Anschriften und Offnungszeiten des EPA
sind der EPA-Website zu entnehmen. Alle Annahmestellen des EPA
befinden sich in der Zeitzone der mitteleuropdischen Zeit (MEZ), d. h.
UTC+1, bzw. der mitteleuropdischen Sommerzeit (MESZ), d. h. UTC+2.
Die MESZ beginnt am letzten Sonntag im Marz und endet am letzten
Sonntag im Oktober.

Bei den Annahmestellen in Minchen-PschorrH6fe und Berlin sind
automatische Briefkasten eingerichtet, die zu jeder Zeit benutzt werden
kénnen (siehe Beschluss des Prasidenten des EPA vom 2. April 2025,
Haagglbt es keinen automatischen Briefkasten; aufderhalb der Dienstzeiten
kénnen Schriftstlicke beim Pfértner abgegeben werden.

Die Unterlagen, aus denen sich eine internationale Anmeldung
zusammensetzt, d. h. PCT-Antrag, Beschreibung, Anspriiche, Zusammen-
fassung und Zeichnungen, sind nur in einem Exemplar beim EPA als
Anmeldeamt einzureichen (Feld Nr. IX des PCT-Antragsformblatts).

des PCT-Antragsformblatts aufgeflihrten Unterlagen.

Eine durch unmittelbare Ubergabe oder auf dem Postweg eingereichte
Anmeldung erhalt den Tag der Ubergabe bzw. den Tag des Eingangs bei
der Annahmestelle des EPA als internationales Anmeldedatum, sofern die

Bei Verlust oder Verzdgerung einer Postsendung akzeptiert das EPA den
Beweis fur die Aufgabe eines Schriftsticks 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 vorzu-

PCT LF 1, 5.010,
5.179
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1.2.3 Einreichung von Anmeldungen durch andere Verfahren
Internationale Anmeldungen kénnen nicht per Fax, E-Mail oder ahnliche
Verfahren der Nachrichtenubermittiung beim EPA eingereicht werden. Auf
diese Weise eingereichte Anmeldungen gelten als nicht eingegangen. Der
Anmelder wird mit Form PCT/RO/142 oder auf andere geeignete Weise
entsprechend unterrichtet.

Solche Einreichungen haben in den Verfahren nach dem PCT keine
Rechtskraft, und mit solchen Mitteln kdnnen keine Verfahrenshandlungen
wirksam vorgenommen und somit keine Fristen gewahrt werden.

1.3 Nachreichung von Unterlagen
Nach der Einreichung einer internationalen Anmeldung kdnnen weitere
Unterlagen beim EPA als Anmeldeamt elektronisch oder auf Papier

In Papierform ausgestellte Prioritdtsunterlagen, die von der ausstellenden
Behdrde beglaubigt werden missen, sollten auch in dieser Form beim EPA
eingereicht werden, um die Gultigkeit der Beglaubigung zu gewahrleisten.
Online ausgestellte Prioritatsunterlagen missen dagegen elektronisch tber
die Online-Einreichung 2.0 eingereicht werden und von der ausstellenden
Behorde mit einer vom EPA anerkannten Signatur digital signiert sein; sie
kénnen nicht Uber den EPO Contingency Upload Service eingereicht
werden  (siehe EPU-Richtlinien  A-lll, 6.7.1 Elektronische
Prioritatsunterlagen kénnen auch Uber ePCT beim IB eingereicht werden.

1.4 Abbuchungsauftrage fiir beim EPA gefiihrte laufende Konten
Internationalen Anmeldungen kann ein Abbuchungsauftrag tber die bei der
Anmeldung zu entrichtenden Geblhren beigefigt werden. Zur

1.5 Nummerierungssystem fiir die Anmeldungen

Im EPA erhalten in Papierform eingereichte Anmeldungen eine Nummer
der Nummernserie beginnend mit 000001 (PCT/EPyyyy/000001) und Uber
die Online-Einreichung 2.0 oder ePCT eingereichte Anmeldungen eine
Nummer der Nummernserie beginnend mit 050000 (PCT/EPyyyy/050000).

2. Zustandigkeit des EPA als Anmeldeamt
Das EPA kann als Anmeldeamt flr eine internationale Anmeldung tatig
werden, wenn folgende Voraussetzungen erfillt sind:

- Der Anmelder hat seinen Sitz oder Wohnsitz in einem EPU-
Vertragsstaat, der auch ein PCT-Vertragsstaat ist (derzeit alle EPU-
Vertragsstaaten), oder ist Staatsangehoriger eines solchen Staats.
Bei zwei oder mehr Anmeldern muss mindestens einer diese Voraus-
setzung erfilllen. 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 fiir die Frage, ob das EPA als Anmeldeamt tatig werden kann.
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- Die internationale Anmeldung wird in einer Amtssprache des EPA
eingereicht (Deutsch, Englisch oder Franzdsisch).

Wenn der Anmelder seinen Sitz oder Wohnsitz nicht in einem EPU-
Vertragsstaat hat und nicht Staatsangehériger eines EPU-Vertragsstaats ist
oder die Anmeldung in einer anderen Sprache als Deutsch, Englisch oder
Franzosisch abgefasst ist, ist das EPA nicht das zustdndige Anmeldeamt
und leitet die vorgebliche internationale Anmeldung an das IB weiter. Der
Anmelder wird entsprechend unterrichtet (Form PCT/RO/151). Fur die
Zwecke des internationalen Anmeldedatums gilt die Anmeldung jedoch als
an dem Tag beim IB als Anmeldeamt eingegangen, an dem das EPA sie
entgegengenommen hat. In diesem Fall erhebt das EPA keine Uber-
mittlungsgebiihr fur die Ubermittlung der Unterlagen an das IB. Etwaige an
das EPA entrichtete Gebuhren werden zurtickgezahilt.

Wird eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt eingereicht,
ist das EPA die allein zustandige ISA. Eine Eintragung in Feld Nr. VIl des
PCT-Antrags erubrigt sich daher.

3. Verfahren bei der Einreichung

3.1 Empfangsbescheinigung

Fir Gber die Online-Einreichung 2.0 eingereichte internationale
Anmeldungen wird der Empfang nach erfolgreicher Ubertragung
elektronisch bestatigt. Die Empfangsbescheinigung enthalt eine Identifi-
kation des Amts, Datum und Uhrzeit des Eingangs, eine Referenz- oder
Anmeldenummer, eine Liste der Ubermittelten Dateien und einen
sogenannten "message digest", d. h. die Nachricht in komprimierter Form.

Das EPA als Anmeldeamt bestatigt den Empfang einer auf Papier
eingereichten vorgeblichen internationalen Anmeldung mit dem EPA-
Formblatt 1031, das in der Regel innerhalb von vier Arbeitstagen per Post
gesendet wird. Darin wird ausdrucklich der Eingang aller Unterlagen der
internationalen Anmeldung und aller beigefigten Unterlagen einzeln
bestatigt. Die Blattzahl der einzelnen Unterlagen wird jedoch nicht geprift.

Das EPA bestatigt den Empfang von mit dem EPO Contingency Upload
Service eingereichten Unterlagen elektronisch in diesem Dienst. AuRerdem
wird gemal den fur die Einreichung von Unterlagen auf Papier geltenden
Regeln eine Bestatigung versandt, die gegebenenfalls insbesondere die
Anmeldenummer enthalt.

Wenn beim EPA Papierunterlagen eingehen, die eine internationale
Anmeldung darstellen sollen, geht das EPA als Anmeldeamt nach RL/RO,
Kapitel IV, Absatz 35 vor.

RL/RO 274

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (1)

PCT/Al, Anhang C
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RL/RO 39 - 44

3.2 Einreichung bei einer zustandigen nationalen Behorde

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

Die EPU-Vertragsstaaten kénnen in ihrem nationalen Recht vorsehen, dass
internationale Anmeldungen aus Grinden der nationalen Sicherheit Uber
eine zustandige Behorde des betreffenden Staats beim EPA als
Anmeldeamt eingereicht werden missen.

In solchen Fallen fungiert die nationale Behdrde als "Annahmestelle” fur
das EPA als Anmeldeamt. Als internationales Anmeldedatum erkennt das
EPA als Anmeldeamt den Tag des Eingangs bei der nationalen Behdérde
zu, sofern alle Erfordernisse nach dem PCT fir die Zuerkennung eines

Die nationale Behérde muss daflir sorgen, dass die Anmeldung beim EPA
spatestens zwei Wochen vor Ablauf des 13. Monats nach ihrer Einreichung
oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen wird, nach dem friihesten
Prioritdtsdatum eingeht. Naheres siehe RL/RO Kapitel Il1.

Die Adressen der nationalen Patentbehérden der EPU-Vertragsstaaten
und Informationen zu nationalen Rechtsvorschriften enthalt die auf
der Website des EPA (epo.org) bereitgestellte Broschiire "Nationales
Recht zum EPU".4. Eingangspriifung

4.1 Mindesterfordernisse fiir die Zuerkennung eines internationalen
Anmeldedatums

Das internationale Anmeldedatum einer internationalen Anmeldung ist der
Tag, an dem sie bei einer der Annahmestellen des EPA oder einer natio-

Zeitpunkt des Eingangs die folgenden Mindesterfordernisse erflllt sind:

- Der Anmelder hat seinen Sitz oder Wohnsitz in einem EPU-Vertrags-
staat oder ist Staatsangehdriger eines EPU-Vertragsstaats.

- Die Anmeldung (Beschreibung und Anspriiche) ist in Deutsch,
Englisch oder Franzésisch abgefasst.

- Die Anmeldung enthalt wenigstens folgende Bestandteile:

- einen Hinweis darauf, dass die Anmeldung als internationale
Anmeldung behandelt werden soll (der PCT-Antrag
PCT/RO/101 enthalt einen solchen Hinweis im Kopf des
Formblatts),

- einen Antrag auf Bestimmung eines Staats, fur den der PCT
am internationalen Anmeldedatum verbindlich ist (durch
Einreichung des Antragsformblatts PCT/RO/101 werden alle
PCT-Vertragsstaaten automatisch bestimmt),

- den Namen des Anmelders,
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- einen Teil, der dem Anschein nach als Beschreibung
angesehen werden kann,

- einen Teil, der dem Anschein nach als Anspruch oder als
Anspriiche angesehen werden kann.

Sind diese Erfordernisse erflllt, erhadlt die vorgebliche internationale
Anmeldung den tatsachlichen Tag des Eingangs als internationales
Anmeldedatum. Der Anmelder wird entsprechend unterrichtet
(Form PCT/RO/105).

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

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/ausgewahlten Amt verwechselt werden. Auch
nach dem Eintritt in die europaische Phase ist mit dem Anmeldetag der
betreffenden Anmeldung also immer das internationale Anmeldedatum
gemeint.

4.1.1 Ubermittlung der internationalen Anmeldung an die ISA und
das 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 Verdffentlichungszwecken Ubermittelt, und
zwar sofort nach Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums. Das
EPA als Anmeldeamt Ubermittelt das Aktenexemplar elektronisch. Dieses
Aktenexemplar wird in den Akten des IB aufbewahrt und gilt als das
malgebende Exemplar der internationalen Anmeldung. Es umfasst die
Anmeldungsunterlagen und Begleitunterlagen, die am internationalen
Anmeldedatum eingereicht wurden. Das Aktenexemplar muss auch dann
Ubermittelt werden, wenn die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt
als zurickgenommen angesehen wird oder vom  Anmelder
zuriuckgenommen worden ist. In diesem Fall ist auch die Mitteilung Uber die
Zurucknahme zu Ubermitteln.

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

PCT/Al 705bis
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4.2 Mangel

Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass die internationale Anmeldung im
Zuerkennung eines internationalen Anmeldedatums nicht erfillt, fordert es
den Anmelder auf, die Anmeldung innerhalb von zwei Monaten nach dem
Datum der Aufforderung richtigzustellen (Form PCT/RO/103). Tut er dies,
wird der Tag des Eingangs der Richtigstellung(en) als internationales
Anmeldedatum zuerkannt; anderenfalls wird die Anmeldung nicht als
internationale Anmeldung behandelt (Form PCT/RO/104). Naheres zum

RL/RO 45 - 48 und 50.

Handelt es sich bei dem Mangel um einen fehlenden Bestandteil (Beschrei-
bung oder Anspriche), kann der Anmelder entweder den fehlenden

Lauft die Frist fur die Richtigstellung der vorgeblichen internationalen
Anmeldung nach der zwolfmonatigen Prioritatsfrist ab, wird der Anmelder
mit Formblatt PCT/RO/103 darauf hingewiesen.

5. Einbeziehung fehlender Bestandteile oder Teile durch Verweis

Hat der Anmelder einen Teil der Beschreibung, einen Teil der Anspriiche
oder einen Teil oder alle der Zeichnungen der internationalen Anmeldung
oder einen kompletten Bestandteil, d. h. die gesamte Beschreibung oder
den gesamten Anspruchssatz nicht mit der internationalen Anmeldung
eingereicht, kénnen diese fehlenden Teile durch Verweis in die inter-
nationale Anmeldung einbezogen werden.

Dafir missen die fehlenden Teile vollstandig in der Anmeldung enthalten
sein, deren Prioritat am internationalen Anmeldedatum beansprucht wurde.
"Vollstandig enthalten" bedeutet, dass der fehlende Teil mit dem entspre-
chenden Text/der entsprechenden Zeichnung im Prioritatsbeleg identisch
ist.

Aullerdem muss der PCT-Antrag eine Erklarung Uber die Einbeziehung
durch Verweis auf die prioritdtsbegrindende Anmeldung enthalten. Feld VI
des Antragsformblatts (PCT/RO/101) enthalt bereits eine solche Erklarung.

nisse fur die Bestatigung der Einbeziehung erflillt sein.

Wenn alle diese Erfordernisse erflllt sind, gilt der fehlende Teil ohne
Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum als durch Verweis
einbezogen.

Wenn die Beschreibung und/oder die Anspriche der Prioritatsanmeldung
nicht als fehlende Teile betrachtet werden kénnen, weil die internationale
Anmeldung bereits eine vollstdndige Beschreibung und/oder einen voll-
standigen Anspruchssatz enthalten hat, gelangt das EPA als Anmeldeamt


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_3_a_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_7
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_7

zu einer negativen Feststellung nach RL/RO, 205D und Ubermittelt die

Ein Anmelder, der einer internationalen Anmeldung fehlende Teile hinzu-
fugen will, die keine Grundlage in einer Prioritdtsanmeldung haben, kann

Anmeldung dann der Tag, an dem die fehlenden Teile eingereicht werden.

6. Berichtigung falschlicherweise eingereichter Bestandteile oder
Teile

Enthalt die internationale Anmeldung einen falschlicherweise eingereichten
Bestandteil (Beschreibung oder Anspriiche) oder einen falschlicherweise
eingereichten Teil der Beschreibung, der Anspriiche oder der Zeichnungen
(einschlieBlich des gesamten Zeichnungssatzes), so kann der Anmelder

den richtigen Bestandteil oder Teil einreicht.

Gemal dieser am 1. Juli 2020 in Kraft getretenen Regel kann der Anmelder
Folgendes beantragen:

a) entweder die Berichtigung der internationalen Anmeldung gemaf

b) falls der richtige Bestandteil oder Teil in einer Prioritatsanmeldung
enthalten ist, dessen Einbeziehung in die internationale Anmeldung

Bis 31. Oktober 2022 war die zweite Option vor dem EPA nicht anwendbar,
weil sie mit dem Rechtsrahmen des EPU nicht vereinbar war. Das EPA als
Anmeldeamt hatte das B gemalt Regel 20.8 a-bis) Uber diese

wurde, kann das EPA als Anmeldeamt nun bei am oder nach dem
1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen auch
Antrage auf Einbeziehung des richtigen Bestandteils oder Teils durch

Einzelheiten zum Verfahren vor dem EPA als Internationaler

6.1 Richtiger Bestandteil oder Teil nicht zur Einbeziehung durch
Verweis eingereicht

Welches Verfahren zur Anwendung kommt, hangt davon ab, ob die
Berichtigung an oder vor dem Tag beantragt wird, an dem die Erfordernisse

und ¢)


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r19#REG_19_4_a_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_c
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https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_1_3.html#GLC_CIII_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_1_3.html#GLC_CIII_1_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/07/a71_de.html#OJ_2022_A71
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
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PCT/Al 310
RL/RO 203A

PCT/Al 310 und
310bis

PCT/Al 309
RL/RO 241

PCT/AI 309 g)
RL/RO 195

6.1.1 Noch kein internationales Anmeldedatum zuerkannt

Wurde noch kein internationales Anmeldedatum zuerkannt, wird der
falsche Bestandteil oder Teil durch den richtigen ersetzt und das
internationale Anmeldedatum wird der Tag, an dem die Erfordernisse des

Teils erflllt sind. Das EPA als Anmeldeamt folgt dem in Abschnitt 310 der
PCT/Al beschriebenen Verfahren.

6.1.2 Internationales Anmeldedatum bereits zuerkannt

internationales Anmeldedatum zuerkannt wurde, wird der falsche Bestand-
teil oder Teil durch den richtigen ersetzt und das internationale
Anmeldedatum wird auf den Tag verschoben, an dem der richtige
Bestandteil oder Teil eingegangen ist, es sei denn, der Anmelder beantragt,

sichtigt bleibt. Das EPA als Anmeldeamt folgt dem in Abschnitt 310 und
310bis der PCT/AI beschriebenen Verfahren.

6.2 Richtiger Bestandteil oder Teil zur Einbeziehung durch Verweis
eingereicht

Bei am oder nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen
Anmeldungen wird das EPA als Anmeldeamt Antrdge auf Einbeziehung

der richtige Bestandteil oder Teil als an dem Datum in der vorgeblichen
internationalen Anmeldung enthalten, an dem ein oder mehrere
Bestandteile nach Art. 11 (1).iii)) PCT erstmals beim Anmeldeamt
eingingen, ohne dass das internationale Anmeldedatum verschoben wird.
Diese Berichtigung hat auch keine Auswirkung auf die Hoéhe der
internationalen Anmeldegebihr. Der falsche Bestandteil oder Teil verbleibt

der internationalen Anmeldung. Das EPA als Anmeldeamt folgt dem in
Abschnitt 309 der PCT/Al beschriebenen Verfahren.

die Einbeziehung eines richtigen Bestandteils oder Teils durch Verweis, so
Ubermittelt das EPA als Anmeldeamt die internationale Anmeldung an das
IB als Anmeldeamt, sofern der Anmelder es dazu bevollmachtigt. Fur diese
Anmelder es nicht bereits zur Ubermittlung der internationalen Anmeldung
bevollmachtigt hat, wird das EPA als Anmeldeamt ihn mit dem Formblatt
PCT/RO/152 dazu auffordern.

Stimmt der Anmelder der Ubermittlung nicht zu, wird der Antrag als
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Kapitel lll - Gebuhren

1. Allgemeines

Hinweise fur die Zahlung von Gebuhren, Auslagen und Verkaufspreisen
werden in jedem Amtsblatt des EPA verdffentlicht. Aktuelle Informationen
Uber GeblUhren und Zahlungsarten, einschlieBlich des Bankkontos der EPO
fur Zahlungen in Euro, sind auch auf der Website des EPA (epo.org) unter
Anmelden eines Patents — Geblihren — Intermationale Geblihren (PCT) zu
finden. Die Anmelder werden ferner auf die aktuellen Informationen auf der
Website der WIPO hingewiesen.

2. Gebihrenbetrage

Aktuelle Informationen zu den Geblhrenbetrdgen sind sowohl auf der
Website des EPA (epo.org unter Anmelden eines Patents — Geblihren —
Internationale  Gebihren (PCT) —  Gebihren fir internationale
Anmeldungen) als auch auf der Website der WIPO (wipo.int unter IP
Services — PCT — The Interational Patent System — PCT Fee Tables) zu
finden.

Aullerdem sind die Betradge der an das EPA zu entrichtenden Gebuhren
dem Verzeichnis der Gebihren und Auslagen des EPA zu entnehmen, das
im Amtsblatt des EPA veréffentlicht wird und auf der EPA-Website
eingesehen werden kann (epo.org unter Recht & Praxis — Rechtstexte —
Amtsblatt).

Die Betrage der zugunsten des IB erhobenen Geblhren legt die WIPO in
Schweizer Franken fest; sie sind dem der Ausfiihrungsordnung zum PCT
angeflgten Geblhrenverzeichnis (PCT-Gebuhrenverzeichnis) zu entneh-
men. Werden diese Geblihren beim EPA entrichtet, sind sie in Euro zu
zahlen. Die Aquivalenzbetrage werden von Zeit zu Zeit angepasst, um der
Entwicklung des Wechselkurses von Euro und Schweizer Franken
Rechnung zu tragen. Die aktuellen Geblhrensatze werden im PCT-
Newsletter, in den Amtlichen Mitteilungen der WIPO (PCT-Gazette) und im
Amtsblatt des EPA veréffentlicht.

3. Zahlungsarten

Die Gebihren koénnen von jedermann wirksam beim EPA entrichtet
werden: von Anmeldern, zugelassenen Vertretern oder jeder anderen
Person.

Samtliche an das EPA zu entrichtenden Geblhren sind in Euro zu zahlen,
und zwar

- durch Einzahlung oder Uberweisung auf ein Bankkonto des EPA
oder

- per Kreditkarte oder

PCT-Geblihren-
verzeichnis
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Zusatzpublikation 2, - durch Belastung eines laufenden Kontos beim EPA auf der
ABI. EPA 2024 Grundlage eines Abbuchungsauftrags, der in einem elektronisch
ABI. EPA 2022, A81 verarbeitbaren Format (XML) auf einem der zuldssigen elektroni-
ABI. EPA 2023, A58 schen Wege eingereicht wird, d. h. mit der EPA-Software fur die

Online-Einreichung, der Online-Einreichung 2.0 oder ePCT.
Alternativ. kénnen  Abbuchungsauftrage Uber die Zentrale
Gebuhrenzahlung oder Uber MyEPO elektronisch erteilt werden.
Einzelheiten zur Zahlung Uber das laufende Konto sind den
Vorschriften Uber das laufende Konto (VLK) und deren Anhangen zu
entnehmen, die ebenfalls auf der Website des EPA (epo.org)
eingesehen werden kénnen.

Regel 82quater.2 Im Falle einer allgemeinen Nichtverfligbarkeit der zugelassenen elektro-
nischen Kommunikationsdienste verlangert das EPA nicht nur die Fristen
fur die Vornahme von Verfahrenshandlungen, sondern auch die Fristen fur
die Entrichtung von Gebuhren und unterrichtet das IB entsprechend.
Abbuchungsauftrége kénnen ausnahmsweise Uber den EPO Contingency
Upload Service eingereicht werden, sofern folgende Bedingungen erflllt
sind: es ist der letzte Tag der Frist flir die Zahlung der betreffenden
Gebuhr, das laufende Konto weist eine ausreichende Deckung fir die
Ausflihrung des Abbuchungsauftrags auf und der Zahlende weist nach
(z. B. mit Screenshots), dass er von einer solchen Nichtverfugbarkeit oder
Systemstérung betroffen war — unabhangig von der Ursache des Ausfalls.
Wenn nicht alle Bedingungen erfillt sind, ist der Uber den EPO
Contingency Upload Service eingereichte Abbuchungsauftrag ungultig und
wird daher nicht ausgefihrt.

ABI. EPA 2007, 626 Die Gebiihrenzahlung durch Ubergabe oder Ubersendung von Schecks
direkt an das EPA wurde mit Wirkung vom 1. April 2008 abgeschafft.

EPA festgestellt.
4. An das EPA als Anmeldeamt zu zahlende Gebiihren

4.1 Ubermittlungsgebiihr

Regel 14 Die Ubermittlungsgebihr ist zugunsten des EPA als Anmeldeamt (RO/EP)
Art. 2 (1) GebQ zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb
Regel 157 (4) EPU eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt
ABI. EPA 2018, A4 werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag. Ab
ABI. EPA 2019, A3 einem vom Prasidenten des EPA festzulegenden Datum muss keine
ABI. EPA 2019, A6 Ubermittlungsgebihr entrichtet werden, wenn die internationale Anmeldung

online in zeichencodiertem Format eingereicht wird. Dieses Datum wird
rechtzeitig im Amtsblatt des EPA bekannt gegeben.

4.2 Internationale Anmeldegebiihr
Regel 15 Die internationale Anmeldegebihr wird vom RO/EP zugunsten des IB
ABI. EPA 2018, A101 erhoben; ihr Betrag wird vom IB festgesetzt. Sie muss innerhalb eines
Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu

zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs geltende Betrag.
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Die Hohe der internationalen Anmeldegebihr hangt von der Gesamtzahl
der Blatter der internationalen Anmeldung (d. h. Antrag, Beschreibung,
Anspriiche, etwaige Zeichnungen und Zusammenfassung) zum Zeitpunkt
der Einreichung ab, die unter "Gesamtanzahl!" in Feld Nr. IX (Kontrollliste)
des Antrags angegeben ist. Die Geblhr setzt sich zusammen aus:

- einem Festbetrag (dem sog. Grundbetrag der Anmeldegebtihr) und

- einem zusatzlichen Betrag (der sog. Seitengebihr) fur das 31. und
jedes weitere Blatt der internationalen Anmeldung (einschlieflich der
Zusammenfassung, selbst wenn diese bei Einreichung der inter-
nationalen Anmeldung noch fehlt).

Der Anmelder muss den zusatzlichen Betrag selbst ermitteln und darf nicht
auf eine Mitteilung des EPA warten, denn nach Ablauf der Einmonatsfrist
konnen fehlende Betrdge nur noch zusammen mit einer Gebuhr fur

Das RO/EP bestétigt dem Anmelder nicht, dass alle Geblhren ordnungs-
gemal entrichtet worden sind, und informiert ihn auch nicht vorab, dass ein
zu viel gezahlter Betrag zurlckerstattet wird (z. B. mit dem Formblatt
PCT/RO/102).

Stellt das RO/EP jedoch vor Ablauf der Frist flir die Entrichtung der
betreffenden Geblhr fest, dass der gezahlte Betrag nicht ausreicht, wird es
entweder nach einer entsprechenden Ermachtigung durch den Anmelder
dessen laufendes Konto mit dem fehlenden Betrag belasten oder den
Anmelder informell (z. B. telefonisch) auffordern, den Fehlbetrag vor
Fristablauf zu entrichten. Wenn der fallige Betrag bei Fristablauf nicht in

beschrieben.

Bei einer Uberzahlung teilt das RO/EP dem Anmelder mit Form-
blatt PCT/RO/132 mit, dass die fallige Rickerstattung bearbeitet worden
ist. Es wird vorab keine Mitteilung Uber die Rickerstattung verschickt.

Enthalt die Anmeldung ein Sequenzprotokoll als Teil der Beschreibung, so
werden die Seiten dieses Teils bei der Berechnung der Seitengebtihr nicht
bertcksichtigt, sofern folgende Erfordernisse erfiillt sind:

i) die Anmeldung wird in elektronischer Form eingereicht,

ii) das zur Anmeldung gehérende Sequenzprotokoll wird im XML-
Format gemall WIPO-Standard ST.26 (siehe Anhang C der
Verwaltungsvorschriften zum PCT, Nr. 4) eingereicht.

Wird das Sequenzprotokoll auf andere Weise (in Papierform, in einem
Bildformat oder einem anderen elektronischen Format als XML)
eingereicht, so werden samtliche Seiten des Sequenzprotokolls bei der
Ermittlung des zuséatzlichen Betrags der internationalen Anmeldegebihr
mitgezahlt. Soweit erforderlich, wird dieser zusatzliche Betrag berechnet,

RL/RO 241
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nachdem das RO/EP die Datei in das Format des Hauptteils der
Beschreibung konvertiert hat. Das RO/EP fordert den Anmelder dann auf
zu bestatigen, ob der Inhalt der konvertierten Datei Teil der Beschreibung
sein soll, sowie innerhalb einer Frist von einem Monat ab dem Datum der
Aufforderung eine etwaige entsprechende Seitengebihr zu zahlen
(Form PCT/RO/132). Der Inhalt der konvertierten Datei wird nicht als Teil
der internationalen Anmeldung betrachtet, wenn der Anmelder dies so
erklart oder wenn er es versaumt, innerhalb der Frist die erforderlichen
Gebuhren zu zahlen.

4.3 Internationale Recherchengeblihr

Die internationale Recherchengeblhr wird vom RO/EP zugunsten des EPA
als Internationaler Recherchenbehérde (ISA/EP) erhoben; ihr Betrag wird
vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach Eingang der
internationalen Anmeldung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt

4.4 Gebubhr fiir eine beglaubigte Abschrift des Prioritatsdokuments

4.41 Gebiihr fiir die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des
Priorititsdokuments und ihre Ubermittiung an das IB

Die Gebuhr fur die Erstellung einer beglaubigten Abschrift des Prioritats-
dokuments und ihre Ubermittlung an das IB ist an das RO/EP zu entrichten,
allerdings nur, wenn der Anmelder das RO/EP ersucht, eine solche
Abschrift zu erstellen und zu Ubermitteln (z. B. durch Ankreuzen des
entsprechenden Kastchens im Feld Nr. VI des PCT-Antrags PCT/RO/101)
und wenn die frihere Anmeldung (Prioritatsbeleg) beim EPA eingereicht
worden ist, d. h. eine EP-Anmeldung oder eine beim EPA eingereichte
frihere PCT-Anmeldung ist. Der Betrag der Gebihr wird vom EPA fest-
gesetzt. Sie muss nicht entrichtet werden, wenn der Anmelder beim IB
beantragt, dass es eine beglaubigte Abschrift der Prioritatsanmeldung Gber
den digitalen Zugangsservice (DAS) aus einer digitalen Bibliothek abruft,
und er im PCT-Antrag den entsprechenden Zugangscode angibt
(PCT/RO/101, Feld Nr. VI).

Das Verfahren, wonach das EPA eine Abschrift der friheren Anmeldung,
deren Prioritat in Anspruch genommen wird, gebuhrenfrei in die Akte einer

gilt nicht fir vom RO/EP bearbeitete internationale Anmeldungen.

4.4.2 Gebiihr fur eine beglaubigte Abschrift des Priorititsdokuments
fiir den Anmelder

Die Gebuhr fir eine beglaubigte Abschrift der internationalen Anmeldung
fur den Anmelder wird vom EPA festgesetzt und ist an das RO/EP zu
Antrag Uber MyEPO eingereicht wird, unabhangig davon, ob die
beglaubigte Abschrift elektronisch oder in Papierform ausgestellt wurde.
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4.5 Gebubhr fur verspatete Einreichung

Werden die Ubermittlungsgebiihr, die internationale Anmeldegebiihr und
die Recherchengebuhr nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichender Hohe
entrichtet, so fordert das RO/EP den Anmelder auf, den fehlenden Betrag
zusammen mit einer Gebuhr flr verspatete Zahlung zu seinen Gunsten zu
entrichten (Formblatt PCT/RO/133), und zwar innerhalb eines Monats nach
der Aufforderung.

Die Gebuhr flr verspatete Zahlung betragt 50 % des Betrags der nicht
entrichteten Geblhr oder —wenn diese 50 % weniger sind als die
Ubermittlungsgeblhr — dem Betrag der Ubermittlungsgeblhr. Die Gebuihr
fur verspatete Zahlung darf jedoch nicht héher sein als 50 % der im PCT-
Gebuhrenverzeichnis genannten internationalen Anmeldegebuhr (wobei die
Gebuhr fur das 31. und jedes weitere Blatt der internationalen Anmeldung
unberlcksichtigt bleibt).

Kommt der Anmelder dieser Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) inner-
halb der ihm gesetzten Frist nach, so gelten die Geblhren als fristgerecht
entrichtet.

Entrichtet der Anmelder die Gebiihren nach Ablauf der Frist, aber noch vor
Ergehen der Aufforderung des RO/EP (Formblatt PCT/RO/133), so gilt die
Zahlung als rechtzeitig eingegangen.

Versaumt es der Anmelder, den fehlenden Betrag und die Gebdulhr fir
verspatete Zahlung innerhalb der in der Aufforderung (Formblatt
PCT/RO/133) gesetzten Einmonatsfrist zu zahlen, so gilt die internationale
Anmeldung als zurickgenommen, und das RO/EP erklart dies mit dem
Formblatt PCT/RO/117.

Entrichtet der Anmelder die Geblhren zwar nach Ablauf der in der
Aufforderung (Formblatt PCT/RO/133) gesetzten Frist, aber noch bevor das
RO/EP die Erklarung versandt hat, dass die internationale Anmeldung als
zuriickgenommen gilt (Formblatt PCT/RO/117), so gilt die Geblhren-
zahlung als rechtzeitig eingegangen und die Anmeldung nicht als zuriick-
genommen.

4.6 Gebiihr fiir den Antrag auf Wiederherstellung des
Prioritatsrechts

Die Gebuhr fiur den Antrag auf Wiederherstellung des Priorittsrechts ist
zugunsten des RO/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt.
Sie muss innerhalb derselben Frist gezahlt werden, in der auch die Wieder-
herstellung zu beantragen ist, d. h. innerhalb von zwei Monaten nach
Ablauf der Prioritatsfrist. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des Eingangs des
Antrags auf Wiederherstellung geltende Betrag.

5. An das EPA als Internationale Recherchenbehorde zu zahlende
Gebiihren

5.1 Zusaitzliche Recherchengebiihr
Die zusatzliche Recherchengeblihr, zu deren Entrichtung der Anmelder
nach einer Feststellung mangelnder Einheitlichkeit aufgefordert wird


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r16bis#REG_16a_2
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/1992/07/p383.html#OJ_1992_383
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a14#14_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r16bis#REG_16a_1_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26bis#REG_26a_3_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26bis#REG_26a_3_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40

Teil A — Kapitel I11-6

Richtlinien PCT-EPA April 2026

Internationaler Recherchenbehoérde (ISA/EP) erhoben; ihren Betrag setzt
das EPA fest. Die Gebiuhr muss innerhalb eines Monats nach der
Aufforderung gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt des
Eingangs der internationalen Anmeldung geltende Betrag. Zu etwaigen

(Formblatt PCT/ISA/206, s.B-VII, 6.2), wird direkt vom EPA als

Der Anmelder muss auch dann eine zusatzliche Recherchengebulhr (in
Hohe der Recherchengebihr) an die ISA/EP entrichten, wenn das
Anmeldeamt ihn nach Beginn der Recherche Uuber einen richtigen
die Recherche auf der Grundlage dieses richtigen Bestandteils oder Teils
durchgefuhrt wird. Die zusatzliche Gebdihr ist innerhalb eines Monats ab
dem Tag der entsprechenden Aufforderung zu entrichten. Bei fehlenden

5.2 Widerspruchsgebihr

Die Widerspruchsgebuhr ist zugunsten der ISA/EP zu entrichten; ihr Betrag
wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach der
Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren infolge der
Feststellung mangelnder Einheitlichkeit (Formblatt PCT/ISA/206,

geltende Betrag.

5.3 Gebiihr fiir die verspatete Einreichung von Sequenzprotokollen

Die Gebuhr fir die verspatete Einreichung von Sequenzprotokollen ist
zugunsten der ISA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt.
Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Einreichung
eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz (Formblatt

Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

6. Bei Beantragung einer erganzenden internationalen Recherche zu
zahlende Gebihren

Fur eine erganzende internationale Recherche mussen die Bearbeitungs-
gebuhr fur die ergdnzende Recherche und die Gebihr fir die erganzende
Recherche in Schweizer Franken an das IB entrichtet werden.

6.1 Bearbeitungsgebiihr fiir die erganzende Recherche

Die Bearbeitungsgebihr fir die erganzende Recherche wird vom IB zu
seinen eigenen Gunsten erhoben; ihr Betrag wird vom IB festgesetzt. Sie
muss innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf eine ergan-
zende Recherche (Formblatt PCT/IB/375) gezahlt werden. Zu zahlen ist der
zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen ErmaRigungen

6.2 Gebiihr fiir die erganzende Recherche

Die Gebuhr fur die ergdnzende Recherche wird vom IB zugunsten des EPA
als fur die erganzende internationale Recherche bestimmte Behdrde
(SISA/EP) erhoben; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss
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innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags auf eine ergénzende
Recherche (Formblatt PCT/IB/375) gezahlt werden. Zu zahlen ist der zum
Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

6.3 Uberpriifungsgebiihr
Die Uberprifungsgebiihr ist zugunsten der SISA/EP zu entrichten; ihr
Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach

gezahlt werden.

7. An das EPA als mit der internationalen vorlaufigen Priifung
beauftragte Behorde zu zahlende Gebiihren

7.1 Bearbeitungsgebiihr

Die Bearbeitungsgebihr wird vom EPA als mit der internationalen
vorlaufigen Priufung beauftragter Behodrde (IPEA/EP) zugunsten des 1B
erhoben; ihr Betrag wird vom IB festgesetzt. Sie muss innerhalb eines
Monats nach Stellung des Antrags auf internationale vorldufige Prifung
(Formblatt PCT/IPEA/401) oder innerhalb von 22 Monaten nach dem Prio-
ritdtsdatum gezahlt werden, je nachdem welche Frist spater ablauft. Zu
zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen

7.2 Gebiihr fiir die vorlaufige Priifung

Die Gebuhr fir die vorlaufige Prifung wird von der IPEA/EP zu ihren
eigenen Gunsten erhoben; der Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss
innerhalb eines Monats nach Stellung des Antrags auf internationale
vorlaufige Prufung (Formblatt PCT/IPEA/401) oder innerhalb von
22 Monaten nach dem Prioritdtsdatum gezahlt werden, je nachdem welche
Frist spater ablauft. Zu zahlen ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende

7.2.1 Gebiihr fiir eine zusatzliche internationale vorlaufige Priifung
Die Gebuhr flr eine zusatzliche internationale vorlaufige Prifung, zu deren
Entrichtung der Anmelder nach einer Feststellung mangelnder
Einheitlichkeit aufgefordert wird (Formblatt PCT/IPEA/405, s.C-V, 4.2
wird von der IPEA/EP erhoben; ihren Betrag setzt das EPA fest. Sie muss
innerhalb eines Monats nach der Aufforderung gezahlt werden. Zu zahlen
ist der zum Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag. Zu etwaigen

7.3 Widerspruchsgebihr

Die Widerspruchsgebihr ist zugunsten der IPEA/EP zu entrichten; ihr
Betrag wird vom EPA festgesetzt. Sie muss innerhalb eines Monats nach
der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Prifungsgebihren infolge der
Feststellung  mangelnder  Einheitlichkeit  (Formblatt PCT/IPEA/405,
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geltende Betrag.

7.4 Gebiihr fiir die verspatete Einreichung von Sequenzprotokollen

Die Gebuhr fur die verspatete Einreichung von Sequenzprotokollen ist
zugunsten der IPEA/EP zu entrichten; ihr Betrag wird vom EPA festgesetzt.
Sie muss innerhalb eines Monats nach der Aufforderung zur Einreichung
eines Protokolls der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz (Formblatt

Zeitpunkt der Zahlung geltende Betrag.

7.5 Gebiihr fur verspatete Zahlung

Stellt die IPEA/EP fest, dass der gezahlte Betrag zur Deckung der Bearbei-
tungsgebihr und der Gebulhr fir die internationale vorlaufige Prifung nicht
ausreicht oder keine GeblUhren innerhalb der vorgeschriebenen Frist
entrichtet worden sind, so fordert sie den Anmelder auf, innerhalb eines
Monats ab dem Datum der Aufforderung den zur Deckung beider
Gebuhren erforderlichen Betrag zuziglich einer Gebuhr flr verspatete
Zahlung zu entrichten (Formblatt PCT/IPEA/440).

Die Gebuhr fur verspatete Zahlung entspricht 50 % des in der Aufforderung
angegebenen Betrags der nicht entrichteten Gebuhr oder — wenn diese
50 % weniger sind als die Bearbeitungsgebiihr — dem Betrag der Bear-
beitungsgebiihr. Die Gebuhr flr verspatete Zahlung darf jedoch nicht héher
sein als das Doppelte der Bearbeitungsgeblhr.

Kommt der Anmelder dieser Aufforderung (Formblatt PCT/IPEA/440) inner-
halb der ihm gesetzten Frist nach, so gelten die Geblhren als fristgerecht
entrichtet.

Entrichtet der Anmelder die Gebihren nach Ablauf der Frist, aber noch vor
Ergehen der Aufforderung der IPEA/EP (Formblatt PCT/IPEA/440), so gilt
die Zahlung als rechtzeitig eingegangen.

Versaumt es der Anmelder, den fehlenden Betrag und die Gebduhr fir
verspatete Zahlung innerhalb der in der Aufforderung (Formblatt
PCT/IPEA/440) gesetzten Frist zu zahlen, so gilt der Antrag als nicht
gestellt, und das EPA erklart dies mit dem Formblatt PCT/IPEA/407. 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 betragt in jedem Fall 31 Monate ab dem
Prioritatsdatum.

Entrichtet der Anmelder die GeblUhren zwar nach Ablauf der in der
Aufforderung (Formblatt PCT/IPEA/440) gesetzten Frist, aber noch bevor
die IPEA/EP die Erklarung versandt hat, dass der Antrag als nicht gestellt
gilt (Formblatt PCT/IPEA/407), so gilt die Geblhrenzahlung als rechtzeitig
eingegangen, und der Antrag gilt nicht als nicht gestellt.
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8. ErmaRigung von Gebiihren

8.1 ErmaRigung der internationalen Anmeldegebiihr

Kann der Anmelder eine oder mehrere der nachstehend aufgeflhrten
Ermafigungen in Anspruch nehmen, sollte er auf dem zum PCT-Antrag
(Formblatt PCT/RO/101) gehdrenden GeblUhrenberechnungsblatt den
ermafigten Betrag angeben.

8.1.1 ErmaRigung fiir elektronisch eingereichte Anmeldungen

Die Hohe der Ermafigung der internationalen Anmeldegebuhr wird vom IB
festgelegt; malgeblich ist der zum Zeitpunkt des Eingangs der inter-
nationalen Anmeldung geltende Betrag.

Far in elektronischer Form eingereichte internationale Anmeldungen gelten
drei verschiedene ErmaRigungssatze, je nachdem in welchem Format die
Anmeldung eingereicht wird.

8.1.1.1 ErmaRigung fiir die Einreichung im PDF-Format

Diese ErmaRigung ist anwendbar, wenn sowohl der PCT-Antrag (Formblatt
PCT/RO/101) als auch die technischen Unterlagen der Anmeldung
(Beschreibung, Anspriche und Zusammenfassung) im PDF-Format
eingereicht werden.

8.1.1.2 ErmaBigung fir die Einreichung des Antrags im XML-Format
Diese ErmaRigung ist anwendbar, wenn der PCT-Antrag (Formblatt
PCT/RO/101) in zeichencodiertem Format (XML) und die technischen
Unterlagen der  Anmeldung (Beschreibung, Anspriche und
Zusammenfassung) im PDF-Format eingereicht wird.

8.1.1.3 ErmaBigung fir die Einreichung des Antrags und der
technischen Unterlagen der Anmeldung im XML-Format

Diese ErmaRigung ist anwendbar, wenn sowohl der PCT-Antrag (Formblatt
PCT/RO/101) als auch die technischen Unterlagen der Anmeldung
(Beschreibung, Anspriche und Zusammenfassung) in zeichencodiertem
Format (XML) eingereicht werden.

8.1.2 ErmaBigungen fiir Anmelder aus bestimmten Staaten

Die internationale Anmeldegebuhr ermaRigt sich um 90 %, wenn die in
Nummer 5 des PCT-Gebuhrenverzeichnisses genannten Anforderungen
erfullt sind.

Fir Anmeldungen beim RO/EP ist die Ermafigung nur anwendbar, wenn
es sich bei dem Anmelder um eine naturliche Person mit Staats-
angehdrigkeit und Sitz oder Wohnsitz in einem EPU-Vertragsstaat handelt
und der Staat die in Nummer5a) des PCT-Gebuhrenverzeichnisses
genannten Kriterien erflllt (eine aktuelle Liste der betreffenden Staaten
findet sich auf der WIPO-Website).

Wird die Anmeldung von mehreren Anmeldern beim RO/EP eingereicht,
genugt es, wenn einer von ihnen die Staatsangehdrigkeit und Sitz oder
Wohnsitz in einem der betreffenden EPU-Vertragsstaaten hat, doch

Nr. 4 PCT-
Geblhrenverzeichnis

PCT LF15.188

Nr. 5 PCT-
Geblihrenverzeichnis
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PCT LF15.190

mussen alle Anmelder die in Nummer 5 des PCT-Gebihrenverzeichnisses
genannten Kriterien erfillen.

Die 90%ige ErmafRigung wird gegebenenfalls nach Abzug der ErmaRigung

8.2 ErmaRigung der internationalen Recherchengebuhr, der
zusatzlichen Recherchengebuhr und der Gebiihr fiir die erganzende
Recherche

8.2.1 ErmaRigung der internationalen Recherchengebuhr

Die Gebuhr fur die internationale Recherche fur eine internationale
Anmeldung ermafigt sich um 75 %, wenn es sich bei dem Anmelder oder
—im Fall von mehreren Anmeldern — bei jedem Anmelder

- um eine natlrliche Person mit Staatsangehorigkeit und Sitz oder
Wohnsitz in einem Staat handelt, der nicht Vertragsstaat des EPU ist
und am Anmeldetag in den Verzeichnissen der Weltbank als Staat
mit niedrigem Einkommen oder mit mittlerem Einkommen im unteren
Bereich geflhrt wird,

oder

- um eine naturliche oder juristische Person mit Staatsangehérigkeit
und Wohnsitz oder Sitz in einem Staat, in dem ein Validierungs-
abkommen mit der EPO in Kraft ist.

Eine Liste der betreffenden Staaten enthalt die Website des EPA unter
"Ermafigung der Geblhren flr die internationale Recherche und die
internationale vorlaufige Prifung".

Informationen zur Ermafigung der internationalen Recherchengeblhr, die

8.2.1.1 ErmaRigung der zusatzlichen Recherchengebiihr
Die zusatzliche Recherchengebihr ermaRigt sich unter denselben
Bedingungen wie die internationale Recherchengeblihr um 75 % (siehe

8.2.2 ErmaRigung der Gebiihr fiir die ergdnzende Recherche

Die Geblhr fir die erganzende Recherche, die fir die ergadnzende
internationale Recherche zu entrichten ist, ermafigt sich unter denselben
Bedingungen wie die internationale Recherchengebihr um 75 % (siehe

8.3 ErmaRigung der Bearbeitungsgebluhr (fir die erganzende
Recherche)
Die Bearbeitungsgebuhr ermaRigt sich unter denselben Bedingungen wie

erganzende Recherche.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r7a.html#R7a_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_x_9_2.html#GLA_CX_9_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_x_9_4.html#GLA_CX_9_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_2
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4_de.html#OJ_2020_A4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/07/a54_de.html#OJ_2025_A54
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/01/a8_de.html#OJ_2024_A8
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r18#REG_18

8.4 Ermafigung der Gebiihr fur die vorlaufige Priifung
Die Gebuhr fur die internationale vorlaufige Prufung ermafigt sich unter
denselben Bedingungen wie die internationale Recherchengebuhr um 75 %

8.4.1 ErmaRigung der Gebuhr fiir eine zusatzliche internationale
vorlaufige Priifung

Erfullt der Anmelder die Erfordernisse fur eine ErmaRigung der Gebuhr fir
die vorlaufige Prifung, gelten zusatzliche vorlaufige Prifungsgebiihren bei
Zahlung des ermafigten Betrags als wirksam entrichtet.

9. Rickerstattung von Gebiihren

Ruckerstattungen kdnnen einem beim EPA gefuhrten laufenden Konto oder
einem Bankkonto gutgeschrieben werden. Sie werden seit 1. April 2019
nicht mehr per Scheck ausgezahlt und kénnen nicht auf Kreditkartenkonten
erfolgen. Im Allgemeinen nimmt das EPA Gebuhrenruckerstattungen auf
dasjenige laufende Konto vor, das der Verfahrensbeteiligte in seinen
Ruckerstattungsanweisungen genannt hat. Verfahrensbeteiligte kénnen
somit auch das laufende Konto eines Dritten angeben. Im Fall einer
Diskrepanz zwischen dem Namen des Kontoinhabers und der
angegebenen Kontonummer hat die Kontonummer Vorrang. Aktuelle
Ruckerstattungsanweisungen mussen in einem elektronisch verarbeitbaren
Format (XML) eingereicht werden.

Kann das EPA die Rickerstattung nicht auf ein beim Amt gefiihrtes
laufendes Konto vornehmen und nutzt der Verfahrensbeteiligte MyEPO, so
kann die Rlckerstattung direkt in der Zentralen Geblhrenzahlung eingelost
werden, ohne dass dafir ein Rickerstattungscode erforderlich ist. Nutzt der
Verfahrensbeteiligte MyEPO nicht, wird fir die Einlésung der
Ruckerstattung in der Zentralen Geblhrenzahlung ein
Ruckerstattungscode benétigt (das EPA sendet in diesem Fall eine zweite
Mitteilung, die den Ruckerstattungscode enthalt). Bei der Einlésung der
Ruckerstattung kann der Beteiligte wahlen, ob die Rickerstattung auf ein
Bankkonto oder auf ein beim EPA geflihrtes laufendes Konto erfolgen soll.
Bei Konten innerhalb des einheitlichen europaischen Zahlungsraums
(SEPA) genligt die Angabe der IBAN und des Kontoinhabers. Fur
Uberweisungen auBerhalb des SEPA-Raums kdnnen weitere Angaben
erforderlich sein, je nachdem, in welches Land die Rickerstattung
tiberwiesen werden soll. Die Uberweisungsgebiihren (ibernimmt das EPA.

Wer mochte, dass samtliche Rickerstattungen auf ein laufendes Konto
beim EPA erfolgen, muss fir alle betroffenen Anmeldungen entsprechende
Anweisungen erteilen. Rickerstattungsanweisungen, die fur eine internatio-
nale Anmeldung vor dem EPA als RO oder als internationaler Behorde
nach dem PCT eingereicht werden, gelten nur fir Rickerstattungen in der
internationalen Phase Ausﬂjhrliche Erléuterungen dazu wie und wann

Gebuhren, die versehentlich oder grundlos gezahlt wurden (z. B. wenn das
EPA nicht das zustandige RO oder die zustandige IPEA ist), werden

ABI. EPA 2020, A4

ABI. EPA 2022, A18


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/02/a23_de.html#OJ_2024_A23
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/02/a23_de.html#OJ_2024_A23
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/01/a4_de.html#OJ_2020_A4
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/07/a54_de.html#OJ_2025_A54
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/02/a18_de.html#OJ_2022_A18
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/02/a23_de.html#OJ_2024_A23
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl13.html#13_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl13.html#13_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl13.html#13_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/03/a27_de.html#OJ_2023_A27
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PCTLF15.073
Vereinbarung EPA-
WIPO, Anhang D-II,

zuruckerstattet.
zuruckerstattet.

Ebenso werden zu viel entrichtete Geblhrenbetrage

Der Anspruch auf Rickerstattung zu viel entrichteter Gebulhren erlischt vier
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch urspriinglich
entstanden ist, wenn nicht vorher ein begrundeter schriftlicher Rick-
erstattungsantrag gestellt wird.

AuRerdem kommen die nachstehend aufgefiihrten Rickerstattungen
infrage.

9.1 Rickerstattung der internationalen Anmeldegebiihr
Die internationale Anmeldegeblhr wird zurlickerstattet, wenn

- kein internationales Anmeldedatum zuerkannt werden kann oder

- die Anmeldung vor ihrer Ubermittlung an das IB zuriickgenommen
wird oder als zurtickgenommen gilt.

9.2 Riickerstattung der (zusatzlichen) internationalen
Recherchengebuhr
Die internationale Recherchengebuihr wird zuriickerstattet, wenn

— kein internationales Anmeldedatum zuerkannt werden kann,

- die internationale Anmeldung vor ihrer Ubermittlung an die ISA
zurtickgenommen wird oder als zuriickgenommen gilt,

- die internationale Anmeldung vor Beginn der internationalen
Recherche zurlickgenommen wird oder als zuriickgenommen gilt
oder

- das EPA die internationale Recherche auf die Ergebnisse einer
friheren Recherche stlitzt, die es zu einer Anmeldung durchgefihrt
hat, deren Prioritat flir die internationale Anmeldung in Anspruch
genommen wird. Die Recherchengebihr wird teilweise oder
vollstandig zurlickerstattet, je nachdem wie weit sich das EPA auf

entsprechend fu zusatzliche Recherchengebihren.

In seiner Eigenschaft als ISA entscheidet das EPA, ob die Erfordernisse fiir
die Ruckerstattung erfiillt sind. Die Gebuhr wird nicht zurlickerstattet, wenn
das EPA die frihere Recherche nicht selbst durchgefiihrt hat.

9.2.1 Beispiele fiir Riickerstattungen, bei denen der ISR auf einer
friiheren Recherche basiert

Die nachstehend beschriebenen Situationen sollen die haufigsten Falle von
Ruckerstattungen illustrieren.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r15#REG_15_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r16#REG_16_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r16#REG_16_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r41#REG_41
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2009/02/p99.html#OJ_2009_99
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/02/a29_de.html#OJ_2024_A29

9.2.1.1 Vollstandige Riickerstattung

Eine vollstandige Rulckerstattung wird gewahrt, wenn das EPA bei der
Erstellung des internationalen Recherchenberichts den friheren
Recherchenbericht vollstdndig verwerten kann.

Das ist insbesondere der Fall, wenn die Anspriiche der frlheren und der
spateren Anmeldung identisch sind oder die Anspriche der spateren
Anmeldung gegenuber denen der friheren Anmeldung beschrankt wurden,
und zwar durch

a) Streichung alternativer Merkmale aus einem unabhangigen Anspruch
oder

b) Aufnahme eines oder mehrerer beschrankender Merkmale in einen
oder mehrere unabhangige Anspriche der spateren Anmeldung,
wobei die beschrankenden Merkmale in der friheren Anmeldung alle
in einem abhangigen Anspruch enthalten waren, der sich auf diesen
unabhangigen Anspruch bezieht.

Die internationale Recherchengebihr wird in folgendem Umfang zurlck-
erstattet:

— 100 % bei einer friiheren Recherche mit schriftlichem Bescheid;
— 70 % bei einer friheren Recherche ohne schriftlichen Bescheid.

9.2.1.2 Teilweise Riickerstattung

Eine teilweise Rulckerstattung wird gewahrt, wenn das EPA bei der Erstel-
lung des internationalen Recherchenberichts den friiheren Recherchen-
bericht teilweise verwerten kann.

Das ist insbesondere der Fall, wenn

a) die Anspriche der spateren Anmeldung gegenuber denen der
friheren Anmeldung weiter gefasst wurden und diese Erweiterung
eine weitere Verallgemeinerung derselben Erfindung darstellt, die
Gegenstand der Recherche fir die frihere Anmeldung war, oder

b) die Anspruche der spateren Anmeldung gegenuber denen der
friheren Anmeldung beschrankt wurden, und zwar durch ein
beschrankendes Merkmal, das in der friheren Anmeldung nicht
offenbart war, sich aber auf dieselbe Erfindung bezieht, die
Gegenstand der Recherche fir die frihere Anmeldung war.

Die internationale Recherchengebuhr wird in folgendem Umfang zurtick-
erstattet:

- 25 % bei einer friiheren Recherche mit schriftichem Bescheid;

- 17,5 % bei einer friiheren Recherche ohne schriftlichen Bescheid.


https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2009/02/p99.html#OJ_2009_99
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2009/02/p99.html#OJ_2009_99
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
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Vereinbarung
EPA-WIPO,
Anhang D-II,

9.2.1.3 Keine Riickerstattung
Keine Ruckerstattung wird gewahrt, wenn

a) der in der spateren Anmeldung beanspruchte Gegenstand eine
andere Erfindung darstellt als die, die Gegenstand der Recherche fir
die frihere Anmeldung war, oder

b) die rechtlichen Voraussetzungen flr die Rlckerstattung nicht erftllt
sind, beispielsweise wenn die Prioritat der fruheren Anmeldung nicht
beansprucht wird.

9.3 Erstattung zusatzlicher Recherchengebiihren und
gegebenenfalls der Widerspruchsgebiihr

Kommt die Uberpriifungsstelle zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch in
vollem Umfang berechtigt war, werden die zusatzlichen Recherchen-
gebuhren und die Widerspruchsgeblhr zurlickerstattet.

Befindet die Uberpriifungsstelle den Widerspruch nur fiir teilweise berech-
tigt, werden die entsprechenden zusatzlichen Recherchengebihren zurick-

9.4 Riickerstattung der Gebiihr fiir die erganzende Recherche
Das EPA als SISA erstattet die Gebuhr fir die erganzende Recherche
zuruck, wenn

- der Antrag auf eine erganzende Recherche als nicht gestellt gilt,
bevor das EPA die erganzende internationale Recherche begonnen
hat, oder

- die internationale Anmeldung oder der Antrag auf eine erganzende
Recherche zuriickgenommen wird, bevor das EPA die erganzende
internationale Recherche begonnen hat.

9.5 Riickerstattung der Uberpriifungsgebiihr
Kommt die Uberpriifungsstelle zu dem Ergebnis, dass die Feststellung
mangelnder Einheitlichkeit nicht gerechtfertigt war, wird die Uber-


https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2009/02/p99.html#OJ_2009_99
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_3_e
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/02/a29_de.html#OJ_2024_A29
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_6_d_iii

9.6 Rickerstattung der Bearbeitungsgebiihr

Wird der Antrag auf internationale vorlaufige Prufung zurickgenommen,
bevor die IPEA/EP ihn an das IB Ubermittelt hat, oder gilt er als nicht
gestellt, wird die Bearbeitungsgebihr vollstandig zurlickerstattet.

9.7 Rickerstattung der Gebiihr fiir die vorlaufige Priifung

Wird die internationale Anmeldung oder der Antrag auf internationale
vorlaufige Prufung innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritatsdatum und
noch vor Beginn der Prifung zurickgenommen oder gilt der Antrag als
nicht gestellt, wird die Gebihr fur die internationale vorlaufige Prifung
vollstandig zurlckerstattet.

9.8 Riickerstattung zusatzlicher Prufungsgebuhren und
gegebenenfalls der Widerspruchsgebiihr

Kommt die Uberprifungsstelle zu dem Ergebnis, dass der Widerspruch in
vollem Umfang berechtigt war, werden die zusatzlichen Prafungsgebihren
und die Widerspruchsgebilhr zurtickerstattet.

Befindet die Uberpriifungsstelle den Widerspruch nur fiir teilweise
berechtigt, werden die entsprechenden zusatzlichen Prufungsgebuhren

Vereinbarung
EPA-WIPO,
Anhang D-II,


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r57#REG_57_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r58#REG_58_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_4_a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/02/a29_de.html#OJ_2024_A29
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r68#REG_68_3_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r68#REG_68_3_e




Kapitel IV — Sonderbestimmungen

1. PCT-Direkt (siehe auch B-lV, 1.2)

1.1 Allgemeines

Bei der Einreichung einer internationalen Anmeldung, die die Prioritat einer
friheren, vom EPA bereits recherchierten nationalen, europaischen oder
internationalen Anmeldung (sog. Doublette; siehe B-IV, 1.1) beansprucht,
kann der Anmelder bei jedem Anmeldeamt eine informelle Stellungnahme
einreichen, um auf die vom EPA im Recherchenbescheid zur
Prioritdtsanmeldung erhobenen Einwande zu reagieren. Beim EPA heif3t
dieser Dienst "PCT-Direkt".

Unter "informelle Stellungnahme" sind Argumente zur Patentierbarkeit der
Anspriiche der internationalen Anmeldung zu verstehen sowie gegebe-
nenfalls Erlduterungen zu etwaigen Anderungen der Anmeldungs-
unterlagen und insbesondere der Anspriiche gegenitber der friheren
informelle Stellungnahme vom EPA als ISA bei der Erstellung des
internationalen Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids fur die
internationale Anmeldung berticksichtigt.

Zur Bearbeitung von Anmeldungen durch das EPA als ISA nach PCT-

1.2 Form der Einreichung

Ein Anmelder kann beantragen, dass seine internationale Anmeldung
gemal PCT-Direkt bearbeitet wird, indem er ein Schreiben ("PCT-Direkt-
Schreiben") mit einer informellen Stellungnahme einreicht, mit der die vom
EPA in der Stellungnahme zur Recherche fiir die frihere Anmeldung
erhobenen Einwande ausgeraumt werden sollen. Fir die frihere Anmel-
dung, deren Prioritat in Anspruch genommen wird, muss das EPA die
Recherche durchgefiihrt haben (internationale, europaische oder nationale
Erstanmeldung, aber keine Recherche internationaler Art).

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

Weichen die Anspriiche und/oder die Beschreibung der internationalen
Anmeldung von der friheren Anmeldung ab, sollte der Anmelder nach
Méglichkeit eine Kopie beifligen, in der die Unterschiede gekennzeichnet
sind. Der Anmelder kann dem PCT-Direkt-Schreiben auch eine Kopie des
friheren Recherchenbescheids beifigen. Zu beachten ist, dass das
Schreiben sowie die beigefliigten Dokumente gemal den Bestimmungen
fur die Akteneinsicht 6ffentlich zuganglich gemacht werden.

Das PCT-Direkt-Schreiben, eine etwaige gekennzeichnete Kopie der
Anspruche und/oder der Beschreibung sowie (falls beigefligt) der frihere
Recherchenbescheid sind in einem einzigen Dokument zusammen-


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/03/a21_de.html#OJ_2017_A21
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zufassen und im PDF-Format (nicht als ZIP) einzureichen; im PCT-Antrag
ist in Feld IX darauf hinzuweisen (Formblatt PCT/RO/101). Insbesondere
sind bei Einreichungen auf Papier unter Nr. 11 "Sonstige" die Worte "PCT-
Direkt/informelle Stellungnahme" einzutragen. Bei der elektronischen
Einreichung mit der Online-Einreichung 2.0 oder uber das ePCT-Portal der
WIPO sind das PCT-Direkt-Schreiben und eine etwaige gekennzeichnete
Kopie der Anspriche und/oder der Beschreibung im Abschnitt
"Internationale Recherche" — "Nutzung friherer Klassifikations- und
Recherchenergebnisse" — "Verfugbarkeit der Unterlage(n) fur die ISA" —
"Andere beigefiigte Unterlage(n)" — "Anderes Dokument hinzufigen" —
hochzuladen, indem die Dokumentenart "Schreiben des Anmelders an die
ISA Uber eine frihere Recherche ('PCT Direct')" ausgewahlt wird." Das
richtige Dokument wird automatisch in den generierten XML- und PDF-
Dateien berlcksichtigt, in denen im Abschnitt 1X-10 das PCT-Direkt-
Schreiben als Anhang unter "Sonstige" aufgefuhrt ist.

Eine gemald PCT-Direkt eingereichte informelle Stellungnahme muss in
sich geschlossen sein. Das heilt, die Argumente muissen fir Dritte voll-
standig aus sich heraus verstandlich sein. Wenn ausdricklich auf den
Recherchenbescheid der ersten Anmeldung Bezug genommen wird, sollte
dieser der internationalen Anmeldung beigefiigt werden. Dies ist erforder-
lich, weil der Recherchenbericht, der Recherchenbescheid oder sonstige
Unterlagen, die in der Akte der friiheren Anmeldung vorhanden sind,
maglicherweise nicht 6ffentlich zuganglich sind.

1.3 Bearbeitung durch das EPA als Anmeldeamt

Das PCT-Direkt-Schreiben und seine Anlagen werden dem EPA als ISA
und dem IB zusammen mit der Kopie der Recherchenergebnisse bzw. dem
Aktenexemplar Ubermittelt.

Das PCT-Direkt-Schreiben und seine Anlagen werden der Offentlichkeit
Uber die Akteneinsicht im Europaischen Patentregister und Uber den
WIPO-Dienst PATENTSCOPE zur Verfliigung gestellt.

Zum Vorgehen bei fehlenden Angaben oder fehlender informeller Stellung-
nahme siehe PCT/RL/RO 116F und 116G.

Zum Vorgehen fir den Fall, dass die informelle Stellungnahme nach der
Einreichung der internationalen Anmeldung vorgelegt wird, siehe
PCT/RL/RO 116H.

1.4 Bearbeitung durch das EPA als ISA
Zum Verfahren des EPA als ISA bei der Priifung eines PCT-Direkt-Antrags



2. Zurucknahmen

2.1 Allgemeines

Der Anmelder kann seine internationale Anmeldung, eine oder mehrere
Bestimmungen, Prioritdtsanspriiche, seinen Antrag auf erganzende
internationale Recherche, den Antrag und eine oder alle Auswahl-
erklarungen zuricknehmen, indem er fristgerecht eine Zuriicknahme-
erklarung einreicht. Eine solche Zuricknahme ist kostenlos.

Eine Zuricknahmeerklarung ist vom Anmelder oder, bei zwei oder mehr
Anmeldern, von allen Anmeldern zu unterzeichnen. Sie kann auch im
Namen des Anmelders oder der Anmelder vom ordnungsgemal bestellten
Anwalt oder gemeinsamen Vertreter unterzeichnet werden, nicht aber vom
Wurde noch kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter ordnungsgemaf
bestellt, so ist zusammen mit der Zuricknahmeerklarung eine von allen
Anmeldern unterzeichnete Vollmacht einzureichen; auf das Erfordernis,
eine Vollmacht beim EPA enzureichen, wird in solchen Fallen nicht verzich-
tet. Wird mit der Zuricknahmeerklarung keine Vollmacht eingereicht, so
fordert das EPA den bzw. die Anmelder auf, eine Vollmacht einzureichen,
und die Zuricknahme wird am Tag ihres Eingangs wirksam. Geht bis zum
Ablauf der Frist fur die Einreichung einer Zuricknahmeerklarung keine
Vollmacht ein, so wird der Antrag auf Zuriicknahme nicht bearbeitet.

Ferner bearbeitet das EPA nur uneingeschrankte, unzweideutige Mitteilun-
gen der Zuriicknahme. Im Zweifelsfall holt das EPA eine Klarstellung der
Absicht des Anmelders oder der Anmelder ein, bevor es etwas unternimmt.

2.2 Zuricknahme der internationalen Anmeldung

Der Anmelder kann vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum
jederzeit eine Erklarung Uber die Zurlicknahme der internationalen Anmel-
dung beim IB, beim Anmeldeamt oder, sofern ein Antrag gestellt wurde, bei
der IPEA einreichen.

Das EPA als Anmeldeamt oder IPEA vermerkt das Eingangsdatum auf der
Erklarung und leitet sie unverziglich an das IB weiter.

einer
zur

Zur Ruckerstattung der internationalen Recherchengebihr bei
Zuricknahme der internationalen Anmeldung siehe

2.2.1 Bedingte Zuriicknahme

Der Anmelder kann die Zuricknahme der internationalen Anmeldung unter
der Bedingung beantragen, dass die internationale Verdffentlichung
verhindert werden kann ("bedingte Zuriicknahme"). In diesem Fall wird die
Zuricknahme nicht wirksam, wenn die Bedingung nicht erfllt ist, d. h.
wenn das IB die technischen Vorbereitungen fir die internationale
Verodffentlichung bereits abgeschlossen hat. Es wird empfohlen, bedingte
Zurucknahmen direkt beim IB einzureichen, vor allem wenn der Abschluss
der technischen Vorbereitungen unmittelbar bevorsteht.

PCT LF111.048,
11.050, 11.056 und
11.060

J.11/80

PCT/Al 326 und 609

RL/RO 318
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2.3 Zuricknahme von Bestimmungen

Regel 90bis.2 Der Anmelder kann vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum
jederzeit eine Erklarung Uber die Zuricknahme von Bestimmungen beim
IB, beim Anmeldeamt oder, sofern ein Antrag gestellt wurde, bei der IPEA
einreichen. Die Zuricknahme der Bestimmungen aller Bestimmungs-
staaten qgilt als Zuricknahme der internationalen Anmeldung

Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die Veroffentlichung beim IB
eingeht, wird die betreffende Bestimmung nicht veréffentlicht.

2.4 Zuriicknahme von Prioritatsanspriichen

Regel 90bis.3 Der Anmelder kann vor Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritatsdatum
jederzeit eine Erklarung Uber die Zuriicknahme von einem oder mehreren
Prioritatsanspriichen beim IB, beim Anmeldeamt oder, sofern ein Antrag
gestellt wurde, bei der IPEA einreichen.

Regel 90bis.3 Wenn sich das Prioritatsdatum der internationalen Anmeldung nach der
RL/RO 321 Zuricknahme eines Prioritatsanspruchs geandert hat, wird eine aufgrund
des urspringlichen Prioritdtsdatums berechnete und noch nicht
abgelaufene Frist nach dem geanderten Prioritdtsdatum neu berechnet. Bei
aufgrund des urspringlichen Prioritdtsdatums berechneten Fristen, die
Das IB kann die internationale Veréffentlichung dennoch auf der Grundlage
des urspringlichen Prioritatsdatums vornehmen, wenn die Zuriicknahme-

erklarung beim IB nach Abschluss der technischen Vorbereitungen fir die

PCT/Al 326 Das EPA als Anmeldeamt oder IPEA vermerkt das Eingangsdatum auf der
Erklarung und leitet sie unverziglich an das IB weiter.

2.5 Zuriicknahme des Antrags auf eine ergdanzende Recherche

Regel 90bis.3bis Der Anmelder kann den Antrag auf erganzende internationale Recherche

PCT/Al 520 durch Mitteilung an das IB oder die flr die erganzende Recherche
bestimmte Behdrde zuricknehmen, und zwar jederzeit vor der Uber-
mittlung des erganzenden internationalen Recherchenberichts durch die
SISA oder der Erklarung, dass kein solcher Bericht erstellt wird. Das EPA
als SISA datiert die Zuriicknahmeerklarung auf das Datum ihres Eingangs
und Ubermittelt sie unverzlglich an das IB. Zur Rulckerstattung der

erganzenden internationalen Recherchengebihr durch das EPA als SISA

2.6 Zurucknahme des Antrags oder von Auswahlerkldrungen

Regel 90bis.4 Der Anmelder kann den Antrag auf internationale vorlaufige Prifung, eine
oder alle Auswahlerklarungen vor Ablauf von 30 Monaten seit dem
Prioritatsdatum jederzeit durch eine entsprechende Mitteilung an das IB
zuricknehmen. Die Zurucknahme wird mit dem Datum des Eingangs der
Mitteilung beim IB wirksam, wobei das Datum der IPEA mitgeteilt wird.
Wenn der Anmelder die Zuricknahmeerklarung dennoch bei der IPEA
einreicht, vermerkt diese das Eingangsdatum auf der Erklarung und leitet


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_3_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_3_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_3a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_4

sie unverziglich an das IB weiter. Die Erklarung gilt als an dem so von der
IPEA vermerkten Eingangsdatum beim IB eingereicht.

Werden der Antrag auf internationale vorlaufige Prifung oder alle
Auswahlerklarungen zurickgenommen, so unterrichtet das IB die IPEA von
der Zurucknahme, und die Bearbeitung der internationalen Anmeldung
durch die IPEA wird eingestellt.

Der Antrag oder eine Kopie des Antrags ist dem IB zu Ubermitteln, auch
wenn er vom Anmelder zuriickgenommen wurde. Zur Rlckerstattung der

3. Anmeldungen, die Nucleotid- und/oder Aminosduresequenzen
offenbaren

Falls die internationale Anmeldung eine oder mehrere Nucleotid- und/oder
Aminosauresequenzen offenbart, muss sie ein Sequenzprotokoll enthalten,
das dem WIPO-Standard ST.26 entspricht (d. h. dem fir am oder nach
dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale Anmeldungen geltenden XML-
basierten Standard). Fur vor dem 1. Juli 2022 eingereichte internationale
Anmeldungen gilt vor dem EPA der WIPO-Standard ST.25. Ein standard-
konformes Sequenzprotokoll ist gemafly 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 flir 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 als Anderung nach

Anmeldung.

Wird eine internationale Anmeldung in elektronischer Form eingereicht, so
wird ein zu dieser Anmeldung gehoérendes und gemall WIPO-Standard
ST.26 im XML-Format eingereichtes Sequenzprotokoll bei der Berechnung
der (Seitengebihr als Teil der) internationalen Anmeldegeblhr nicht
internationale Recherche und ggf. die internationale vorlaufige Prifung
eingereicht zu werden.

Wird eine andere Option fiur die Einreichung des Sequenzprotokolls
gewahlt, so wird der Betrag der Seitengebihr als Teil der internationalen
Anmeldegebihr unter Berlicksichtigung jeder Seite des Sequenzprotokolls
IPEA ausgé-\-/\-/-'él-h-l-t-,""ist ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form im
Textformat gemal Anhang C der PCT-Verwaltungsvorschriften

Die WIPO hat das Tool "WIPO Sequence" entwickelt, das den Anmeldern
bei der Erstellung von dem WIPO-Standard ST.26 entsprechenden
Sequenzprotokollen hilft. Die Anmelder sollten unbedingt sicherstellen,
dass sie die neueste Software-Version heruntergeladen haben, und auf der

707 (a) und (a-bis)
und Anhang C

PCT-Newsletter
10/2021, 2; 2/2022,
11; 5/2022, 1

PCT/Al 707 (a-bis)
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2021/12/a97_de.html#OJ_2021_A97
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WIPO-Website den WIPO Sequence Newsletter abonnieren, damit sie
wichtige Ankundigungen und Informationen zu Software-Updates und damit
zusammenhangenden Fragen erhalten.

ABI. EPA 2022, A60 Stellt das EPA als Anmeldeamt fest, dass eine separate elektronische

PCT/Al Anhang C, Datei, die Sequenzen offenbart, in einem anderen Format vorzuliegen

Nr. 26 scheint als im XML-Format des WIPO-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 bestatigen, ob der Inhalt der konvertierten
Datei Teil der Beschreibung sein soll, und innerhalb von einem Monat ab
dem Datum der Aufforderung eine etwaige entsprechende Seitengebihr 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.

ABI. EPA 2022, A60 Der Inhalt der konvertierten Datei wird nicht als Teil der internationalen
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 Geblhren zu zahlen. Die Datei ist dann
nicht Teil des Prioritdtsbelegs, den das EPA als Anmeldeamt gemaR


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r17#REG_17_1_b
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/06/a60_de.html#OJ_2022_A60
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/06/a60_de.html#OJ_2022_A60

Kapitel V — Zeichnungen

In diesem Kapitel sind die Erfordernisse zusammengefasst, denen
Zeichnungen in internationalen Anmeldungen genigen missen.

Die internationale Anmeldung muss Zeichnungen enthalten, wenn sie fur
das Verstandnis der Erfindung notwendig sind. Sie sind optional, wenn sie
fur das Verstandnis der Erfindung nicht notwendig sind, die Erfindung aber
ihrer Art nach der Erlduterung durch Zeichnungen zuganglich ist.

1. Grafische Darstellungen, die als Zeichnungen gelten

1.1 Technische Zeichnungen

Perspektivische Darstellungen, Explosionszeichnungen, Schnitte und
Querschnitte sowie Einzelheiten in verschiedenem Malistab gelten als
Zeichnungen, ebenso Flussdiagramme und Diagramme wie funktionelle
Diagramme und grafische Darstellungen eines bestimmten Phanomens,
die das Verhaltnis zwischen zwei oder mehreren Gré3en ausdricken.

Enthalten die Beschreibung, die Anspriche oder die Zusammenfassung
Tabellen oder chemische oder mathematische Formeln, so gelten diese
nicht als Zeichnungen und unterliegen daher auch nicht denselben
Erfordernissen wie Zeichnungen. Solche grafischen Formen kdnnen auch
als Zeichnungen eingereicht werden, wobei dann jedoch auch die
entsprechenden Erfordernisse gelten.

Zu nicht als Zeichnungen eingereichten grafischen Darstellungen siehe

1.2 Fotografien und farbige Zeichnungen

Im PCT sind Fotografien und farbige Zeichnungen nicht ausdricklich
vorgesehen; aullerdem sind Zeichnungen nach Regel11.13 in
widerstandsfahigen schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich
gleichmaRig starken und klaren Linien oder Strichen ohne Farben
auszufihren. Fotografien und farbige Zeichnungen sind ausnahmsweise
zuldssig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht in einer Schwarz-Weil3-
Zeichnung dargestellt werden kann. Es ist allerdings zu beachten, dass nur
in Farbe erkennbare Einzelheiten bei der Veroffentlichung in schwarz-weif’
verloren gehen koénnen. Bei elektronisch lber ePCT oder die Online-
Einreichung 2.0 eingereichten Anmeldungen wird die urspringliche
Fassung etwaiger Zeichnungen in Farbe oder Graustufen ebenfalls
Ubermittelt und vom IB aufbewahrt sowie der Offentlichkeit und den
nationalen Patentamtern tber PATENTSCOPE zur Verfugung gestellt. Die
Verfugbarkeit der in Farbe oder Graustufen eingereichten Fassung in
PATENTSCOPE wird auf dem Deckblatt der internationalen
Veroéffentlichung angegeben.

Naheres zur Bearbeitung von Zeichnungen in Farbe oder Graustufen in der

PCTLF15.128

PCTLF15.129

PCTLF15.130-5.133

PCT LF15.159
RL/RO 146
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PCTLF15.131-5.134

PCTLF15.132

PCTLF15.163, 5.170
und 5.171
RL/RO 151

PCT LF15.133

PCT LF15.133

2. Form der Zeichnungen

21 Zusammenstellung der Zeichnungen

Zeichnungen sind auf einem oder mehreren gesonderten Blattern
darzustellen. Alle Abbildungen einer Zeichnung sind zusammen auf einem
oder mehreren Blattern ohne Platzverschwendung, jedoch eindeutig
voneinander getrennt, anzuordnen. Abbildungen durfen aber nicht durch
Linien getrennt werden. Sie durfen nicht in den Antrag, die Beschreibung,
die Anspriche oder die Zusammenfassung aufgenommen werden.

2.2 Reproduzierbarkeit der Zeichnungen

Die Zeichnungen sind in einer Form einzureichen, die eine unmittelbare
Vervielfaltigung durch Fotografie, elektrostatisches Verfahren, Foto-
Offsetdruck und Mikroverfilmung in einer unbeschrankten Anzahl von
Exemplaren gestattet.

2.3 Mit der Zusammenfassung zu veroffentlichende Abbildung
Enthalt die internationale Anmeldung Zeichnungen, muss der Anmelder in
der Kontrollliste des Antrags (Form PCT/RO/101) die Nummer der
Abbildung der Zeichnungen angeben, die er fur die Veroffentlichung mit der
Zusammenfassung vorschlagt.

Mit der Zusammenfassung ist die Abbildung zu verdffentlichen, die die
beanspruchte Erfindung am besten kennzeichnet; sie ist aus den
Zeichnungen auszuwahlen, die der internationalen Anmeldung beigefligt
sind. Es sollte nur eine Abbildung angegeben werden. Ausnahmsweise
kann zur Erlauterung der Zusammenfassung mehr als eine Abbildung
verwendet werden, wenn notwendige Informationen nicht anderweitig
vermittelt werden kénnen. Eine Abbildung, die viel Text enthalt, sollte
vermieden werden.

3. Erfordernisse fiir das verwendete Papier

Wird die internationale Anmeldung in Papierform eingereicht, sind die
Zeichnungen auf Blattern des Formats A4 (29,7 cmx21cm) aus
biegsamem, festem, weillem, glattem, mattem und widerstandsfahigem
Papier einzureichen. Die Blatter missen glatt, knitterfrei und ungefaltet
sein. Sie sind einseitig zu beschriften.

frei von Anderungen, Uberschreibungen und Zwischenbeschriftungen sein.
Von diesem Erfordernis kann abgesehen werden, wenn der verbindliche
Text dadurch nicht infrage gestellt wird und die Voraussetzungen fir eine
gute Vervielfaltigung nicht gefahrdet sind.

4. Form der Zeichnungsblatter

4.1 Benutzbare Flache der Blatter

Auf Blattern, die Zeichnungen enthalten, darf die benutzte Flache
26,2 cm x 17 cm nicht Uberschreiten. Die benutzbare oder benutzte Flache
der Blatter darf nicht umrandet sein. Als Mindestrander sind folgende
Abstande einzuhalten: oben: 2,5cm; links: 2,5cm; rechts: 1,5 cm;
unten: 1 cm.
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4.2 Nummerierung der Zeichnungsblatter

Alle Blatter der internationalen Anmeldung sind fortlaufend mit arabischen
Zahlen zu nummerieren. Die Nummerierung der Zeichnungsblatter ist oben
oder unten in der Mitte des Blattes anzubringen, darf jedoch nicht innerhalb
des Randes liegen; die Blattzahlen mussen grofer sein als die
Bezugszeichen.

Fir die Zeichnungsblatter ist eine gesonderte Nummernfolge zu
verwenden, die mit dem ersten Blatt der Zeichnungen beginnt. Die Nummer
jedes Blattes besteht aus zwei durch einen Schragstrich voneinander
getrennten arabischen Zahlen, wobei die erste die Blattzahl und die zweite
die Gesamtzahl der Zeichnungsblatter angibt (beispielsweise 1/3, 2/3, 3/3).

5. Allgemeine Anordnung der Zeichnungen

Enthalt ein Zeichnungsblatt mehrere Abbildungen, gelten bestimmte
Vorschriften flr die Darstellung und Nummerierung; mehrfach unterteilte
Abbildungen missen den nachstehenden Anforderungen entsprechen.

5.1 Anordnung auf dem Zeichnungsblatt

Die Abbildungen sind auf einem Blatt oder mehreren Blattern ohne
Platzverschwendung vorzugsweise im Hochformat und eindeutig
voneinander getrennt anzuordnen. Wenn sie im Hochformat nicht
befriedigend dargestellt werden kdnnen, sind sie im Querformat mit dem
Kopf der Abbildungen auf der linken Seite des Blattes anzuordnen. Ist eine
Abbildung breiter als hoch, kann sie so angeordnet werden, dass die
Unterseite der Abbildung parallel entlang der rechten Seite des Blattes
liegt. Falls auf demselben Blatt noch weitere Abbildungen gezeichnet
werden, sollten diese ebenfalls im Querformat angeordnet werden, damit
alle Abbildungen auf demselben Blatt gleich ausgerichtet sind.

5.2 Nummerierung der Abbildungen

Die Abbildungen sind auf den Zeichnungsblattern mit arabischen Zahlen
fortlaufend und unabhangig von den Zeichnungsblattern und, soweit
mdglich, in der Reihenfolge ihres Erscheinens zu nummerieren. Der
Nummerierung sollte unabhangig von der Sprache der internationalen
Anmeldung die Abkirzung "Fig." vorangestellt werden. Genligt eine einzige
Abbildung zur Veranschaulichung der Erfindung, so wird sie nicht
nummeriert und die Abkurzung "Fig." entfallt. Zahlen und Buchstaben, die
die Abbildungen kennzeichnen, missen einfach und eindeutig sein und
dirfen nicht in Klammern, Kreisen oder Anfihrungszeichen stehen; eine
Ausnahme gilt fir Teilabbildungen, die eine vollstandige Abbildung ergeben
sollen, wobei es keine Rolle spielt, ob sie sich auf einem oder mehreren
Blattern befinden. In diesem Fall ist es zulassig, die vollstandige Abbildung
durch eine Nummer und die Teile durch dieselbe Nummer mit einem
darauffolgenden Grof3buchstaben zu kennzeichnen (z. B. Fig. 7B).

Die Abbildungen sind vorzugsweise und nach Mdglichkeit auf jedem Blatt in
aufsteigender Zahlenfolge von links nach rechts und von oben nach unten
anzuordnen. Wenn eine von zwei Abbildungen eine Einzelheit aus der
anderen in groBerem Malstab veranschaulicht, so ist jede Abbildung
gesondert und wenn moglich fortlaufend zu nummerieren.

PCT/Al 207 (b)
PCT LF15.012, 5.140
und 5.141

PCT LF15.135

PCT/Al 207 (b)
PCT LF | 5.141 und
5.142
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PCT LF15.139

RL/RO 333
PCTLF15.175

PCT LF 15.143 und
5.144

PCTLF15.158

5.3 Volistandige Abbildung

Ein Zeichnungsblatt kann mehrere Abbildungen enthalten. Bilden
Abbildungen auf zwei oder mehr Blattern eine einzige vollstdndige
Abbildung, so sind die Abbildungen auf den mehreren Blattern so
anzuordnen, dass die vollstdndige Abbildung zusammengesetzt werden
kann, ohne dass ein Teil einer Abbildung auf den einzelnen Blattern
verdeckt wird.

Auf getrennten Blattern dargestellte Teilabbildungen missen Rand an
Rand zusammengefligt werden kdnnen, d. h. keine dieser Abbildungen darf
Teile einer anderen enthalten. Eine sehr lange Abbildung darf in mehrere
Teile unterteilt werden, die auf einem Blatt Ubereinander angeordnet
werden. Allerdings muss die Verbindung zwischen den einzelnen Abbil-
dungen klar und eindeutig sein. Es wird daher empfohlen, eine Abbildung in
einem kleineren Mal3stab aufzunehmen, die die aus den Teilabbildungen
gebildete Gesamtansicht darstellt und in der angegeben ist, wo sich die
Schnittstellen befinden.

6. Unzuldssige Angaben

enthal.t-é-h,.--d-i-ém-g-;egen die guten Sitten oder die o6ffentliche Ordnung
verstolen. Bei einer Zuwiderhandlung kann das zustandige Amt dem
Anmelder vorschlagen, dass er seine internationale Anmeldung freiwillig

7. Ausfiihrung der Zeichnungen

7.1 Ausfiihrung von Linien und Strichen

Die Zeichnungen sind in widerstandsfahigen schwarzen, in sich gleich-
maRig starken und klaren Linien oder Strichen auszuflihren. Siehe auch
A-V,1.2 zu farbigen Zeichnungen und zu Fallen, in denen diese
ausnahmsweise zuldssig sind. In allen Fallen sind bei der Wahl der Breite
der Linien und Striche der Malstab, die Art, die Ausfihrung und die
einwandfreie Lesbarkeit der Zeichnung und der Vervielfaltigungen zu
bericksichtigen. Alle Linien missen mithilfe von Zeichengeraten gezogen
werden, ausgenommen solche, die ihrer Art nach die Verwendung solcher
Gerate nicht zulassen, z. B. unregelmafige Diagramme, Ornamente und

gekrummte Bezugslinien.

7.2 Schattierungen

Schattierungen in  Abbildungen sind zuldssig, wenn dadurch das
Verstandnis erleichtert und die Abbildung nicht so sehr Uberladen wird,
dass sie schlecht zu erkennen ist. Schattierungen kdnnen beispielsweise
verwendet werden, um kugelférmige, zylindrische oder konische Elemente
darzustellen. Ebene Flachen kénnen auch leicht schattiert werden. Eine
solche Schattierung ist bei perspektivischen Ansichten zulassig, nicht
jedoch fur Querschnitte. Fur die Schattierung durfen nur gestrichelte Linien,
jedoch keine durchgehend schwarzen Flachen verwendet werden. Diese
Linien mussen dunn sein, mdglichst sparsam verwendet werden und sich
vom Rest der Zeichnungen abheben.
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7.3 Querschnitte

7.3.1 Querschnittebenen

Handelt es sich bei einer Abbildung um den Querschnitt einer anderen
Abbildung, sollte Letztere die Lage des Schnitts angeben, wobei die
Blickrichtung durch Pfeile an jedem Ende angedeutet werden kann. Damit
insbesondere in Fallen, in denen eine Abbildung mehrere Querschnitte
umfasst, jede Querschnittebene leicht identifizierbar ist, sollte jedes Ende
der Querschnittlinie auf der Zeichnung mit einer einzigen arabischen oder
romischen Zahl gekennzeichnet sein, die die Abbildung angibt, in der der
Querschnitt veranschaulicht ist.

7.3.2 Schraffierungen

Ein Querschnitt muss wie eine normale Ansicht angeordnet und gezeichnet
werden, bei der die im Schnitt ausgefihrten Teile mit parallelen Schrag-
strichen in gleichmaRigen Abstanden schraffiert sind, wobei der Abstand
zwischen den Strichen entsprechend der GroRRe der zu schraffierenden
Flache zu wahlen ist. Die Schraffierungen dirfen die Erkennbarkeit der
Bezugszeichen und Bezugslinien nicht beeintrachtigen. Wenn die Bezugs-
angaben nicht auflerhalb des schraffierten Teils angebracht werden
kénnen, kann die Schraffierung daher unterbrochen werden, um Bezugs-
zeichen einzuflugen. Bestimmten Arten von Schraffierungen kdnnen beson-
dere Bedeutungen gegeben werden. Die Schraffierung sollte einen gut
sichtbaren Winkel zu den begrenzenden Achsen und Hauptlinien —
vorzugsweise 45 ° — haben. Verschiedene Teile eines Querschnitts dessel-
ben Gegenstands sind einheitlich zu schraffieren. Die Schraffierung
angrenzender Teile muss auf verschiedene Weise gewinkelt werden. Bei
grolien Flachen kann die Schraffierung auf eine Randerung um die
Innenseite des Umrisses der zu schraffierenden Flache beschrankt werden.

7.4 MaRstab der Zeichnungen

Der Malstab der Zeichnungen und die Klarheit der zeichnerischen
Ausfiihrung mussen gewahrleisten, dass eine fotografische Wiedergabe
auch bei Verkleinerungen auf zwei Drittel alle Einzelheiten noch ohne
Schwierigkeiten erkennen lasst. Sofern erforderlich, kann in Ausnahme-
fallen der Malistab der Zeichnung grafisch dargestellt werden.

7.5 Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen

Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sowie alle sonstigen Angaben auf
den Zeichnungsblattern, wie die Nummerierung der Abbildungen und der
Zeichnungsblatter, zulassige Erlauterungen und die Einteilung eines
Malistabs miuissen einfach und eindeutig sein und dirfen nicht in
Klammern, Anflhrungszeichen, Kreisen oder anderen Umrahmungen
stehen. Zeichen, die Minuten, Sekunden oder Grade anzeigen, sind
zuldssig. Zahlen, Buchstaben und Bezugszeichen sollten vorzugsweise in
derselben Richtung angeordnet werden wie die Abbildung, damit das Blatt
beim Lesen nicht gedreht werden muss. Sie sollten nicht so in den
geschlossenen und komplexen Teilen der Zeichnungen positioniert werden,
dass deren genaueres Verstandnis beeintrachtigt wird, und sollten deshalb
selten die Linien kreuzen oder sich mit diesen vermischen. Zahlen,
Buchstaben und Bezugszeichen sollten grundsatzlich moglichst eng an den
betreffenden Teil gesetzt werden.

PCTLF15.148
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7.5.1 Bezugslinien

Bezugslinien (auch Fuhrungslinien genannt), d. h. Linien zwischen den
Bezugszeichen (z. B. Bezugsnummern) und den Einzelteilen, auf die
Bezug genommen wird, kdnnen gerade oder gekrimmt sein und sollten
moglichst kurz sein. Sie mulssen in unmittelbarer Nahe des
Bezugszeichens beginnen und bis zum angegebenen Teil reichen.
Bezugslinien flr bestimmte Bezugszeichen kdnnen weggelassen werden.
Bezugszeichen dieser Art, ohne jegliche Verbindung, geben die Flache
oder den Querschnitt an, worauf sie sich befinden. In solchen Fallen kann
das Bezugszeichen unterstrichen werden, um ganz deutlich zu machen,
dass die Linie nicht versehentlich ausgelassen wurde. Bezugslinien
mussen auf dieselbe Weise ausgefuhrt werden wie andere Linien in der
Zeichnung.

7.5.2 Pfeile
An den Enden der Bezugslinien kdnnen Pfeile angebracht werden, sofern
deren Bedeutung klar ist.

- Ein freistehender Pfeil bezieht sich auf den gesamten Abschnitt, auf
den er gerichtet ist.

- Ein Pfeil, der eine Linie berihrt, bezieht sich auf die Flache, die in
Pfeilrichtung gesehen von dieser Linie begrenzt wird.

- Pfeile kdnnen gegebenenfalls auch zur Anzeige einer Bewegungs-
richtung angewandt werden.

7.5.3 Hohe der Ziffern und Buchstaben in den Zeichnungen

Ziffern und Buchstaben miissen mindestens 0,32 cm hoch sein. Fir die
Beschriftung der Zeichnungen ist die lateinische bzw. wo Ublich die
griechische Schrift zu verwenden.

7.5.4 Ubereinstimmung der Bezugszeichen in der Beschreibung und
in den Patentanspriichen mit denen in den Zeichnungen
Bezugszeichen sind in der Beschreibung, den Anspriichen und den Zeich-
nungen einheitlich zu verwenden. Insbesondere dirfen in den Zeichnungen
keine Bezugszeichen erscheinen, die nicht auch in der Beschreibung
genannt sind, und umgekehrt.

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile missen in der
gesamten internationalen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.

Bei internationalen Anmeldungen zu komplizierten Gegenstidnden mit
vielen Zeichnungen sollte am Ende der Beschreibung eine Liste aller
Bezugszeichen eingefligt werden.

7.5.5 Ubereinstimmung der Bezugszeichen innerhalb der
Zeichnungen

Gleiche mit Bezugszeichen gekennzeichnete Teile muissen in der
gesamten internationalen Anmeldung die gleichen Zeichen erhalten.
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7.6 Unterschiedliche MaRstabe

Jeder Teil der Abbildung muss im richtigen Verhaltnis zu jedem anderen
Teil der Abbildung stehen, sofern nicht die Verwendung eines anderen
Verhaltnisses fiir die Ubersichtlichkeit der Abbildung unerlasslich ist.

8. Erlauterungen in den Zeichnungen

Die Zeichnungen dirfen keine Erlduterungen enthalten; ausgenommen
sind kurze unentbehrliche Angaben wie "Wasser", "Dampf", "offen",
"geschlossen" oder "Schnitt nach AB" sowie kurze Stichworte in elek-
trischen Schaltplanen und Blockschaltbildern oder Flussdiagrammen, die
fur das Verstandnis unentbehrlich sind. Verwendete Erlduterungen sind so
zu platzieren, dass sie gegebenenfalls mit einer Ubersetzung Uberlagert
werden kdnnen, ohne dass Zeichnungslinien abgedeckt werden.

Solche unentbehrlichen Erlduterungen mussen den Erfordernissen fur die
Schreibweise von Texten genugen.

Werden Textbestandteile der Zeichnungen in einer anderen Sprache
eingereicht als die Beschreibung und die Anspriche, fordert das Anmelde-
amt den Anmelder auf, eine Ubersetzung in der Sprache einzureichen, in

ist, ob die so berichtigte internationale Anmeldung als zurtickgenommen gilt
oder nicht; eine internationale Anmeldung kann jedoch nicht wegen
genommen gelten, we.r.1.r.1. s.i.é"aiése Erfordernisse so weit erfiillt, als dies flr
eine im Wesentlichen einheitliche internationale Veroffentlichung erforder-

9. Allgemein anerkannte Symbole

Bekannte Vorrichtungen kénnen mit Symbolen veranschaulicht werden, die
eine allgemein gebrauchliche Bedeutung haben und allgemein auf dem
Fachgebiet anerkannt sind, sofern nicht weitere Einzelheiten fir das
Verstandnis des Gegenstands der beanspruchten Erfindung erforderlich
sind. Andere Zeichen oder Symbole kénnen dann verwendet werden, wenn
sie nicht zu Verwechslungen mit bestehenden gebrauchlichen Symbolen
fihren, leicht erfasst werden konnen, d. h. einfach sind, und im Text der
Beschreibung unmissverstandlich erklart werden. Unterschiedliche Arten
von Schraffierungen kénnen hinsichtlich der Art eines im Schnitt gesehe-
nen Stoffes auch unterschiedliche allgemein gebrauchliche Bedeutung
haben.

10. Anderung der Zeichnungen
Die Zeichnungen kdnnen wahrend der internationalen Phase nur geandert
werden, wenn der Anmelder einen Antrag auf internationale vorlaufige

PCT LF15.156

RL/RO 55, 57, 62 und
63
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Genugen die am Anmeldedatum eingereichten Zeichnungen den
einheitliche internationale Veréffentlichung erforderlich ist, fordert das EPA
als Anmeldeamt den Anmelder auf, innerhalb von zwei Monaten nach der
Aufforderung eine Berichtigung einzureichen (Form PCT/RO/106). Stellt
das EPA als Anmeldeamt fest, dass die Mangel nicht bzw. nicht fristgerecht
behoben wurden, gilt die internationale Anmeldung als zuriickgenommen
(Form PCT/RO/117). Eine internationale Anmeldung kann nicht wegen
genommen gelten, wenn sie diese Erfordernisse so weit erfilllt, wie dies fur
eine im Wesentlichen einheitliche internationale Veroffentlichung
erforderlich ist.

11. Grafische Darstellungen, die nicht als Zeichnungen gelten
Enthalten die Beschreibung, die Anspriiche oder die Zusammenfassung
Tabellen oder chemische oder mathematische Formeln, so gelten diese
nicht als Zeichnungen und unterliegen daher auch nicht denselben
Erfordernissen wie Zeichnungen.

11.1 Chemische oder mathematische Formeln

Die Beschreibung, die Anspriche und die Zusammenfassung kénnen
chemische oder mathematische Formeln enthalten. Diese Formeln kdnnen
erforderlichenfalls handgeschrieben oder gezeichnet sein, aber es
empfiehlt sich, entsprechende Zeichenhilfen oder sonstige Hilfsmittel wie
Schablonen oder Transferpapier zu verwenden. Formeln dlrfen aus
praktischen Griinden auf einem oder mehreren Blattern der Beschreibung
zusammengefasst und mit Seitenzahlen versehen werden. Es ist daher
ratsam, jede Formel mit einem Bezugszeichen zu versehen und in der
Beschreibung entsprechend auf diese Formeln zu verweisen.

Fur die chemischen oder mathematischen Formeln missen die allgemein
Ublichen Symbole verwendet werden, die zeichnerisch so wiederzugeben
sind, dass Unklarheiten ausgeschlossen werden. Nicht mit Maschine
geschriebene Zahlen, Buchstaben und Zeichen missen gut lesbar sein und
in den verschiedenen Formeln Ubereinstimmen, unabhangig davon, in
welchem Bestandteil der internationalen Anmeldung sie vorkommen.
Chemische und mathematische Formeln, die im Text der internationalen
Anmeldung stehen, missen mit Symbolen versehen sein, deren
GroRRbuchstaben mindestens 0,21 cm hoch sind. Stehen sie auf den
Zeichnungsblattern, so mussen ihre Symbole mindestens 0,32 cm hoch
sein. Mathematische Symbole einer Formel, die in der Beschreibung oder
auf den Zeichnungsblattern enthalten ist, missen in der Beschreibung
erldutert werden, sofern sich ihre Bedeutung nicht aus dem Zusam-
menhang erschlief3t. In jedem Fall ist es méglich, alle verwendeten mathe-
matischen Symbole in einem Verzeichnis zusammenzufassen.
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11.2 Tabellen

11.2.1 Tabellen in der Beschreibung

Die Beschreibung kann Tabellen enthalten. Tabellen durfen aus
praktischen Grinden auf einem oder mehreren Blattern der Beschreibung
zusammengefasst und mit Seitenzahlen versehen werden. Sind mehrere
Tabellen erforderlich, so sollte jede Tabelle durch eine rdmische Zahl (die
von der Seitennummerierung der Beschreibung und der Zeichnungen
sowie von der Nummerierung der Abbildungen unabhangig ist), durch
einen Grolbuchstaben, durch einen den Inhalt wiedergebenden Titel oder
auf andere Weise gekennzeichnet sein. Zeilen und Spalten ist jeweils ein
Kopf mit Erlduterungen zum Inhalt der Zeile bzw. Spalte sowie gegebe-
nenfalls zu den verwendeten Einheiten voranzustellen. Tabellen sind
mdglichst im Hochformat auf den Blattern anzuordnen. Wenn sie im
Hochformat nicht befriedigend dargestellt werden kdnnen, sind sie im
Querformat mit dem Kopf der Tabellen auf der linken Seite des Blattes
anzuordnen.

11.2.2 Tabellen in den Patentanspriichen

Die Anspriche dirfen Tabellen enthalten, wenn ihr Gegenstand dies
winschenswert erscheinen lasst. In diesem Fall missen die Tabellen in
dem betreffenden Anspruch enthalten sein; es ist nicht méglich, sie den
Anspriichen als Anlage beizufiigen oder auf Tabellen hinzuweisen, die in
der Beschreibung enthalten sind.

PCTLF15.109

PCTLF15.125
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Kapitel VI — Formalpriifung

1. Prioritatsanspruch

Dieses Kapitel soll alle Formerfordernisse flr die Beanspruchung einer
Prioritdt in internationalen Anmeldungen zusammenfassen. In der vorlie-
genden Ausgabe befasst es sich hauptsachlich mit den Formerfordernissen
auf Aufforderung sowie mit der Wiederherstellung des Prioritatsrechts.
Darlber hinaus enthalt es zusatzliche Informationen zur Berechtigung des
eine Prioritat in Anspruchzunehmen Weitere relevante Aspekte werden in
den kommenden Ausgaben schrittweise erganzt. Weitere Informationen
siehe F-VI.

1.1 Formerfordernisse nach Regel 4.10

In einer internationalen Anmeldung kann die Prioritédt einer oder mehrerer
frGherer Anmeldungen in Anspruch genommen werden. Der Prioritatsan-
spruch muss im PCT-Antrag (Formblatt PCT/RO/101) angegeben werden

und muss folgenden Erfordernissen genligen:

a) Die frihere Anmeldung muss in einem oder mit Wirkung fiir einen
Vertragsstaat der Pariser VerbandsiUbereinkunft zum Schutz des
gewerblichen Eigentums ("Pariser Verbandslbereinkunft") oder in
einem oder mit Wirkung fiir ein Mitglied der Welthandelsorganisation,
das nicht der Pariser Verbandsiubereinkunft angehort, eingereicht
worden sein.

b) Der Prioritdtsanspruch muss Folgendes enthalten:
i) das Datum, an dem die frlhere Anmeldung eingereicht wurde,
i) das Aktenzeichen der friiheren Anmeldung,

iii)) wenn die frihere Anmeldung eine nationale Anmeldung ist, das
Land, in dem die frilhere Anmeldung eingereicht wurde,

iv)  wenn die frihere Anmeldung eine regionale Anmeldung ist,
die Behorde, bei der die frihere Anmeldung eingereicht wurde
und die nach dem jeweiligen regionalen Patentvertrag mit der
Erteilung regionaler Patente beauftragt ist,

V) wenn die frihere Anmeldung eine internationale Anmeldung
ist, das Anmeldeamt, bei dem sie eingereicht wurde.

c) Ist die frihere Anmeldung eine regionale oder internationale
Anmeldung, so kann der Anmelder auf Wunsch, auch wenn dies in
staaten der Pariser Verbandsubereinkunft angeben, fir den bzw. die
die frihere Anmeldung eingereicht wurde. Mindestens ein
Vertragsstaat der Pariser Verbandsubereinkunft oder Mitglied der
Welthandelsorganisation, fiir den bzw. das diese frihere Anmeldung

PCT LF 1 5.057 ff.
RL/RO 166 ff.
RL/AISPE 6.03
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erfolgte, ist zu benennen, wenn es sich bei der friheren Anmeldung
um eine bei der ARIPO eingereichte regionale Anmeldung handelt.

Die Formulierung "in einem oder mit Wirkung fur" ein Land, einen
Vertragsstaat oder ein Mitglied bedeutet, dass es sich bei der friheren
Anmeldung, deren Prioritdt beansprucht wird, um eine nationale, regionale
oder internationale Anmeldung handeln kann. Die fruhere Anmeldung kann
ein Patent, ein Gebrauchsmuster oder einen Erfinderschein betreffen.

1.2 Prioritatsfrist

Das Datum, an dem die friihere Anmeldung eingereicht worden ist, muss
innerhalb der Prioritatsfrist von 12 Monaten vor dem internationalen
Anmeldedatum liegen. Liegt es nach Ablauf dieser Frist, aber noch
innerhalb von zwei Monaten nach deren Ablauf, so wird der
Prioritatsanspruch fir die internationale Phase des PCT-Verfahrens nicht
als nichtig angesehen, unabhangig davon ob eine Wiederherstellung des

Die Prioritatsfrist beginnt am Tag nach dem Anmeldedatum der friheren
Anmeldung. Folglich I1&dsst das RO/EP einen Prioritdtsanspruch, der sich auf
eine Anmeldung mit demselben Anmeldedatum wie die internationale
Anmeldung bezieht, nicht zu und teilt dem Anmelder mit, dass der
Prioritatsanspruch nicht bertcksichtigt wird, sofern der Prioritdtstag nicht

Fallt der letzte Tag der Prioritatsfrist auf einen Tag, an dem das EPA
aufgrund eines offiziellen Feiertags oder aus einem anderen der in
F\.iéh.tmg"e.:.éﬁnet ist oder keine Post zugestellt wird, so endet die Frist am
nachstfolgenden Tag, an dem keiner dieser Umstande mehr besteht. Nicht

Fall von Stérungen im Postdienst.

1.3 Unstimmigkeiten im Prioritatsanspruch

Jede Angabe im Prioritdtsanspruch muss mit der entsprechenden Angabe
im Prioritatsbeleg Ubereinstimmen. Falls eine Angabe im Prioritdtsanspruch
nicht mit der entsprechenden Angabe im Prioritdtsbeleg Ubereinstimmt,
wird der Prioritatsanspruch jedoch flir die internationale Phase des PCT-
Verfahrens nicht als nichtig angesehen. Stattdessen weist das RO in einem
solchen Fall den Anmelder auf die Unstimmigkeit hin und fordert ihn zur

1.4 Mangel im Prioritatsanspruch
Stellt das RO fest, dass

- das fir die frGhere Anmeldung angegebene Anmeldedatum nicht
innerhalb der dem internationalen Anmeldedatum vorausgehenden
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- eine Angabe im Prioritdtsanspruch nicht mit der entsprechenden

so wird es den Anmelder unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/110

i) zur Berichtigung des Prioritdtsanspruchs auffordern (PCT/R0O/110,
Anhang A) und/oder,

ii) falls das internationale Anmeldedatum innerhalb von zwei Monaten
nach Ablauf der Prioritatsfrist liegt, darauf hinweisen, dass eine
Wiederherstellung des Prioritatsrechts beantragt werden kann
(PCT/RO/110, Anhang B).

1.4.1 Berichtigungen des Prioritatsanspruchs auf Aufforderung

Das RO fordert den Anmelder auf, die (in Anhang A des Formblatts
PCT/RO/110 angegebenen) Mangel im Prioritatsanspruch innerhalb einer
Frist von 16 Monaten nach dem Prioritatsdatum oder, wenn sich durch die
Berichtigung das Prioritdtsdatum andert, innerhalb von 16 Monaten nach
dem so geanderten Prioritdtsdatum zu berichtigen, je nachdem, welche
16-Monatsfrist zuerst ablauft, sofern eine solche Berichtigung bis zum
Ablauf von vier Monaten nach dem internationalen Anmeldedatum einge-
reicht werden kann.

Nach Eingang einer Erwiderung auf die Aufforderung zur Berichtigung von
Mangeln im Prioritatsanspruch prift das RO, ob die Angaben des
Anmelders innerhalb der vorgeschriebenen Frist eingegangen sind und den

folgt das RO dem in RL/RO 170 beschriebenen Verfahren.

Unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/111 unterrichtet es den
Anmelder entsprechend und Ubermittelt eine Abschrift dieser Mitteilung
sowie desjenigen Blatts des PCT-Antrags, aus dem die Berichtigungen
hervorgehen, an das IB bzw. die ISA.

Geht die Mitteilung zur Berichtigung des Prioritatsanspruchs vor der
und spatestens einen Monat nach Ablauf der Frist ein, so giltns;ié"a-l-é"%r
Ablauf der vorgeschriebenen Frist eingegangen.

1.4.2 Nichtberichtigung eines Mangels

Reicht der Anmelder auf die Aufforderung zur Berichtigung des Prioritats-
anspruchs hin vor Ablauf der vorgeschriebenen Frist keine Mitteilung zur
Prioritdtsanspruch fir das PCT-Verfahren als nichtig und das RO erklart
dies unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/111. Es markiert den PCT-
Antrag, wie in RL/RO 172 beschrieben, und Ubermittelt aulRerdem eine
Abschrift seiner Erklarung sowie des die Markierungen enthaltenden Blatts
des PCT-Antrags an das IB bzw. die ISA.

PCT/Al 314 (a)
RL/RO 169
RL/RO 170

letzter Satz

PCT/Al 302
RL/RO 169
RL/RO 171
RL/RO 172
PCT LF 16.043
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RL/RO 166C
RL/RO 166D
RL/RO 166E
RL/RO 166G
PCT LF 15.064 -
5.069

RL/RO 166F
RL/RO 166J - 166M

1.5 Wiederherstellung des Prioritatsrechts

Hat die internationale Anmeldung ein internationales Anmeldedatum, das
zwar nach dem Tag liegt, an dem die Prioritatsfrist abgelaufen ist, aber
nicht mehr als zwei Monate nach diesem Tag, so kann der Anmelder beim
RO eine Wiederherstellung des Prioritatsrechts beantragen. Dies kann
direkt auf dem Antragsformblatt (Feld Nr. VI) oder separat beantragt
werden (entweder nach Erhalt des Informationsformblatts vom RO unter

oder auf eigene Initiative des Anmelders).
Ein Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts ist zulassig, wenn:

a) das internationale Anmeldedatum innerhalb der Frist von zwei
Monaten nach Ablauf der Prioritatsfrist liegt; ist in der internationalen
Anmeldung kein Prioritatsanspruch fur die fruhere Anmeldung
enthalten, so muss dieser innerhalb derselben Frist hinzugefugt

b) der Antrag innerhalb der Frist von zwei Monaten nach Ablauf der
Prioritatsfrist gestellt wird und Grunde fur das Versaumnis enthalt;

c) die Gebuhr flr den Antrag auf Wiederherstellung des Prioritatsrechts
entrichtet W|rdandem die Prioritatsfrist abgelaufen ist; diese Frist
kann vor dem EPA als RO nicht verlangert werden.

Das EPA als Anmeldeamt gibt einem Antrag auf Wiederherstellung des
Prioritatsrechts nur statt, wenn alle nach den gegebenen Umstanden
gebotene Sorgfalt beachtet wurde ("Sorgfaltserfordernis"). Damit dieses
Erfordernis erfullt ist, muss der Anmelder dem RO ausreichend
nachweisen, dass das Versaumnis, die internationale Anmeldung innerhalb
der Prioritatsfrist einzureichen, trotz Beachtung der nach den gegebenen
Umstanden gebotenen Sorgfalt erfolgt ist. Das Erfordernis der gebotenen
Sorgfalt kann nur dann als erfillt gelten, wenn der Anmelder alle von einem
entsprechend umsichtigen Anmelder zu erwartenden Vorkehrungen
getroffen hat. In der Begrindung des Antrags sind alle fur die verspatete
Einreichung ursachlichen Tatsachen und Umstande sowie samtliche mit
dem Ziel einer fristgerechten Einreichung der internationalen Anmeldung
ergriffenen Abhilfe- und Gegenmalnahmen im Detail anzuflihren. Die
gebotene Sorgfalt gilt als beachtet, wenn die Versaumung der Frist
entweder durch auflerordentliche Umstande oder durch ein einmaliges
Versehen in einem ansonsten gut funktionierenden Fristeniberwachungs-
system verursacht worden ist.
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Nach der Praxis des RO/EP werden Umstande als aulerordentlich
angesehen, wenn sie auferhalb normaler Arbeitsabldufe entweder
unerwartet oder aufgrund einer UnregelmaBigkeit auftreten, wie
beispielsweise einer plotzlichen schweren Krankheit oder einer
innerbetrieblichen Umorganisation und eines damit verbundenen Umzugs.
Ob tatsachlich auRerordentliche Umstande vorlagen, hangt jedoch vom
Einzelfall ab, und der Beurteilungsmafistab ist sehr streng. Als Vorliegen
aulderordentlicher Umstande kann insbesondere hohere Gewalt angesehen
werden, worunter jedes unvorhersehbare und unvermeidbare Ereignis von
aullen zu verstehen ist, das sich der Kontrolle des Anmelders bzw. des
Anwalts entzieht. Zu solchen Ereignissen zahlen Katastrophen wie Stirme,
Vulkanausbriiche, Erdbeben, internationale Konflikte und Kriege. Die
gebotene Sorgfalt gilt im Allgemeinen als beachtet, wenn nachgewiesen
wird, dass die Folgen des jeweiligen Ereignisses unvorhersehbar und
unvermeidbar waren.

Die Prifung, ob das Versaumnis, die internationale Anmeldung innerhalb
der Prioritatsfrist einzureichen, durch ein einmaliges Versehen in einem
ansonsten gut funktionierenden Fristenlberwachungssystem verursacht
wurde, berucksichtigt unter anderem die Unternehmensgrofie des Anmel-
ders und seines Vertreters. Im Falle eines Einzel- oder Kleinanmelders
kann nicht derselbe Sorgfaltsmalstab angelegt werden wie im Falle der
Patentabteilung eines GrofRunternehmens. Auch wird die Sorgfalt, die es zu
beachten gilt, unterschiedlich beurteilt, je nachdem ob das Versaumnis
dem Anmelder, dem beauftragten Anwalt oder einer Hilfsperson
zuzuschreiben ist.

Das RO/EP prift die Sachlage jedes Einzelfalls ausgehend von den in
RL/RO 166J - 166M zusammengefassten Grundsatzen. Die Rechtsprechung
der Beschwerdekammern des EPA (in Bezug auf die Wiedereinsetzung in

Beabsichtigt das RO, die beantragte Wiederherstellung des Prioritatsrechts
abzulehnen, weil seiner Auffassung nach die Begrindung nicht ausreicht,
um zu ermitteln, ob der Anmelder das Sorgfaltserfordernis erflillt hat, oder
weil das Sorgfaltserfordernis offenbar nicht erfillt ist, so fordert es den
Anmelder auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten weitere Beweismittel
einzureichen und/oder zu der beabsichtigten Ablehnung Stellung zu
nehmen (Formblatt PCT/RO/158). Im Anhang zum Formblatt PCT/RO/158
erlautert das RO detailliert, warum es beabsichtigt, den Antrag abzulehnen.
Nach Ablauf der Zweimonatsfrist erlasst das RO unter Berticksichtigung
der bis dahin vorliegenden Informationen eine Entscheidung, mit der es das
Prioritatsrecht wiederherstellt oder die beantragte Wiederherstellung des
Prioritatsrechts ablehnt (Formblatt PCT/RO/159).

Das RO ubermittelt eine Abschrift aller einschlagigen Dokumente, die es
vom Anmelder erhalten hat, an das IB (einschlieRlich einer Abschrift des
Wiederherstellungsantrags, der Begrindung, etwaiger Erklarungen und
sonstiger Beweismittel), es sei denn, es entscheidet entweder auf
begriindeten Antrag des Anmelders oder von Amts wegen, dass bestimmte

9)
RL/RO 166R

RL/RO 166S

PCT/Al 315

RL/RO 166N
RL/RO 166S
RL/RO 166T
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Dokumente (oder Teile davon) nicht Ubermittelt werden sollen. In diesem
Fall unterrichtet es das IB entsprechend. Erhalt das RO einen begriindeten
Antrag des Anmelders, Dokumente (oder Teile davon) nicht an das IB zu
Ubermitteln, entscheidet aber dennoch, die betreffenden Dokumente (oder
Teile) an das IB zu Ubermitteln, so teilt es dem Anmelder auch diese
Entscheidung mit (im entsprechenden Feld des Formblatts PCT/RO/159).

Das RO entscheidet sich gegen eine Ubermittlung von Dokumenten an das
IB, wenn es feststellt, dass ein Dokument oder ein Teil davon den

i) das Dokument oder ein Teil davon dient nicht offensichtlich dem
Zweck, die Offentlichkeit Uber die internationale Anmeldung zu
unterrichten,

ii) die Veroffentlichung oder Offenlegung des Dokuments oder eines
Teils davon wirde eindeutig personliche oder wirtschaftliche
Interessen einer Person beeintrachtigen,

i) es besteht kein Ubergeordnetes offentliches Interesse an einem
Zugriff auf das Dokument oder einen Teil davon.

Ein Dokument oder ein Teil davon dient "nicht offensichtlich dem Zweck,
die Offentlichkeit (iber die internationale Anmeldung zu unterrichten", wenn
das Dokument bzw. der Dokumententeil flr die Offenbarung oder
Beurteilung der internationalen Anmeldung als solche eindeutig irrelevant
ist. Die Offenlegung eines Dokuments oder eines Teils davon wirde
"eindeutig personliche oder wirtschaftliche Interessen einer Person
beeintrachtigen", wenn sie spezifischen und konkreten persdnlichen oder
wirtschaftlichen Interessen dieser Person schadet. Eine rein abstrakte
Beeintrachtigung hypothetischer persénlicher oder wirtschaftlicher
Interessen reicht in der Regel nicht aus.

Eine Entscheidung des RO/EP, das Prioritdtsrecht wiederherzustellen, ist
vor dem EPA als Bestimmungsamt und im Allgemeinem vor allen
Bestimmungsamtern wirksam, es sei denn, ein Bestimmungsamt hat eine

Eine Entscheidung des Anmeldeamts Uber einen Antrag auf Wieder-
herstellung 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 wahrend der internationalen Phase nicht
als nichtig betrachtet werden darf. Ist der Prioritdtsanspruch der einzige
oder der erste in der internationalen Anmeldung, so gilt er weiterhin als
Grundlage fiur die Berechnung aller Fristen in der internationalen Phase,
einschliellich der Fristen fiir 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 als
Anmeldeamt den Antrag auf Wiederherstellung abgelehnt, so kann der
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Anmelder in der nationalen Phase, d. h. im Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt und vor jedem anderen Bestimmungsamt, das keinen

1.6 Berechtigung des Anmelders, eine Prioritat in Anspruch zu
nehmen

Die Prioritdt einer friheren Anmeldung beanspruchen kann nur der
Anmelder, der sie eingereicht hat, oder sein Rechtsnachfolger in Bezug auf
das Prioritatsrecht. Ob der Anmelder tatsachlich berechtigt ist, die Prioritat
einer frGheren Anmeldung in Anspruch zu nehmen, wird in der
internationalen Phase nicht geprtift.

Einzelheiten zum Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder

1.7 Einreichung des Prioritatsbelegs

Beansprucht der Anmelder die Prioritat einer friheren Anmeldung, so ist
innerhalb von 16 Monaten nach dem Priorititsdatum eine beglaubigte
Abschrift dieser friheren Anmeldung ("Prioritatsbeleg") beim Anmeldeamt
oder beim IB einzureichen. Wurde die frihere Anmeldung jedoch beim
Anmeldeamt eingereicht, kann der Anmelder beim Anmeldeamt
beantragen, dass dieses eine beglaubigte Abschrift der friiheren
Anmeldung an das IB Ubermittelt. Dafiir ist ein Kastchen in Feld Nr. VI des
PCT-Antrags vorgesehen.

Fir die Erstellung einer beglaubigten Abschrift einer friheren Anmeldung
und deren Ubermittiung an das IB erhebt das EPA als Anmeldeamt eine
das IB einen Prioritdtsbeleg Uber den digitalen Zugangsservice (DAS)
abruft, und dieser dort verfiigbar ist. Liegt kein Antrag Gber den DAS vor, so
nimmt das EPA als Anmeldeamt die Abschrift einer friheren Anmeldung
nicht geblhrenfrei 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 Amt eingereicht wurde,
kann beim IB beantragt werden, dass es eine beglaubigte Abschrift der
friheren Anmeldung Uber den DAS bezieht. Daflir enthdlt 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 frlhere Anmeldung eine ab dem 1. November 2018 eingereichte
europaische Patentanmeldung ist, ersucht werden, eine beglaubigte
Abschrift Uber den DAS abzurufen, weil das EPA seit diesem Datum fir
europaische 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 friheren,
beim EPA als Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung
beansprucht. Da fir jede internationale Anmeldung automatisch ein DAS-
Zugangscode vom EPA als Anmeldeamt erstellt wird, ist es nicht
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Verbandsiibereinkunft
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Kapitel — EP.29
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Anmelder, Anhang B

erforderlich, dass der Anmelder durch Auswahl des Kastchens im PCT-
Antragsformblatt beantragt, dass das Anmeldeamt die internationale
Anmeldung Uber den DAS bereitstellt.

In der internationalen Phase vor dem EPA als Anmeldeamt kénnen
elektronische Prioritatsunterlagen auf’erdem mittels ePCT zusammen mit
dem Formblatt PCT/RO/101 beim EPA bzw. anschlieRend beim IB
eingereicht werden. Naheres zur Einreichung des Prioritatsbelegs enthalt

1.8 Beglaubigte Abschriften von internationalen Anmeldungen

Bendtigt der Anmelder eine beglaubigte Abschrift einer beim EPA als
Anmeldeamt eingereichten internationalen Anmeldung, kann er dies beim
EPA unter Entrichtung der ggf. dafir falligen Gebuhr beantragen (siehe
A-lll, 4.4.2). Uber MyEPO beantragte beglaubigte Abschriften werden vom
EPA entweder elektronisch Uber die Mailbox oder auf Antrag in Papierform
ausgestellt. Bei Beantragung auf anderem Weg wird diebeglaubigte

Abschrift in Papierform ausgestellt.

2. Bestimmungsstaaten

Mit einer internationalen Anmeldung kann fir jeden PCT-Vertragsstaat
Patentschutz oder ein anderes Schutzrecht (z. B. ein Gebrauchsmuster)
beantragt werden.

Die Einreichung eines PCT-Antrags beinhaltet eine automatische und
umfassende Bestimmung aller Vertragsstaaten, fir die der PCT am
internationalen Anmeldedatum verbindlich ist, und zwar fir jede Art von
Schutzrecht, die in diesen Staaten zuganglich ist, und fiir 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 Patent-
schutz durch ein europaisches Patent begehrt wird, muss erst bei Eintritt in
die europaische Phase gefallt werden. Hinweis: Tritt ein Staat dem EPU
nach dem internationalen Anmeldedatum bei, kann das EPA fir diesen
EPU-Staat nicht als Bestimmungsamt tatig werden, und fir diesen Staat
kann kein europaisches Patent erteilt werden. Der Tag des Eintritts in die
europaische Phase spielt hierbei keine Rolle.

2.1 Ausnahme von der Bestimmung aufgrund nationaler
Rechtsvorschriften

Deutschland (DE), Japan (JP) und die Republik Korea (KR) kénnen
aufgrund ihrer besonderen nationalen Rechtsvorschriften in Feld Nr. V des
PCT-Antrags durch Ankreuzen der entsprechenden Kastchen von der
ansonsten automatischen Bestimmung ausgenommen werden. Das
Ankreuzen dieser Kastchen gilt nicht als Zuricknahme der Bestimmung,
sondern als Ausnahme der betreffenden Staaten von der Bestimmung.

Nach dem nationalen Recht dieser Staaten flhrt die Einreichung einer
internationalen Anmeldung, die diesen Staat bestimmt und die Prioritat
einer frlheren, in diesem Staat eingereichten nationalen Anmeldung
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beansprucht, dazu, dass die Wirkung der frGheren nationalen Anmeldung
mit denselben Folgen endet wie die Zurtcknahme dieser fruheren
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 Patentdamtern
erhaltlich.

Bei den EPU-Vertragsstaaten stellt sich das Problem der Selbstbenennung
nur fur 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 europaischen
Patent gilt nicht als Selbstbenennung und ist daher von der Problematik
nicht betroffen. Es besteht also kein Grund, die automatische Bestimmung
"EP" zurickzunehmen. 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 fruhere deutsche nationale Anmeldung als
zurickgenommen.

2.2 Sperrung des nationalen Wegs

Das nationale Recht einiger EPU-Vertragsstaaten sieht vor, dass auf der
Grundlage einer internationalen Anmeldung flr diese Staaten nur ein
europaisches Patent erlangt werden kann. Folgende Staaten haben 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 (S1) und Zypern (CY).

3. Erstreckungs- und Validierungsstaaten

3.1 Erstreckungsstaaten

Zwischen 1993 und 2009 hat die Europaische Patentorganisation
sogenannte Erstreckungsabkommen mit mehreren europaischen 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 angehért (Bosnien und Herzegowina). GemaR
einem Erstreckungsabkommen und dem jeweiligen nationalen Recht
kénnen Anmelder europaische Patentanmeldungen und Patente auf einen
Erstreckungsstaat ausdehnen, wobei die erstreckten Patente im
Wesentlichen den gleichen Schutz gewahren wie die vom EPA fir die
derzeit 39 Mitgliedstaaten der Europaischen Patentorganisation erteilten
Patente. Die erste Voraussetzung fiir eine wirksame Erstreckung ist, dass
der Anmelder einen Erstreckungsantrag stellt und die
Erstreckungsgebuhr(en) fristgerecht entrichtet, d. h. innerhalb der Frist fur
die Vornahme der fur den Eintritt einer internationalen Anmeldung in die
europaische Phase erforderlichen Handlungen oder innerhalb von sechs
Monaten nach dem Tag der Verdffentlichung des internationalen
Recherchenberichts, je nachdem welche Frist spater ablauft. Die zweite
Voraussetzung ist, dass am internationalen Anmeldedatum das
Erstreckungsabkommen in Kraft ist und der Erstreckungsstaat dem PCT
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angehort sowie in der internationalen Anmeldung fur ein nationales Patent
bestimmt ist.

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

Erstreckung kann fiir den folgenden europaischen Staat beantragt werden:
- Bosnien und Herzegowina (BA) (seit 1. Dezember 2004)

Die Erstreckungsabkommen mit Albanien (AL), Kroatien (HR),
Lettland (LV), Litauen (LT), Montenegro (ME), Nordmazedonien (MK),
Rumanien (RO), Serbien (RS) und Slowenien (Sl) endeten mit dem Beitritt
dieser Staaten zum EPU. Das Erstreckungssystem gilt aber weiterhin fur
alle Anmeldungen, die vor dem Datum eingereicht wurden, an dem das
jeweilige Erstreckungsabkommen endete.

In Anbetracht der Frist flr die Entrichtung der Erstreckungsgebtihren ist es
nicht erforderlich, vor Eintritt der Anmeldung in die europaische Phase zu
entscheiden, ob eine Erstreckung beantragt werden soll, und die
entsprechende Erstreckungsgeblihr zu entrichten.

3.2 Validierungsstaaten

Neben den Erstreckungsabkommen hat die Europaische
Patentorganisation  Validierungsabkommen mit  einigen  Staaten
geschlossen, die nicht dem EPU angehdren und daher nicht unter die
Bestimmung "EP" fallen (Validierungsstaaten). Diese
Validierungsabkommen sind im Gegensatz zu Erstreckungsabkommen
nicht auf europaische Staaten beschrankt. Gemal diesen Abkommen und
dem jeweiligen nationalen Recht koénnen Anmelder europaische
Patentanmeldungen und Patente in Validierungsstaaten validieren, wobei
die validierten Patente im Wesentlichen den gleichen Schutz geniel3en wie
die vom EPA fir die Mitgliedstaaten der Europaischen Patentorganisation
erteilten Patente.

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

Validierung kann fir folgende Staaten beantragt werden:

Marokko (MA) seit 1. Marz 2015

Republik Moldau (MD) seit 1. November 2015

Tunesien (TN) seit 1. Dezember 2017

Kambodscha (KH) seit 1. Marz 2018

Georgien (GE) seit 15. Januar 2024

Demokratische
Volksrepublik Laos (LA)

seit 1. April 2025

4. Erfindernennung

Der Erfinder sollte immer genannt werden, sofern nicht besondere Griinde
dagegen sprechen. Name und Anschrift des Erfinders missen im PCT-
Antragsformblatt (Feld Nr. Ill) angegeben werden, wenn der Anmelder in
einem Staat in die nationale Phase eintreten will, dessen nationales Recht
vorschreibt, dass zum Anmeldezeitpunkt Angaben Uber den Erfinder
gemacht werden. Die Folgen einer Nichterfillung dieser Erfordernisse
regelt das jeweilige nationale Recht. Es gibt keine Auswirkungen auf die
internationale Phase. Aktuelle Informationen Uber die nationalen
Rechtsvorschriften aller PCT-Vertragsstaaten enthalt der PCT-Leitfaden
der WIPO, Anhang B.

Strebt der Anmelder ein europaisches Patent an, so hat er die Angaben
Uber den Erfinder — wenn diese nicht schon in der internationalen Phase
eingereicht wurden — bei Eintritt in die europaische Phase zu machen

PCT LF 1, 5.035 -
5.038
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Kapitel VIl — Sprachen
1. Bei der Einreichung zulassige Sprachen

1.1 Allgemeines

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 dem IB
Ubermittelt, das dann anstelle des EPA als Anmeldeamt tatig wird. Eine
Anmeldung kann beim EPA als Anmeldeamt also nur in den drei Sprachen
eingereichte europaische Paté-r-l.t-é-r-l-fﬁéiaij.ﬁgen (Euro-Direkt-Anmeldungen)
festgelegt sind.

1.2 In mehreren Sprachen eingereichte internationale Anmeldungen

1.2.1 Zusammenfassung und Textbestandteile der Zeichnungen
Werden die Zusammenfassung und/oder Textbestandteile der
Zeichnungen nicht in derselben Sprache eingereicht wie die Beschreibung
und die Anspriche, so fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf
(Formblatt PCT/RO/106), diesen Mangel innerhalb von zwei Monaten nach
dem Datum der Aufforderung zu beseitigen. Reicht der Anmelder auf diese
Aufforderung hin innerhalb der vorgeschriebenen Frist eine Ubersetzung in
der Sprache ein, die in der Aufforderung angegeben ist, so bleibt das
internationale Anmeldedatum unberunhrt.

1.2.2 Antrag

Erklarungen) kann beim EPA als Anmeldeamt in einer der EPA-
Amtssprachen eingereicht werden (z. B. kann der Antrag in Deutsch und
die tGbrige Anmeldung in Englisch eingereicht werden).

Wird der Antrag nicht in einer der Amtssprachen des EPA eingereicht, so
wird der Anmelder aufgefordert (Formblatt PCT/RO/106), diesen Mangel
innerhalb von zwei Monaten nach dem Datum der Aufforderung zu
beseitigen.

Reicht der Anmelder auf diese Aufforderung hin innerhalb der
vorgeschriebenen Frist eine Ubersetzung in einer der EPA-Amtssprachen
ein, so bleibt das internationale Anmeldedatum unberuhrt.

1.2.3 Beschreibung und Anspriiche

1.2.3.1 Saétze oder kurze Fragmente der Beschreibung und/oder der
Anspriiche sind in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache
abgefasst

Enthalten die Beschreibung und/oder die Anspriche Satze oder kurze
Fragmente, die in einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache
abgefasst sind, so fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf
(PCT/RO/108), beim EPA als Internationaler Recherchenbehdrde einen

RL/RO 62 - 64

RL/RO 60
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bewilligt und gilt ab dem internationalen Anmeldedatum als wirksam.
Anderenfalls kénnen die jeweiligen Satze oder Fragmente der
Beschreibung und/oder der Anspriche fir die Zwecke der internationalen
Recherche und/oder vorlaufigen Priufung nicht weiter berlcksichtigt
werden.

Dieses Szenario liegt nur dann vor, wenn wenige Worter oder Satze in
einer anderen Sprache als der Verfahrenssprache abgefasst sind.

1.2.3.2 Die Beschreibung und/oder die Anspriiche enthalten
technische oder nichttechnische Begriffe in einer anderen Sprache
als der Verfahrenssprache

Enthalten die Beschreibung und/oder die Anspriiche technische oder
nichttechnische  Begriffe in einer anderen Sprache als der
Verfahrenssprache, so prift das EPA, ob die Verwendung dieser Begriffe
auf dem betreffenden Gebiet der Technik Ublich oder Standard ist. In einem
solchen Fall ist keine Ubersetzung erforderlich.

Anderenfalls fordert das EPA als Anmeldeamt den Anmelder auf, einen
Antrag auf Berichtigung gemaf einzureichen (siehe

1.2.4 Sequenzprotokoll

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

2. Verfahrenssprache

Wird eine internationale Anmeldung beim Anmeldeamt in einer der
Amtssprachen des EPA eingereicht, so ist diese Sprache damit als
Verfahrenssprache festgelegt und kann weder in der internationalen Phase

Wird eine internationale Anmeldung beim Anmeldeamt nicht in einer der
Amtssprachen des EPA eingereicht, so ist die Verfahrenssprache vor dem
EPA als internationaler Behoérde die Sprache der fir die Zwecke der
Recherche oder ggf. der internationalen vorlaufigen Priufung eingereichten
Ubersetzung. Die folgenden Abschnitte enthalten Naheres zum Erfordernis
der Ubersetzung.
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2.1 Sprache fiur die Zwecke der internationalen Recherche

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

Wurde die Anmeldung nicht in einer Veroéffentlichungssprache nach dem
PCT eingereicht, so wird die internationale Anmeldung in der Sprache der
Ubersetzung veroffentlicht, die fur das Verfahren vor dem EPA als ISA
eingereicht wurde. Ist die Sprache der internationalen Veroffentlichung eine
Amtssprache des EPA, so ist diese Sprache Verfahrenssprache in der
europaischen Phase und kann nicht gedndert werden. Die Anmelder sollten
daher die Sprache der Ubersetzung fiir die internationale Recherche
sorgfaltig auswahlen.

2.2 Sprache fiir die Zwecke der ergdnzenden internationalen
Recherche

Damit das EPA als SISA eine erganzende internationale Recherche
durchfihrt, muss die internationale Anmeldung in einer der drei
Amtssprachen des EPA, also in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch,
abgefasst sein. Wird die internationale Anmeldung in einer anderen
Sprache eingereicht und wurde keine Ubersetzung der Anmeldung in einer
dieser Sprachen fir die Zwecke des Verfahrens vor der ISA oder der
internationalen Veroéffentlichung eingereicht, so ist beim IB zusammen mit
dem Antrag auf ergdnzende internationale Recherche eine Ubersetzung in
einer der oben genannten Sprachen einzureichen.

2.3 Sprache fiir die Zwecke der internationalen vorlaufigen Priifung

2.3.1 Sprache der internationalen Anmeldung

Damit das EPA als IPEA eine internationale vorlaufige Prifung durchfihrt,
muss die internationale Anmeldung in einer der drei Amtssprachen des
EPA, also in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch, abgefasst sein. Wurde
weder bei der Einreichung noch bei der Veroffentlichung der internationalen
Anmeldung eine der Amtssprachen des EPA verwendet, muss der
Anmelder innerhalb der Frist fuir 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 wurde, aber das EPA als ISA
tatig war, musste der Anmelder bereits eine Ubersetzung firr die Zwecke
der internationalen Recherche beim EPA als ISA einreichen und braucht
daher beim EPA als IPEA keine Ubersetzung mehr einzureichen.

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 und
Anhang A

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 und
Anhang B

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 und
Anhang A
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2.3.2 Sprache der Anderungen

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

2.3.3 Sprache des Antrags
Der Antrag ist auer in den folgenden Fallen in der Sprache der
internationalen Anmeldung einzureichen:

- Ist die Sprache, in der die internationale Anmeldung eingereicht
wurde, eine andere als die, in der sie veroffentlicht wurde, muss der
Antrag in der Veroffentlichungssprache eingereicht werden.

- Muss beim EPA als IPEA eine Ubersetzung der Anmeldung
eingereicht werden, so muss der Antrag in der Sprache dieser
Ubersetzung eingereicht werden.

3. Abweichungen von der Verfahrenssprache im schriftlichen
Verfahren

3.1 Schriftliche Vorbringen

Anderungen und Berichtigungen der internationalen Anmeldung missen in
der Verfahrenssprache eingereicht werden. War jedoch das EPA nicht das
Anmeldeamt und wurde die internationale Anmeldung in einer anderen
Sprache als der Verfahrenssprache eingereicht, so miissen Berichtigungen
der die Anmeldung eingereicht wurde, als auch in der Sprache, in die sie
fur die Zwecke des Verfahrens vor dem EPA (bersetzt wurde
(Verfahrenssprache).

Der Ubrige Schriftverkehr mit dem EPA als Anmeldeamt, (S)ISA und IPEA
kann in jeder seiner drei Amtssprachen an das EPA gerichtet werden.

Das EPA wird jedoch in der Verfahrenssprache antworten.

3.2 In Niederlandisch eingereichte internationale Anmeldungen

Das EPA als ISA und IPEA akzeptiert internationale Anmeldungen in
Niederlandisch, wenn die Anmeldung beim niederlandischen Patentamt als
Anmeldeamt eingereicht wurde.

Fir diese Akten muss also keine Ubersetzung eingereicht werden, damit
das EPA als ISA eine internationale Recherche durchfiihrt. Allerdings muss
beim Anmeldeamt eine Ubersetzung in einer von diesem Amt fir die
Zwecke der internationalen Verodffentlichung zugelassenen Sprache
eingereicht werden, d. h. Deutsch, Englisch oder Franzosisch, wenn das
niederlandische Patentamt das Anmeldeamt ist. Das EPA als ISA erstellt
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den ISR und WO-ISA in dieser Sprache, wenn sie bei Durchfiihrung der
internationalen Recherche bereits bekannt ist; anderenfalls werden sie in
der Sprache des Antrags erstellt, d. h. Deutsch, Englisch oder Franzdsisch.
Siehe auch PCT-Leitfaden fir Anmelder, Internationale Phase, Anhang C,
NL.

Ist das EPA die IPEA, braucht der Anmelder keine Ubersetzung der
internationalen Anmeldung einzureichen, da das EPA als IPEA die vom IB
Ubermittelte verodffentlichte Fassung der internationalen Anmeldung
verwendet, die dann in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch vorliegt. Der
jedoch in der Sprache der Veroffentlichung der internationalen Anmeldung
vorzulegen.

3.3 Prioritatsunterlagen

Siehe RL/ISPE 6.17.

3.4 Einwendungen Dritter

Siehe E-II.

4. Berichtigung der Ubersetzung
Siehe RL/RO 70.

5. Verbindliche Fassung der internationalen Anmeldung

Das "Aktenexemplar", d. h. das dem IB Ubermittelte Exemplar, gilt flr die
Zwecke des Verfahrens nach dem PCT als das malRgebende Exemplar der
internationalen Anmeldung.

Hat der Anmelder zusammen mit der internationalen Anmeldung ein
unkonvertiertes Dokument eingereicht, so kann im Fall von
Konvertierungsfehlern auf dieses Dokument zurlickgegriffen werden (siehe

Vereinbarung EPO-
WIPO, Anhang A i)

PCT/AI 706
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Kapitel VIl - Gemeinsame Vorschriften
1. Vertretung

1.1 Allgemeine Grundsatze

Der PCT gestattet dem Anmeldeamt ausdrucklich die Anwendung des
nationalen Rechts, soweit dieses verlangt, dass der Anmelder durch einen
zur Vertretung vor diesem Amt befugten Anwalt vertreten ist. Daher gelten
fur internationale Anmeldungen, die vom EPA als Anmeldeamt bearbeitet
werden, die Vorschriften des EPU Uber die Vertretung.

Das EPA als Anmeldeamt verlangt die Bestellung eines Anwalts, wenn der
Anmelder weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPU-Vertragsstaat hat. Ein
solcher Anmelder muss Handlungen in allen Verfahren vor dem EPA als
Anmeldeamt durch seinen Anwalt vornehmen; davon ausgenommen sind
die Einreichung der Anmeldung und die Entrichtung von Gebuhren.

Angesichts der Bedeutung einer sorgfaltigen Vorbereitung der
internationalen Anmeldung und ihrer ordnungsgemafen Bearbeitung ist es
fur Anmelder in jedem Fall duf3erst ratsam, die Dienste eines Anwalts in
Anspruch zu nehmen.

Ein bestellter Anwalt, der berechtigt ist, den Anmelder vor dem
Anmeldeamt zu vertreten, ist automatisch auch zur Vertretung vor dem
Internationalen Biro, der Internationalen Recherchenbehorde, einer fir die
erganzende Recherche bestimmten Behoérde und der mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beauftragten Behérde berechtigt
("Anwalt der internationalen Phase").

Angaben zur Vertretung des Anmelders in der internationalen Phase sind in
Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts zu machen, in einer gesonderten
Vollmacht oder Uber eine gesonderte Mitteilung, in der auf eine allgemeine
Vollmacht verwiesen wird, wobei die entsprechenden Anweisungen in den
Anmerkungen zum PCT-Antragsformblatt und in den RL/RO 117-121 sowie
die nachstehenden Informationen zu beriicksichtigen sind.

1.2 Vertretung durch einen Anwalt

Im Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt sind folgende Kategorien von
Anwélten ("zugelassene Vertreter" im Sprachgebrauch des EPU)
vertretungsberechtigt:

- zugelassene Vertreter, die in der beim EPA gefiihrten Liste der

- Rechtsanwalte, die als zugelassene Vertreter auf dem Gebiet des
Patentwesens in einem der EPU-Vertragsstaaten

PCT LF 15.041-5.051,
10.019-10.023,
11.001-11.014

RL/RO 117-121

PCT LF111.001-
11.004
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Nur Personen, die mindestens einer dieser Kategorien angehdren, kdnnen
als Anwalt fur eine internationale Anmeldung bestellt werden, die beim EPA
als Anmeldeamt eingereicht wurde.

Wird der Anwalt unter Verwendung von Feld Nr.IV des PCT-
Antragsformblatts bestellt, so muss er dort namentlich genannt werden, es
sei denn, er gehort einem Zusammenschluss von zugelassenen Vertretern
und/oder Rechtsanwalten an, der als solcher beim EPA registriert ist. Der
Anwalt kann seine Anschrift beliebig wahlen, sofern sie sich in einem EPU-
Vertragsstaat befindet.

Wird ein Zusammenschluss von Vertretern und/oder Rechtsanwalten unter
Verwendung von Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts als Anwalt bestellt,
so muss er dort namentlich genannt werden. Ebenso anzugeben ist die
Nummer, unter der der Zusammenschluss beim EPA registriert ist.

PCT LF111.004,
11.012

PCT LF111.003,
11.005-11.006

Wird ein Zusammenschluss von Vertretern und/oder Rechtsanwalten
bestellt, kann jedes Mitglied des Zusammenschlusses
Verfahrenshandlungen fir den Anmelder vornehmen, und Mitteilungen des
EPA werden an den Zusammenschluss und nicht an ein bestimmtes
Mitglied gerichtet.

Weitere Anwalte kdnnen jederzeit bestellt werden, um den Anmelder in der
internationalen Phase allgemein oder spezifisch vor dem EPA als
Internationaler Recherchenbehdrde, flir die erganzende internationale
Recherche bestimmter Behdrde oder mit der internationalen vorlaufigen
Prifung beauftragter Behérde zu vertreten. Mit der Bestellung eines neuen
Anwalts flr die internationale Phase allgemein gilt eine friihere Bestellung
als widerrufen, sofern in der Vollmacht zur Bestellung des neuen Anwalts
nichts anderes angegeben ist. Ein fir die internationale Phase allgemein
bestellter Anwalt kann ferner, sofern in dem Schriftstick zu seiner
Bestellung nichts anderes angegeben ist, Unteranwalte zur Vertretung des
Anmelders bestellen.

1.3 Vertretung durch einen gemeinsamen Anwalt, gemeinsamen
Vertreter oder "als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelder”

Bei zwei oder mehr Anmeldern kann jeder von ihnen einen eigenen Anwalt
bestellen, oder sie koénnen einen gemeinsamen Anwalt fir die
internationale Phase oder einen der Anmelder, der zur Einreichung der
internationalen Anmeldung berechtigt ist, als gemeinsamen Vertreter
bestellen. Letzterer kann seinerseits einen Anwalt bestellen.

Hat der bestellte gemeinsame Vertreter weder Wohnsitz noch Sitz in einem
EPU-Vertragsstaat, so verlangt das EPA als Anmeldeamt die Bestellung
eines Anwalts.

Wird ein gemeinsamer Anwalt oder ein gemeinsamer Vertreter unter
Verwendung von Feld Nr. IV des PCT-Antragsformblatts bestellt, so sind
dort sein Name und seine Anschrift anzugeben.
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Wird kein gemeinsamer Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt, so gilt
der im Antrag zuerst genannte Anmelder, der zur Einreichung der
internationalen Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt berechtigt ist, als
gemeinsamer Vertreter. Hat dieser "als gemeinsamer Vertreter geltende
Anmelder" weder Wohnsitz noch Sitz in einem EPU-Vertragsstaat, so
verlangt das EPA als Anmeldeamt die Bestellung eines Anwalts.

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.

Der als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder ist nicht berechtigt,
Zuricknahmeerklarungen im Namen der anderen Anmelder zu
unterzeichnen, ohne Nachweise flr deren Einverstandnis vorzulegen. Hat
er einen Anwalt bestellt, kann dieser wirksam alle Handlungen vornehmen,
die auch von dem als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelder
ausgefiihrt werden kdnnten. Wurde ein Anwalt von einem Mitanmelder des
als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelders bestellt, so gilt er nicht als
"eingetragener Anwalt" und kann nur fiir diesen Mitanmelder handeln.

1.4 Vertretung durch einen Angestellten

Naturliche oder juristische Personen mit Wohnsitz oder Sitz in einem EPU-
Vertragsstaat missen in Verfahren vor dem EPA als Anmeldeamt, (S)ISA
oder IPEA nicht durch einen Anwalt vertreten werden. Sie kénnen jedoch in
diesen Verfahren durch einen ihrer Angestellten handeln, der kein Anwalt

1.5 Art der Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder
gemeinsamen Vertreters

Die Bestellung eines Anwalts, gemeinsamen Anwalts oder gemeinsamen
Vertreters flr die internationale Phase bedarf einer entsprechenden
Erklarung. Diese kann entweder im PCT-Antragsformblatt (Feld Nr. [V)
oder in einer 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.

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 der gemeinsame Vertreter tatig werden soll.
Eine Vollmacht ist dem EPA jedoch nur vorzulegen, wenn der Verzicht des
EPA auf Vorlage einer gesonderten Vollmacht unter den Umstanden nicht
gilt. Zu weiteren Informationen Uber gesonderte Vollmachten und den

Ein Anwalt oder ein gemeinsamer Anwalt kann auch dadurch bestellt
werden, dass im PCT-Antragsformblatt (Feld Nr.1X) oder in einer
gesonderten Mitteilung auf eine bereits vorhandene und beim EPA

PCT LF111.007-
11.009
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PCT LF111.001-
11.014

hinterlegte allgemeine Vollmacht Bezug genommen wird. Eine Abschrift der
allgemeinen Vollmacht muss nur vorgelegt werden, wenn der Verzicht des
EPA in Bezug auf eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht unter den
Umstadnden nicht gilt. Zu weiteren Informationen Gber allgemeine
Volimachten und den Verzicht des EPA auf deren Vorlage siehe
A-VIIL, 1,12 - 1.13.

1.6 Zustellanschrift

Sofern kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist, sendet das
EPA die gesamte Korrespondenz an die in Feld Nr. Il oder Ill des PCT-
Antrags angegebene Adresse des Anmelders (bei nur einem Anmelder)
oder des als gemeinsamer Vertreter geltenden Anmelders (bei zwei oder
mehr Anmeldern). Wianscht der Anmelder jedoch, dass der Schriftverkehr
an eine andere Anschrift gerichtet wird, so muss diese Anschrift in Feld
Nr. IV anstelle eines Anwalts oder Vertreters angegeben werden. In diesem
Fall, und auch nur dann, muss das letzte Kastchen in Feld Nr. IV
angekreuzt sein (d. h. das letzte Kastchen darf nicht angekreuzt sein, wenn
das Kastchen "Anwalt" oder "gemeinsamer Vertreter" in Feld Nr. |V
angekreuzt wurde). Fur das Verfahren in der internationalen Phase vor
dem EPA als Anmeldeamt, Internationaler Recherchenbehorde, flr die
erganzende internationale Recherche bestimmter Behdrde oder mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beauftragter Behérde kann die Anschrift
einer beliebigen Person in einem beliebigen Land als Zustellanschrift
angegeben werden.

1.7 Vertretung vor dem EPA als Internationaler Recherchenbehoérde
Die Anmelder koénnen sich vor dem EPA als Internationaler
Recherchenbehdrde (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 internationalen Phase.

Der fir die internationale Phase und somit auch fiir das Verfahren vor der
ISA bestellte Anwalt kann einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder
speziell vor dem EPA als ISA vertritt, sofern die als Unteranwalte bestellten
Personen befugt sind, vor dem EPA als ISA aufzutreten. Alle Mitteilungen
der ISA werden dann an den Anwalt gesandt, der speziell fir das Verfahren
vor dem EPA als ISA bestellt wurde.

Die Anmelder kbnnen auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor
dem EPA als ISA bestellen. Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA als
ISA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten.

Der Anmelder oder der Anwalt der internationalen Phase kann einen
Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als ISA bestellen, indem er
eine gesonderte Vollmacht unterzeichnet und einreicht. Die Bestellung
kann auch erfolgen, indem in einer gesonderten Mitteilung auf eine
ordnungsgemal hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen wird. In
diesem Fall kann der vermeintliche Anwalt die gesonderte Mitteilung
unterzeichnen. Die gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer
allgemeinen Vollmacht muss dem EPA als ISA nur vorgelegt werden, wenn
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der Verzicht des EPA auf deren Vorlage unter den Umstanden nicht gilt.

1.8 Vertretung vor dem EPA als fiir die erganzende internationale
Recherche bestimmter Behorde

Die Anmelder koénnen sich vor dem EPA als fiur die erganzende
internationale Recherche bestimmter Behdrde (SISA) 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 internationalen Phase.

Der fir die internationale Phase und somit auch fiir das Verfahren vor der
SISA bestellte Anwalt kann einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder
speziell vor dem EPA als SISA vertritt, sofern die als Unteranwalte
bestellten Personen befugt sind, vor dem EPA als SISA aufzutreten. Alle
Mitteilungen des EPA als SISA werden dann an den Anwalt gesandt, der
speziell fir das Verfahren vor dem EPA als SISA bestellt wurde.

Die Anmelder kdnnen auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor
dem EPA als SISA bestellen. Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA
als SISA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten.

Der Anmelder oder der Anwalt der internationalen Phase kann einen
Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als SISA bestellen, indem er
eine gesonderte Vollmacht unterzeichnet und einreicht. Die Bestellung
kann auch erfolgen, indem in einer gesonderten Mitteilung auf eine
ordnungsgemafl hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen wird. In
diesem Fall kann der vermeintliche Anwalt die gesonderte Mitteilung
unterzeichnen. Die gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift einer
allgemeinen Vollmacht muss dem EPA als SISA nur vorgelegt werden,
wenn der Verzicht des EPA auf deren Vorlage unter den Umstanden nicht

1.9 Vertretung vor dem EPA als mit der internationalen vorlaufigen
Priufung beauftragter Behorde

Die Anmelder kénnen sich vor dem EPA als mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragter Behdrde (IPEA) 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 internationalen Phase.

Der fiur die internationale Phase bestellte Anwalt kann einen Unteranwalt
ernennen, der den Anmelder speziell vor dem EPA als IPEA vertritt, sofern
die als Unteranwalte bestellten Personen befugt sind, vor dem EPA als
IPEA aufzutreten.

Die Anmelder kdnnen auch einen Anwalt speziell zu ihrer Vertretung vor
dem EPA als IPEA bestellen. Jeder speziell zur Vertretung vor dem EPA
als IPEA bestellte Anwalt muss befugt sein, vor dem EPA aufzutreten.

Der Anmelder oder der Anwalt der internationalen Phase kann einen
Anwalt speziell zur Vertretung vor dem EPA als IPEA bestellen, indem er

PCT LF111.001-
11.014

PCT LF110.019-
10.023


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a49#49
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_ba
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a49#49
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_d

Teil A — Kapitel VIII-6 Richtlinien PCT-EPA April 2026

entweder das Feld Nr. lll des Antrags auf internationale vorlaufige Prufung
(PCT/IPEA/401) ausfullt und diesen Antrag unterzeichnet oder eine
gesonderte Vollmacht unterzeichnet und einreicht. Die Bestellung kann
auch erfolgen, indem im Antrag oder in einer gesonderten Mitteilung auf
eine ordnungsgemal hinterlegte allgemeine Vollmacht verwiesen wird. In
diesem Fall kann der vermeintliche Anwalt den Antrag oder die gesonderte
Mitteilung unterzeichnen. Die gesonderte Vollmacht oder eine Abschrift
einer allgemeinen Vollmacht muss dem EPA als IPEA nur vorgelegt
werden, wenn der Verzicht des EPA auf deren Vorlage unter den

1.10 Vertretung vor dem EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltem Amt

Art. 27 (7), 49 Die Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts flr eine internationale
Regel 90.1 Anmeldung im PCT-Antrag gilt nur fir die internationale Phase. Das
Art. 134 EPU bedeutet, dass ein vor dem EPA zugelassener Vertreter, der die Anmelder
PCT LF111.001 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 ausgewahltem Amt in der europaischen Phase
vertreten soll. Die Bestellung eines Anwalts fur die internationale und die
europaische Phase kann anhand des Formblatts EPA/EPO/OEB 1003 oder
des Formblatts EPA/EPO/OEB 1004 erfolgen, die auf der Website des EPA
verfugbar sind.

Wurde der Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine Vollmacht
bestellt, so muss in einer gesonderten Mitteilung ausdrticklich angegeben
werden, dass die Bestellung auch fiir die europaische Phase qgilt.

Fir weitere Informationen zur Vertretung vor dem EPA als

1.11 Vollmacht

Regel 90.4.b) Generell muss eine gesonderte Vollimacht entweder beim Anmeldeamt
oder beim Internationalen Buro eingereicht werden oder, wenn ein Anwalt
speziell zur Vertretung vor der ISA, der SISA oder der IPEA bestellt wird,
bei dieser Behorde.

Regel 90.4.¢) Sie muss ordnungsgemalfd unterzeichnet sein, und Name und Anschrift der

keine Anwendung.
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1.12 Allgemeine Vollmacht

Eine "allgemeine Vollmacht" ist eine gesonderte Vollmacht, mit der ein
Anwalt zur Vertretung eines Anmelders in Bezug auf eine einzureichende
internationale Anmeldung bestellt wird. Damit eine solche Bestellung
wirksam ist, muss generell Folgendes erfillt sein:

- Im PCT-Antrag, im Antrag auf internationale vorlaufige Prifung oder
in einer gesonderten Mitteilung muss auf die allgemeine Vollmacht
verwiesen werden;

- die allgemeine Vollmacht muss beim Anmeldeamt oder, bei einer
Bestellung speziell vor der ISA, der SISA oder der IPEA, bei dieser
Behdrde hinterlegt werden;

- eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht muss dem PCT-Antrag,
dem Antrag auf internationale vorlaufige Priafung oder der
gesonderten Mitteilung beigefugt sein.

Das EPA als Anmeldeamt, ISA, SISA und IPEA hat jedoch auf das
dem Antrag auf in-t-é-n;néﬁari-a"l-e"-\}érléufige Prifung oder einer gesonderten
Mitteilung eine Abschrift einer allgemeinen Vollmacht beizuflgen ist (siehe

A:VIII, 1.13).

wonach zur Bestellung eines (gemeinsamen) Anwalts oder eines
gemeinsamen Vertreters eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist, gilt
nicht, wenn der (gemeinsame) Anwalt oder der gemeinsame Vertreter eine

wonach eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht dem PCT-Antrag, dem
Antrag auf internationale vorlaufige Prifung bzw. der gesonderten
Mitteilung beigeflugt sein muss, gilt nicht, wenn der (gemeinsame) Anwalt

Ferner kann das EPA in seiner Funktion als Anmeldeamt, ISA, SISA oder
IPEA die Einreichung einer gesonderten Vollmacht oder einer Abschrift der
allgemeinen Vollmacht verlangen, wenn die Sachlage im Einzelfall dies
erfordert, z. B. weil:

- eine Verfahrenshandlung von einem vermeintlichen Anwalt
vorgenommen wird, der nicht der eingetragene Anwalt ist, es sei
denn, der vermeintliche Anwalt gehort derselben Kanzlei an wie der
eingetragene Anwalt oder der vermeintliche wie auch der
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RL/RO 20
RL/ISPE 22.56

eingetragene Anwalt sind Angestellte des Anmelders bzw. - bei
mehreren Anmeldern - des gemeinsamen Vertreters;

- Zweifel an der Vertretungsberechtigung des Anwalts oder
gemeinsamen Vertreters bestehen.

2. Form der Unterlagen

2.1 Unterlagen der internationalen Anmeldung

Die Formerfordernisse, denen die Unterlagen der internationalen
Anmeldung, also Antrag, Beschreibung, Patentanspriche, Zeichnungen
Diese Erfordernisse missen nur so weit erflllt werden, wie dies fur eine im
Wesentlichen einheitliche internationale Verdéffentlichung erforderlich ist.
Dies wird vom Anmeldeamt gepruft.

Siehe RL/RO 132-146.

2.2 Weitere Unterlagen

zur internationalen Anmeldung nachgereichten Unterlagen
Ersatzblatter, gednderte Anspriiche, Ubersetzungen) anzuwenden.

(z. B.

2.3 Stiickzahl

Die Unterlagen, aus denen sich eine internationale Anmeldung
zusammensetzt, sind nur in einem Exemplar beim EPA als Anmeldeamt
einzureichen. Dasselbe qilt flr die in der Kontrollliste des PCT-Antrags
genannten Unterlagen (Feld Nr. 1X).

2.4 Nachreichung von Unterlagen

3. Unterzeichnung der Schriftstiicke

3.1 Nach der internationalen Anmeldung eingereichte Unterlagen
Jedem vom Anmelder im Verlauf des internationalen Verfahrens
Ubermittelten Dokument, ausgenommen die internationale Anmeldung
selbst, ist, wenn es nicht selbst die Form eines Schreibens hat, ein
Begleitschreiben beizufligen, in dem die internationale Anmeldung zu
bezeichnen ist, auf die sich das Schriftstlick bezieht. Begleitschreiben sind
vom Anmelder bzw. vom ordnungsgemafl bestellten Anwalt oder
gemeinsamen Vertreter zu unterzeichnen. Auller bei Zuricknahme-
erklarungen kann der als gemeinsamer Vertreter geltende Anmelder im
Namen der anderen Anmelder unterzeichnen.

Der Antrag auf internationale vorlaufige Prifung 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 Anmelder
unterzeichnet ist. Die Unterschrift von einem der Anmelder gilt somit als
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ausreichend. Der Antrag kann auch von einem (gemeinsamen) Anwalt oder
einem gemeinsamen Vertreter im Namen der Anmelder unterzeichnet
werden, die ihn ernannt haben. Wurde der Antrag von einem
(gemeinsamen) Anwalt unterzeichnet, brauchen die Anmelder keine
(gesonderte) Vollimacht — 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 verzichtet hat.
Aulder bei Zurlicknahmeerklarungen kann der als gemeinsamer Vertreter
geltende Anmelder im Namen der anderen Anmelder unterzeichnen.

3.2 Unterschrift auf PCT-Antrag und Vollmacht

Das Formblatt fir den PCT-Antrag muss vom Anmelder, dem Anwalt oder
dem gemeinsamen Vertreter unterzeichnet sein (Feld Nr. X des PCT-
Antragsformblatts). Der Anmelder muss gegebenenfalls eine Vollmacht
unterzeichnen.

Im Falle mehrerer Anmelder mussen alle Anmelder den Antrag oder alle,
fur die der Anwalt handeln soll, eine Vollmacht unterschreiben (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 Anmeldern verlangen, die den PCT-Antrag fir diesen
Bestimmungsstaat nicht unterzeichnet haben.

Das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt verlangt nicht, dass eine
fehlende Unterschrift bei Eintritt in die europaische Phase nachgereicht
wird.

Das EPA verzichtet in seiner Eigenschaft als Anmeldeamt, ISA, SISA und
IPEA auf das Erfordernis, wonach bei ihm fir 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. Ebenso verzichtet das
EPA auf das Erfordernis, wonach eine Abschrift der allgemeinen Vollmacht
dem PCT-Antrag bzw. der gesonderten Mitteilung beigefliigt sein muss,
wenn ein (gemeinsamer) Anwalt durch Bezugnahme auf eine allgemeine
Vollmacht bestellt wird. Naheres zu Vollmachten, allgemeinen Vollimachten

RL/RO 122-128
PCT LF I, 5.088 -
5.091
PCT-Newsletter
1/2020, 5


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_viii_3_3.html#GLA_CVIII_3_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_15
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26#REG_26_2a_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r51bis#REG_51a_1_a_vi




PCT - Teil B

Richtlinien fur die Recherche






April 2026

Richtlinien PCT-EPA

Teil B — Inhaltsverzeichnis a

Inhaltsverzeichnis

Kapitel | — Einleitung

1.

2,

21

2.2

Zweck des Teils B
Der Priifer
Hinzuziehung anderer Prufer

Recherchenabteilung mit mehr als einem Prifer

Kapitel Il — Allgemeines

1.

1.1

Recherche und schriftlicher Bescheid nach
Kapitel |

Zustandigkeit des EPA als ISA
Zweck der Recherche
Recherchendokumentation
Recherchenbericht

Frist

Vertretung vor dem EPA als ISA oder SISA

Kapitel lll - Merkmale der Recherche

1.

1.1
1.2
1.3
1.4
2.

2.1

2.2
2.2.1

Umfang der Recherche

Vollstandigkeit der Recherche
Wirksamkeit und Effizienz der Recherche
Recherche in gleichartigen Gebieten
Recherche im Internet

Gegenstand der Recherche

Grundlage der Recherche

Auslegung der Patentanspruche

Anspriche mit ausdrucklichen Bezugnahmen auf die

Beschreibung oder die Zeichnungen



Teil B — Inhaltsverzeichnis b Richtlinien PCT-EPA April 2026

2.3 Offensichtliche Fehler und fehlende bzw. richtige

Teile/Bestandteile 112
2.3.1 Allgemeines 112
23.2 Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler

(Regel 91) 111-2
233 Einbeziehung fehlender bzw. richtiger Teile oder

Bestandteile, die vollstandig im Prioritatsbeleg

enthalten waren 1I-3
234 Mitteilung der richtigen Teile oder Bestandteile nach

Beginn der Recherche und zusatzliche Gebuhr 11-3
2.4 Vorwegnahme von Anspruchsanderungen 11-4
2.5 Breit gefasste Patentanspriiche 11-4
2.6 Unabhangige und abhangige Patentanspriiche 11-4
2.7 Recherche zu abhangigen Patentanspriichen 11-4
2.8 Kombination von Bestandteilen in einem

Patentanspruch 111-4
2.9 Verschiedene Kategorien 11-4
2.10 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstande  |lI-4
2.1 Nucleotid- und Aminosauresequenzen 11-5
2.12 Mangelnde Einheitlichkeit 11-5
2.13 Technologischer Hintergrund 11-5
Kapitel IV — Recherchenverfahren und
-strategie V-1
1. Analyse der Anmeldung vor Beginn der

Recherche IV-1
1.1 Berucksichtigung der Ergebnisse einer friheren

Recherche und Klassifizierung V-1
1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen V-1
1.21 Beantragung von PCT-Direkt V-2
1.2.2 Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben V-2
1.3 Einwendungen Dritter V-2
1.4 In der Anmeldung angeflhrte Dokumente 1IV-3
2, Recherchenstrategie V-3
2.1 Gegenstand der Recherche; Einschrankungen 1IV-3
2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie V-3



April 2026 Richtlinien PCT-EPA Teil B — Inhaltsverzeichnis ¢

2.3 Durchfiihrung der Recherche; Arten von Dokumenten V-3
2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche 1IV-3
2.5 Nachstliegender Stand der Technik und seine
Auswirkungen auf die Recherche V-4
2.6 Beendigung der Recherche 1V-4
3. Verfahren nach Abschluss der Recherche V-4
3.1 Erstellung des Recherchenberichts V-4
3.2 Geanderter internationaler Recherchenbericht V-4

Kapitel V — Vorklassifizierung und IPC
Klassifizierung internationaler

Patentanmeldungen V-1
1. Definitionen V-1
2. Vorklassifizierung (zur Weiterleitung und
Verteilung der Akte) V-1
2.1 Falsche Vorklassifizierung V-1
3. IPC Klassifizierung der Anmeldung V-1
3.1 Geanderte IPC Klassifizierung spater veroffentlichter
Recherchenberichte V-1
3.2 IPC Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der
Erfindung V-1
3.3 IPC Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der
Erfindung V-1
3.4 Uberpriifung der IPC Klassifizierung V-1

Kapitel VI — Stand der Technik in der

Recherchenphase Vi1
1. Allgemeines Vi
2. Stand der Technik — miindliche Offenbarung usw. VI-1
3. Prioritat Vi-1
4. Kollidierende Anmeldungen VI-1
4.1 Mogliche kollidierende europaische und

internationale Anmeldungen VI-1



Teil B — Inhaltsverzeichnis d Richtlinien PCT-EPA April 2026
4.2 Altere nationale Rechte VI-1
5. Bezugszeitpunkt fur im Recherchenbericht

aufgefiihrte Dokumente; Anmeldedatum und

Prioritatsdatum VI-2
5.1 Uberpriifung beanspruchter Prioritaten VI-2
5.2 Zwischenliteratur VI-2
53 Zweifel hinsichtlich der Gultigkeit des

Prioritatsanspruchs; Ausdehnung der Recherche VI-2
54 Nach dem Anmeldedatum veroffentlichte Dokumente  VI-2
5.5 Unschéadliche Offenbarungen VI-2
5.6 Zweifel Uber den Stand der Technik VI-2
6. Inhalt der Offenbarungen VI-2
6.1 Allgemeines VI-2
6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfligbaren oder

nicht in einer Amtssprache des EPA verdéffentlichten

Dokumenten entsprechen VI-2
6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und

Ausgangsdokument VI-3
6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik VI-3
6.5 Inkorrekte Datensatze von chemischen

Verbindungen in Online-Datenbanken VI-3
7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften VI-3
Kapitel VIl — Einheitlichkeit der Erfindung Vil-1
1. Allgemeines Vi1
2. Mangeinde Einheitlichkeit in der

Recherchenphase Vi1
3. Keine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher

Recherchengebiihren VII-2
4. Aufeinanderfolge von Einwanden wegen

mangelnder Einheitlichkeit Vii-2
5. Dokumente, die nur fiir andere Erfindungen

bedeutsam sind



April 2026 Richtlinien PCT-EPA Teil B — Inhaltsverzeichnis e

6. Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung
zur Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren VII-3

6.1 Keine Zahlung zusatzlicher Recherchengebihren VII-3
6.2 Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren ohne
Widerspruch Vil-4
6.3 Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren unter
Widerspruch Vil-4
7. Widerspruchsverfahren VII-5
71 Prufung der Zulassigkeit des Widerspruchs durch
den Formalsachbearbeiter VII-5
7.2 Tatigkeit der Uberpriifungsstelle VII-6
8. Mangelnde Einheitlichkeit und unvollstiandige
Recherche Vii-7

Kapitel VIl - Gegenstande, die von der

Recherche auszuschlieBen sind ViiI-1
1. Allgemeines v
2. Gegenstidnde, die von der ISA nicht recherchiert

und/oder gepriift werden miissen Vi1
2.1 Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen

Behandlung des menschlichen oder tierischen
Kdrpers und Diagnostizierverfahren, die am
menschlichen oder tierischen Kérper vorgenommen

werden Viil-2
2.2 Gegenstande gemal Regel 39.1 i), iii), v) und vi) Vil-4
2.2.1 Computerimplementierte Geschaftsmethoden VIII-5
3. Keine sinnvolle Recherche maoglich VIlI-5
3.1 Beispiele fir Falle, in denen keine sinnvolle

Recherche flir den gesamten beanspruchten Bereich

moglich ist Viil-6
3.2 Nucleotid- und Aminosauresequenzen VIII-7
3.3 Informelle Klarstellung VIII-7
3.3.1 Informelle Klarstellung per Telefon VIII-8
3.3.2 Informelle Klarstellung nach schriftlicher

Aufforderung VIII-8



Teil B — Inhaltsverzeichnis f Richtlinien PCT-EPA April 2026

3.4 Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen

Klarstellung V-9
3.41 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung VIII-9
3.4.2 Rechtzeitige Erwiderung VIII-9
3.5 Inhalt des WO-ISA nach einer Aufforderung zur

informellen Klarstellung und/oder Beschrankung der

Recherche Vii-9
3.6 Kombination aus unvollstandiger Recherche und

mangelnder Einheitlichkeit VIII-10
4. Mehrere unabhangige Anspriiche in derselben

Kategorie vii-11
Kapitel IX — Recherchendokumentation 1X-1
1. Allgemeines 1X-1
1.1 Organisation und Zusammensetzung der

Dokumentation der Recherchenabteilungen 1X-1
1.2 Systeme flr den systematischen Zugang 1X-1
2. Systematisch geordnete Patentdokumente IX-1
2.1 PCT-Mindestprufstoff 1X-1
2.2 Unveréffentlichte Patentanmeldungen 1X-1
2.3 Recherchenberichte 1X-1
2.4 Patentfamiliensystem 1X-1
3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur 1X-1
3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Blicher usw. 1X-1
4, Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek

zuganglich ist 1IX-1
Kapitel X — Recherchenbericht X-1
1. Allgemeines X1
2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA als

ISA erstellt X1
3. Form und Sprache des Recherchenberichts X1
3.1 Form X-1

3.2 Sprache X-1
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3.3 Dokumentation der Recherche X-1
3.4 Daten zu Recherchenstrategien X-2
4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und

Angabe der Art des Recherchenberichts X-2
5. Klassifikation der Patentanmeldung X-2
6. Recherchierte Sachgebiete X-2
7. Bezeichnung, Zusammenfassung und

Abbildungen, die mit der Zusammenfassung

veroffentlicht werden (wie auf Ergdanzungsblatt A

angegeben) X-2
8. Beschriankung des Gegenstands der Recherche X-3
9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente X-3
9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht X-3
9.1.1 Bibliografische Daten X-3
9.1.2 "Entsprechende Dokumente" X4
9.1.3 Sprache der angefihrten Dokumente X4
9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.) X4
9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung X4
922 Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben

und der Neuheit oder der erfinderischen Tatigkeit

nicht entgegenstehen X-4
9.23 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche

Offenbarung beziehen X4
9.24 Anfihrung von P-Dokumenten im Recherchenbericht  X-4
9.25 Dokumente betreffend die Theorie oder den

Grundsatz der Erfindung X4
9.2.6 Méglicherweise kollidierende Patentanmeldungen X4
9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angefiihrt sind X4
9.2.8 Dokumente, die aus anderen Grinden angefihrt

werden X-9
9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den

Patentansprichen X-5
94 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des

Stands der Technik X-5
10. Ausfertigung und Datum X-5
11. Ubersendung von Kopien der angefiihrten

Dokumente X-5
11.1 Allgemeines X-5



Teil B — Inhaltsverzeichnis h Richtlinien PCT-EPA April 2026

11.2 Elektronische Fassung eines angefiihrten

Dokuments X9
11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen X-5
114 Blicher oder Zeitschriften X-5
115 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Ausziige X-5
11.6 Anfuhrung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus

dem Internet X-6
12. Ubermittlung des Recherchenberichts und des

schriftlichen Bescheids X-6
Kapitel XI — Schriftlicher Bescheid Xi-1
1. Schriftlicher Bescheid Xi-1
2, Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA) XI-1
21 Anmeldungen, die durch Verweis einbezogene

fehlende bzw. richtige Teile oder Bestandteile

enthalten Xl-2
2.2 Auf Niederlandisch eingereichte Anmeldungen XI-2
3. Analyse der Anmeldung und Inhalt des

schriftlichen Bescheids XI-3
3.1 Recherchenakte XI-3
3.2 Begriindete Einwande XI-3
3.2.1 Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tatigkeit

und gewerblichen Anwendbarkeit XI-3
3.2.2 Mehrere unabhangige Anspriche XI-3
3.2.3 Abhangige Anspriiche — WO-ISA XI-3
3.24 Klarheit, Knappheit, Stitzung und formale Mangel —

WO-ISA XI-3
3.3 Unterbreitung von Vorschlagen XI|-4
3.4 Positiver oder negativer WO-ISA XI-4
4. Prioritatsanspruch und WO-ISA XI-5
41 Wiederherstellung der Prioritat XI-5
4.2 Anflhrung von P-Dokumenten im schriftlichen

Bescheid XI-5
4.3 Anfuhrung von E-Dokumenten im schriftlichen

Bescheid
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5. Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen

Bescheid XI-6
6. Schriftlicher Bescheid bei Beschrankung der

Recherche XI-6
7. Sequenzprotokolle XI-7
8. Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und

des WO-ISA XI-7

Kapitel XIl — Erganzende internationale

Recherche (SIS) Xll-1
1. Allgemeines Xi-1
2. Fristen X1
3. Grundlage der Recherche XIl-1
4. Umfang der Recherche Xll-2
5. Beschriankung der Recherche aus anderen

Griinden als mangelnder Einheitlichkeit Xll-2
6. Ausfiillen des Recherchenberichts Xll-2
7. Erlauterungen gemaR Regel 45bis.7 e) Xll-3
8. Wirksamkeit der Prioritdt und E/P-Dokumente Xll-4
9. Kopien der im SISR angefiihrten Dokumente Xll-4
10. Mangelnde Einheitlichkeit Xll-4
10.1 Allgemeines Verfahren Xll-4
10.2 Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten

ist XlI-5
10.3 Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit

festgestellt Xll-5
10.4 Uberprifungsverfahren XII-6
1. Kombination von Erganzender internationaler

Recherche und Kapitel Il Xll-7
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Kapitel | — Einleitung

1. Zweck des Teils B

2. Der Priifer

Der mit der Durchfiihrung der Recherche und der Erstellung des schrift- RL/ISPE 15.08-15.09
lichen Bescheids betraute Prifer bearbeitet den Fall in der Regel allein.

Sein Vorgesetzter kann jedoch in diesem Stadium auch schon die

Prifungsabteilung bestimmen, die im Fall des Eintritts in die europaische

Phase flr die Anmeldung zustandig ware.

2.1 Hinzuziehung anderer Priifer


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_i_2_1.html#GLB_CI_2_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_i_2_2.html#GLB_CI_2_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_08
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_09
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_08
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Kapitel Il — Alilgemeines

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

umfasst obligatorisch die internationale Recherche und den schriftlichen

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

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

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

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

Das PCT-Verfahren unterscheidet  sich  zwar in einigen
verfahrensrechtlichen und formalen Aspekiten vom europaischen
Verfahren, grundsatzlich gelten aber fur die Recherche und die Prifung
dieselben Kriterien in Bezug auf Neuheit, erfinderische Tatigkeit,
gewerbliche Anwendbarkeit, Einheitlichkeit, nicht patentfahige
Gegenstande, Ausnahmen von der Patentierbarkeit, unzureichende


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a15#15
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44bis#REG_44a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a21#21_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r48#REG_48_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_17
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Art. 16, 32

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (1)
ABI. EPA 2017, A115

PC T LF 1 7. 002

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (3)
ABIl. EPA 2017, A115

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

ABIl. EPA 2017, A115

Offenbarung und Klarheit. Mithin werden Recherche und Prifung nach dem
PCT in derselben Weise und unter Anwendung der gleichen
Qualitatsstandards durchgefiihrt wie bei einer europaischen Anmeldung,
sofern die gleichen Erfordernisse gepruft werden.

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

1.1 Zustandigkeit des EPA als ISA
Das EPA ist Internationale Recherchenbehérde und mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beauftragte Behorde fur die groRe Mehrheit der PCT-
Vertragsstaaten. Alle Anmeldungen werden ungeachtet ihres Ursprungs-
lands in der gleichen Weise bearbeitet.

Die Zustandigkeit des EPA als ISA ist im Grunde universell, also nicht auf
internationale Anmeldungen beispielsweise aus den EPU-Vertragsstaaten
beschrankt. Allerdings kann das EPA nur dann als ISA tatig werden, wenn
das Anmeldeamt, bei dem die Anmeldung eingereicht wurde, das EPA als
ISA bestimmt hat.

Die meisten Anmeldeamter haben das EPA als zustandige ISA bestimmt.
Am 1. Januar 2024 hatten lediglich folgende Staaten das EPA nicht als ISA
(und IPEA) bestimmt: 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-Website zu finden.

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

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

Bei der Auswahl der ISA sollten die Anmelder bedenken, dass das EPA nur
dann als IPEA tatig wird, wenn die internationale Recherche vom EPA
selbst oder vom finnischen, 6sterreichischen, schwedischen, spanischen
oder turkischen Patentamt, dem Nordischen Patentinstitut oder dem
Visegrad-Patentinstitut durchgefuhrt wurde.

Wenn das EPA die Haupt-ISA oder SISA ist, wird nach dem Eintritt in die
europ'aische Phase keine ergénzende europaische Recherche

in die europaische Phase keine Recherchengebuhr fallig.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_xiv_1_1.html#GLA_CXIV_1_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a16#16
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a32#32
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r35#REG_35
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r59#REG_59
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_1_13
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_1_14
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a16#16
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r35#REG_35
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar152.html#A152
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02/a24_de.html#OJ_2018_A24
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02/a24_de.html#OJ_2018_A24
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/03/a35_de.html#OJ_2020_A35
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/03/a37_de.html#OJ_2023_A37
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_1_b_iv
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_14a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02/a24_de.html#OJ_2018_A24
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/03/a35_de.html#OJ_2020_A35
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/03/a37_de.html#OJ_2023_A37
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2009/12/p594.html#OJ_2009_594
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Wird eine internationale Anmeldung beim EPA als Anmeldeamt eingereicht,
ist das EPA die allein zusténdige ISA fir die internationale Recherche. Eine
Eintragung in Feld Nr. VIl des PCT-Antrags erubrigt sich daher. Hinweis:
Wenn das EPA als Haupt-ISA fungiert, kann es nicht als ISA fur die
erganzende internationale Recherche gewahlt werden.

2. Zweck der Recherche

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

3. Recherchendokumentation

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

5. Frist

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

6. Vertretung vor dem EPA als ISA oder SISA

Rechtsanwalte, Patentanwalte oder sonstige Personen, die befugt sind, vor
dem Anmeldeamt aufzutreten, bei dem die internationale Anmeldung
eingereicht wurde, kdnnen den Anmelder in der internationalen Phase

Zur Vertretung vor dem EPA als ISA bzw. SISA sind ferner alle Anwalte
(zugelassenen Vertreter und Rechtsanwalte) berechtigt, die befugt sind, vor
dem EPA aufzutreten, und ordnungsgemaly zu diesem Zweck bestellt

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3 (1)


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ii_3.html#GLB_CII_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar134.html#A134
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a16#16
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_1_b_iv
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_14a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar152.html#A152
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/03/a35_de.html#OJ_2020_A35
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a15#15
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_01
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34#REG_34
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_45
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_51
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a18#18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_01
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r42#REG_42_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_13
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_05
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a49#49
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_ba
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Kapitel lll - Merkmale der Recherche
1. Umfang der Recherche

1.1 Vollstandigkeit der Recherche

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

Siehe auch ISPE-Richtlinien 15.18 und 15.20.

2. Gegenstand der Recherche

2.1 Grundlage der Recherche
Die internationale Recherche wird auf der Grundlage des Recherchen-
exemplars der Anmeldung durchgefiihrt, die das Anmeldeamt an das EPA

2.2.1 Anspriiche mit ausdriicklichen Bezugnahmen auf die
Beschreibung oder die Zeichnungen

In den Patentansprichen sind ausdrickliche Bezugnahmen auf Merkmale,
die in der Beschreibung oder in den Zeichnungen ausgefihrt werden, zwar
nur dann erlaubt, "wenn dies unbedingt erforderlich ist", doch sollte der
Prifer bei Patentanspriichen, die solche Bezugnahmen enthalten, die
technischen Merkmale dennoch recherchieren, sofern sie durch bestimmte
Teile der Beschreibung eindeutig definiert sind.

RL/AISPE 15.46-15.47

RL/ISPE 15.21-15.23


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a15#15_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34#REG_34
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_18
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_20
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_2_2.html#GLB_CIII_2_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_2_3.html#GLB_CIII_2_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_2_4.html#GLB_CIII_2_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_2.html#GLB_CIII_3_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a15#15_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34#REG_34
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_46
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_47
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_2_c
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_48
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_51
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_56
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_59
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a15#15_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_3_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_10
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_21
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_23
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Wenn jedoch aus der Bezugnahme nicht klar hervorgeht, welcher Gegen-
stand der Beschreibung und/oder der Zeichnungen als im Anspruch
enthalten gelten soll, kann der Prufer den Anmelder informell kontaktieren,
um dies vor der Durchflhrung der Recherche mit ihm zu klaren
lautet "Die Erfindung im Wesentlichen wie hier beschrieben") sollte keine
Aufforderung  zur informellen  Klarstellung ergehen, und der
Recherchenbericht wird anschlieend als vollstandig gekennzeichnet.

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

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

2.3 Offensichtliche Fehler und fehlende bzw. richtige
Teile/Bestandteile

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

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

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

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

RL/ISPE 15.10 gungen, sondern vielmehr Anderungen, muss der Prifer diese ablehnen,
da die Anmeldung erst nach Erstellung des internationalen Recherchen-
berichts geandert werden darf. Dies gilt selbst dann, wenn der Anmelder
die Anderungen als Berichtigungen bezeichnet und selbst wenn es sich
dabei um zuldssige Anderungen handeln wiirde, die der urspriinglich
eingereichten Anmeldung keinen Gegenstand hinzufliigen wirden. So ist in
diesem Stadium die Neuformulierung von Anspriichen, die Streichung von
Fachausdricken, die Streichung oder Einschrankung von Ansprichen und
die Ubernahme von Gegenstéanden aus der Beschreibung in die Anspriiche
immer abzulehnen, auch wenn sie zuldssig waren, da dies keine
Berichtigungen, sondern sachliche Anderungen sind.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_2_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_10
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_23
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2.3.3 Einbeziehung fehlender bzw. richtiger Teile oder Bestandteile,
die volilstandig im Prioritatsbeleg enthalten waren

Ein Anmelder, der einen oder mehrere Teile oder komplette Bestandteile
der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Anspruche)
nicht eingereicht hat, kann solche Teile oder Bestandteile ohne Auswirkung
auf das internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse

Bestandteile im Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren.

Ebenso kann ein Anmelder, der einen oder mehrere Teile und/oder
komplette Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung
und/oder alle Anspriche) dem Anschein nach falschlicherweise eingereicht
hat, die richtigen Teile und/oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das
internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der

Die Tatigkeit des EPA als ISA hangt von den Entscheidungen des
Anmeldeamts Uber die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum

als ISA daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen
Anmeldung einschlief3lich aller richtigen Bestandteile und/oder Teile durch,
wenn ihm das Anmeldeamt

a) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) vor Beginn der
Recherche mitgeteilt hat oder

b) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) nach Beginn der
Recherche (d. h. auch nach ihrem Abschluss) mitgeteilt hat und der
Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden
Aufforderung durch das EPA eine zusatzliche Gebuhr in Héhe der

Feststellung des Anmeldeamts, dass die fehlenden bzw. richtigen Teile
und/oder Bestandteile im Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren, nicht
zutreffend, sollte die Recherche auf Dokumente ausgeweitet werden, die
relevant waren, wenn das Anmeldedatum der Anmeldung neu festgesetzt
werden muss (solche Schriftstlicke kdnnen im ISR unter der Kategorie "L"
aufgefihrt werden).

2.3.4 Mitteilung der richtigen Teile oder Bestandteile nach Beginn
der Recherche und zusiatzliche Gebiihr

Es kann sein, dass das Anmeldeamt den oder die richtigen Teile und/oder
Bestandteile der ISA erst mitteilt, nachdem sie bereits mit der Erstellung
des internationalen Recherchenberichts begonnen hat. In diesem Fall
fordert das EPA als ISA den Anmelder auf, innerhalb eines Monats ab dem


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40bis#REG_40a_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a36_de.html#OJ_2020_A36
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
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Tag der Aufforderung eine zusatzliche Gebihr in Hoéhe der Recherchen-

Wenn der oder die richtigen Teile und/oder Bestandteile dem EPA als ISA
nach Beginn der Recherche, aber vor deren Abschluss mitgeteilt werden
und die zusatzliche Gebuhr entrichtet wird, so schlieRt das EPA auch die
bereits begonnene urspriingliche Recherche ab und erldsst einen nicht
amtlichen internationalen Recherchenbericht und einen ebensolchen
schriftlichen Bescheid auf der Grundlage der ursprunglich eingereichten
internationalen Anmeldung. Dieser internationale Recherchenbericht bzw.
schriftiche Bescheid ergeht jedoch nur fir den Anmelder sowie fur

europaische Phase auf den nicht amtlichen schriftlichen Bescheid zu
antworten.

Wie in der europaischen Phase zu verfahren ist, wenn ein oder mehrere
richtige Teile oder Bestandteile der ISA erst mitgeteilt werden, nachdem sie
bereits mit der Erstellung des internationalen Recherchenberichts

RL/SPE 15.31 Abschnitt B-l1, 3.9 der Richtlinien fur die Prufung im EPA gilt entsprechend.
2.9 Verschiedene Kategorien

RL/ISPE 15.32 Abschnitt B-Ill, 3.10___der.__Richtlinien__fur__die__Prafung.__im__EPA qilt
entsprechend.

2.10 Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstande

Art. 17.(2) a) Der Priufer kann bestimmte Gegensténde von der Recherche ausschliel3en.
Regel 39 Diese Ausschlisse konnen sich daraus ergeben, dass die internationale
RL/ISPE 15.33 Anmeldung Gegenstande umfasst, die das EPA als ISA nicht behandeln

muss (siehe B-VIII, 2). Sie konnen sich auch ergeben, wenn die

Beschreibung, die Anspriiche oder die Zeichnungen einem Erfordernis wie


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40bis#REG_40a_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_8_ba
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_1_3.html#GLC_CIII_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_1_3.html#GLC_CIII_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_5.html#GLB_CIII_3_5
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_6.html#GLB_CIII_3_6
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_7.html#GLB_CIII_3_7
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_8.html#GLB_CIII_3_8
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_9.html#GLB_CIII_3_9
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iii_3_10.html#GLB_CIII_3_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_3_b
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_25
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_26
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_27
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_28
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_31
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_32
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_33
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etwa Klarheit oder Stlitzung der Anspriche durch die Beschreibung so
wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Ansprichen keine sinnvolle

2.11 Nucleotid- und Aminosauresequenzen

Wenn der Anmelder nach Aufforderung des EPA als ISA gemal

XML-Format und dem WIPO-Standard ST.26 entsprechend) und in einer
akzeptierten Sprache einreicht und die Geblhr fir verspatete Einreichung
nicht fristgerecht entrichtet, fuhrt das EPA als ISA die internationale
Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle Recherche mdéglich ist

Wird neben einem dem Standard ST.26 entsprechenden Sequenzprotokoll
ein weiteres Sequenzprotokoll in einem anderen fir die Einreichung von
Unterlagen zugelassenen Format eingereicht, wird bei der Recherche der
Anmeldung nur das Sequenzprotokoll bericksichtigt, das dem
Standard ST.26 entspricht.

2.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Wenn sich die in der internationalen Anmeldung enthaltenen Anspriiche
nicht auf eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen
beziehen, die untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine
einzige allgemeine erfinderische Idee verwirklichen, so wird der Anmelder
normalerweise  aufgefordert, zusatzliche Recherchengeblihren zu
entrichten. Entrichtet der Anmelder die zusatzlichen Recherchengeblihren
nicht, wird die internationale Recherche normalerweise auf die Teile
begrenzt, die sich auf die zuerst in den Patentansprichen erwahnte
Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen beziehen. Werden
innerhalb der vorgeschriebenen Frist zusatzliche Geblhren entrichtet,
werden auch die Teile recherchiert, die sich auf die davon abgedeckten

die Prifung im EPA qilt

entsprechend.

RL/ISPE 15.30


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2011/06/p372.html#OJ_2011_372
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/11/a64_de.html#OJ_2025_A64
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https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/06/a60_de.html#OJ_2022_A60
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a54_de.html#OJ_2024_A54
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a55_de.html#OJ_2024_A55
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a55_de.html#OJ_2024_A55
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_39
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_12
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_14A
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_3_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_24
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_30
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Kapitel IV — Recherchenverfahren und -strategie
1. Analyse der Anmeldung vor Beginn der Recherche

1.1 Berucksichtigung der Ergebnisse einer friiheren Recherche und
Klassifizierung

Anmelder kbénnen beantragen, dass die ISA frihere Recherchen,
einschlieBlich nicht vom EPA durchgefiihrter Recherchen, berticksichtigt.

Wenn eine fruhere Anmeldung, zu der das EPA die Recherche
durchgeflihrt hat, als Prioritat beansprucht wird, werden die Ergebnisse der
Recherche zu dieser friiheren Anmeldung vom EPA als ISA berlcksichtigt,
unabhéngig davon, ob der Anmelder dies ausdrucklich im PCT-
Antragsformblatt beantragt (d. h. der Abschnitt "Fortsetzung von Feld
Nr. VIl Nutzung friherer Recherchen- und Klassifikationsergebnisse" muss
nicht ausgeflllt sein). Je nachdem, wie weit sich das EPA auf die frihere
Recherche stitzen kann, wird die entrichtete Recherchengebihr

Ein Antrag auf Berlcksichtigung einer friheren Recherche, die nicht vom
EPA durchgefihrt wurde, wirkt sich nicht auf die Arbeit des Prufers aus;
dieser fuhrt eine unabhangige und vollstandige internationale Recherche
durch. Jedoch koénnten die in dem friilheren Recherchenbericht (der in der
Akte enthalten ist) angeflihrten Dokumente nitzlich sein. Die Gebuihr wird
nicht zurlickerstattet, wenn das EPA die frilhere Recherche nicht selbst
durchgefihrt hat.

Bei internationalen Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2017 eingereicht
werden, kann das EPA als ISA bei der Durchfiihrung der internationalen
Recherche friihere Recherchenergebnisse berlcksichtigen, wenn der

ISA auch frihere Recherchen- und Klassifizierungsergebnisse bertick-
sichtigen kann, wenn die internationale Anmeldung die Prioritat einer oder
mehrerer friiherer Anmeldungen beansprucht, fur die das EPA eine frihere
Recherche durchgefihrt hat, oder wenn das Anmeldeamt dem EPA als ISA
eine Kopie der Ergebnisse einer friiheren Recherche oder einer friiheren
eine solche Kopie dem EPA als ISA in einer flir das EPA akzeptablen Art
und Weise zuganglich ist.

1.2 PCT-Direkt-Anmeldungen

PCT-Direkt ermdglicht es Anmeldern internationaler Anmeldungen, die die
Prioritat einer frlheren, vom EPA bereits recherchierten nationalen,
europdischen  oder internationalen ~ Anmeldung  (sog. Doublette;
sieche B-IV, 1.1) beanspruchen, auf im Recherchenbescheid zur
Prioritatsanmeldung erhobene Einwande zu reagieren. Dadurch wird die
Beurteilung der internationalen Anmeldung erleichtert und der Wert des
vom EPA erstellten internationalen Recherchenberichts und schriftlichen

Bescheids erhoht.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_12
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1.2.1 Beantragung von PCT-Direkt

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

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

a) die informelle Stellungnahme wird in der in A-1V, 1.2 angegebenen

Form zusammen mit der internationalen Anmeldung beim
Anmeldamt eingereicht und

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

1.2.2 Bearbeitung von PCT-Direkt-Schreiben

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

Der Prifer, der im EPA als Internationaler Recherchenbehorde die
internationale Recherche durchfiihrt, wird die gemal PCT-Direkt einge-
reichte informelle Stellungnahme bei der Erstellung des internationalen
Recherchenberichts mit schriftichem Bescheid berlicksichtigen, sofern sie

Fir den schriftichen Bescheid bedeutet dies, dass auf das PCT-Direkt-
Schreiben und seinen Inhalt Bezug genommen wird, soweit dies fir das
internationale Recherchenverfahren relevant ist. Auf den friiheren
Recherchenbescheid kann der Prifer allerdings nur dann explizit
verweisen, wenn dieser dem PCT-Direkt-Schreiben beigefigt ist.

Gemal den PCT-Bestimmungen zur Akteneinsicht werden PCT-Direkt-
Schreiben Uber den WIPO-Dienst PATENTSCOPE der Offentlichkeit zur
Verfugung gestellt.

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

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

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

Wenn die Einwendungen Dritter nicht relevant oder nicht ausreichend
verstandlich sind, werden die Dokumente nicht im ISR angefihrt. Der
Prifer nimmt einen Hinweis in Abschnitt V des WO-ISA auf, dass die
Einwendungen Dritter bertcksichtigt wurden und als nicht relevant ange-
sehen werden oder dass und aus welchen Grinden die Einwendungen
Dritter nicht berticksichtigt werden konnten.

1.4 In der Anmeldung angefiihrte Dokumente
Siehe |SPE-Richtlinien 15.37.

2. Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschriankungen
Siehe |SPE-Richtlinien 15.41.

entsprechend.

2.3 Durchfiihrung der Recherche; Arten von Dokumenten
Abschnitt B-1V, 2.3 __der__Richtlinien _fur die Prufung _im_EPA qilt

entsprechend.

2.4 Neufestlegung des Umfangs der Recherche
Abschnitt B-IV, 2.4 der___Richtlinien___flr__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

RL/ISPE 15.68


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/e_vi_3.html#GLE_CVI_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_37
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_41
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iv_2_2.html#GLB_CIV_2_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iv_2_3.html#GLB_CIV_2_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iv_2_4.html#GLB_CIV_2_4
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_68
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_47
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_52
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_53
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2.5 Nachstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf
die Recherche

gilt entsprechend.

Siehe auch |SPE-Richtlinien 15.60.

RL/ISPE 15.61 Abschnitt B-1V, 2.6 __der___Richtlinien___flr__die_ Prufung.__im__EPA gilt

entsprechend.
3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts
Art. 18, Regel 43.5 Abschnitt B-1V, 3.1 der__Richtlinien _fir__die Prufung _im__EPA qilt

RL/ISPE 15.67, entsprechend.
RL/ASPE 15.69 und
RL/ISPE 15.72 Allen internationalen Recherchenberichten einschliellich Teilrecherchen-

ABIl. EPA 2017, A106  berichten wird ein Informationsblatt zur Recherchenstrategie beigefiigt. Bei
mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung betreffen die Angaben auf dem
Informationsblatt nur diejenige(n) Erfindung(en), flr die Recherchen-
gebuhren entrichtet worden sind. Das Blatt enthalt Angaben zu den
Datenbanken, in denen der Priifer die Recherche zum Stand der Technik
durchgefiihrt hat, die Klassifikationssymbole, die den Recherchenumfang
definieren, sowie die vom Prifer gewahlten Schlagwdrter oder sonstige
Elemente, die die Erfindung betreffen und zur Ermittlung des einschlagigen
Stands der Technik verwendet wurden. Nach der Veréffentlichung des
internationalen Recherchenberichts kann das Informationsblatt Uber den
WIPO-Dienst PATENTSCOPE und Uber das Europaische Patentregister
eingesehen werden.

3.2 Geidnderter internationaler Recherchenbericht

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

Weitere Griinde fiir eine Anderung des internationalen Recherchenberichts


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iv_2_5.html#GLB_CIV_2_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_60
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iv_2_6.html#GLB_CIV_2_6
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_iv_3_1.html#GLB_CIV_3_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_74
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_61
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a18#18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_67
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_69
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_72
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a106_de.html#OJ_2017_A106
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Kapitel V — Vorklassifizierung und IPC
Klassifizierung internationaler
Patentanmeldungen

1. Definitionen

3.1 Geanderte IPC Klassifizierung spater veroffentlichter
Recherchenberichte
Siehe ISPE-Richtlinien 7.05.

3.2 IPC Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_1.html#GLB_CV_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_2.html#GLB_CV_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_2_1.html#GLB_CV_2_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_3.html#GLB_CV_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_7_05
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_3_2.html#GLB_CV_3_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_3_3.html#GLB_CV_3_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_v_3_4.html#GLB_CV_3_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_7_02
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_7_04
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_39
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_7_06
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_7_08
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_7_07
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Kapitel VI — Stand der Technik in der
Recherchenphase

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

zu verstehen, was der Offentlichkeit irgendwo in der Welt auf irgendeine
Weise, und damit einschlieRlich durch mundliche Offenbarung, Benutzung,
Ausstellung und andere nicht-schriftliche Offenbarungen, zuganglich
gemacht worden ist .

Waren sowohl die nicht-schriftliche Offenbarung als auch ihre schriftliche
zuganglich, fuhrt der Priifer im Recherchenbericht die schriftiiche
Wiedergabe mit dem Verdéffentlichungstag dieses Schriftstiicks an, und die
schriftliche Offenbarung gehdrt zum Stand der Technik.

Wurde die schriftliche Offenbarung am oder nach dem Anmeldedatum der
betreffenden internationalen Anmeldung, die nicht-schriftliche Offenbarung
jedoch vor diesem Datum der Offentlichkeit zugénglich gemacht, so gehért
die nicht-schriftliche Offenbarung zum Stand der Technik und sollte unter
Angabe ihrer Art und des Datums, an dem sie der Offentlichkeit bekannt
wurde, angefihrt werden. Die schriftliche Offenbarung wird zudem im
internationalen Recherchenbericht unter Angabe ihres
Veroffentlichungstags angefihrt.

3. Prioritat

4. Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mogliche kollidierende europaische und internationale
Anmeldungen

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

4.2 Altere nationale Rechte
Abschnitt B-VI, 4.2 der___Richtlinien___flr__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

RL/ISPE 11.02-11.03


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1_b
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_3.html#GLB_CVI_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iv_7_1.html#GLC_CIV_7_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iv_7_1.html#GLC_CIV_7_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_4_2.html#GLB_CVI_4_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_b
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_22
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_05
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r70#REG_70_9
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_02
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_03
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5. Bezugszeitpunkt fir im Recherchenbericht aufgefiihrte
Dokumente; Anmeldedatum und Prioritatsdatum

5.1 Uberpriifung beanspruchter Priorititen
Abschnitt B-VI, 5.1 der___Richtlinien___flr__die_ Prufung__im__EPA gilt

entsprechend.

Siehe auch |SPE-Richtlinien 11.02 - 11.03.

entsprechend.

5.3 Zweifel hinsichtlich der Giiltigkeit des Prioritdtsanspruchs;
Ausdehnung der Recherche
Abschnitt B-VI, 5.3 der___Richtlinien___flr__die_ Prufung__im__EPA qilt

entsprechend.

Siehe auch |SPE-Richtlinien 11.06.

entsprechend.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.11.
5.5 Unschadliche Offenbarungen
Regel 51bis.1.a) v) Potenziell unschadliche Offenbarungen sollten im internationalen Recher-

dung wirksam in die europaische Phase eingetreten ist.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 16.76.
5.6 Zweifel tiber den Stand der Technik
Abschnitt B-VI, 5.6 _der_Richtlinien _fur die  Prifung__im_EPA qilt

entsprechend.

Siehe auch |SPE-Richtlinien 11.23 und 15.64 - 15.65.

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1 Allgemeines

entsprechend.

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

entsprechend.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_5_1.html#GLB_CVI_5_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_02
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_03
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_5_2.html#GLB_CVI_5_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_5_3.html#GLB_CVI_5_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_06
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_5_4.html#GLB_CVI_5_4
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_11
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar55.html#A55_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar55.html#A55_1_b
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_76
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_5_6.html#GLB_CVI_5_6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_23
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_64
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_65
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_6_1.html#GLB_CVI_6_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_6_2.html#GLB_CVI_6_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r51bis#REG_51a_1_a_v
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar55.html#A55
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6.3 Unstimmigkeiten zwischen Zusammenfassung und Ausgangs-
dokument

entsprechend.

6.4 Unzureichende Offenbarungen im Stand der Technik
Abschnitt B-VI, 6.4 der___Richtlinien__far__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

6.5 Inkorrekte Datensatze von chemischen Verbindungen in Online-
Datenbanken

entsprechend.

7. Internet-Offenbarungen - Fachzeitschriften


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_6_3.html#GLB_CVI_6_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_6_4.html#GLB_CVI_6_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_6_5.html#GLB_CVI_6_5
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vi_7.html#GLB_CVI_7
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_13
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Kapitel VII — Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Die Einheitlichkeit wird beim PCT-Verfahren genauso beurteilt wie beim
europaischen Verfahren. Wird bei der Recherche und/oder der Prufung
mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so hat dies allerdings beim PCT-
Verfahren andere Folgen; auch sind vom Prufer andere MalRnahmen zu
ergreifen. Insbesondere kann der Anmelder aufgefordert werden, zusatz-
liche Recherchen- und/oder Prifungsgeblihren zu zahlen, gegebenenfalls

Die Einreichung von Teilanmeldungen ist im PCT nicht vorgesehen. Wenn
jedoch die internationale Anmeldung wirksam in die europaische
Phase eingetreten ist, kdnnen Teilanmeldungen beim EPA eingereicht
werden, so lange die Anmeldung anhangig ist (siehe EPU-Richtlinien A-XII,

2. Mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase

Wird mangelnde Einheitlichkeit in der Recherchenphase festgestellt, so
wird eine Recherche fir die in den Ansprichen zuerst erwahnte Erfindung
durchgefuhrt und der Anmelder wird mit Formblatt PCT/ISA/206 (nach-
stehend "Formblatt 206") aufgefordert, zusatzliche Recherchengebihren zu
entrichten. Der Anmelder kann dann entscheiden,

i) keine zusatzlichen Geblhren zu entrichten,

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

iii)) sie teilweise oder ganz unter Widerspruch zu entrichten.

Gleichzeitig mit dem Ausfillen des Formblatts 206 erstellt der Prifer die
vorlaufige Stellungnahme als Anhang zum Ergebnis der Teilrecherche
(EPA-Formblatt 1707) flr die recherchierte erste Erfindung. Formblatt 206
und EPA-Formblatt 1707 werden dem Anmelder zusammen Ubersandt.
EPA-Formblatt 1707 muss eine vollstandige, aus sich heraus verstandliche
Begriindung fir die mangelnde Einheitlichkeit enthalten.

Stellt das EPA als ISA bei einer internationalen Anmeldung mangeinde
Einheitlichkeit fest, und beansprucht diese internationale Anmeldung
mehrere vom EPA recherchierte Prioritaten, so wird der Anmelder
aufgefordert, zusatzliche Geblhren zu zahlen, und zwar selbst dann, wenn
alle Erfindungen in den friheren Anmeldungen recherchiert wurden. Die
Hohe der Rickerstattung wird fur jede Erfindung separat festgelegt.

Beansprucht die internationale Anmeldung allerdings nur eine einzige
Prioritat und hat das EPA einen Bescheid fir dieses Dokument erstellt, so
gilt Folgendes: der Anmelder wird nicht aufgefordert, zusatzliche
Recherchengeblihren fur Erfindungen zu entrichten, die in der
Prioritdtsanmeldung recherchiert wurden und die Kriterien fur eine
vollstandige Ruckerstattung erfiullen. Alle diese Erfindungen missen im


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_xii_4_3.html#GLA_CXII_4_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_xii_4_3.html#GLA_CXII_4_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/03/a20_de.html#OJ_2017_A20
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
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Recherchenbericht und im schriftichen Bescheid behandelt werden. Im
Gegensatz dazu wird der Anmelder aufgefordert, zuséatzliche
Recherchengebuhren fur alle anderen Erfindungen zu entrichten, die nicht
die Kriterien fur eine vollstandige Ruckerstattung erfullen. Wird fur die
Prioritdtsanmeldung kein schriftlicher Bescheid erstellt, so wird der
Anmelder aufgefordert, zusatzliche Recherchengebuhren zu entrichten.

3. Keine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebiihren

In Ausnahmefallen kann trotz eines Einwands wegen mangelnder Einheit-
lichkeit davon abgesehen werden, den Anmelder zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebihren aufzufordern. Dies kdnnte der Fall sein, wenn der
zusatzliche Recherchenaufwand fur die andere(n) Erfindung(en) gering ist.
Eine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Recherchengebuhren sollte
auch nicht ergehen, wenn die anderen Erfindungen nicht neu oder
gegenliber dem verfugbaren Stand der Technik nicht erfinderisch sind.
fur alle recherchierten Erfindungen verfasst werden muss, d. h. auch fir
Erfindungen, fir die keine zusatzlichen Recherchengebihren gefordert
wurden. Wenn keine zusatzlichen Recherchengebiihren gefordert wurden,
sollte der Prifer im Interesse einer einheitlichen Linie auch keine
zusatzlichen Prifungsgebihren verlangen, wenn ein Antrag auf
Bei der Entscheidung darlber, ob zusatzliche Recherchengebihren
gefordert werden sollen, ist deshalb auch schon der Prifungsaufwand fir
das gesamte Verfahren zu berlcksichtigen.

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

4. Aufeinanderfolge von Einwanden wegen mangelnder
Einheitlichkeit

Wird bei einer internationalen Anmeldung in der Recherchenphase
mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so wird fiir die in den Anspriichen
zuerst erwahnte Erfindung eine Recherche durchgefiihrt, und der Anmelder
wird aufgefordert, zusatzliche Recherchengebiihren fiir die andere(n)

Entrichtet der Anmelder zusatzliche Recherchengebihren fir eine oder
mehrere der ubrigen Erfindungen, so wird fur diese Erfindungen eine
Recherche durchgeflhrt.

Stellt sich bei dieser weiteren Recherche heraus, dass eine oder mehrere
dieser Erfindungen ebenfalls mangelnde Einheitlichkeit "a posterior"
aufweisen, so wird nur die erste Erfindung jeder Gruppe von Erfindungen


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
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recherchiert. Der Anmelder wird in dieser Phase des Verfahrens nicht
aufgefordert, weitere Recherchengebuhren zu entrichten.

In dieser Phase kann kein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
"a priori" erhoben werden, und der Einwand mangeinder Einheitlichkeit
"a posterior" sollte in Grenzfallen nicht erhoben werden. Der WO-ISA wird
fur alle recherchierten Erfindungen erstellt. Feld 1ll muss gedndert werden,
um die tatsachlich recherchierten Erfindungen abzudecken. In Feld IV
mussen alle Einwande wegen mangelnder Einheitlichkeit vollstdndig
begriindet werden. In FeldV muss eine Stellungnahme zur Neuheit,
erfinderischen  Tatigkeit und gewerblichen Anwendbarkeit fur alle
recherchierten Erfindungen abgegeben werden.

Anspriiche, die in der internationalen Phase nicht recherchiert wurden,

Phase vor dem EPA weiterverfolgt werden.
Beispiel

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

Der Anmelder entrichtet zwei weitere Recherchengeblihren flr die
Erfindungen B und C. Bei der zusatzlichen Recherche wird fir B
mangelnde Einheitlichkeit a posteriori festgestellt und B weiter in die
Gruppen von Erfindungen B1, B2 und B3 unterteilt.

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

Die Prufung der Anmeldung in der europaischen Phase erfolgt auf der

sprechend.

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

6.1 Keine Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren
Zahlt der Anmelder nach einer Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Gebuhren diese nicht, wird die Akte nicht an den Prifer zurtickgeschickt,


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_7_1.html#GLF_CV_7_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_7_1.html#GLF_CV_7_1_iii
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_7_1.html#GLF_CV_7_1_iv
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r164.html#R164_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_vii_1_3.html#GLB_CVII_1_3
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sondern der vom Prufer bereits wahrend der ursprunglichen Recherche
erstellte endgultige Recherchenbericht wird zusammen mit dem WO-ISA
vom Formalsachbearbeiter abgesandt.

Wenn eine internationale vorlaufige Prifung beantragt und das EPA als
IPEA ausgewahlt wurde, fuhrt das EPA als IPEA keine internationale
vorlaufige Prifung fur Anspriche durch, die sich auf eine Erfindung
beziehen, fir die keine zusatzlichen Recherchengebiihren entrichtet

Beanspruchte Erfindungen, die in der internationalen Phase nicht
recherchiert wurden, kann der Anmelder in der europdischen Phase
weiterverfolgen, nachdem ihn die Prufungsabteilung zur Entrichtung von

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

6.3 Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren unter Widerspruch
Regel 40.2 ¢) Als Erwiderung auf Formblatt 206 kann der Anmelder alle oder einen Teil

RL/SPE 10.66-10.69  der zusatzlichen Gebuhren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das
Widerspruchsverfahren ausgeldst, um zu ermitteln, ob die Aufforderung zur

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

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


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_3_2.html#GLC_CIII_3_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_c
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_66
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_69
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Hat der Anmelder zusatzliche Recherchengebuhren unter Widerspruch
gezahlt und die Uberprifungsstelle entschieden, dass der Widerspruch
nicht berechtigt war, folgt der Prifer der Entscheidung der Uber-
prufungsstelle und erstellt den ISR sowie den WO-ISA fur die Erfindungen,
fur die Recherchengebuhren entrichtet wurden. Im ISR und im WO-ISA gibt
er (in Feld IV) an, dass das Erfordernis der Einheitlichkeit nicht erflllt ist.
Feld Ill passt er an die tatsachlich gezahlten GebUhren an, und in Feld V
gibt er eine Stellungnahme hinsichtlich Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und
gewerblicher Anwendbarkeit aller recherchierten Erfindungen ab.

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

Naheres zum Widerspruchsverfahren und zur Arbeit der Uberpriifungsstelle

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

7.1 Prifung der Zulassigkeit des Widerspruchs durch den
Formalsachbearbeiter
Vor der Einleitung des Widerspruchsverfahrens muss tUberprift werden, ob


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_e
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RL/ISPE 10.66-10.67  Fur die Zulassigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebihr

b) die Zahlung unter Widerspruch muss zusammen mit einer
Begrindung erfolgen, d. h. die Begrindung muss zum Zeitpunkt der
Zahlung oder spatestens innerhalb der in Formblatt 206 gesetzten
Frist eingereicht worden sein.

begriinden, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung erfillt bzw. der Betrag der geforderten
zusatzlichen Gebulhr Uberhdht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den Betrag
der einzelnen zusatzlichen Gebuhr infrage zu stellen, sondern die Zahl der
geforderten zusatzlichen Gebulhren.

Die Entrichtung der Widerspruchsgebuhr und die Einreichung einer
vorgeblichen  Begrindung werden von besonders geschulten
Formalsachbearbeitern geprift. Stellt der Formalsachbearbeiter Mangel
fest, wird der Anmelder mittels Formblatt 212 bzw. 224 unterrichtet. Die
Prifung in der Sache erfolgt durch die Uberpriifungsstelle bei der
Anmelder lediglich sein Nichteinverstandnis erklart, ohne dies zu
begriinden, stitzt sich die Uberpriifungsstelle bei ihrer Entscheidung auf
die Feststellungen in der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher
Recherchengebihren (Formblatt 206).

7.2 Tatigkeit der Uberpriifungsstelle

RL/ISPE 10.68 Wenn der Anmelder die zusatzlichen Geblhren unter Widerspruch zahlt
ABI. EPA 2015, A59 und der Widerspruch fir zulassig befunden wird, wird der Fall an den
ABI. EPA 2010, 322 Direktor verwiesen, der eine Uberprifungsstelle einsetzt. Diese besteht aus

drei Mitgliedern, namlich dem zustandigen Prifer, einem Prifer als
Vorsitzendem der Uberpriifungsstelle sowie einem weiteren Prifer. Tritt die
Anmeldung in die europaische Phase ein, wird die Uberpriifungsstelle zur
Prifungsabteilung. Die Namen der Mitglieder der Uberpriifungsstelle
werden in Formblatt 212 verdffentlicht.

Die Uberprifungsstelle wird ab dem Zeitpunkt eingesetzt, ab dem der
Widerspruch fir zulassig befunden wird. Sie hat zu ermitteln, ob die
Aufforderung des Prifers zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren durch die

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

RL/ISPE 10.70 Stellt die Uberprifungsstelle fest, dass der Widerspruch vollstandig
berechtigt ist, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212, Ent-


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40_2_c
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/w930011du1.html#W_1993_0011
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/w070009eu1.html#W_2007_0009
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_66
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_67
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_69
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_68
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_70

April 2026 Richtlinien PCT-EPA

Teil B — Kapitel VII-7

Uberprifungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung
einheitlich ist. Eine Begriindung ist nicht nétig, es sei denn, die Uber-
prufungsstelle beschlief3t, dass eine solche Begrindung nutzlich ware. Des
Weiteren ordnet die Uberpriifungsstelle die Rickerstattung aller zusétz-
lichen Geblhren und der Widerspruchsgebtihr an. Es wird eine Recherche
fur die Erfindungen durchgefuhrt, fir die Gebulhren bezahlt wurden, und ein

Halt die Uberpriifungsstelle den Widerspruch insgesamt fiir nicht berech-
tigt, so teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212). Es ist zu
begriinden, warum die Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Geblhren
aufrechterhalten wird. Auf relevante Argumente des Anmelders sollte
eingegangen werden. Es wird eine Recherche fir die Erfindungen
durchgefihrt, fir die Gebuhren bezahlt wurden, und ein entsprechender

Halt die Uberprifungsstelle den Widerspruch fir teilweise berechtigt, so
teilt sie dies dem Anmelder mit (Formblatt 212). Es ist zu begrinden,
warum die Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Gebuhren teilweise
aufrechterhalten wird. Auf relevante Argumente des Anmelders sollte
eingegangen werden. Es wird eine Recherche fir die Erfindungen
durchgefiihrt, flir die Gebuhren bezahlt wurden, und ein entsprechender
ordnet eine Rickerstattung der zusatzlichen Gebihren an, fir die der
Widerspruch als berechtigt angesehen wurde, nicht aber der
Widerspruchsgeblhr.

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

Nach einer Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Recherchengebihren
kann der Anmelder alle zusatzlichen Gebuhren unter Widerspruch zahlen.
Wenn die Uberprifungsstelle die urspriingliche Feststellung der
mangelnden Einheitlichkeit bestatigt, indem sie den Widerspruch fiir nicht
berechtigt befindet, und die Anmeldung mit ungeanderten Anspriichen in
die europaische Phase eintritt, wird die Prifungsabteilung in der Regel die
mangelnde Einheitlichkeit bestatigen und den Anmelder auffordern, die
Anspriiche auf eine Erfindung zu beschranken und fir die Ubrigen
Erfindungen Teilanmeldungen einzureichen. Alternativ kann der Anmelder
die Anspriche andern, um sie einheitlich zu machen.

8. Mangelnde Einheitlichkeit und unvolistandige Recherche
Die Verfahren zur Behandlung von Fallen mangelnder Einheitlichkeit, in


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_3_4.html#GLC_CIII_3_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_3_a
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Kapitel VIl - Gegenstande, die von der
Recherche auszuschliefen sind

1. Allgemeines

Das EPA als ISA zielt darauf ab, mdglichst vollstandige internationale
Recherchenberichte zu erstellen. Es gibt allerdings Falle, in denen der
Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid nur einen Teil der bean-
spruchten Gegenstande abdecken bzw. in denen Uberhaupt kein Recher-
chenbericht ergehen kann. Grund dafur kann sein, dass die internationale
Anmeldung Gegenstande umfasst, die die ISA nicht behandeln muss
Erfindung nicht einheitlich ist (siehe B-VII, 2), oder auch, dass die
Beschreibung, die Anspriche oder die Zeichnungen einem Erfordernis wie
etwa Klarheit oder Stlutzung der Anspriche durch die Beschreibung so
wenig entsprechen, dass bei allen oder einigen Anspriichen keine sinnvolle

spricht man oft von "komplexen Anmeldungen".

Komplexe Anmeldungen werden gemal} diesen Richtlinien und den ISPE-
Richtlinien bearbeitet, wobei die in den EPU-Richtlinien festgelegte Praxis
des EPA ggf. ergdnzend herangezogen wird.

durchgefiihrt wird, die Ausnahme bleiben. Nach dem PCT ist eine zusatz-
liche Recherche auch dann nicht mdglich, wenn der Anmelder die
Anspriche andert, um den Einwand auszurdaumen. Wenn der Prifer eine
No-Search-Erklarung abgibt, muss die Recherche in der Prifungsphase
durchgefiihrt werden (ohne dass eine zusatzliche Recherchengeblhr
anfallt), falls die internationale Anmeldung in die europaische Phase vor
dem EPA eintritt und falls der Einwand, aufgrund dessen die Erklarung
Daher sollte eine gewisse Anstrengung unternommen werden, um
wenigstens zu einem Teil des beanspruchten Gegenstands eine sinnvolle
Recherche durchzufihren.

2. Gegenstinde, die von der ISA nicht recherchiert und/oder gepriuft
werden miissen

nichttechnische Erfindungen, Programme fiir Datenverarbeitungsanlagen,
Geschaftsmethoden und medizinische Verwendungen nicht patentfahig
bzw. Pflanzensorten oder Tierrassen sowie im Wesentlichen biologische
Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren von der Patentierbarkeit
ausgenommen sind. Da das PCT-Verfahren nicht zur Patenterteilung fuhrt,
wird ein Gegenstand, der nach dem EPU nicht patentfahig ist, als
Gegenstand angegeben, fur den die ISA und/oder die IPEA keine
Recherche bzw. internationale vorlaufige Priufung durchfihren muss (siehe
Vorrichtung bei einem am menschlichen oder tierischen Korper
durchgefuhrten Behandlungs- oder Diagnoseverfahren.

RL/ISPE 9.01
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Bei der Entscheidung, keine internationale Recherche durchzufihren, wird
derselbe Mal3stab angelegt wie beim europaischen Verfahren. Als ISA bt
bestimmten Anmeldungsgegensténaéh “keine Recherche durchzuftihren,
nur dann aus, wenn diese Gegenstidnde auch nach dem EPU nicht
recherchiert wirden.

Recherche durchfihren muss und ein unvollstandiger Recherchenbericht
erstellt wird, sollte die Beschrankung immer sowohl im Recherchenbericht
als auch im WO-ISA erwahnt werden.

RL/ISPE 9.40 Sind die Gegenstédnde aller Anspriiche von der Recherche ausge-

internationaler Recherchenbericht erstellt werden kann
(Formblatt PCT/ISA/203). Ein schriftlicher Bescheid wird erstellt, obwohl
ohne Recherche die Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
nicht und andere Fragen wie die der gewerblichen Anwendbarkeit nur
moglicherweise behandelt werden kdnnen. Der schriftliche Bescheid sollte
eine vollstandige Begrindung enthalten, warum keine Recherche
durchgefiihrt werden kann.

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

Regel 39.1.iv) Anspriche flr eine medizinische Behandlung, die unter die Ausnahmen

von der internationalen Recherche ausgenommen werden.

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

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

Anspruch nach Art. 53 ¢) EPU

von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen

a | Verbindung X zur Anwendung als NEIN
Arzneimittel
b | Verbindung X zur Anwendung bei der NEIN

Behandlung der Krankheit Y
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http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar53.html#A53_c
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_40
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Anspruch nach Art. 53 ¢) EPU

von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen

¢ | Gemisch A, in dem X enthalten ist, zur NEIN
Anwendung bei der Behandlung der
Krankheit Y (wobei Gemisch A allgemein
definiert sein kann)

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

e | Verwendung von X in einem Stoffgemisch | JA
A zur Behandlung der Krankheit Y

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

g | Verwendung von X zur Behandlung der JA
Krankheit Y

h | Verwendung von X zur Herstellung eines | NEIN
Arzneimittels

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

j Verfahren zur Herstellung eines NEIN
Arzneimittels zur Behandlung der
Krankheit Y, wobei man die Verbindung X
als aktiven Bestandteil einsetzt

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

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

schutz gewahrt werden kann, wenn diese Anwendung nicht zum Stand der
Technik gehdrt. Auf diese Art von Patentschutz gerichtete Anspriche
kénnen in der Form "Stoff X zur Verwendung als Arzneimittel/zur
therapeutischen Verwendung" bzw. "Stoff X zur Verwendung bei der


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar53.html#A53_c
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_4
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_5
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar53.html#A53_c
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Bei Anspriichen der Form d oder h recherchiert und prift der Prifer die
Anspriche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit wie bei einer
europaischen Anmeldung und gibt eine entsprechende Beurteilung ab. Im
WO-ISA wird eine Bemerkung hinzugefliigt, dass die Neuheit und die
erfinderische Tatigkeit gemaf der Praxis des EPA beurteilt wurden.

Bei Ansprichen der Form i oder j recherchiert und prift der Prufer die
Anspriche im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit der
angegebenen Verwendungen und gibt eine entsprechende Beurteilung ab.
Im WO-ISA wird eine Bemerkung zur Praxis des EPA in Bezug auf solche
Anspriche hinzugeflgt.

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

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

Kapitel 9 der ISPE-Richtlinien an.

Regel 39.1.iii) Insbesondere filhrt das EPA als ISA keine internationale Recherche fiir
ABI. EPA 2007, 592 eine Anmeldung durch, wenn und soweit der Anmeldungsgegenstand
lediglich eine Geschaftsmethode betrifft und keinerlei offensichtlichen

technischen Charakter aufweist.

Umfasst der beanspruchte Gegenstand dagegen technische Mittel, wird
das EPA als ISA die Anmeldung bearbeiten und soweit moéglich einen
Recherchenbericht fir die Teile der Anmeldung erstellen, die mehr
beinhalten als reine Geschaftsmethoden. Sind die verwendeten


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/g_vi_6_1.html#GLG_CVI_6_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/g_vi_6_1.html#GLG_CVI_6_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1_v
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1_vi
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_viii_2_2.html#GLB_CVIII_2_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A9_07_s2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A9_15_s2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_3_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39_1_iii
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2007/11/p592.html#OJ_2007_592
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technischen Mittel jedoch so konventionell, dass sie am Anmeldetag
jedermann ohne Weiteres zuganglich waren, werden aufgrund ihrer
allgemeinen Bekanntheit keine Beweisunterlagen flr notwendig erachtet,
und im ISR wird kein Dokument angefuhrt. Stattdessen wird eine Erklarung
in den Recherchenbericht aufgenommen, der zufolge diese technischen
Mittel als so banal betrachtet werden, dass sich die Angabe von Unterlagen
eribrigt.

2.2.1 Computerimplementierte Geschaftsmethoden
Abschnitt B-VIII, 2.2.1._der__Richtlinien__fur__die _Prufung __im__EPA qilt

weitgehend im Ermessen des Prufers. Er kann seine Entscheidung im
Lichte einer etwaigen Erwiderung des Anmelders auf die Aufforderung zur

werden, dass er Recherchen einschlief3t, die innerhalb verninftiger
Grenzen vollstandig genug sind, um feststellen zu koénnen, ob die
beanspruchte Erfindung die materiellrechtlichen Erfordernisse erfillt, d. h.
die Erfordernisse der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der
gewerblichen Anwendbarkeit und/oder die Erfordernisse der ausreichenden
keine sinnvolle Recherche mdglich ist, sollte nur in den Ausnahmefallen
ergehen, in denen fir einen bestimmten Anspruch Uberhaupt keine
Recherche durchgeflihrt werden kann, z. B. wenn die Beschreibung, die
Anspriiche oder die Zeichnungen voéllig unklar sind. Werden alle Anspriiche
fur nicht recherchierbar befunden, verfasst das EPA als ISA anstelle des
internationalen Recherchenberichts eine Erklarung, dass kein solcher
erstellt werden kann, und begrindet darin und im WO-ISA seine
Entscheidung. Selbst wenn Teile der Anmeldung nicht den vorge-
schriebenen Erfordernissen entsprechen, sollte eine Recherche insoweit
durchgefiihrt werden, als die Beschreibung, die Anspriche oder die
Zeichnungen ausreichend verstandlich sind, wobei die Nichterfillung der
Erfordernisse moglicherweise bei der Bestimmung des Umfangs der
Recherche berucksichtigt werden muss. Werden nur bestimmte Anspriche
fur nicht recherchierbar befunden, so werden fir die ibrigen Anspriiche ein
ISR und ein WO-ISA erstellt. In diesem Fall ist die internationale Recherche
unvollstandig.

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

RL/ISPE 9.01


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_viii_2_2_1.html#GLB_CVIII_2_2_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii
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RL/ISPE 9.22

3.1

Beispiele fiir Falle, in denen keine sinnvolle Recherche fiir den

gesamten beanspruchten Bereich moglich ist
Mit einer nicht erschépfenden Reihe von Beispielen wird veranschaulicht,
wann die Recherche eingeschrankt werden kann:

i)

ii)

Anspriiche nicht gestitzt; unzureichende Offenbarung

Ein Beispiel ware ein Anspruch, der so breit formuliert ist, dass
zumindest ein Teil seines Umfangs spekulativ ist, d. h. nicht von der
Offenbarung der Anmeldung gestitzt wird. In diesem Fall macht die
Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des Anspruchs in seiner
Gesamtheit unmdglich, und eine sinnvolle Recherche kann nur auf
der Grundlage der engeren, offenbarten Erfindung durchgefuhrt
werden, beispielsweise nur auf der Grundlage des gestltzten Teils
des Anspruchs. Im Extremfall kann dies bedeuten, dass nur eines
oder mehrere der in der Beschreibung offenbarten spezifischen
Beispiele recherchiert werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die
Erfordernisse der ausreichenden Offenbarung und der Stitzung nach

Anspriche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel ware der Fall, in dem so viele Anspriche oder so viele
unter einen Anspruch fallende Mdglichkeiten vorliegen, dass die
Ermittlung des Gegenstands, fir den Schutz begehrt wird, UGber
Anmeldung mehrere unabhangige Anspriiche in der gleichen
Kategorie enthalt). Eine Recherche, insbesondere eine vollstandige
Recherche, kann de facto unmdéglich sein.

Das EPA lasst mehrfach abhangige Anspriiche zu, sofern dadurch
die Klarheit der Anspriiche insgesamt nicht beeintrachtigt wird und
die Reihenfolge der Patentanspriiche nicht zu Unklarheiten bei der
Definition des zu schiitzenden Gegenstands Anlass gibt (siehe auch

Anspruche nicht deutlich

Ein Beispiel ware der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition
seiner Erfindung gewahlte Parameter einen sinnvollen Vergleich mit
dem Stand der Technik unmoglich macht, weil vielleicht im Stand der
Technik nicht derselbe oder Uberhaupt kein Parameter verwendet
wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder gewahlte
kann so unklar sein, dass keine sinnvolle Recherche der Anspriiche
bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines Anspruchs durchgefiihrt
werden kann, weil die Wahl des Parameters einen vernunftigen
Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand der Technik
unmoglich macht. In diesem Fall kann die Recherche auf die
Ausfihrungsbeispiele beschrankt werden, soweit sie verstandlich


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_1_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_25
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_30
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sind, oder auf die Art und Weise, wie der gewlinschte Parameter
erhalten wird.

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

3.2 Nucleotid- und Aminosauresequenzen

Liegt das Sequenzprotokoll einer internationalen Anmeldung nicht vor oder
entspricht es nicht dem WIPO-Standard ST.26 (siehe Anhang C der
Verwaltungsvorschriften, Nr. 4), so fordert das EPA als ISA den Anmelder
auf, ein dem Standard entsprechendes Sequenzprotokoll oder eine
Ubersetzung in Form eines neuen Sequenzprotokolls in einer von ihm
akzeptierten Sprache einzureichen und eine Geblhr flr verspatete
Einreichung innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von einem Monat
nach dem Datum der Aufforderung zu entrichten.

Wenn der Anmelder innerhalb der festgesetzten Frist nicht ein dem
Standard ST.26 entsprechendes Sequenzprotokoll einreicht und die
Gebuhr fur verspatete Einreichung nicht entrichtet, fuhrt das EPA als ISA
die internationale Recherche nur insoweit durch, als eine sinnvolle
Recherche ohne das Sequenzprotokoll moglich ist.

Der Priufer hat bei der Durchfihrung der Recherche folgende Wahl-
maglichkeit:
eine nach

i) Entweder st Erklarung

computerlesbarer Form),
oder

i) es ist ein unvollstandiger Recherchenbericht zu erstellen und eine

hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

Dies wirkt sich auch auf das Verfahren fir die internationale vorlaufige

3.3 Informelle Klarstellung

Wenn die Beschreibung, die Anspriche oder die Zeichnungen den
Erfordernissen wie etwa Klarheit oder Stutzung der Anspriiche durch die
Beschreibung so wenig entsprechen, dass keine sinnvolle Recherche
durchgeflihrt werden kann, kann der Prifer den Anmelder gemaf Abschnitt


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_01
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_19
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_30
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_d
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2011/06/p372.html#OJ_2011_372
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/11/a64_de.html#OJ_2025_A64
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/2022/06/a60_de.html#OJ_2022_A60
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a54_de.html#OJ_2024_A54
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a55_de.html#OJ_2024_A55
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a55_de.html#OJ_2024_A55
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_39
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_14A
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_34
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_35
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2011/04/p327.html#OJ_2011_327

Teil B — Kapitel VIII-8 Richtlinien PCT-EPA April 2026

RL/ISPE 9.34 und RL/ISPE 9.35 informell kontaktieren, um vor der

solche informelle Klarstellung kann dem Prifer helfen, die Recherche
besser zu fokussieren. Es wird dringend empfohlen, den Anmelder
aufzufordern, eine solche informelle Klarstellung abzugeben, bevor ein
unvollstandiger internationaler Recherchenbericht oder eine No-Search-
Erklarung erstellt wird. Eine rechtliche Verpflichtung, das Verfahren
anzuwenden, gibt es aber nicht, und im PCT sind keine Rechtsfolgen
vorgesehen, wenn der Anmelder nicht reagiert. Daher ist es auch weiterhin
moglich, einen unvollstdndigen Recherchenbericht/eine No-Search-Erkla-
rung ohne vorherige Klarstellung zu versenden.

Die informelle Klarstellung kann in Form einer telefonischen Rucksprache
oder einer schriftlichen Aufforderung (Formblatt PCT/ISA/207) erfolgen. In
beiden Fallen kann dem Anmelder eine kurze Antwortfrist (normalerweise
zwei Wochen) eingeraumt werden.

entsprechend fir einen ordnungsgeman bestellten Anwalt.

3.3.1 Informelle Klarstellung per Telefon

In Anbetracht der kurzen Fristen im PCT-Verfahren ist ein
Telefongesprach, Uber das eine Niederschrift anzufertigen ist, am besten
geeignet. Wenn die betreffende Frage im Telefongesprach geklart werden
kurze Frist gesetzt. Im ersten Fall sendet der Prifer die Niederschrift der
Rucksprache zur Information an den Anmelder und erstellt den ISR und
den WO-ISA unter Berlicksichtigung des Ergebnisses des
Telefongesprachs. Im zweiten Fall sendet der Prifer die Niederschrift, in
der die Frist gesetzt wird, und erstellt den ISR und WO-ISA erst nach
Ablauf der Frist, wobei er gegebenenfalls die vom Anmelder fristgerecht
eingereichte Antwort berlcksichtigt.

Ist der Anmelder fir die EPA-Mailbox und/oder PCT-Link registriert, wird
die Niederschrift an die Mailbox gesendet. Ist der Anmelder nicht registriert
und wird in der Niederschrift eine Antwortfrist gesetzt, wird sie per Post
gesendet und der Anmelder erhalt zusatzlich eine E-Mail zur Information.
Wenn keine E-Mail-Adresse bekannt ist, kann das EPA als ISA den
Anmelder telefonisch zur Angabe einer E-Mail-Adresse auffordern. Die E-
Mail wird nur gesendet, wenn eine E-Mail-Adresse angegeben wird. Ist der
Anmelder nicht fur die EPA-Mailbox und/oder PCT-Link registriert und wird
in der Niederschrift keine Antwortfrist gesetzt, wird sie per Post gesendet
und es ergeht keine E-Mail.

ABI. EPA 2023, A15 Das EPA ubermittelt dringende Mitteilungen nicht mehr per Fax. Die
Niederschrift der telefonischen Ricksprache wird daher nicht mehr Gber
diesen Kommunikationsweg zugestellt.

3.3.2 Informelle Klarstellung nach schriftlicher Aufforderung
Alternativ kann die Aufforderung zur Klarstellung schriftlich erfolgen. Dieser
Weg eignet sich besonders bei Vertretern, die aul3erhalb Europas ansassig


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_34
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sind, und damit bei etwaigen Zeitzonenunterschieden und
Sprachproblemen, und/oder wenn der betreffende Punkt nicht am Telefon
besprochen werden kann.

Ist der Anmelder fir die EPA-Mailbox und/oder PCT-Link registriert, wird
die schriftliche Aufforderung an die Mailbox gesendet. Ist der Anmelder
nicht registriert, wird die schriftliche Aufforderung per Post gesendet und
der Anmelder erhalt zusatzlich eine E-Mail zur Information. Wenn keine E-
Mail-Adresse bekannt ist, kann das EPA als ISA den Anmelder telefonisch
zur Angabe einer E-Mail-Adresse auffordern. Die E-Mail wird nur gesendet,
wenn eine E-Mail-Adresse angegeben wird.

Das EPA Ubermittelt dringende Mitteilungen nicht mehr per Fax. Eine
informelle schriftliche Aufforderung zur Klarstellung wird daher nicht mehr
Uber diesen Kommunikationsweg zugestellit.

3.4 Erwiderung auf die Aufforderung zur informellen Klarstellung

3.4.1 Nicht rechtzeitige oder fehlende Erwiderung

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

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

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

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

Im internationalen Recherchenbericht wird nicht immer auf eine Beschran-
kung der Recherche hingewiesen. Wie nachstehend erlautert enthalt in
vielen Fallen lediglich der WO-ISA einen Hinweis auf den Umfang der
Recherche und die Grinde fur die Beschrankung. Der Bescheid wird
normalerweise auf den Gegenstand beschrankt, zu dem tatsachlich eine
Recherche durchgefihrt wurde.

Kann nach einer Klarstellung eine vollstandige Recherche durchgefihrt
werden, wird der ISR als vollstandig bezeichnet. Etwaige noch ungeloste
Fragen in Bezug auf die Klarheit werden in Feld VIl des WO-ISA
eingetragen.

Wenn nur einige der Anspriuche und/oder Teile der Anspriche recherchiert
werden koénnen und es nicht moglich ist, aus der Beschreibung eine
wahrscheinliche Auffangposition fir die nicht recherchierten Gegenstande
abzuleiten, auch nicht bei Berlcksichtigung einer etwaigen Erwiderung des


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/02/a15_de.html#OJ_2023_A15
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2011/04/p327.html#OJ_2011_327
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_b
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Anmelders, wird im ISR wie auch im WO-ISA genau angegeben, was in
Bezug auf welche Anspriche recherchiert wurde und warum die Recherche
eingeschrankt wurde. Im WO-ISA ist ferner auf die Neuheit, erfinderische
Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstande
einzugehen.

Wenn einige Anspriche oder Teile von Anspruchen nicht recherchiert
werden koénnen, es jedoch moglich ist, unter Berlcksichtigung einer
etwaigen Erwiderung des Anmelders aus der Beschreibung eine recher-
chierbare Auffangposition abzuleiten, wird der ISR fir diese Anspriiche so
wie bei einer vollstandigen Recherche erstellt. Im WO-ISA wird angegeben,
welche Anspruche (teilweise) recherchiert wurden, warum die Recherche
eingeschrankt wurde und was genau Gegenstand der Recherche war. Die
im ISR angefuhrten Schriftsticke durfen sich nur auf die recherchierten
(oder teilweise recherchierten) Anspriiche beziehen. AufRerdem ist im
WO-ISA auf die Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche
Anwendbarkeit der recherchierten Gegenstande einzugehen.

Art. 17 (2) a) ii) Wenn auch unter Berticksichtigung einer etwaigen Erwiderung des Anmel-
ders keine Recherche mdglich ist, ergeht anstelle des ISR eine vollstandig
begriindete Erklarung, dass keine Recherche durchgefihrt werden konnte.
Im WO-ISA ist umfassend zu begriinden, warum eine Recherche nicht
mdglich ist.

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

3.6 Kombination aus unvollstandiger Recherche und mangeinder
Einheitlichkeit
Regel 13 Das Erfordernis der Einheitlichkeit und die Erfordernisse des

sein, dass eine Anmeldung zugleich den Erfordernissen der Klarheit, Offen-
barung, Stitzung und Knappheit so wenig entspricht, dass eine sinnvolle
Recherche nicht durchgeflihrt werden kann, und mangeinde Einheitlichkeit
aufweist. In diesem Fall kann der Prifer eine unvollstidndige Recherche
und die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit miteinander verbinden. Der
Anmelder sollte aber nicht aufgefordert werden, zusatzliche Recherchen-
gebihren fir einen Gegenstand zu entrichten, der spater nicht geman
einheitlichkeit festgestellt und anschliefiend die unvollstidndige Recherche
angewendet. In einem solchen Fall kann der Prifer nur fur die erste
Erfindung eine Aufforderung zur informellen Klarstellung versenden und in
der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren vermerken, dass es
bei den weiteren Erfindungen Probleme in Bezug auf die Klarheit gibt.

Liegt die Komplexitat jedoch in der mangelnden Klarheit begrindet, so wird
zunachst die Recherche begrenzt und dann die mangelnde Einheitlichkeit
der deutlichen Teile des Anspruchsgegenstands beanstandet.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r39#REG_39
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a_ii

April 2026 Richtlinien PCT-EPA

Teil B — Kapitel VIII-11

Bei einer Kombination von mangelnder Einheitlichkeit und unvollstéandiger
Recherche:

- Anspriiche, die teilweise recherchiert wurden, werden in Feld IV
angegeben und auf dem Zusatzblatt der entsprechenden Gruppe
von Erfindungen zugeordnet.

- Anspriiche, flir die keine Recherche durchgefiuhrt wurde, werden
lediglich in Feld lll als nicht recherchiert angegeben; ihre
Zugehdrigkeit zu einer bestimmten Erfindung braucht nicht
angegeben zu werden.

4. Mehrere unabhédngige Anspriiche in derselben Kategorie
Mehrere unabhangige Anspriche in einer Kategorie sind per se kein Grund
fur eine unvollstdndige Recherche.

Prinzipiell ist zu allen recherchierten Ansprichen eine Stellungnahme
abzugeben. In jeder Kategorie muss nur ein unabhangiger Anspruch
eingehend behandelt werden; fur weitere unabhangige Anspriche gentgen
normalerweise kurze Bemerkungen.

Ferner kann gegebenenfalls ein Einwand betreffend Klarheit und Knappheit

beschriebene Verfahren angewendet wird.

RL/ISPE 5.13-5.14


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_13
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_14
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Kapitel IX — Recherchendokumentation
1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der
Recherchenabteilungen
Abschnitt B-IX, 1.1..__der___Richtlinien__fur__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

1.2 Systeme fiir den systematischen Zugang
Abschnitt B-IX, 1.2 der___Richtlinien__fur__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.
2. Systematisch geordnete Patentdokumente

2.1 PCT-Mindestpriifstoff
Abschnitt B-IX, 2.1..__der___Richtlinien___flr__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

2.2 Unveroffentlichte Patentanmeldungen

Da die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen, die zum Zeitpunkt
der eigentlichen Recherche noch nicht veréffentlicht sind, entweder im
oder aber in --a-e?wéijropéischen Phase, befinden sich unter den
Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgefiihrt werden kénnen, keine

entsprechend.

2.4 Patentfamiliensystem
Abschnitt B-1X, 2.4 der _Richtlinien fur die Prufung _im_EPA qilt

entsprechend.
3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Biicher usw.
Abschnitt B-1X, 3.1 __der__Richtlinien fur die Prufung im_EPA qilt

entsprechend.

4. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zuganglich ist
Abschnitt B-1X, 4.1 der___Richtlinien___fir__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

und ¢)


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_1_1.html#GLB_CIX_1_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_1_2.html#GLB_CIX_1_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_2_1.html#GLB_CIX_2_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_2_3.html#GLB_CIX_2_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_2_4.html#GLB_CIX_2_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_3_1.html#GLB_CIX_3_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ix_4_1.html#GLB_CIX_4_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34#REG_34_1_b_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34#REG_34_1_b_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r34#REG_34_1_c
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Kapitel X — Recherchenbericht

1. Allgemeines

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

Fir die Erstellung des internationalen Recherchenberichts ist die

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

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

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

i) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT sowie

i) Berichte (iber Recherchen internationaler Art. Naheres siehe EPU-

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Siehe ISPE-Richtlinien 16.08 und 16.09.
3.2 Sprache

Siehe ISPE-Richtlinien 16.11.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ii_4_5.html#GLB_CII_4_5
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_ii_4_5.html#GLB_CII_4_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_08
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_09
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_11
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_3_3.html#GLB_CX_3_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_9
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_07
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a16#16_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a15#15_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_22
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_04
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_4
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3.4 Daten zu Recherchenstrategien

Seit 1. November 2015 wird allen vom EPA im PCT- und im EP-Verfahren
erstellten Recherchenberichten, einschliellich der teilweisen Recherchen-
berichte, automatisch ein Informationsblatt mit dem Titel "Informationen zur
Recherchenstrategie" beigefligt. Bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfin-
dung betreffen die Angaben auf dem Informationsblatt nur diejenige(n)
Erfindung(en), fir die Recherchengebuhren entrichtet worden sind. Das
Informationsblatt wird automatisch auf der Grundlage der Daten generiert,
die der Prufer bei der Erstellung des Recherchenberichts eingegeben hat.
Darin werden die Datenbanken aufgefihrt, in denen der Priufer die
Recherche zum Stand der Technik durchgefiihrt hat, die Klassifikations-
symbole, die den Recherchenumfang definieren, sowie die vom Prifer
gewahlten Schlagworter oder sonstige Elemente, die die Erfindung
betreffen und zur Ermittlung des einschlagigen Stands der Technik verwen-
det wurden.

Nach der Veroffentlichung eines im PCT-Verfahren erstellten
Recherchenberichts kann das Informationsblatt ber den WIPO-Dienst
PATENTSCOPE eingesehen werden.

4. Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des
Recherchenberichts

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

5. Kilassifikation der Patentanmeldung
Das EPA als ISA klassifiziert Anmeldungen gemaf IPC und CPC.

6. Recherchierte Sachgebiete

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

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung und eine
Bezeichnung umfassen (siehe auch F-ll, 2 und 3). Wenn der
Recherchenbericht zusammen mit der Anmeldung verdffentlicht wird
(A1-Veroffentlichung), gibt der Prifer Folgendes auf dem Erganzungsblatt
A an:

i) Genehmigung oder Anderung der Zusammenfassung; sie sollte
hochstens 150 Worter umfassen;

ii) Genehmigung oder Anderung der Bezeichnung der Erfindung (siehe

i)  die fir die Zusammenfassung ausgewahlte Abbildung. Es kdénnen
auch mehrere Abbildungen verschiedener Blatter angegeben
werden, sie sollten jedoch insgesamt auf ein A4-Blatt passen.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_4.html#GLB_CX_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_6.html#GLB_CX_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a106_de.html#OJ_2017_A106
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_3_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_52
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_53
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44#REG_44_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r8#REG_8_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r38#REG_38
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_39
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_47
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r37#REG_37
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_35
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_38
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r8#REG_8_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_48
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_51
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Wird die Anmeldung vor Erstellung des internationalen Recherchenberichts
Prufer nur die Kilassifikationsdaten angebenDleBezelchnung die
Zusammenfassung und die Abbildungen werden wie vom Anmelder
eingereicht verdffentlicht.

Hinweis: Erstanmeldungen (d. h. Anmeldungen ohne Prioritatsanspruch)
kdnnen nicht als A2 veroffentlicht werden.

8. Beschrankung des Gegenstands der Recherche

In folgenden Fallen wird im internationalen Recherchenbericht, in der
Erklarung, die nach Art. 17 (2).a) anstelle des Recherchenberichts
ergangen ist, oder im unvollstindigen bzw. Teilrecherchenbericht
angegeben, ob der Gegenstand der Recherche eingeschrankt worden ist
und welche Patentanspriiche recherchiert bzw. nicht recherchiert worden

sind:

i) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe B-VII)

ii) Anspriche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine

Im Fall ii sind folgende Situationen moglich:

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

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

Im Fall a sollte die Erklarung die Griinde flir die Nichtdurchfliihrung
der Recherche enthalten.

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

iii) Fehlendes Sequenzprotokoll (siehe B-VIII, 3.2).

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente
9.1 Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht

9.1.1 Bibliografische Daten
Abschnitt B-X, 9.1.1__der__Richtlinien__fur__die _Prufung _im_EPA qilt

entsprechend.

RL/ISPE 15.40

RL/ISPE 16.19


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_4.html#GLB_CX_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_1_1.html#GLB_CX_9_1_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_40
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_19
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_28
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_32
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_78
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9.1.2 "Entsprechende Dokumente"
Regel 33.1 Abschnitt B-X, 9.1.2 _der___Richtlinien__fur__die _Prufung _im__EPA qilt

RL/ISPE 16.64 a) entsprechend.
9.1.3 Sprache der angefiihrten Dokumente
RL/ISPE 15.69, 15.72  Abschnitt B-X, 9.1.3 _der__Richtlinien__flir _die_Prufung __im EPA qilt

entsprechend.

9.2 Kategorien von Dokumenten (X, Y, P, A, D usw.)
PCT/Al 505, 507 Abschnitt B-X, 9.2 der. Richtlinien fur die Prufung im EPA gilt entsprechend.
RL/ISPE 16.65

9.2.1 Dokumente von besonderer Bedeutung
RL/ISPE 16.66-16.68  Abschnitt B-X, 9.2.1 _der__Richtlinien__fir _die_ Prufung __im EPA qilt

entsprechend.

9.2.2 Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der
Neuheit oder der erfinderischen Tatigkeit nicht entgegenstehen
RL/ISPE 16.69 Abschnitt B-X, 9.2.2 _der__Richtlinien__fur _die _Prufung _im__EPA gilt

entsprechend.

9.2.3 Dokumente, die sich auf eine nicht schriftliche Offenbarung
beziehen

entsprechend.

9.2.4 Anfihrung von P-Dokumenten im Recherchenbericht

Regel 33.1.¢) Obwohl P-Dokumente normalerweise nicht flr die weitere Prifung

RL/ISPE 11.07 herangezogen werden, sollten sie doch im Recherchenbericht angegeben
werden, da sie vielleicht in einer spateren nationalen Phase sachdienlich
sein konnen. Das EPA als ISA fihrt im Recherchenbericht auch
P-X-Dokumente der Nichtpatentliteratur an. Liegt der Prioritatsbeleg dem
Prifer zum Zeitpunkt der Recherche nicht vor, wird fir die Zwecke der
Erstellung des Recherchenberichts und des schriftlichen Bescheids davon

ausgegangen, dass die Prioritdt wirksam ist. Naheres zu den fir die

RLISPE 16.71 Ferner gilt Abschnitt B-X, 9.2.4_der_Richtlinien_fir_die_Prifung_im _EPA
entsprechend.

9.2.5 Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der
Erfindung

entsprechend.

9.2.6 Moglicherweise kollidierende Patentanmeldungen
RL/ISPE 16.73 Abschnitt B-X, 9.2.6 _der__Richtlinien__fur _die _Prufung _im__EPA gilt

entsprechend.

9.2.7 Dokumente, die in der Anmeldung angefiihrt sind
Siehe RL/ISPE 16.74.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_1_2.html#GLB_CX_9_1_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_1_3.html#GLB_CX_9_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2.html#GLB_CX_9_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_1.html#GLB_CX_9_2_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_2.html#GLB_CX_9_2_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_3.html#GLB_CX_9_2_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_4.html#GLB_CX_9_2_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_5.html#GLB_CX_9_2_5
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_6.html#GLB_CX_9_2_6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_74
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_64_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_69
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_72
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_65
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_66
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_68
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_69
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_70
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_c
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_07
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_71
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_72
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_73
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9.2.8 Dokumente, die aus anderen Griinden angefiihrt werden
Abschnitt B-X, 9.2.8 _der__Richtlinien__fur__die Prufung. _im__EPA gqilt RL/ISPE 16.75

entsprechend. RUISPE 11.10
9.3 Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patent-
ansprichen

9.4 Angabe relevanter Passagen in Dokumenten des Stands der
Technik

11. Ubersendung von Kopien der angefiihrten Dokumente

11.1 Allgemeines
Dem Anmelder und dem IB werden je ein Exemplar des Recherchen- Regel 44.1 und 44.3

berichts Ubermittelt. Kopien aller angefihrten Dokumente werden dem RL/ISPE 16.86
Anmelder wie nachstehend beschrieben zur Verflgung gestellt —mit ABI. EPA 2024, A68
Ausnahme der Dokumente, die im Recherchenbericht nach dem

"&"-Zeichen erscheinen und nicht dazu bestimmt sind, kopiert und an den

MyEPO-Nutzer erhalten alle angefihrten Dokumente elektronisch in ihrer

Mailbox. Anmelder, die die elektronische Zustellung an die Mailbox nicht

aktiviert haben, erhalten nur Kopien der Nichtpatentliteratur und der

Ubersetzungen angefiihrter Patentliteratur per Post, wahrend angefiihrte

Patentliteratur  digital in Espacenet abgerufen werden kann

(espacenet.com).

11.2 Elektronische Fassung eines angefiihrten Dokuments
Abschnitt B-X, 11.2._der___Richtlinien__fur__die _Prifung__im_EPA qilt

entsprechend.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen
Abschnitt B-X, 11.3 __der__Richtlinien__fur _die Prifung__im_EPA qilt

entsprechend.

11.4 Bicher oder Zeitschriften
Abschnitt B-X, 11.4.__der__Richtlinien __fur__die  Prufung__im__EPA qilt

entsprechend.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Ausziige
Abschnitt B-X, 11.5._der__Richtlinien ___fur__die  Prufung__im__EPA qilt

entsprechend.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_2_8.html#GLB_CX_9_2_8
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_3.html#GLB_CX_9_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_4.html#GLB_CX_9_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_10.html#GLB_CX_10
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_3.html#GLB_CX_11_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_2.html#GLB_CX_11_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_3.html#GLB_CX_11_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_4.html#GLB_CX_11_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_5.html#GLB_CX_11_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_75
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_10
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_77
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_5_e
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_69
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_64_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43#REG_43_8
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_83
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_84
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44#REG_44_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44#REG_44_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_86
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/07/a68_de.html#OJ_2024_A68
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11.6 Anfuhrung von Video- bzw. Audioaufnahmen aus dem Internet
Abschnitt B-X, 11.6.__der___Richtlinien__fur__die  Prufung__im__EPA qilt

entsprechend.

12. Ubermittlung des Recherchenberichts und des schriftlichen

Bescheids
Regel 44 Das EPA Ubermittelt dem Anmelder und dem IB je ein Exemplar des
RL/ISPE 16.86 Recherchenberichts bzw. der Erklarung nach Art. 17 (2) a) und des schrift-

ABI. EPA 2024, A68 lichen Bescheids. Dem Anmelder werden zusatzlich Kopien aller
angefihrten  Dokumente  zur  Verfligung gestellt  (siehe EPU-


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_6.html#GLB_CX_11_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_2_a
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_12.html#GLB_CX_12
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_12.html#GLB_CX_12
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_9_1_3.html#GLB_CX_9_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_x_11_3.html#GLB_CX_11_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44#REG_44
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_86
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/07/a68_de.html#OJ_2024_A68
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Kapitel XI — Schriftlicher Bescheid

1. Schriftlicher Bescheid

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

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

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

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

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

2. Grundlage des schriftlichen Bescheids (WO-ISA)

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

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

eingereicht wurden, gelten ebenfalls als Bestandteil der internationalen
Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung. Sie erhalten den

RL/ISPE 17.13


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26#REG_26
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a21#21_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_17
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26#REG_26
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
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Zum Verfahren, das zu befolgen ist, wenn die berichtigten Blatter hinzu-

2.1 Anmeldungen, die durch Verweis einbezogene fehlende bzw.
richtige Teile oder Bestandteile enthalten

Ein Anmelder, der einen oder mehrere Teile und/oder komplette
Bestandteile der Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle
Anspruche) nicht eingereicht hat, kann diese ohne Auswirkung auf das
internationale Anmeldedatum nachreichen, sofern die Erfordernisse der

Bestandteile im Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren.

Ebenso kann ein Anmelder, der Teile und/oder komplette Bestandteile der
Anmeldung (d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Anspruche) dem
Anschein nach falschlicherweise eingereicht hat, die richtigen Teile
und/oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale

Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren.

Die Tatigkeit des EPA als ISA hangt von den Entscheidungen des
Anmeldeamts Uber die internationale Anmeldung und deren Anmeldedatum

als ISA daher die Recherche auf der Grundlage der internationalen
Anmeldung einschliel3lich aller richtigen Bestandteile und/oder Teile durch,
wenn ihm das Anmeldeamt

a) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) vor Beginn der
Recherche mitgeteilt hat oder

b) den/die richtigen Bestandteil(e) und/oder Teil(e) nach Beginn der
Recherche (d. h. auch nach ihrem Abschluss) mitgeteilt hat und der
Anmelder innerhalb eines Monats ab dem Tag der entsprechenden
Aufforderung durch das EPA eine zusatzliche Geblhr in Héhe der

Recherchenbericht und den WO-ISA.

2.2 Auf Niederlandisch eingereichte Anmeldungen


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40bis#REG_40a_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/articl2.html#2_1_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a36_de.html#OJ_2020_A36
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
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3. Analyse der Anmeldung und Inhalt des schriftlichen Bescheids

3.1 Recherchenakte
Abschnitt B-XI, 3.1 der___Richtlinien__far__die_ Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.
3.2 Begrundete Einwande

3.2.1 Stellungnahme zur Neuheit, erfinderischen Tatigkeit und
gewerblichen Anwendbarkeit

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

Die Beurteilung aller recherchierten Anspriche sollte unabhangig davon,
ob sie positiv oder negativ ist, vollstandig erklart werden. Normalerweise
wird nur ein unabhangiger Anspruch in jeder Kategorie eingehend behan-
delt; negative Beurteilungen weiterer unabhéangiger Anspriche sowie
abhangiger Anspriche kénnen kurz kommentiert werden.

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

denen die mehreren unabhangigen Anspriche in einer Kategorie die
Klarheit der Erfindungsdefinition nicht beeintrachtigen, kann ein
geringflgiger Einwand in Feld VIl erhoben werden.

3.2.3 Abhingige Anspriiche - WO-ISA

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

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

Formale Mangel (z. B. Bezugszeichen, zweiteilige Anspruchsform, Aner-
kennung von Dokumenten des Stands der Technik usw.) sowie
unwesentliche Einwdnde wegen mangelnder Klarheit werden in Feld VI
behandelt.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/b_xi_3_1.html#GLB_CXI_3_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_13
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_14
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Wenn die Anmeldung sehr mangelhaft ist und klar ist, dass die Anspruche
ohnehin grundlegend geandert werden mussen, ist es nicht notwendig,
unwesentliche Einwande wegen mangelnder Klarheit und/oder formaler
Mangel zu erheben.

3.3 Unterbreitung von Vorschlagen

Es besteht die Mdaglichkeit, im schriftichen Bescheid Vorschlage zu
machen, wie bestimmte Einwande ausgerdumt werden kdénnen. Der Prifer
darf aber nicht von sich aus definitve Anderungen an den Anmel-
dungsunterlagen vornehmen, auch wenn sie noch so geringflgig sind,
denn nur Anderungen, die vom Anmelder eingereicht wurden, darfen fur
den IPER berticksichtigt werden. In keinem Fall darf der Eindruck vermittelt
werden, dass ein Eingehen auf die Vorschlage des Priifers nach dem EPU
oder irgendeinem nationalen Recht zu einer gewahrbaren Anmeldung
fUhren wirde.

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

3.4 Positiver oder negativer WO-ISA

Der Priufer muss angeben, ob der WO-ISA positiv oder negativ fir den
weiteren Verfahrensverlauf ist. Der Grund dafiir ist, dass der Anmelder bei
Eintritt in die europaische Phase auf einen negativen WO-ISA reagieren

Im Allgemeinen gilt ein WO-ISA dann als positiv, wenn er entweder gar
keine Einwande enthalt oder nur unwesentliche Einwande, die die direkte
Erteilung in der europaischen Phase nicht verhindern wirden.

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

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

Bei Ansprichen fur Behandlungsverfahren, die problemlos in ein zulas-
die vorstehenden Ausflihrungen ebenfalls; d. h. wenn dies der einzige
Einwand ist, gilt der WO-ISA als positiv, weil eine solche Umformulierung
vom Prufer in der Erteilungsphase in der europaischen Phase vor dem EPA
vorgenommen werden kann.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_xiv_2_1_1.html#GLA_CXIV_2_1_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_xiv_2_1_1.html#GLA_CXIV_2_1_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_3_05
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Im besonderen Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle
recherchierten Erfindungen als neu und erfinderisch befunden wurden,
aber — als einziger Einwand — weiterhin flr uneinheitlich erachtet werden,
ergeht ein negativer WO-ISA.

Die Prifungsabteilung, die im Fall des Eintritts in die europaische Phase fur
eine Anmeldung zustandig ware, kann in der internationalen Phase noch
nicht offiziell benannt werden. Sind die kinftigen Mitglieder der
mit der Recherche und dem schriftlichen Bescheid betraute Prifer mit
ihnen, um sicherzustellen, dass sie der positiven Stellungnahme zur
Recherche zustimmen.

4. Prioritatsanspruch und WO-ISA

Normalerweise muss die Prioritdt nur geprift werden, wenn bei der
Recherche ein relevantes P- oder E-Dokument gefunden wird. Es kann
aber auch Falle geben, in denen der Prifer sofort erkennt, dass die Prioritat
ungultig ist (z. B. bei einer Doublette (siehe B-IV,1.1) oder einer
Teilfortsetzungsanmeldung ("continuation-in-part application")
kann der Prifer entsprechende Hinweise in Feld Il einfligen (siehe
B-XI, 4.1).

Es kann vorkommen, dass dem Prifer eine internationale Anmeldung
vorgelegt wird, deren Anmeldedatum nach dem Ablauf der Prioritatsfrist,
aber noch innerhalb von zwei Monaten nach diesem Tag liegt (d. h. bis zu
14 Monate nach dem Prioritatsdatum). Der Prifer braucht in diesem Fall
nichts zu unternehmen. Er bearbeitet die internationale Anmeldung so, als
sei sie im Prioritdtsjahr eingereicht worden. Der Grund dafir ist die
automatische  Aufrechterhaltung des Prioritatsanspruchs in  der
internationalen Phase, wenn das Anmeldedatum innerhalb der 14 Monate
nach der beanspruchten Prioritat liegt. Der Prifer kann in Feld Nr. Il des
WO-ISA vermerken, dass die Prioritatsfrist um x Tage Uberschritten wurde.

Ergibt sich beim Eintritt in die europaische (Euro-PCT-)Phase eine
Anderung im Zusammenhang mit dem Prioritdtsanspruch, wird der Priifer
entsprechend informiert.

Stellt der Prifer fest, dass das Anmeldedatum mehr als 14 Monate nach
dem frihesten Prioritatsdatum der beanspruchten Prioritat liegt, kann er in
Feld Nr. Il des WO-ISA darauf hinweisen. Es ist jedoch zu beachten, dass
die Prioritat auch in solchen Fallen wirksam sein kann, namlich wenn es
einen einfachen Fehler bei der Angabe des Prioritatsanspruchs gab, der
berichtigt werden kann.

4.2 Anfiihrung von P-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

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

RL/ASPE 17.28-17.29


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_28
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_29
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26bis#REG_26a_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_29_b
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gemacht. Fuir mdglicherweise kollidierende Patentanmeldungen, die einen

RL/ISPE 17.29 ¢) Liegt der Prioritatsbeleg vor, Uberprift der Prifer die Wirksamkeit der
Prioritat und nimmt eine etwaige negative Feststellung in Feld Il auf. Ist die
Prioritdt nicht wirksam, so geht er bei der Frage der Neuheit und erfinde-
rischen Tatigkeit des beanspruchten Gegenstands in Feld V ausfuhrlich auf

sind.

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

Unabhangig davon, ob die Prioritat wirksam ist oder nicht, werden nach
dem Prioritdtsdatum und vor dem Anmeldedatum verdffentlichte
Dokumente im Recherchenbericht in ihrer Gesamtheit, d. h. fir alle
(recherchierten) Anspriche, als P-Dokumente aufgeflihrt.

4.3 Anfiihrung von E-Dokumenten im schriftlichen Bescheid

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

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

5. Einheitlichkeit der Erfindung im schriftlichen Bescheid

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

Weitere Einzelheiten siehe B-VII.

6. Schriftlicher Bescheid bei Beschrankung der Recherche

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

Gegenstand beschrankt, zu dem tatsachlich eine Recherche durchgefuhrt
wurde.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_29_c
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Alle im schriftlichen Bescheid enthaltenen Argumente und Einwande
mussen mit der Einschrankung der Recherche und ihrer Begrindung in

7. Sequenzprotokolle

Hat der Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll
in elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST.26 eingereicht oder
die Gebuhr fur verspatete Einreichung nicht entrichtet, wird im WO-ISA
unter Feld Il darauf hingewiesen, dass der schriftliche Bescheid im selben

eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form).

8. Optionen des Anmelders nach Erhalt des ISR und des WO-ISA

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

Wenn die internationale Anmeldung spater in die europaische Phase
eintritt, muss der Anmelder auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder SISR
oder gegebenenfalls auf den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren

PCT-Newsletter
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_15
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_2_15
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/a_xiv_2.html#GLA_CXIV_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_a
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2011/06/p372.html#OJ_2011_372
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/2022/06/a60_de.html#OJ_2022_A60
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a54_de.html#OJ_2024_A54
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a55_de.html#OJ_2024_A55
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a55_de.html#OJ_2024_A55
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_9_39
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_12
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_14A
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r46#REG_46
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Kapitel XIl - Erganzende internationale
Recherche (SIS)

1. Allgemeines

Das System der erganzenden internationalen Recherche ist fur Anmelder
und internationale Behdrden optional. Das System soll es dem Anmelder
ermdglichen, in der internationalen Phase weitere erganzende Recherchen
von anderen Behorden durchfuhren zu lassen, um anschlielend fundierter
Uber den Eintritt in die regionale Phase entscheiden zu kénnen.

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

2. Fristen

Ein Anmelder kann eine erganzende internationale Recherche bis zum
Ablauf von 22 Monaten nach dem Prioritdtsdatum beantragen. Der SIS-
Antrag ist beim IB einzureichen.

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

Gegebenenfalls muss der Anmelder zusammen mit dem Antrag auf eine
SIS beim IB auch eine Kopie des Sequenzprotokolls in elektronischer Form
einreichen, die dem in Anhang C der Verwaltungsvorschriften vorgeschrie-
benen Standard entspricht. Das EPA beginnt mit der erganzenden
internationalen Recherche erst nach Eingang der Kopie. Geht keine Kopie
ein, fordert das EPA den Anmelder auf, eine elektronische Kopie des
Sequenzprotokolls nachzureichen, die Anhang C entspricht, und eine
Gebluhr fur verspatete Einreichung zu entrichten.

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

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

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

wurden.
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In Fallen, in denen die internationale Anmeldung vom Anmeldeamt nach
internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung
einschliellich der spater eingereichten Seiten mit den richtigen
Bestandteilen bzw. Teilen durch, d. h. auf der Grundlage der von der
Haupt-ISA recherchierten Fassung.

4. Umfang der Recherche

RL/ISPE 15.93 Im EPA entspricht der Umfang einer erganzenden internationalen
Recherche dem jeder anderen vom EPA als ISA durchgefuhrten
internationalen Recherche und ist nicht auf Dokumentation in einer
bestimmten Sprache beschrankt.

Liegt bereits ein ISR der Haupt-ISA vor, wenn der Prifer die erganzende
internationale Recherche durchfiihrt, wird der ISR bei der Erstellung des
SISR und des schriftlichen Bescheids berucksichtigt.

5. Beschrankung der Recherche aus anderen Griinden als
mangelnder Einheitlichkeit

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

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

Regel 45bis.5 d) und Aulerdem kann die SISA Anspriiche von der Recherche ausschlief3en, die
Regel 45bis.5 e) von der Haupt-ISA nicht recherchiert wurden. Der Prifer beschrankt jedoch
die erganzende internationale Recherche nicht lediglich aus dem Grund,
dass die Haupt-ISA dies ebenfalls getan hat, sondern beurteilt auf der
Grundlage der EPA-Praxis von Fall zu Fall, ob die Beschrankung der

Haupt-ISA gemaf der EPA-Praxis angemessen war.

6. Ausfiillen des Recherchenberichts

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

Der Prifer fuhrt im SISR kein bereits im ISR angefiihrtes Dokument an, es
sei denn, er misst dem Dokument eine andere Bedeutung bei, z. B. als


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_93
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_87
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_5_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_5_e
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_96
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Y-Dokument in Verbindung mit einem neu aufgefihrten Dokument oder
wenn im Haupt-ISR eindeutig nicht erkannt wurde, wie relevant das
Dokument ist.

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

7. Erlauterungen gemaR Regel 45bis.7 €)

Fir eine erganzende internationale Recherche wird kein separater WO-ISA
erstellt. Stattdessen wird nur ein Freitextblatt verwendet, das — in Form von
"Erlauterungen” — dieselben Informationen enthalt wie das zum WO-ISA
gehodrige gesonderte Blatt. Nach dem Eintritt in die europaische Phase

reagieren. Eine positive Schlussfolgerung muss auf die gleiche Weise
begriindet werden wie in einem WO-ISA/IPER.

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

Obwohl der Anhang "Umfang" sich auf die im SISR angefuhrten
Dokumente konzentriert, kann es unter gewissen Umstanden angebracht
sein, Einwande auf Dokumente zu stltzen, die im ISR angefihrt wurden.

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

Es kann auch vorkommen, dass das EPA als SISA zwar weiteren
relevanten Stand der Technik ermittelt, dass Einwande aber trotzdem auch
auf im ISR angefihrte X- und/oder Y-Dokumente gestltzt werden kénnen.
In einem solchen Fall kann der Priifer Einwande auch nur auf die im ISR
angefihrten Dokumente stiitzen, wenn er dies fiur zweckdienlich halt.
Entsprechen die Einwande denjenigen, die im WO-ISA der Haupt-ISA
erhoben wurden, genlgt ein Hinweis auf die Einwande im WO-ISA.

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

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


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_7_e
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r161.html#R161_1
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ii) Wenn der Prufer mit einigen oder allen Kategorien (X, Y, A), denen
diese Dokumente im ISR zugeordnet wurden, nicht einverstanden ist,
und diese Dokumente als relevant erachtet werden und er seine
Einwande im Anhang "Umfang" darauf stitzen will, werden diese
Dokumente im SISR erneut angefihrt.

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

Generell sollte eine explizite Neubewertung der im WO-ISA erhobenen
Einwande vermieden werden. Der Prifer sollte daher von negativen
Kommentaren zu Begriindungen im WO-ISA absehen und bedenken, dass
das nationale Recht in den PCT-Vertragsstaaten unterschiedlich ist.

8. Wirksamkeit der Prioritat und E/P-Dokumente

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

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

Ist die Prioritat hingegen wirksam, missen etwaige angeflihrte P-Doku-
mente nicht im Einzelnen erértert werden.

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

9. Kopien der im SISR angefiihrten Dokumente
ABIl. EPA 2010, 316 Dem Anmelder werden Kopien aller angefiihrten Dokumente zur Verfiigung

RL/ISPE 15.97 gestellt. MyEPO-Nutzer erhalten alle angefliihrten Dokumente elektronisch
ABI. EPA 2024, A68 in ihrer Mailbox. Anmelder, die die elektronische Zustellung an die Mailbox
nicht aktiviert haben, erhalten nur Kopien der Nichtpatentliteratur und der
Ubersetzungen angefiihrter Patentliteratur per Post, wahrend angefiihrte
Patentliteratur  digital in Espacenet abgerufen werden kann

(espacenet.com).
10. Mangeilnde Einheitlichkeit

10.1 Allgemeines Verfahren
Regel 45bis.6 Bei mangelnder Einheitlichkeit wird nur eine Erfindung recherchiert; es gibt
RL/ISPE 15.89-15.90  keine Moglichkeit, zusatzliche Gebuhren fir weitere Erfindungen zu
entrichten. Auflerdem wird die Entscheidung, welche Erfindung als

Haupterfindung aufzufassen und somit zu recherchieren ist, im Verfahren
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der erganzenden internationalen Recherche anders gehandhabt — Naheres

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

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

Wie bei jeder internationalen Recherche, bei der ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird, hat der Anmelder das Recht,
gegen diese Feststellung Widerspruch einzulegen. Im Verfahren der ergan-
zenden internationalen Recherche wird dieser Verfahrensschritt als

10.2 Entscheiden, was als Haupterfindung zu betrachten ist

Die Haupterfindung ist normalerweise die Erfindung, die in den Ansprichen
zuerst genannt wird. Der Prufer wird jedoch die zu recherchierende
Erfindung nach pflichtgemallem Ermessen auswahlen, wenn fir die zuerst
genannte Erfindung kein Recherchenbericht erstellt werden wirde oder
wenn der Anmelder beantragt hat, dass die erganzende Recherche sich
auf eine andere Erfindung beschranken soll als die von der zustandigen

10.3 Die Haupt-ISA hat mangelnde Einheitlichkeit festgestelit

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

Ist der Prifer anderer Ansicht als die Haupt-ISA oder stimmt er einer
Uberarbeiteten Feststellung zur Einheitlichkeit der Erfindung in einer
Entscheidung im Zusammenhang mit einem Widerspruch vor der ISA zu,
so ist dies umfassend zu begriinden, um die Nachvollziehbarkeit fiir den
Anmelder und Dritte zu gewahrleisten. Es muss nicht begrindet werden,
warum dem im ISR erhobenen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
nicht gefolgt werden konnte.

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

Hat die Haupt-ISA bereits einen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit
erhoben, kann der Anmelder auf dem Formblatt fur den Antrag auf eine
erganzende Recherche (in Feld V) angeben, auf welcher der von der ISA
festgestellten Erfindungen die erganzende internationale Recherche
basieren soll.
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Wenn der Prufer der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung durch die
Haupt-ISA zustimmt und die entsprechenden Anspriche nicht aus
irgendeinem Grund ausgeschlossen werden, wird sich die ergénzende
internationale Recherche auf die vom Anmelder angegebene Erfindung
konzentrieren.

Wenn der Prifer dem im ISR erhobenen Einwand nicht folgen kann, aber
einen anderen Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit erhebt, wird er
bei der Entscheidung Uber die zu recherchierende Haupterfindung den
Antrag des Anmelders so weit wie moglich bertcksichtigen. Er wird den
Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit im SISR vollstandig begrinden
und erklaren, in welchem Umfang der Antrag des Anmelders im Hinblick
auf den unterschiedlichen Einwand des EPA wegen mangelnder Einheit-
lichkeit berticksichtigt werden konnte.

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

Unterschied, dass keine zuséatzlichen GeblUhren entrichtet werden konnen.

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

Ahnlich dem Widerspruchsverfahren wird eine Uberpriifungsstelle gebildet,
die aus dem fir die Akte zustdndigen Prifer, einem Prifer als
Vorsitzendem der Uberpriifungsstelle sowie einem weiteren Priifer besteht.
Tritt die Anmeldung in die europaische Phase ein, wird die Uber-
Akte bearbeitet, beurteilt die Argumente des Anmelders zuerst und
bespricht den Fall anschliefend mit den Mitgliedern der
Uberprifungsstelle, um zu einer Entscheidung zu gelangen.

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

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

Halt die Uberpriifungsstelle den Einwand fir in vollem Umfang oder
teilweise berechtigt, teilt sie dies dem Anmelder mittels Formblatt 503 mit.
In diesen Fallen ist zu begrinden, warum der Einwand (zumindest
teilweise) aufrechterhalten wird. Dabei sollte auch auf relevante Argumente
des Anmelders eingegangen werden. Die Uberpriifungsgebihr wird nicht
zuruckerstattet. Bei einem nur teilweise berechtigten Einwand wegen
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mangelnder Einheitlichkeit muss unter Beriicksichtigung des Uberpriifungs-
ergebnisses ein berichtigter Recherchenbericht erstellt werden.

11. Kombination von Erganzender internationaler Recherche und

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

einen Antrag auf ergdnzende internationale Recherche durch das EPA.

Fir eine solche Akte erstellt der Prifer zuerst den SISR mit Anhang

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

RL/ASPE 17.04
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Kapitel | — Einleitung

1. Allgemeines

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

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

2. Arbeit eines Priifers

Siehe ISPE-Richtlinien 3.05.

3. Zweck der internationalen vorlaufigen Prifung

Wahrend die Recherche und der zugehdrige schriftliche Bescheid nach

fakultativ.

Endprodukt des PCT-Verfahrens ist der internationale vorlaufige Bericht zur

i) das Ergebnis der weiteren Prifung nach Kapitel Il (siehe unten) in
Form eines internationalen vorlaufigen Prifungsberichts (IPER) der
mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauftragten Behdrde

oder aber,

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

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

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

Die internationale vorlaufige Prifung fihrt weder zur Erteilung eines
Patents noch zur Zurickweisung der Anmeldung; stattdessen wird am

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

Art. 32 Das EPA ist fir die groRe Mehrheit der PCT-Vertragsstaaten eine mit der

Regel 59 vorlaufigen Prifung beauftragte Behodrde. Alle Anmeldungen werden unge-

RL/ISPE 1.13-1.15 achtet ihres Ursprungslands in der gleichen Weise bearbeitet.
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Kapitel Il - Formerfordernisse fiir den Beginn
der internationalen vorlaufigen Prifung

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

Ein Antrag auf vorlaufige Prufung, in dem das EPA als IPEA ausgewahlt

sind beim EPA in Minchen, Berlin oder Den Haag schriftlich durch
unmittelbare Ubergabe, auf dem Postweg oder in elektronischer Form
einzureichen. Seit 1. November 2016 kann der ePCT-Dienst genutzt
Gebuhrenzahlungen fur diesen Antrag vorzunehmen. Die Annahmestellen
des EPA befinden sich in der Zeitzone der mitteleuropaischen Zeit (MEZ),
d. h. UTC+1, bzw. der mitteleuropdischen Sommerzeit (MESZ), d. h.
UTC+2. Die MESZ beginnt am letzten Sonntag im Marz und endet am
letzten Sonntag im Oktober. Fir Notfallsituationen, einschlieBlich der
seltenen Falle einer Nichtverflgbarkeit der Standardeinreichungsdienste
des EPA, steht der EPO Contingency Upload Service fir die Einreichung
des Prifungsantrags beim EPA als IPEA zur Verfligung.

Das EPA vermerkt auf dem Antrag das Eingangsdatum und unterrichtet
den Anmelder unverziglich Gber dieses Datum.

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

Die Frist fur die Stellung des Antrags auf internationale vorlaufige Prifung

folgenden Fristen gestellt werden, je nachdem, welche davon spater
ablauft;

- 3 Monate ab dem Tag, an dem die ISA dem Anmelder den ISR und
den WO-ISA lbermittelt 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.

(Art. 3und 7 des
Beschlusses)
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Ein Antrag, der nach Ablauf der Frist gestellt wird, gilt als nicht gestellt.

Die Zuricknahme eines Antrags und die Rulckerstattung der entrichteten

1.1.1 Frist fur die Einreichung eines Antrags auf Verlangerung der
Frist fiir den Eintritt in die nationale Phase

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

geanderten Fassung an. Die Frist flr den Eintritt in die europdische Phase
betragt daher in jedem Fall 31 Monate ab dem Prioritdtsdatum, unabhangig
davon, ob ein Antrag gestellt wurde oder nicht.

Fir einige wenige Bestimmungsamter gqilt allerdings immer noch
dleseBestlmmung noch Anwendung findet, wird auf der Website der WIPO
veroffentlicht. Nach den neuesten Informationen der WIPO (Stand:
1. Januar 2024) qilt die 20/21-Monatsfrist fur folgende Staaten: Luxemburg
(LU) und Vereinigte Republik Tansania (TZ). Bei einer regionalen

geanderten Fassung.

Soll eine Anmeldung in diesen Staaten in die nationale Phase eintreten,
muss der Antrag deshalb innerhalb von 19 Monaten ab dem (frihesten)
Prioritatsdatum bei der zustandigen IPEA eingehen, damit das Recht auf
eine Verlangerung der Frist flr den Eintritt in die nationale Phase bis zum
Ablauf von 30 bzw. 31 Monaten ab dem Prioritatsdatum gewahrt 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 Verzégerung bei der internationalen Recherche
keine Auswirkung auf die 19-Monatsfrist, da diese ausschlieRlich auf der
Grundlage des (friihesten) Prioritatsdatums berechnet wird.

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) dbermittelt hat, oder

- 22 Monaten ab dem (frihesten) Prioritatsdatum
eingereicht wird. Er bewirkt jedoch nicht, dass sich der Beginn der

nationalen Phase fiir die betreffenden Staaten auf 30 bzw. 31 Monate
verlangert.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r54bis#REG_54a_1_b
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a39#39_1

April 2026 Richtlinien PCT - EPA

Teil C — Kapitel 1I-3

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

Die Zustandigkeit des EPA als IPEA ist zwar nicht auf internationale
Anmeldungen aus den EPU-Vertragsstaaten begrenzt, unterliegt jedoch
verschiedenen anderen Beschrankungen.

Das EPA kann nur dann als IPEA tatig werden, 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 das EPA (noch) nicht als IPEA bestimmt
als IPEA bestimmt. Aktuelle Informationen hierzu enthalten die Anhange
zum PCT-Leitfaden der WIPO (siehe Allgemeiner Teil |, 2.3 bzw. 2.4).

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

AulRerdem ist das EPA ferner nur dann als IPEA zustandig, wenn die inter-
nationale Recherche vom EPA selbst, vom finnischen, 6sterreichischen,
schwedischen, spanischen oder tirkischen Patentamt, vom Nordischen
Patentinstitut (NPI) oder vom Visegrad-Patentinstitut (VPI) durchgefiihrt
wurde.

War das EPA als IPEA tatig, ermaRigt sich die in der europaischen Phase
fallige Prufungsgeblhr um 75 %.

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

4. Berechtigung des Anmelders zur Antragstellung

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

Ein Alleinanmelder muss seinen Sitz oder Wohnsitz in einem PCT-
Staatsangehdriger sein. Bei mehr als einem Anmelder muss mindestens
einer der Anmelder diese Erfordernisse erfiillen. Aullerdem muss die
internationale Anmeldung beim Anmeldeamt eines PCT-Vertragsstaats, fur

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

Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 3(2), (3)


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#31_6_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a32#32
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r59#REG_59_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2017/12/a115_de.html#OJ_2017_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2018/02/a24_de.html#OJ_2018_A24
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/03/a35_de.html#OJ_2020_A35
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/03/a37_de.html#OJ_2022_A37
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2023/03/a37_de.html#OJ_2023_A37
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r53#REG_53_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#31_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r18#REG_18_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r54#REG_54
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5. Vertretung
Im Antrag ist der Anwalt oder gemeinsame Vertreter anzugeben, der vom
Anmelder/von den Anmeldern bestellt wurde, oder ein Unteranwalt, der von

Anwalt einen Unteranwalt ernennen, der den Anmelder speziell vor dem
EPA als IPEA vertritt.

Anwalte oder andere Personen, die befugt sind, in der européaischen Phase
vor dem EPA aufzutreten, haben auch das Recht, in Bezug auf diese
Anmeldung vor dem EPA als IPEA aufzutreten. Gleiches gilt fur Anwalte
oder andere Personen, die befugt sind, vor dem Anmeldeamt aufzutreten,

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

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

6. Benennung von Staaten als ausgewahlte Staaten

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

7. Unterschrift

Der Antrag ist von allen Anmeldern oder vom (gemeinsamen) Anwalt bzw.
vom gemeinsamen Vertreter 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 Anmelder unterzeichnet ist.

Wurde der Antrag von einem (gemeinsamen) Anwalt unterzeichnet,
brauchen die Anmelder keine (gesonderte) Vollmacht bzw. Abschrift einer
allgemeinen Vollmacht einzureichen, weil das EPA als IPEA auf dieses

8. Grundlage der internationalen vorlaufigen Priifung


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a49#49
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#31_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r54#REG_54
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#31_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a37#37
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r53#REG_53_7
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_22_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r53#REG_53_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r53#REG_53_8
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60_1_ab
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_4_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_4_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90#REG_90_5
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2010/05/p335.html#OJ_2010_335
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
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Die internationale vorlaufige Prifung stutzt sich auf die internationale

Der Anmelder hat in Feld Nr. IV des Antragsformblatts (PCT/IPEA/401)
anzugeben, auf welcher Grundlage die IPEA mit der internationalen
vorlaufigen Prafung beginnen soll — Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung oder mit Anderungen (Art. 19 oder 34),

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

Anderungen und/oder Gegenvorstellungen nach Artikel 34  sollten
vorzugsweise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Da das EPA
mit der internationalen vorlaufigen Prifung beginnt, sobald alle in
sollte der Anmelder auferdem, wenn er Anderungen vornehmen méchte,
zum Zeitpunkt der Antragstellung aber noch nicht in der Lage ist, diese
einzureichen, dies stets durch Ankreuzen des oder der entsprechenden
Kastchen in Feld Nr.IV, Punkt1 des PCT-Antragsformblatts
(PCT/IPEA/401) angeben. Andernfalls wird das EPA mit der internationalen
Prifung auf der Grundlage der Anmeldung in der eingereichten Fassung
beginnen. Spéater eingereichte Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
bertcksichtigt das EPA als IPEA nur, wenn sie eingehen, bevor es mit der
Erstellung des schriftichen Bescheids oder des IPER begonnen hat
auRerdem spater eingereichte Anderungen und/oder Gegenvorstellungen
zusammen mit dem zweiten schriftichen Bescheid berlicksichtigt.
Anderungen und/oder Gegenvorstellungen, die das EPA als IPEA nicht
bericksichtigt hat, kdnnen bei Eintritt in die nationale Phase bei den
ausgewahlten Amtern (erneut) eingereicht werden.

Das EPA als IPEA akzeptiert keine Anspriiche in Form von Hilfsantragen,

9. IPEA-Akte
Das EPA als IPEA legt unverziglich die IPEA-Akte an, wenn die Erforder-

ISA-Akte, wenn es ISA war, oder als neue Akte, wenn es nicht ISA war).


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_1_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_4a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r58#REG_58_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r58#REG_58_3
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10. Beseitigung von Mangein

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

Wenn bei mehreren Anmeldern nicht alle vorgeschriebenen Angaben
und/oder die Unterschriften aller Anmelder enthalten sind, ergeht keine
Aufforderung zur Nachreichung, sofern die geforderten Angaben in Bezug
auf einen zur Einreichung berechtigten Anmelder vollstéandig sind und der

11. Zahlung und Rickerstattung von Gebuhren

Die Gebluhr fur die vorlaufige Prifung wie auch die Bearbeitungsgebuhr
mussen beim EPA als IPEA innerhalb eines Monats nach Eingang des
Antrags oder innerhalb von 22 Monaten nach dem frihesten Prioritats-

Das EPA kann erst nach Eingang dieser Geblihren mit der internationalen
vorlaufigen Prifung beginnen. Bei verspateter Zahlung verkirzt sich somit
die fir die Erstellung des IPER zur Verfigung stehende Zeit.

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

13. Spracherfordernisse
Siehe A-VII.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#31_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r53#REG_53
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r55#REG_55
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_22_37
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_22_41
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r57#REG_57
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r58#REG_58
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_22_42
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_22_48
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r61#REG_61_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r90bis#REG_90a_4_a
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Kapitel lll — Der internationalen vorlaufigen
Priufung zugrunde zu legende Unterlagen

1. Ersatzblatter und berichtigte Blatter

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

-blatter, die zur Berichtigung offensichtlicher Fehler nach Re
eingereicht werden, gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der
urspruinglich eingereichten Fassung. Diese Blatter werden gekennzeichnet

Zum Vorgehen, wenn die berichtigten Blatter einen hinzugeflgten

Bestandteile oder richtige Teile oder Bestandteile enthalten

Falls ein Anmelder Teile und/oder komplette Bestandteile der Anmeldung
(d. h. die gesamte Beschreibung und/oder alle Patentanspriiche) nicht
eingereicht hat, kann er diese ohne Auswirkung auf das internationale

Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren.

Ebenso kann ein Anmelder, der Teile und/oder komplette Bestandteile
der Anmeldung (d.h. die gesamte Beschreibung und/oder alle
Patentanspriiche) offenbar irrtimlich eingereicht hat, die richtigen Teile
und/oder Bestandteile ohne Auswirkung auf das internationale

Prioritatsbeleg vollstandig enthalten waren.

Solche Teile und/oder Bestandteile gelten als Teil der Anmeldung in der
ursprunglich eingereichten Fassung, sofern sie der ISA rechtzeitig mitgeteilt
wurden oder die entsprechende zusatzliche Gebuhr entrichtet wurde


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26#REG_26
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6_a
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_1_3.html#GLC_CIII_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/c_iii_1_3.html#GLC_CIII_1_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/e_ix_2_9_4.html#GLE_CIX_2_9_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26#REG_26
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_16
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/04/a36_de.html#OJ_2020_A36
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_01
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_11
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_16A
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_18_07
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_22_27
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3. Geanderte Blatter

Jede Abanderung der Anspruche, der Beschreibung oder der Zeichnungen,
mit Ausnahme der Berichtigung offensichtlicher Fehler, gilt als Anderung.
Jede Abanderung, die als Anderung gilt, muss fur die Zwecke der inter-
nationalen vorlaufigen Prifung berlcksichtigt werden, sofern sie nicht
zuriickgenommen wurde oder durch spatere Anderungen Gberholt ist.

Einzelheiten siehe H-Il und H-III.

enthalten statt bereinigtem Text eine Fassung, in der Anderungen
gekennzeichnet sind. Ist der Prifer beim Erstellen des WO-IPEA
(Formblatt 408) oder des internationalen vorldufigen Prifungsberichts
(Formblatt 409) der Auffassung, dass das Formblatt der internationalen
Anmeldung immer noch Mangel aufweist, vermerkt er dies mit Begrindung
in Feld VII des WO-IPEA und/oder des IPER.

4. Hinzugefiigter Gegenstand

Alle geanderten Seiten (Beschreibung, Anspriiche, Zeichnungen) mussen
daraufhin Gberprift werden, ob sie einen Gegenstand einflhren, der in der
urspriinglich eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei gelten

Zur Verpflichtung des Anmelders, die Grundlage fir Anderungen in der
urspriinglich  eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben,

Wenn neu eingereichte Anspriiche, Zeichnungen oder Teile der Beschrei-
bung Anderungen enthalten, die als Uber den Offenbarungsgehalt im
Anmeldezeitpunkt hinausgehend betrachtet werden, werden die betreffen-
den Anspriche geprift, wobei nur diejenigen technischen Merkmale
bericksichtigt werden, die aus der Anmeldung in der urspriinglich einge-
reichten Fassung herleitbar sind, und Anderungen, die als Hinzufiigung
eines Gegenstands betrachtet werden, auler Acht gelassen werden.

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


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar123.html#A123_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_04
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r70#REG_70_12
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_49
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_09
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Kapitel IV — Prufung des WO-ISA und
Erwiderungen

1. Allgemeines Verfahren
WO-IPEA (Formbla-t-tué-ld-é-)""oder die Niederschrift einer telefonischen
Riicksprache mit etwaigen Anderungen gepriift.

Das Ergebnis dieser Prifung nach Kapitelll ist dann der IPER

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

WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen Ricksprache gesendet
werden.

Wird ein weiterer WO-IPEA oder die Niederschrift einer telefonischen
Rucksprache gesendet, worin eine Frist fir die Erwiderung gesetzt wird,
bericksichtigt der Prifer die etwaige Erwiderung des Anmelders und
erstellt in der Regel direkt den IPER, selbst wenn noch Einwande offen
sind, es sei denn, es ist noch ein Antrag auf telefonische Ricksprache
anhangig (siehe C-IV,2.2 und C-VIl,1). Eine Ausnahme kann
beispielsweise gemacht werden, wenn offensichtlich kleine Anderungen
vorgeschlagen werden koénnten -z. B. bei einer kurzen telefonischen

Rucksprache -, die zu einem positiven IPER flhren wirden, sodass es

Unter der Voraussetzung, dass der Anmelder rechtzeitig eine sachliche
Erwiderung entweder auf den vom EPA erstellien WO-ISA oder auf den
vom EPA als IPEA erstellten ersten schriftichen Bescheid einreicht, wird
ein zweiter schriftlicher Bescheid erstellt. Vor der Erstellung eines
"negativen" IPER wird das EPA als IPEA somit 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 Einwande auszuraumen. Der
zweite schriftliche Bescheid muss nicht beantragt werden.

1.1 Gegenstinde, die von der IPEA nicht gepriift werden miissen

Zu Ansprichen, fir die keine internationale Recherche vorgenommen
wurde, fuhrt das EPA als IPEA keine internationale vorlaufige Prifung
durch. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Anmelder Anderungen und/oder
Gegenvorstellungen einreicht, die die Grinde fur die Entscheidung der ISA,
die betreffenden Anspriiche nicht zu recherchieren, angeblich ausrdumen
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Vereinbarung EPO-
WIPO, Art. 4

Aullerdem macht das EPA als IPEA von seinem Ermessen Gebrauch und
fuhrt keine vorlaufige Prifung zu Anmeldungen durch, die einen der in

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

2. Versenden eines weiteren schriftlichen Bescheids (Formblatt 408)

2.1 Das EPA war nicht als ISA tatig

Wurden der ISR und der WO-ISA von einer anderen europaischen
Internationalen Recherchenbehdrde (derzeit SE, ES, AT, FI, TR, NPI (XN)
und VPI (XV)) erstellt, zahlt der WO-ISA nicht als erster schriftlicher
unter Berucksichtigung des WO-ISA und einer etwaigen aktenkundigen
Erwiderung des Anmelders. Falls Einwande hinsichtlich Neuheit, erfinde-
rischer Tatigkeit und/oder gewerblicher Anwendbarkeit bestehen, versendet
der Priufer einen WO-IPEA (der als erster schriftlicher Bescheid gilt), auf

(normalerweise zwei Monate) reagieren kann.

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

beschrieben ein weiterer schriftlicher Bescheid oder die Niederschrift einer
telefonischen Ricksprache versandt.

Hat das EPA als IPEA keine Einwande gegen die (geanderte) Anmeldung,
fur die die vorlaufige Prifung beantragt wurde, so kann es sofort den IPER

sind.

2.2 Das EPA war als ISA tatig

Der schriftiche Bescheid im Rahmen der internationalen vorlaufigen
Prifung ist eine Mitteilung der IPEA, die Anmerkungen oder Einwande
der WO-ISA als (erster) schriftlicher Bescheid der IPEA fiir die Zwecke der
internationalen vorlaufigen Prifung. Das EPA hat dem Internationalen Bliro
insow-é-i;[- anwendetals der WO-ISA von ihm selbst in seiner Eigenschaft
als ISA erstellt wurde.

Dem Anmelder ist eine weitere Gelegenheit zur Interaktion im Verfahren

gesetzt, er hat rechtzeitig eine sachliche Erwiderung auf den WO-ISA (in
Form von Anderungen und/oder Gegenvorstellungen) eingereicht.
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Daher muss der Prifer, falls nach der Erwiderung auf den WO-ISA noch
Einwadnde bestehen, vor Erstellung eines negativen IPER folgende
Mitteilungen versenden:

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

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

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

Dabei wird in der Regel (siehe C-VIl, 1) eine Antwortfrist von
normalerweise zwei Monaten gesetzt, um dem Anmelder eine weitere
Gelegenheit zu geben, in Erwiderung auf noch bestehende Einwande
Gegenvorstellungen und/oder Anderungen einzureichen. Bei der zusatz-

WO-IPEA oder einer Niederschrift Uber eine telefonische Rilcksprache
beigefligt.

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

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

berlcksichtigen, die in einem in der Akte enthaltenen erganzenden inter-
nationalen Recherchenbericht (SISR) angeflihrt sind.

Ist der SISR innerhalb von 24 Monaten nach dem Prioritdtsdatum nicht
beim EPA eingegangen, wird die Akte trotzdem an den Prifer weiter-
geleitet. Stellt der Priifer nach Uberpriifung fest, dass eine Aufforderung zur
Zahlung zusatzlicher Gebuhren bei mangelnder Einheitlichkeit

wird er dies so bald wie mdglich tun, ohne den SISR abzuwarten.

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

Regel 45bis.8 ¢c) Wurde der IPER noch nicht erstellt, so bericksichtigt der Prifer den SISR
bei der Erstellung des IPER.

2.4 Spat eingehende Akten

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

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

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

- Erhalt eines negativen IPER ohne weitere Interaktion; oder

- Erhalt eines WO-IPEA mit einer langeren Frist, wobei der IPER dann
verspatet ergeht

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

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

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

Hatte der Anmelder bereits eine weitere Gelegenheit, Anderungen einzu-
reichen, wird in der Regel direkt der IPER erstellt (siehe jedoch
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3. Verspatet eingereichte Erwiderung nach einem ersten oder einem
weiteren WO-IPEA (408)

Im PCT-Verfahren hat der Anmelder keinen Rechtsverlust zu befiirchten,
wenn er die Fristen fur die Erwiderung auf einen schriftlichen Bescheid
nicht einhalt. Das einzige Risiko einer verspateten Erwiderung besteht
darin, dass sie bei der Erstellung des IPER nicht berucksichtigt werden
kann.

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

Wenn die Erwiderung erst nach Beginn der Erstellung des IPER eingeht
und der Anmelder nicht alle im letzten schriftlichen Bescheid erhobenen
Einwande ausgerdumt hat, wird die verspatete Erwiderung nicht beruck-
sichtigt und der IPER auf der Grundlage der im letzten WO-IPEA
dargelegten Schlussfolgerungen erstellt.

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

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

4. Konsequenzen einer Beschriankung der Recherche

4.1 Vorbringen nach einem unvolistindigen Recherchenbericht oder
einer Erkldrung, dass eine Recherche nicht moglich ist
Wenn die Recherche nur einige Anspriiche oder Teile eines Anspruchs

klargestellt werden, welche Ansprliche gepruft wurden.

Nach einer Beschrankung der Recherche, weil entweder der Gegenstand
von der Recherche ausgeschlossen ist oder keine sinnvolle Recherche
moglich ist, oder nach einer Erklarung, dass uUberhaupt keine Recherche
maglich ist, kann der Anmelder diesen Feststellungen der ISA in spateren
Phasen des Verfahrens widersprechen.

Die IPEA tragt jedoch keine Verantwortung fur Verfahrenshandlungen der
ISA, und es gibt im PCT keine Bestimmung, die eine Uberpriifung einer
solchen Entscheidung der ISA durch die IPEA oder eine Beschwerde
dagegen vorsieht.

Schriftliche Ausfuhrungen des Anmelders zur Vollstandigkeit der Recher-
che gelten nicht als Schriftverkehr mit der IPEA, es sei denn, die Erwide-
rung des Anmelders enthalt eine Beschwerde gegen Feststellungen, die
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Wenn die Antwort auf den WO-ISA Argumente enthalt, mit denen die aus
der eingeschrankten Recherche hervorgegangenen Ergebnisse infrage
gestellt werden, gibt der Prufer im WO-IPEA oder IPER (in Feld Ill) an,
dass die Ergebnisse der ISA nicht von der IPEA Uberprift werden kénnen.

Regel 66.1.¢) Ruft der Anmelder den Prifer an, um den Sachverhalt mindlich zu eror-
tern, teilt der Prifer dem Anmelder mit, dass die Sache in die Verant-

abgeschlossen ist.

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

in der Prufungsphase eine zuséatzliche Recherche durchgefuhrt werden,
wenn die Grinde fir eine Beschrankung der Recherche ausgeraumt

entstehen dadurch keine weiteren Kosten.

4.2 Konsequenzen einer Erklarung tiber eine nicht durchgefiihrte
Recherche oder einer unvolistiandigen Recherche in einem
anschlieBenden europaischen Verfahren

Fur nicht recherchierte Gegenstande wird kein schriftlicher Bescheid nach

die betreffenden Gegenstande durchzufiihren, falsch war, hat dies also
letztlich keine Konsequenzen. Im europaischen Verfahren muss die
Prifungsabteilung jedoch die Entscheidung der Recherchenabteilung
(Prufer) dberprifen und eine endglltige Entscheidung treffen. Dies
bedeutet, dass der Prifer in der europaischen Phase einer Euro-PCT-
Anmeldung die Entscheidung der ISA eventuell umstoRen und eine
vollstandige Recherche durchfiihren muss (entweder aufgrund der
eingereichten Argumente oder weil die Anspriiche so umformuliert wurden,
dass nun eine Recherche moglich ist; siehe auch EPU-

Regeln 66, 1ter und Im Verfahren nach Kapitel I PCT muss — bis auf einige Ausnahmefalle —
70.21) eingangs eine zusatzliche Recherche durchgefihrt werden
ABI. EPA 2014, A57 (siehe C-1V, 5.2). Das EPA als IPEA fluhrt eine zusatzliche Recherche
RL/ISPE 19.15, durch, um weitere relevante Dokumente des Stands der Technik und
19.19-19.20 insbesondere Zwischenliteratur zu ermitteln, die erst nach Abschluss der

internationalen Recherche der Offentlichkeit zugéanglich gemacht wurden
und nach Artikel 54 (3) EPU relevant werden konnten, wenn die
Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA eintritt. Das Datum dieser
zusatzlichen Recherche bzw. die Tatsache, dass sie nicht durchgefihrt

wurde, muss im IPER angegeben werden.
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5.1 Zeitplan, Grundlage und Formblatter

Die zusatzliche Recherche wird vor oder bei Ergehen des ersten WO-IPEA
(Formblatt 408), vor einer telefonischen RUcksprache bzw. wenn kein
schriftlicher Bescheid erstellt wird, vor oder bei Ergehen des IPER
(Formblatt 409) (in der Regel innerhalb eines Monats nach Beginn der
internationalen vorlaufigen Prafung) durchgefuhrt. Eine weitere zusatzliche
Recherche vor Ergehen des IPER ist in der Regel nicht notwendig.

Wenn im Falle mangelnder Einheitlichkeit fur mehr als eine beanspruchte
zuerst eine Aufforderung zurEntrlchtung zusatzlicher Prifungsgebuhren
(Formblatt 405) und fihrt dann eine zusatzliche Recherche fir alle
Erfindungen durch, fir die zuséatzliche Prifungsgebtlhren entrichtet wurden.

Die IPEA muss im IPER angeben, ob eine zusatzliche Recherche durch-
gefuhrt wurde oder nicht. Im Formblatt wird das Datum der letzten
zusatzlichen Recherche angegeben. Das Kéastchen, dass keine zusatzliche
Recherche durchgefiihrt wurde, wird nur angekreuzt, wenn alle Anspriche
von der zusatzlichen Recherche ausgenommen sind.

5.2 Ausnahmen von der zusatzlichen Recherche
In der Regel wird eine zusatzliche Recherche fur alle Anspruche

in den Feldern | und 11l des WO/IPER angegeben.

Eine zusatzliche Recherche wird nicht durchgefihrt fir:

a) Gegenstande, zu denen die ISA keine Recherche durchgeflihrt hat

b) bei mangelnder Einheitlichkeit — Erfindungen, fir die zwar zusatz-
liche Recherchengeblhren, aber keine zusatzlichen Prifungs-

gebihren entrichtet wurden

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

die zusatzliche Recherche in folgenden
beschranken:

Fallen verweigern oder

d) wenn Anderungen unzuldssige Erweiterungen enthalten

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

f) wenn das EPA als ISA keinen schriftlichen Nachweis des relevanten
Stands der Technik anfihren wirde (z. B. bei "notorischem
Fachwissen" im Bereich computerimplementierter Erfindungen).

RL/ISPE 19.18

RL/ISPE 19.15

19.2)

RL/ISPE 19.17
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RL/ISPE 3.22

RLU/ISPE 19.21

Im Fall d fuhrt der Prifer eine zusatzliche Recherche auf der Grundlage
entweder der friheren Anmeldungsunterlagen oder der gednderten Unter-
lagen durch, ohne die Erweiterung zu berucksichtigen. Im Fall e gilt

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

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

- noch erlautert, warum die zusatzliche Recherche nur teilweise
bzw. nicht durchgefihrt wurde.

5.3 In der zusitzlichen Recherche neu ermittelte Dokumente, wenn
weitere Einwande bestehen

Wird bei der zusatzlichen Recherche relevanter Stand der Technik
ermittelt, so wird nach der gegenwartigen Praxis als erste Handlung im
Verfahren nach Kapitel Il ein WO-IPEA versandt oder telefonisch
WO-ISA erstellt wurde oder die Einwande in einem negativen WO-ISA
durch Anderungen oder Argumente des Anmelders ausgerdumt wurden,

Die ermittelten Dokumente werden wie folgt angegeben:

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

b) Neu ermittelte Dokumente, die vor dem Prioritatsdatum veroffentlicht
wurden und relevant flir Neuheit und/oder erfinderische Tatigkeit
sind, werden in Feld V des WO-IPEA und des IPER aufgefiihrt und
ausfuhrlich begriindet.

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

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

Bei der zusatzlichen Recherche ermittelte und im WO-IPEA genannte
Dokumente werden auch im IPER aufgefiuhrt, es sei denn, sie werden


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r70#REG_70_2_c
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durch Anderungen oder Argumente des Anmelders wahrend der inter-
nationalen vorlaufigen Prufung irrelevant. In Feld | des IPER wird immer
angekreuzt, dass bei der abschlieRenden Recherche zusatzliche relevante
Dokumente ermittelt wurden.

Dem Anmelder werden Kopien aller angefihrten Dokumente zur Verfigung
gestellt. MyEPO-Nutzer erhalten alle angefiihrten Dokumente elektronisch
in ihrer Mailbox. Anmelder, die die elektronische Zustellung an die Mailbox
nicht aktiviert haben, erhalten nur Kopien der Nichtpatentliteratur und der
Ubersetzungen angefiihrter Patentliteratur per Post; angefiihrte
Patentliteratur  kann  digital in  Espacenet abgerufen werden
(espacenet.com).

5.4 Vorgesehener positiver IPER und zusatzliche Recherche

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

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

b) vor dem Prioritatsdatum veréffentlichter relevanter Stand der Technik
ermittelt wird, wird ein WO-IPEA oder die Niederschrift einer tele-

einem spateren EP-Verfahren (unabhangig von der Wirksamkeit der
Prioritat) zum Stand der Technik werden kénnten, wird ein WO-IPEA

Dokument in Feld VI aufgenommen und auf seine mogliche
Relevanz beim Eintritt in die europaische Phase hingewiesen.

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

IPER aufgefihrt.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/07/a68_de.html#OJ_2024_A68
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1
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Kapitel V — Einheitlichkeit der Erfindung

Gebuhren aufgefordert und hat er diese ganz oder teilweise gezahlt, und
wurde der Einwand der mangeinden Einheitlichkeit gegebenenfalls in
einem etwaigen Widerspruchsverfahren zumindest teilweise aufrecht-
(mit Formblatt 405) zur Entrichtung zusatzlicher Pf-l'j-f-u-r-{éé_g_;—ebijhren aufge-
fordert, wenn fur alle recherchierten Erfindungen auch eine Prufung nach
gebuhren entrichtet wurden, kénnen nicht weiterverfolgt werden und geben
deshalb weder zu Einwanden noch zu Kommentaren Anlass — eine Uber-

PCT nicht vorgesehen.

Der Prifer erstellt dann einen einzigen WO-IPEA/IPER, der alle
Erfindungen behandelt, fir die Prifungsgeblhren entrichtet wurden.

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

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

- sich die geanderten Anspriche auf recherchierte Gegenstande
beziehen,

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

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

Maglich ist auch, dass mangelnde Einheitlichkeit nicht bei den urspring-
lichen, sondern erst bei den geanderten Anspriichen vorliegt. Sind in einem
solchen Fall die geénderten Anspriiche, die mangelnde Einheitlichkeit
aufweisen, auf nicht recherchierte Gegenstande gerichtet, so werden sie
nicht gepruft, und der WO-IPEA/IPER wird allein auf der Grundlage der
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recherchierten Gegenstande erstellt (Formblatt 405 ist nicht zu versenden).
Ferner besteht die Moglichkeit, dass die gednderten Anspriche an sich
zwar einheitlich sind, sich aber auf Gegenstidnde beziehen, die keine
Einheitlichheit mit der urspringlich recherchierten Erfindung oder Gruppe
von Erfindungen aufweisen. In diesem Fall wird dem Anmelder mitgeteilt,
dass die geadnderten Anspriche nicht in einem WO-IPEA/IPER geprift
werden (Formblatt 405 wird nicht versandt). Hat der Anmelder allerdings
z. B. den ursprunglichen unabhangigen Anspruch verallgemeinert, sodass
er nicht mehr neu ist und mangeinde Einheitlichkeit "a posteriori" vorliegt,
wird vor dem WO-IPEA/IPER eine Aufforderung zur Entrichtung
zusatzlicher Prifungsgebiihren versandt.

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

2. Keine Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren

Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand
mangelnder Einheitlichkeit hin keine zusatzlichen Recherchengebihren
gezahlt hat, basiert der WO-IPEA/IPER auf den Anspriichen, flr die der
Recherchenbericht und der WO-ISA erstellt worden sind, und bertck-
sichtigt dabei die Anderungen und Gegenvorstellungen des Anmelders.
Feld IV wird nicht ausgefilllt.

3. Recherchierte Anspriiche entsprechen nicht der Einheitlichkeit
der Erfindung

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

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

Regel 68.2 gebuhren wird nur fur solche Erfindungen versandt, die recherchiert wurden
und immer noch in den Anspruichen enthalten sind.

3.2 Zahlung zusatzlicher Recherchengebiihren unter Widerspruch

Regel 68.3.¢) Wenn der Anmelder auf den bei der Recherche erhobenen Einwand
RL/ISPE 10.78 mangelnder Einheitlichkeit hin zusatzliche Recherchengebihren unter
Widerspruch gezahlt und

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


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_3_a
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b) die Uberprifungsstelle entschieden hat, dass der Widerspruch
teilweise berechtigt war, wird eine Aufforderung zur Zahlung
zusatzlicher Priafungsgebihren (Formblatt 405) versandt, wobei
jedoch die Begrindung und die Zahl der Erfindungen an die
Entscheidung der Uberpriifungsstelle angepasst werden.

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

3.3 Keine Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Recherchen-
gebuhren

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

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

4.1 Keine Zahlung zusatzlicher Prifungsgebiihren oder keine
Erwiderung

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
weder die Anspriche einschrankt noch zusatzliche Prifungsgeblhren zahlt
oder nicht auf die Aufforderung reagiert, wird der WO-IPEA/IPER auf der
Grundlage der in der Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren
(Formblatt 405) angefihrten ersten Erfindung (oder Haupterfindung)
erstellt, fir die die Recherchengebihr gezahlt worden ist. Feld IV wird
ausgefiillt und der Mangel an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt
begriindet.

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

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

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

4.2 Zahlung zusatzlicher Priifungsgebiihren ohne Widerspruch

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
zusatzliche Gebuhren fur die vorlaufige Prifung ohne Widerspruch zahlt,
wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage der Erfindungen erstellt, fur die
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Prifungsgebihren gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefillt und der Mangel
an Einheitlichkeit auf dem gesonderten Blatt begrindet.

Wenn der Anmelder auf die mit Formblatt 405 ergangene Aufforderung hin
die Anspriiche eingeschrankt und zusatzliche Gebihren gezahlt hat, muss
der Prifer sich vergewissern, dass der eingeschrankte Anspruchssatz nur
so viele Erfindungen enthalt wie zusatzliche Gebuhren gezahlt wurden und
dass die eingeschrankten Anspruche auf recherchierte Gegenstéande
gerichtet sind.

Wenn dies der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER fiir die eingeschrankten
Anspriche erstellt und Feld IV wird ausgefulit.

Wenn dies nicht der Fall ist, wird der WO-IPEA/IPER fiir so viele in
Formblatt 405 genannte Erfindungen erstellt, wie zusatzliche Geblhren
gezahlt wurden. Feld IV wird ausgefullt, und in Feld Ill werden gegebe-
nenfalls die Anspriche genannt, die auf nicht recherchierte Gegenstande
gerichtet sind.

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

4.3 Zahlung zusaitzlicher Prifungsgebiihren unter Widerspruch
Regel 68.3 ¢) und e) Als Erwiderung auf Formblatt 405 kann der Anmelder alle oder einen Teil
RL/ISPE 10.78 der zusatzlichen Gebihren unter Widerspruch entrichten. Damit wird das

Widerspruchsverfahren ausgeldst, mit dem ermittelt wird, ob die Auffor-

derung zur Zahlung der zusatzlichen Geblhren berechtigt war

5. Widerspruchsverfahren

Regel 68.3.¢), d) Das Widerspruchsverfahren umfasst eine Uberpriifung innerhalb der IPEA
— zunachst durch den Formalsachbearbeiter, dann durch eine Uber-
prufungsstelle.

5.1 Priifung der Zulassigkeit des Widerspruchs durch den
Formalsachbearbeiter
Regel 68.3.¢c) und g) Vor der Einleitung des Widerspruchsverfahrens sollte tberprift werden, ob

Fur die Zulassigkeit des Widerspruchs gelten folgende Voraussetzungen:

a) Der Anmelder muss die vorgeschriebene Widerspruchsgebuhr

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

darlegen, warum die internationale Anmeldung das Erfordernis der Einheit-
lichkeit der Erfindung erflllt oder warum der Betrag der geforderten
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zusatzlichen Geblhren Uberhoht ist. Dabei hat der Anmelder nicht den
Betrag der einzelnen zusatzlichen Gebulhr infrage zu stellen, sondern die
Zahl der geforderten zusatzlichen Prafungsgebuhren.

Die Entrichtung der Widerspruchsgebihr und die Einreichung einer vorgeb-
lichen Begrindung werden von besonders geschulten Formalsachbear-
beitern gepruft. Stellt der Formalsachbearbeiter Mangel fest, wird der
Anmelder mittels Formblatt 420 bzw. 424 unterrichtet. Die Prifung in der
Sache erfolgt durch die Uberprifungsstelle bei der Beurteilung der
Begrindung des Widerspruchs.

5.2 Titigkeit der Uberpriifungsstelle
Zur Zusammensetzung und zum Zweck der Uberprifungsstelle

auf Formblatt 420 bekannt gegeben.

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

Stellt die Uberpriifungsstelle fest, dass der Widerspruch voll und ganz
berechtigt ist, so informiert sie den Anmelder mittels Formblatt 420
Uberprifungsstelle zu dem Ergebnis kommt, dass die Anmeldung einheit-
lich ist. Eine Begriindung ist nicht nétig, es sei denn, die Uberprifungsstelle
beschliet, dass eine solche Begriindung nutzlich ware. Des Weiteren
ordnet die Uberprifungsstelle die Rickerstattung aller zusatzlichen
Geblhren und der Widerspruchsgebihr an. Die Prifung wird fir die Erfin-
dungen durchgefihrt, flir die Geblihren gezahlt wurden, und die Begrin-
dung der Nichteinheitlichkeit und die Zahl der Erfindungen im IPER
(bzw. WO-IPEA) werden an die Entscheidung der Uberpriifungsstelle
angepasst.

Halt die Uberprifungsstelle den Widerspruch fir nicht berechtigt, so teilt sie
dies dem Anmelder auf Formblatt 420 mit. Es ist zu begriinden, warum die
Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Geblhren aufrechterhalten wird,
und es ist auf relevante Argumente des Anmelders einzugehen. Die
Prifung wird fur die Erfindungen durchgefiihrt, fir die Geblhren gezahlt
wurden.

Halt die Uberpriifungsstelle den Widerspruch nur firr teilweise berechtigt, so
teilt sie dies dem Anmelder auf Formblatt 420 mit. Es ist zu begrinden,
warum die Aufforderung zur Entrichtung zusatzlicher Gebuhren teilweise
aufrechterhalten wird, und es ist auf relevante Argumente des Anmelders
einzugehen. Die Prifung wird fir die Erfindungen durchgefihrt, fur die
Gebuhren gezahlt wurden, und die Begriindung der Nichteinheitlichkeit und
die Zahl der Erfindungen im IPER (bzw. WO-IPEA) werden an die
Entscheidung der Uberpriifungsstelle angepasst. Die Uberpriifungsstelle
ordnet eine Rilckerstattung der zusatzlichen Gebuhren an, fir die der

RL/ISPE 10.80

RL/ISPE 10.81


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_80
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_81
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Widerspruch als berechtigt angesehen wurde, nicht aber der Widerspruchs-
gebuhr.

RL/ISPE 10.82 Der Formalsachbearbeiter Ubermittelt die Entscheidung der Uberpriifungs-
stelle dem Anmelder und dem IB. Die Entscheidung Uber den Widerspruch
(Formblatt 420) wird zusammen mit dem WO-IPEA oder IPER versandt,
um die Einheitlichkeit beider Dokumente zu gewahrleisten.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_82
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Kapitel VI — Fristen

1. Beginn der internationalen vorlaufigen Priufung
Das EPA als IPEA beginnt mit der internationalen vorlaufigen Prufung,

Gibt der Anmelder in der im Antrag enthaltenen Erklarung betreffend Ande-
rungen (Feld Nr. IV, Punkt1 des PCT-Antragsformblatts PCT/IPEA/401)
an, dass bei der internationalen vorlaufigen Priifung Anderungen nach

die Anderungen innerhalb einer Frist einzureichen (Form PCT/IPEA/431).
Die internationale vorlaufige Prifung beginnt erst nach Eingang dieser

festgesetzten Frist, je nachdem, was zuerst eintritt.

Ebenso wird verfahren, wenn bei der internationalen vorlaufigen Prifung
bericksichtigen smddh die IPEA beginnt mit der internationalen
vorlaufigen Prifung erst, wenn sie eine Kopie der Anderungen erhalten hat.

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

2. Fristen fiir die internationale vorlaufige Priifung

Die Frist fir die Erstellung des internationalen vorlaufigen Prifungsberichts
PrUfung-;mér:f-c-)-faé-r-l-ichen Unterlagen rechtzeitig eingegangen, erstellt das
EPA den IPER innerhalb von 28 Monaten ab dem frihesten Prioritats-
datum.

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

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

Antrage auf Verlangerung der Frist fur die Erwiderung auf den WO-ISA
werden von Formalsachbearbeitern behandelt, wenn der WO-ISA als erster
Verlangerung um einen Monat gewahrt, sofern der Antrag vor Ablauf der
normalen Frist nach Regel 54bis gestellt wurde wund unter der
Voraussetzung, dass die so verlangerte Frist nicht spater als 25 Monate
nach dem (frUhesten) Prioritdtsdatum endet; weitere Verldngerungen
werden nicht zugelassen. Die Verlangerung gilt nicht flr die Frist fur die

Einreichung des Antrags, die nicht verlangert werden kann.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r54bis#REG_54a_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60_1_g
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60_1_g
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_ba
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r54bis#REG_54a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_4a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r54bis#REG_54a_1_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_19_07
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r53#REG_53_9_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r60#REG_60_1_g
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_4a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_1_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_2_i
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_3_24
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_19_10
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r159.html#R159_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a22#22_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a39#39_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a39#39_1_b
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Regel 66.2 ¢) Eine beantragte Verldngerung der Frist flir die Erwiderung auf den
WO-IPEA (Formblatt 408) wird nur gewahrt, wenn angesichts der Frist

d. h. unter der Voraussetzung, dass die so verlangerte Frist nicht spater als
27 Monate nach dem frihesten Prioritdtsdatum endet und der Antrag vor
Ablauf der gesetzten Frist gestellt wurde.

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


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r69#REG_69_2_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_2_e
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Kapitel VIl — Sonstige Verfahren in der
Priufungsphase

1. Antrag auf (personliche oder telefonische) Riicksprache
verkehren. Folglich ist Antrdgen von (auch aufiereuropaischen) Anmeldern
und Anwalten auf telefonische Ricksprache stattzugeben, allerdings erst
nachdem der Anmelder klargestellt hat, was der internationalen vorlaufigen
Prifung zugrunde zu legen ist, d. h. nachdem er eine schriftliche Erwide-
rung auf den WO-ISA bzw., falls der internationale Recherchenbericht
einen Einwand wegen mangeinder Klarheit enthalt, auf eine Aufforderung
zur Einschrankung der Anspriche oder Zahlung zusatzlicher Gebuhren
(Formblatt 405) eingereicht hat, damit klar ist, was Gegenstand der tele-
fonischen Ricksprache sein soll. Antrdgen auf persénliche Ricksprache
wird nicht stattgegeben. Beantragt ein Anmelder eine personliche
Rucksprache, so sollte ihm der Prifer jedoch telefonisch mitteilen, dass
das Amt Antrage auf personliche Ricksprache grundsatzlich ablehnt, die
Angelegenheit aber unter der vorstehend genannten Bedingung telefonisch
besprochen werden kann.

Hat der Anmelder eine telefonische Riucksprache beantragt, gilt Folgendes:

a) Der Anmelder hat generell das Recht, auf Antrag einmal telefonisch
Rucksprache zu halten. Beantragt der Anmelder daher vor Ergehen
eines zweiten schriftlichen Bescheids eine telefonische Ricksprache,
so gibt das EPA als IPEA diesem Antrag statt.

b) Nach einer telefonischen Rilcksprache wird dem Anmelder die
Niederschrift Ubermittelt und in der Regel eine Frist gesetzt
(normalerweise zwei Monate), um geadnderte Anspriche und/oder
Argumente einzureichen. In einem solchen Fall ergeht kein zweiter
schriftlicher Bescheid. Wenn der Anmelder in der telefonischen
Rucksprache erklart, dass er keine weiteren
Stellungnahmen/Anderungen einreichen méchte, d. h. wenn er damit
einverstanden ist, ohne weitere Interaktion einen IPER zu erhalten,
wird die Niederschrift der telefonischen Ricksprache ohne Frist-
setzung versandt und anschlief3end direkt ein IPER erlassen.

c) Hat der Anmelder vor Ergehen des (weiteren) schriftlichen Bescheids
(Formblatt 408) eine telefonische Riicksprache und/oder als
Alternative einen weiteren schriftlichen Bescheid beantragt, so
entscheidet der Prifer nach seinem Ermessen, welche Art der
Interaktion sich fur die betreffende Anmeldung am besten eignet.

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


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_19_41
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_19_46
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2011/10/p532.html#OJ_2011_532
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_6
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RL/ISPE 19.45

RL/ISPE 19.46

e)
RL/ISPE 3.25A

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

Méchte der Anmelder gednderte Anspriiche telefonisch erdrtern, sollte der
Prifer vorab eine Kopie dieser Anspriche erhalten, damit er sich ange-
messen vorbereiten kann. Die Frist fur solche Eingaben setzt der Prifer in
dem Vermerk Uber die getroffenen Vereinbarungen.

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

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

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

- eine Aufforderung an den Anmelder, die gednderten Blatter norma-
lerweise innerhalb von einem Monat, spatestens aber einen Monat
vor dem Termin fir den IPER einzureichen (bzw. wie in Bezug auf
die verspatete Erstellung des IPER vereinbart).

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

Anfragen zum Bearbeitungsstand von Akten kénnen online Uber das
Formblatt 1012 eingereicht werden (siehe Mitteilung des EPA vom

2. Vertraulichkeit

Das IB und das EPA als IPEA dirfen Dritten nur mit Einwilligung des
Anmelders Einsicht in die Akte der internationalen vorlaufigen Prifung
gewahren. Davon ausgenommen sind die ausgewahlten Amter, sobald der
IPER erstellt worden ist.

Sobald der IPER erstellt und dem IB Ubersandt wurde, Ubermittelt dieses
jedem ausgewahlten Amt eine Kopie des IPER samt seiner Ubersetzung
(wie vorgeschrieben) und seinen Anlagen (in der Originalsprache). Ab
demselben Datum stellt das IB im Namen des EPA als ausgewahltes Amt
jedermann auf Antrag Abschriften des IPER und anderer Unterlagen aus,


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/08/a66_de.html#OJ_2016_A66
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r71#REG_71_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_19_45
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_19_46
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a38#38
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r94#REG_94_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_3_26
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a36#36_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r71#REG_71_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r73#REG_73_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r94#REG_94_1_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r94#REG_94_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r94#REG_94_1_e
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_3_25A
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Sobald der IPER erstellt wurde, gewahrt das EPA als IPEA jedem
ausgewahlten Amt auf Antrag Einsicht in alle in der Akte enthaltenen
Schriftsticke; davon ausgenommen sind Angaben, zu denen das IB ihm

oder g) keine Einsicht gewahrt.

Sofern die internationale Veréffentlichung erfolgt ist, kdnnen Dritte nach der
Erstellung des IPER bei den ausgewahlten Amtern, deren nationales Recht
die Einsichthahme Dritter in die Akte einer nationalen Anmeldung zulasst
vorlaufigen Prifung Einsicht nehmen. Gestattet wird dies in dem Umfang,
der nach nationalem Recht fur die Einsicht in die Akte einer nationalen
Anmeldung vorgesehenen ist.

3. Prufung der Einwendungen Dritter

Folgendes:

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

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

c) Wenn ein WO-IPEA bereits vor Eingang der Einwendungen Dritter
ergangen ist und der IPER auch ohne die Einwendungen Dritter
positiv ausgefallen ware, wird ein neuer WO-IPEA erstellt oder der
Anmelder angerufen, je nachdem, welches Vorgehen insbesondere
in Anbetracht der Frist fur die Erstellung des IPER effizienter
erscheint.

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

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

RL/ISPE 17.69
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Wenn die Dokumente zwar relevant sind, aber keine neuen Infor-
mationen enthalten, liegt es im Ermessen des Prufers, ob er sie im
IPER auffihrt. Wenn die Dokumente z. B. einen besseren Ausgangs-
punkt fir den Aufgabe-Lésungs-Ansatz bieten, kann der Prifer seine
Argumentation zugunsten der erfinderischen Tatigkeit Uberprufen.

Wenn die Einwendungen Dritter nicht relevant oder nicht ausreichend
verstandlich sind (siehe E-lIl zu Einwendungen, die nicht in einer
Amtssprache des EPA abgefasst sind), muss im WO-IPEA und/oder im
IPER nicht auf diese Einwendungen eingegangen werden. In Feld V des
WO-IPEA und/oder des IPER wird der Hinweis aufgenommen, dass die
Einwendungen Dritter bericksichtigt wurden und als nicht relevant ange-
sehen werden oder dass und warum die Einwendungen Dritter nicht

bericksichtigt werden konnten.
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Kapitel VIIl - Der IPER

1. Mit dem IPER abgegebenes Gutachten (Formblatt 409)

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

2. Ausfiillen des IPER

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

Fir den IPER gelten somit hinsichtlich der Prufung dieselben Kriterien wie

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

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

Sind Ausfiihrungen, Tatsachen und Beweismittel wie zum Beispiel Ergeb-
nisse eines Vergleichsversuchs, die ein Anmelder in einer Erwiderung auf
einen schriftichen Bescheid vorbringt, flir die Beurteilung der erfinde-
rischen Tatigkeit von entscheidender Bedeutung, so kann der Prufer seine
Argumentation im IPER auf die Erwiderung des Anmelders stitzen. Dies ist
wichtig flir andere Amter, die wissen miissen, warum der Priifer zu einer
bestimmten Schlussfolgerung gelangt ist. Da der IPER neutral geschrieben
und in sich geschlossen sein sollte, ist es jedoch nicht zuldssig, dem IPER
Bestandteile der Erwiderung des Anmelders beizufiigen oder direkt auf die
Erwiderung des Anmelders Bezug zu nehmen.
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21 Sequenzprotokolle

Liegt dem EPA als IPEA ein dem WIPO Standard ST.26 entsprechendes
Sequenzprotokoll in elektronischer Form nicht vor, kann der Anmelder
aufgefordert werden, innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von einem
Monat nach dem Datum der Aufforderung, ein solches Sequenzprotokoll

Wurde keine (vollstandige) internationale Recherche durchgefuhrt, weil der
Anmelder auf eine Aufforderung der ISA hin kein Sequenzprotokoll in
elektronischer Form nach dem WIPO-Standard ST.26 eingereicht oder die
Gebuhr fir verspatete Einreichung nicht entrichtet hat, wird im IPER in

eingehalten hat (kein Sequenzprotokoll in computerlesbarer Form). In
Feld Il des IPER gibt der Prifer auRerdem an, dass auch die Priifung nach
solchen Féllen versendet das EPA als IPEA keine Aufforderung zur
Einreichung eines Sequenzprotokolls; Anmeldern wird empfohlen, in
diesem spaten Stadium keine Sequenzprotokolle einzureichen.

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

genannt.

Im besonderen Fall einer nicht einheitlichen Anmeldung, bei der alle
gepriften Erfindungen (in der Regel nach Versenden der Aufforderung zur
erfinderisch befunden wurden, aber — als einziger Einwand — weiterhin flr
uneinheitlich erachtet werden, ergeht ein negativer IPER. Feld V enthalt
eine positive Erklarung zur Neuheit und zur erfinderischen Tatigkeit in
Bezug auf alle gepriften Erfindungen, und der Einwand wegen mangelnder
Einheitlichkeit wird in Feld IV begriindet.

In diesem Sonderfall kann ausnahmsweise und in Abweichung von dem
W-O";i-P"E-K-(FormbIatt 408) gesendet werden muss, direkt ein negativer
IPER ohne weiteren schriftlichen Bescheid ergehen. Der Grund fir diese
berechtigt ist, mehrere Erfindungen prifen zu lassen, wenn zusétzliche
Gebilihren bezahlt wurden, sodass im WO-IPEA kein Einwand erhoben
wurde.

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


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_1_e
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4. Berichtigung des IPER

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

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

werden kann, ob ein berichtigter IPER zu erstellen ist.

In seltenen Fallen kann der Bericht fehlerhaft sein, z. B. weil falsche Anmel-
dungsunterlagen, irrtimlich angefihrte bzw. nicht zum Stand der Technik
gehodrende Entgegenhaltungen oder neue, im IPER erstmalig genannte
Unterlagen zugrunde lagen oder weil Anderungen der Anspriiche Uber-
sehen wurden.

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

Wenn weniger als eine Woche bis zum Fristende verbleibt oder die Frist
schon abgelaufen ist, wird beim Anmelder telefonisch angefragt, ob er noch
einen berichtigten IPER wiinscht. Falls ja, wird ein berichtigter IPER
erstellt. Wenn der Anmelder wegen des Fristablaufs nicht auf einen berich-
tigten IPER warten méchte, wird Formblatt 428 (Niederschrift tber die tele-
fonische Ricksprache) ausgefillt und dabei der Fehler im IPER so ange-
geben, dass der Anmelder den Inhalt dieses Formblatts in der regionalen
Phase als Nachweis verwenden kann. Formblatt 428 wird zur Unterrichtung
Ubermittelt.

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

RL/AISPE 19.34

RL/ISPE 19.35
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Kapitel IX — Besondere Antrage

1. Zuriicknahme des Antrags nach Kapitel Il

Wird der Antrag vor Beginn der internationalen vorlaufigen Prifung und vor
dem Ablauf von 30 Monaten nach dem Prioritatsdatum zurickgenommen,
so hat der Anmelder Anspruch auf die Rulckerstattung des gesamten
Betrags der Gebulhr fir die internationale vorlaufige Prafung. Wenn der
Prufer bereits mit der Prifung der Akte begonnen hat, erfolgt keine Rick-
erstattung. Wann mit der internationalen vorldufigen Prufung begonnen
wurde, ist meist aus Formblatt PCT/IPEA/409 ersichtlich, wo in Feld | unter

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

Die Zuricknahme des Antrags wird mit Eingang der an das IB gerichteten
Erklarung des Anmelders wirksam. Der Anmelder kann seine Erklarung
Uber die Zuricknahme aber auch an das EPA als IPEA richten. In diesem
Fall vermerkt das EPA als IPEA das Eingangsdatum auf der Erklarung und
Ubermittelt sie unverziglich dem IB. Die Erklarung gilt am Tag ihres Ein-
gangs beim EPA als IPEA als dem IB tbermittelt.

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

2. Antrag auf Prifung unterschiedlicher Anspruchssitze

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

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

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

Falls der bevorzugte Antrag nicht klar erkennbar ist, (unterschiedliche
Antrage ohne Angabe der Praferenz), wird der Anmelder mdglichst tele-
fonisch aufgefordert, nur einen Anspruchssatz vorzulegen oder anzugeben,
welcher Anspruchssatz/Antrag der Prifung zugrunde gelegt werden soll.
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Reagiert der Anmelder nicht und/oder besteht er auf mehreren Anspruchs-
satzen, wird der WO-IPEA/IPER auf der Grundlage des ersten Anspruchs-
satzes erstellt, und auf dem gesonderten Blatt zu Feld | wird ein entspre-
chender Vermerk eingefligt.

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

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

z. B.in Fallen von mangelnder Einheitlichkeit, wenn nicht alle Gebuhren
entrichtet wurden, bei nicht recherchierten Anspriichen, mangelnder Klar-
heit oder urspringlich nicht offenbarten Gegenstanden. Eine Beschrankung
die internationale vorlaufige Prufung auf "jeden Anspruch" bezieht. In
solchen Fallen wird der Anmelder dariiber unterrichtet, dass der IPER fir
alle Anspriiche erstellt wird, wenn nicht ein beschrankter Anspruchssatz
eingereicht wird.

4. Beschwerde gegen die in der Recherchenphase getroffenen
Feststellungen
Art. 17 (3) a), Ist die Recherche beschrankt worden und reicht der Anmelder gegen die in
Art. 17 (2) a) i) und ii) der Recherchenphase getroffenen Feststellungen Beschwerde ein, wird die
Beschwerde von der fur Reklamationen zustandigen Abteilung im EPA

bearbeitet.

Damit gewahrleistet ist, dass das Vorbringen des Anmelders als Beschwer-
de behandelt wird, sollte der Anmelder das Online-Beschwerdeformular
verwenden und ausdrlcklich angeben, dass seine Erwiderung als
Beschwerde anzusehen ist. Ein Erwiderungsschreiben, in dem der Anmel-
der lediglich sachbezogene Argumente gegen die Feststellungen der ISA

Eine Bestimmung, die eine Uberpriifung auf der Grundlage sachbezogener
Argumente vorsieht, gibt es nicht. Im Fall eines Verfahrensfehlers kann es
allerdings sein, dass die ISA ausnahmsweise einen berichtigten ISR
erlassen muss.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a35#35_2
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Kapitel | — Einleitung

Teil E enthalt Richtlinien fur Verfahrensschritte im Verfahren fir inter-

nationale Anmeldungen, die in mehreren Verfahrensstufen vorkommen
kénnen.
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Kapitel Il - Einwendungen Dritter

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

Einwendungen sind zwischen dem Datum der internationalen
Veroffentlichung und dem Ablauf von 28 Monaten nach dem Prioritats-
datum der internationalen Anmeldung in elektronischer Form mit dem von
der WIPO bereitgestellten Online-Tool beim Internationalen Buro (IB) der
WIPO einzureichen. Sie kdnnen in jeder Vero6ffentlichungssprache
abgefasst sein; der angefiihrte Stand der Technik kann in einer beliebigen
Sprache vorliegen. Ausflihrliche Informationen enthalt der von der WIPO
veroffentlichte Leitfaden "ePCT Third Party Observations".

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

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

Unmittelbar nach Ablauf von 30 Monaten seit dem Prioritdtsdatum werden
die Einwendungen Dritter und Stellungnahmen des Anmelders allen
Bestimmungsamtern und ausgewahlten Amtern Gbermittelt. Das EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltes Amt prift in der internationalen Phase
eingereichte Einwendungen Dritter nach dem Eintritt in die europaische
Phase auf ihren Inhalt, sobald ihm diese Einwendungen vorliegen. Ist die
Anmeldung in die Zustandigkeit der Prifungsabteilung Ubergegangen, so
wird sich das EPA nach Kraften bemihen, den néachsten
verfahrensrechtlichen Schritt innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der
Dritte diesen Schritt ausdricklich gewilinscht hat und die Einwendungen
angemessen begrundet sind und nicht anonym erhoben wurden. Dritte, die
wulnschen, dass der vorstehend genannte Schritt in der europaischen
Phase vollzogen wird, sollten dies daher in den Einwendungen klar zum
Ausdruck bringen oder die Einwendungen beim EPA als Bestimmungs-

letzter Absatz).

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

Sind die Einwendungen Dritter und/oder die Dokumente des Stands der
Technik nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst, so fordert der
Formalsachbearbeiter den Dritten gemall dem europaischen Verfahren

dafur aber eine klrzere Frist, die mit den strengen Fristvorgaben des PCT

PCT/Al 801 - 805
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in Einklang steht. Konnen diese Fristvorgaben nicht eingehalten werden
oder wurden die Einwendungen Dritter anonym eingereicht, so ergeht keine
Aufforderung.

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

Auch wenn Einwendungen Dritter erhoben wurden, sind die Fristen fur die
Handlungen der verschiedenen Amter nach dem PCT einzuhalten, damit
sichergestellt ist, dass folgende Berichte fristgerecht ergehen: ISR, SISR
und IPER.

B-1V, 1.3. Naheres zu Einwendungen Dritter im Verfahren nach Kapitel Il


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
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Kapitel Ill — Patent Prosecution Highway (PPH)

1. Allgemeines

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

Die PPH-Partneramter des EPA sind derzeit: ABI. EPA 2016, A44
JPO (Japan) ABI. EPA 2022, A115

MOIP (Siidkorea) ABI. EPA 2022, A115

CNIPA (China) ABI. EPA 2022, A115

USPTO (USA) ABI. EPA 2022, A115

ILPO (Israel) ABI. EPA 2020, A125

CIPO (Kanada) ABI. EPA 2020, A137

IMPI (Mexiko) ABI. EPA 2020, A21

IPOS (Singapur) ABI. EPA 2020, A138

IPA (Australien) ABI. EPA 2022, A58

SIC (Kolumbien) ABI. EPA 2022, A88

MyIPO (Malaysia) ABI. EPA 2020, A82

IPOPHL (Philippinen) ABI..EPA 2020, A83

INPI (Brasilien) ABI. EPA 2024, A99

INDECOPI (Peru) ABI. EPA 2022, A116

INAPI (Chile) ABI. EPA 2024, A56

IPONZ (Neuseeland) ABI. EPA 2024, A98

MOIC (Bahrain) ABI. EPA 2025, A19

Die PPH-Programme mit Rospatent (Russische Foderation) und dem  ABI. EPA 2022, A44
EAPO (Eurasien) wurden ausgesetzt. und A45

Beim PPH-(Pilot-)Programm kann ein PPH-Antrag gestitzt werden auf:

i) das letzte PCT-Arbeitsergebnis (WO-ISA oder IPRP/IPER), das von
einem der PPH-Partneramter als ISA oder IPEA erstellt wurde (PPH
auf der Grundlage von PCT-Arbeitsergebnissen) (aulder im Rahmen
des PPH-(Pilot-)Programms mit dem INPI (Brasilien)); oder

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

2. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als ISA erstellten WO-ISA

Wenn das EPA als ISA tatig war und die internationale Anmeldung ABI. EPA 2015, A93
Anspriche enthalt, die vom EPA als ISA fir patentierbar/gewahrbar

befunden wurden, kann der Anmelder nach dem PPH-(Pilot-)Programm bei

den PPH-Partneramtern des EPA die beschleunigte Prifung beantragen,

sobald die Anmeldung vor diesen Amtern in die nationale Phase

eingetreten ist. Informationen Uber das Verfahren zur Beantragung der


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a115_de.html#OJ_2022_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a115_de.html#OJ_2022_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a115_de.html#OJ_2022_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a115_de.html#OJ_2022_A115
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/11/a125_de.html#OJ_2020_A125
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a137_de.html#OJ_2020_A137
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/02/a21_de.html#OJ_2020_A21
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/12/a138_de.html#OJ_2020_A138
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/06/a58_de.html#OJ_2022_A58
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/09/a88_de.html#OJ_2022_A88
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a82_de.html#OJ_2020_A82
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a83_de.html#OJ_2020_A83
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/11/a99_de.html#OJ_2024_A99
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/12/a116_de.html#OJ_2022_A116
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/05/a56_de.html#OJ_2024_A56
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2024/11/a98_de.html#OJ_2024_A98
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/02/a19_de.html#OJ_2025_A19
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2016/05/a44_de.html#OJ_2016_A44
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a44_de.html#OJ_2022_A44
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2022/04/a45_de.html#OJ_2022_A45
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2015/11/a93_de.html#OJ_2015_A93

Teil E — Kapitel 111-2 Richtlinien PCT — EPA April 2026

Teilnahme und die Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der
PPH-Partneramter des EPA zu finden.

Unabhangig vom PPH-(Pilot-)Programm kann jeder Anmelder im Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt jederzeit die beschleunigte Prufung
seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen

3. PPH auf der Grundlage eines vom EPA als IPEA erstellten IPER

ABI. EPA 2015, A93 Das PPH-(Pilot-)Programm sieht vor, dass ein PPH-Antrag auch auf einen
IPER gestitzt werden kann, den das EPA als IPEA erstellt hat.
Informationen Uber das Verfahren zur Beantragung der Teilnahme und die
Teilnahmevoraussetzungen sind auf den Websites der PPH-Partneramter
des EPA zu finden.

Unabhangig vom PPH-(Pilot-)Programm kann jeder Anmelder im Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt jederzeit die beschleunigte Prifung
seiner Anmeldung im Rahmen des PACE-Programms beantragen
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Kapitel IV — Fristen in der internationalen Phase

1. 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 entscheidend, nicht der Tag ihres
Eingangs.

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. Aulerdem wird, wenn
eine Mitteilung spater als sieben Tage nach dem Tag eingeht, auf den sie
datiert ist, die anwendbare Frist um die diese sieben Tage Uberschreitende
Anzahl von Tagen verlangert.

2. Entschuldigung von Fristiiberschreitungen und
Fristverlangerungen in der internationalen Phase

Bei Fristuberschreitung in der internationalen Phase wegen hdoherer 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 6ffentlichen Ordnung, einen Streik,
eine Naturkatastrophe, eine Epidemie, eine allgemeine Nichtverfugbarkeit
elektronischer Kommunikationsdienste oder eine &hnliche Ursache an
seinem Sitz oder Wohnsitz, am Ort seiner Geschaftstatigkeit oder an
seinem gewohnlichen Aufenthaltsort zuriickzufiihren ist und dass die
mafgebliche Handlung so bald wie zumutbar vorgenommen wurde. Dieser
Nachweis ist dem EPA spatestens sechs Monate nach Ablauf der jeweils
geltenden Frist zu erbringen. Ist das Amt aufgrund des vorgelegten
Beweises Uberzeugt, dass solche Umstande vorlagen, wird die
Fristliberschreitung entschuldigt.

Bei Fristiberschreitung in der internationalen Phase wegen Nichtverfiigbar-
keit eines der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste oder
Online-Zahlungswege im EPA kann der Anmelder einen Antrag auf
Entschuldigung der Fristiberschreitung mit dem Hinweis einreichen, dass
die Uberschreitung auf die Nichtverfiigbarkeit eines der zugelassenen
elektronischen Kommunikationsdienste oder Online-Zahlungswege an
einem bestimmten Tag zurlckzufihren ist. Ein Nachweis wird vom EPA
nicht verlangt. Die Bezugnahme auf die vom Internationalen Biro
veroffentlichte Mitteilung des EPA Uber die Nichtverfligbarkeit
elektronischer Kommunikationsdienste gentigt dem EPA fir die
Bearbeitung des Antrags des Anmelders. Die betreffende Handlung muss
jedoch vom Anmelder am néachstfolgenden Werktag, an dem alle
zugelassenen Mittel zur elektronischen Einreichung oder zur Online-
Zahlung wieder verflgbar sind, nachgeholt werden. Das EPA unterrichtet
den Anmelder umgehend anhand des Formblatts PCT/RO/132 Uber 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
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aufgefuhrten Ereignisse hervorgerufen wird, und die Betriebsabldufe des
EPA dadurch beeintrachtigt sind.

Die in Regel 82quater.1, 82quater.2 und 82quater.3
Méglichkeiten der Fristverlangerung und der Entschuldigung einer
Fristiberschreitung wegen hoherer Gewalt oder Nichtverfugbarkeit eines
der zugelassenen elektronischen Kommunikationsdienste oder Online-

Zahlungswege gelten nur fur in den PCT-Regeln festgesetzte Fristen. Sie

Ein  Prioritatsrecht kann nur unter strengen Voraussetzungen
wiederhergestellt werden (siehe Regel 26bis.3, A-VI, 1.5 und EPU-

maglich einzureichen.

Zu den Rechtsmitteln, die nach dem EPU bei Versdumung der Frist fiir den
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Kapitel V — Externe Reklamationen

Externe Reklamationen kdnnen sich auf jede Dienstleistung und jedes
Produkt des EPA, einschlielRlich PCT-Produkte, beziehen und kénnen von


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/e_vi_4.html#GLE_CVI_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/e_vi_4.html#GLE_CVI_4




Kapitel VI — Zustellung

Das EPA stellt Mitteilungen in der internationalen Phase in Papierform oder
in elektronischer Form zu.

Die elektronische Zustellung kann an eine aktivierte Mailbox erfolgen, die
Uber MyEPO zuganglich ist. Naheres siehe EPU-Richtlinien E-ll, 2.3.
Internationale Patentanwalte und Anmelder, die ihren Wohnsitz oder Sitz
nicht in einem EPU-Vertragsstaat haben, aber zur Vertretung vor dem EPA
in Verfahren in der internationalen Phase nach dem PCT zugelassen sind,
kénnen "PCT-Link" einrichten, um Mitteilungen des EPA als (S)ISA oder

IPEA in der internationalen Phase an die Mailbox zu empfangen.

Jeder interessierte Anmelder oder Anwalt kann ein ePCT-Konto eréffnen
und seine internationalen Anmeldungen damit verknlpfen. ePCT bietet
einen sofortigen Online-Zugriff auf alle Dokumente, die von den am PCT-
Verfahren beteiligten Amtern ausgestellt werden. Nutzer kénnen einen
automatischen E-Mail-Benachrichtigungsdienst flir neu hinzugefligte
Dokumente aktivieren. ePCT kann auch verwendet werden, um Unterlagen
an teilnehmende Anmeldedmter (einschlieBlich EPA), teilnehmende
Behodrden (einschlieR®lich EPA als ISA und IPEA) sowie an das IB zu
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Kapitel | — Einfuhrung

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

das Prioritatsrecht.
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Kapitel Il — Inhalt einer internationalen
Patentanmeldung (ausgenommen
Patentanspriiche)

1. Allgemeines

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

2. Zusammenfassung

21 Zweck der Zusammenfassung

Die internationale Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die
Zusammenfassung dient ausschliellich der technischen Information und
kann nicht flir andere Zwecke, insbesondere nicht fur die Bestimmung des
Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen werden.

2.2 Endgiiltiger Inhalt

Ausnahme urspringlich vom Anmelder eingereicht. Der flr die
hauptsachliche internationale Recherche zustandige Prifer hat die
Aufgabe, den endglltigen Inhalt der Zusammenfassung zu bestimmen, die
in der Regel zusammen mit der Anmeldung veroffentlicht wird. Hierbei
Uberprift der Prifer die Zusammenfassung in Verbindung mit der
Anmeldung in der eingereichten Fassung. Wird der Recherchenbericht
spater als die Anmeldung veroffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit
der Anmeldung veroffentlichte Zusammenfassung aus dem in den

Dieses Verfahren gilt nicht fur erganzende internationale Recherchen, die
das EPA als SISA durchfiihrt, weil in diesem Fall die Haupt-ISA bereits die

Art.3.(2), (3)

RL/ISPE 16.34
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2.3 Inhalt der Zusammenfassung
Siehe ISPE-Richtlinien 16.42 - 16.43.

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

2.7 Stellungnahme des Anmelders zur Zusammenfassung

Siehe ISPE-Richtlinien 16.45 - 16.47.

3. Bezeichnung

Mit Ausnahme der Bezeichnung betreffen die Erfordernisse fur den Antrag
zunachst die im Antrag ané-e"gé.b"e.ﬁémBezeichnung der Erfindung zu
nennen."

Die Bezeichnung ist kurz und genau zu fassen. Der Prifer Uberprift die
Bezeichnung unter Berlcksichtigung der Beschreibung und der Patent-
anspriiche sowie etwaiger Anderungen, um sicherzustellen, dass die
Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen klaren und
ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung gibt. Werden
Anderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der Patentanspriiche
verandert werden, so hat der Prifer nachzuprifen, ob auch die
Bezeichnung entsprechend zu &ndern ist, wobei die Anderungen nicht Giber
den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmelde-

4. Beschreibung (Formerfordernisse)

41 Allgemeines

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

4.2 Gebiet der Technik
Siehe ISPE-Richtlinien 4.04.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_42
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_43
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_2_4.html#GLF_CII_2_4
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_42_c
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_48
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_51
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_2_5.html#GLF_CII_2_5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_45
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_47
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_35
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_35
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_38
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_1.html#GLF_CII_4_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_04
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a18#18_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44#REG_44_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r38#REG_38_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r37#REG_37
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r44#REG_44_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_02
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_13_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_i

4.3 Bisheriger Stand der Technik

zu Kapitel 4 der ISPE-Richtlinien an.

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der Technik
Abschnitt F-Il,  4.3.1._der__Richtlinien _fur _die_ _Profung _im__EPA qilt

entsprechend.

4.3.1.1 Beispiele fiir die Zitierweise — Nichtpatentliteratur
Abschnitt F-Il, 4.3.1.1__der__Richtlinien fur__die.Prafung im_EPA qilt

entsprechend.

4.3.1.2 Beispiele fiir die Zitierweise — Patentliteratur

entsprechend.

4.4 Belanglose Angaben

4.5 Technische Aufgabe und Lésung der Aufgabe
Siehe ISPE-Richtlinien 4.06 - 4.07.

4.6 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Siehe ISPE-Richtlinien 4.08.

4.7 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 4.09.

4.8 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdricklich anzugeben, in welcher Weise der
Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies nicht
offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung ergibt (siehe

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

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


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_05
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A4_05_s1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_3_1.html#GLF_CII_4_3_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_3_1_1.html#GLF_CII_4_3_1_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_3_1_2.html#GLF_CII_4_3_1_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_4.html#GLF_CII_4_4
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_06
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_07
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_08
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_09
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A14_01_s2_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A14_01_s2_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_vi
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A14_01_s2_1
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4.9 Artund Weise und Reihenfolge der Darstellung
Siehe ISPE-Richtlinien 4.21.

4.10 Terminologie

Siehe ISPE-Richtlinien 4.22.
4.11 Computerprogramme
Siehe ISPE-Richtlinien 4.23.

4.13 Eingetragene Marken
Abschnitt F-Il, 4.14 der__ Richtlinien__fur _die Prafung _im_EPA qilt

entsprechend.
5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt der Zeichnungen
Siehe A-V und ISPE-Richtlinien 4.28.

5.2 Fotografien

Die PCT-Ausfuhrungsordnung enthalt keine Vorschriften zu Fotografien.
Sie sind jedoch zulassig, wenn das, was gezeigt werden soll, nicht
zeichnerisch dargestellt werden kann (z. B. Kristallstrukturen). Siehe

Die Behandlung von Nucleotid- und/oder Aminosauresequenzprotokollen,
die nicht den Erfordernissen entsprechen, in der Recherchenphase und im

entsprechend.
7. Nicht zu verwendende Ausdriicke usw.

7.1 Kategorien

7.2 Ausdriicke oder Zeichnungen, die gegen die guten Sitten oder
die offentliche Ordnung verstoRen
Siehe ISPE-Richtlinien 4.29.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_21
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_22
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_23
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_24
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iia2.html#GLF_CIIA2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_4_14.html#GLF_CII_4_14
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_28
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_5_3.html#GLF_CII_5_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_15
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_6_1.html#GLF_CII_6_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii_6_2.html#GLF_CII_6_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_29
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_29
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r11#REG_11_13
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_i
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_ii

7.3 Herabsetzende AuRerungen
Siehe ISPE-Richtlinien 4.30.

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veroffentlichung
Siehe |ISPE-Richtlinien 4.32.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_30
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_31
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_32
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r9#REG_9_1_iv
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a21#21_6
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Anlage 1

entsprechend.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii.html#GLF_CII

Anlage 2

entsprechend.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_ii.html#GLF_CII




Kapitel lll - Ausreichende Offenbarung

1. Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausfuhrung der Erfindung im Einzelnen
anzugeben. Da die Anmeldung fur Fachleute bestimmt ist, ist es weder
notwendig noch wunschenswert, dass Einzelheiten allgemein bekannter
Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber die Merkmale,
die fUr die Ausfihrung der Erfindung wesentlich sind, so genau offenbaren,
dass fur die Fachperson ersichtlich ist, wie die Erfindung ausgefluhrt
werden kann. Ein einziges Beispiel kann genlgen; wenn aber die
der Regel nur dann als durch die Anmeldung erflllt gelten, wenn die
Beschreibung mehrere Beispiele angibt oder alternative
Ausflihrungsformen oder Varianten beschreibt, die den von den
Patentansprichen umfassten Bereich abdecken. Man muss jedoch die
Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen Fall berlcksichtigen. Es gibt
Falle, in denen auch ein sehr weit gefasster Patentanspruch durch eine
geringe Anzahl von Beispielen oder sogar nur ein Beispiel ausreichend
muss die Anmeldung zusatzlich zu den Beispielen ausreichende Angaben
enthalten, anhand deren die Fachperson die Erfindung mithilfe allgemeinen
Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun
im gesamten beanspruchten Bereich ausfihren kann. Der "gesamte
beanspruchte Bereich" umfasst in diesem Zusammenhang im
Wesentlichen alle unter den Umfang der Anspriche fallenden
Ausflhrungsarten, wobei ein Herumexperimentieren in gewissen Grenzen
vertretbar sein kann, zum Beispiel auf einem noch unerforschten Gebiet
oder wenn grof3e technische Schwierigkeiten vorliegen.

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

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des beanspruchten
angebracht sein, dass der Prufer zunachst den Anmelder zu einer
informellen Klarstellung auffordert, bevor er die Recherche durchfihrt

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

3. Unzureichende Offenbarung
Siehe ISPE-Richtlinien 4.13.

RL/ISPE 5.45-5.51


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_v
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_12
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_13
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_45
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_51
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_iii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r5#REG_5_1_a_v
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
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Beziehen sich die Patentanspriche flr ein Perpetuum mobile auf die
Funktionsweise und nicht nur auf den konstruktiven Aufbau, so ergeben

4. Beweislast fiir Ausfiihrbarkeit und Wiederholbarkeit

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausfiihrbarkeit und damit der
planmaRigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast fur die
Ausflhrbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem Anmelder;

5. Falle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausfiihrbar

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material
Siehe ISPE-Richtlinien 4.16 - 4.17.

6.3 Hinterlegung und Zuganglichkeit von biologischem 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 kdnnen jedoch noch nationale
Anforderungen hinzukommen und zu PCT-Anforderungen werden, wenn
dem IB davon Mitteilung gemacht wird. Das EPA hat von dieser Maglichkeit
Gebrauch gemacht.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iii_5_1.html#GLF_CIII_5_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iii_5_2.html#GLF_CIII_5_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iii_5_3.html#GLF_CIII_5_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_16
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_17
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iii_6_2.html#GLF_CIII_6_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_50
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r34.html#R34
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2010/10/p498.html#OJ_2010_498

Das EPA hat dem IB mitgeteilt, dass Anmelder, die den Eintritt in die
europaische Phase wiunschen, folgende zusatzlichen Angaben machen
mussen:

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 einem Dritten hinterlegt wurde,
Name und Anschrift des Hinterlegers in der internationalen Anmeldung zu
nennen. Auflerdem sind dem IB innerhalb von 16 Monaten nach dem
Prioritatsdatum Urkunden vorzulegen, dass der Hinterleger

- den Anmelder ermachtigt 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 Uber den Rechtsibergang 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 erfillt, 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 zuriickgewiesen werden.

Angaben ber hinterlegtes biologisches Material, die nicht in der
Beschreibung enthalten sind, sollten auf einem gesonderten Formblatt
(PCT/RO/134) gemacht werden (Feld Nr.IX, Kastchen7 des PCT-
Antragsformblatts). Dieses Formblatt ist auch dann zu verwenden, wenn
der Anmelder wiunscht, dass Proben nur an einen vom Antragsteller
benannten Sachverstandigen herausgegeben werden.

Das EPA gibt Proben des biologischen Materials nach MalRgabe der

vom Tag der Veroffentlichung der internationalen Anmeldung in einer
Amtssprache des EPA an, d. h. in der internationalen Phase, Antrage auf
Vorlage von Proben des biologischen Materials fur Dritte. Das EPA hat
dem IB mitgeteilt, dass der Anmelder, wenn er wuinscht, 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 fir die Veroéffentlichung
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

PCT-Newsletter 7-8/2010,
6; 11/2011, 5


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r33.html#R33
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r33.html#R33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a_7
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r31.html#R31_1_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13bis#REG_13a_6
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r32.html#R32_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r33.html#R33
https://www.epo.org/de/legal/official-journal/2010/10/p498.html#OJ_2010_498
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

Teil F — Kapitel 111-4 Richtlinien PCT-EPA April 2026

veroéffentlicht, so kann die Mitteilung Uber die Sachverstandigenlésung 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 Sachverstandigen-
I6sung wird dann von der WIPO auf ihrer PATENTSCOPE-Website bzw.
gegebenenfalls auf dem Deckblatt der veroffentlichten Ubersetzung der
Anmeldung bekannt gegeben.

6.4 Prioritatsanspruch

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

8. Bezugsdokumente

Siehe ISPE-Richtlinien 4.26.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen, kénnen
schon in der urspriinglich eingereichten Anmeldung genannt sein oder
spater in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe F-Il, 4.3 und

Es kann sein, dass der Prifer den Anmelder aufgefordert hat, das
Bezugsdokument beizubringen, um eine sinnvolle Recherche durchflhren

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

In diesem Fall muss der Prufer sorgfaltig abwagen, ob die Erfindung ohne
die in den zurickgenommenen Teilen oder Bestandteilen enthaltenen
technischen Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte der Prufer


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iii_6_4.html#GLF_CIII_6_4
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_25
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_26
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_37
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iii_9.html#GLF_CIII_9
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_7
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_e

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprichen kann zu einem Einwand wegen
unzureichender Offenbarung fuhren. Eine solche Unklarheit betrifft jedoch
auch den Umfang der Anspriche, d. h. Art. 6 (siehe F-IV, 4). In der Regel

wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur dann ein Einwand

Insbesondere wenn ein Anspruch ungenau definierte ("unklare", "mehr-
deutige") Parameter enthalt (siehe auch F-IV, 4.11) und die Fachperson
daher nicht weil3, ob er innerhalb oder auf3erhalb des Schutzbereichs des
vorgeschriebene ausreichende Offenbarung zu verneinen. Ebenso wemg
ist das Fehlen einer klaren Definition zwangslaufig nur ein Grund fir einen

Fall so ungenau definiert ist, dass es der Fachperson nicht mdglich ist,
anhand der Offenbarung als Ganzes und mithilfe allgemeinen Fachwissens
(ohne unzumutbaren Aufwand) die technischen MalRnhahmen zu
identifizieren, die zur Lésung der der Anmeldung zugrunde liegenden
Aufgabe erforderlich sind.

Sachlage im Einzelfall entscheidend.
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Formerfordernisse)
1. Allgemeines
Die internationale Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentanspriche"

enthalten.

Die Patentanspriiche miissen

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

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

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

2. Form und Inhalt der Patentanspriiche

2.1 Technische Merkmale

2.2 Zweiteilige Untergliederung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.05 und 5.22.

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Siehe ISPE-Richtlinien 5.06 - 5.07.

2.3.1 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"
Siehe ISPE-Richtlinien 5.08.

2.4 Formeln und Tabellen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.09.

3. Arten der Patentanspriiche

3.1 Kategorien
Siehe ISPE-Richtlinien 5.12.
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und ¢)

RL/ISPE 5.18

RL/ISPE 5.19

Naheres zu Tatigkeiten, die in Verbindung mit Lebewesen ausgelbt

von der Recherche und der vorlaufigen Prifung ausgeschlossen werden
kdénnen.

3.2 Anzahl unabhangiger Patentanspriiche

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

Das EPA lasst mehrfach abhangige Anspriche zu, sofern dadurch die
Klarheit der Anspriiche insgesamt nicht beeintrachtigt wird und die Reihen-
folge der Anspriche nicht zu Unklarheiten bei der Definition des zu

der Anlage zu Kapitel 5 der ISPE-Richtlinien an.

Bei Unklarheit kann es angebracht sein, dass der Prifer zunachst den
Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor er die

Einzelheiten zur Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung bei

3.7 Unabhiéngige Anspriiche mit Bezugnahme auf einen anderen
Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer anderen
Kategorie
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3.8 Auf computerimplementierte Erfindungen gerichtete Anspriiche

3.8.1 Falle, in denen samtliche Verfahrensschritte vollstandig durch
allgemeine Mittel zur Datenverarbeitung ausgefuhrt werden konnen
Abschnitt F-1V, . 3.9.1.__der__Richtlinien__fur__die _Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.

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

entsprechend.

3.8.3 Falle, in denen die Erfindung in einer verteilten Computer-
umgebung verwirklicht wird

entsprechend.
4. Klarheit und Auslegung der Patentanspriiche

4.1 Klarheit

Siehe ISPE-Richtlinien 5.31 und_5.32.

Wurden Anspriiche flr unklar befunden, kann es angebracht sein, dass der
Prifer zunachst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert,

4.3 Widerspriiche
Siehe ISPE-Richtlinien 5.29 und 17.70.

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

4.5 Wesentliche Merkmale

4.5.1 Einwande wegen fehlender wesentlicher Merkmale
Abschnitt F-1V, 4.5.1.__der__Richtlinien__fur__die _Prufung _im__EPA qilt

entsprechend.

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"
Abschnitt F-1V, 4.5.2 _der _Richtlinien _fur _die  Prufung __im__EPA qilt

entsprechend.
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4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale

entsprechend.

4.5.4 Implizite Merkmale
Siehe ISPE-Richtlinien 5.33.

4.5.5 Beispiele
Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merkmale

RLU/ISPE 5.34 Abschnitt F-1V, 4.6 der Richtlinien fir die Prafung.im EPA gilt entsprechend.
4.7 Begriffe wie "etwa", "ungefahr" und "im Wesentlichen"

RL/ISPE 5.38 Abschnitt F-1V, 4.7 der Richtlinien far die Prafung.im EPA gilt entsprechend.
4.8 Marken

Siehe ISPE-Richtlinien 5.39.

RL/ISPE 5.40 Abschnitt F-1V, 4.9 der Richtlinien fir die Prifung im EPA gilt entsprechend.
4.10 Zu erreichendes Ergebnis

RL/ISPE 5.35 Abschnitt F-IV, 4.10__der__Richtlinien _fur die Prifung im__EPA gilt
entsprechend.

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

RL/ASPE 5.36 Abschnitt F-1V, 4.11__der___Richtlinien _fur _die _Prufung _im__EPA qilt

entsprechend.

Zur Beurteilung der Neuheit von Ansprichen, die Parameter enthalten,

4.12 Product-by-Process-Anspruch
RL/ISPE 5.26 Patentanspriiche fir Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Verfahren
zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewahrbar, wenn die


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_5_3.html#GLF_CIV_4_5_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_33
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv.html#GLF_CIV
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_6.html#GLF_CIV_4_6
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_7.html#GLF_CIV_4_7
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_39
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_9.html#GLF_CIV_4_9
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_10.html#GLF_CIV_4_10
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_11.html#GLF_CIV_4_11
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_34
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_38
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_40
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_35
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_36
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_26

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

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

ISPE-Richtlinien an.

4.12.1 Erzeugnisanspruch mit Verfahrensmerkmalen
Abschnitt F-IV, 4.12.1 _der __Richtlinien fur _die Prifung im _ EPA qilt

entsprechend.

4.13 Auslegung von Ausdriicken, die einen Zweck angeben

entsprechend.

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

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck oder
einen anderen Gegenstand

entsprechend.

4.15 Das Wort "in"

entsprechend.

4.16 Verwendungsanspriiche

ISPE-Richtlinien in Bezug auf Verwendungsanspriiche an.

RL/ISPE 5.37

RL/ISPE A5.21
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_21
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_23
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_37
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A5_21
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So ist ein Patentanspruch der Form "Verwendung des Stoffs X als
Insektenvernichtungsmittel" nicht dahin gehend auszulegen, dass er auf
den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispielsweise durch
weitere Zusatze), dass er zur Verwendung als Insektenvernichtungsmittel
bestimmt ist. Ebenso wirde ein Patentanspruch fur "die Verwendung eines
Transistors in einer Verstarkerschaltung" einem Verfahrensanspruch fr ein
Verfahren der Verstarkung unter Verwendung einer Schaltung, in die der
Transistor eingebaut ist, gleichkommen und nicht dahin gehend auszulegen
sein, dass er auf "eine Verstarkerschaltung, bei der der Transistor
verwendet wird", oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors
beim Aufbau einer solchen Schaltung" gerichtet ist. Jedoch kommt ein auf
die Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerichteter
Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch gleich.

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

"Verfahren umfassend

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

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

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

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

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

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen
Siehe ISPE-Richtlinien 5.10.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_2_a

4.18 Bezugszeichen

Siehe ISPE-Richtlinien 5.11. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ausfiih-
rungsformen mussen nur die Bezugszeichen der wichtigsten Ausfihrungs-
formen in den unabhangigen Anspruch bzw. die unabhangigen Anspriche

aufgenommen werden.

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Anspriichen hinzugeflgt,
"Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder "Ventileinheit (Ventil-
sitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind keine Bezugszeichen im Sinn
Bezugsze|chen hinzugefiigten Merkmale den Umfang des Anspruchs
beschranken. Solche in Klammern gesetzten Merkmale sind folglich
generell nicht zuldssig. Allerdings ist gegen zusatzliche Bezugnahmen auf
Abbildungen, die mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispiels-
weise "(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

Ein Mangel an Klarheit kann sich auch bei in Klammern gesetzten Aus-
dricken ergeben, die keine Bezugszeichen enthalten, z. B. "(Beton)form-
ziegel". Demgegenuber sind in Klammern gesetzte Ausdricke mit allge-
mein anerkannter Bedeutung zulassig, z. B. "(Meth)acrylat", das eine
bekannte Abklrzung von "Acrylat und Methacrylat" ist. Gegen die Verwen-
dung von Klammern in chemischen oder mathematischen Formeln ist
ebenfalls nichts einzuwenden. Auch gegen die Verwendung von Klammern
zur Berichtigung physikalischer Werte, die nicht den Erfordernissen der

4.19 Negative Beschrankungen (z. B. Disclaimer)

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

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

Erfordernissen der Klarheit und Knappheit gentgen.

Zur Zulassigkeit von Disclaimern, die Ausfihrungsformen ausklammemn,
die in der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung als Tell

RL/IISPE 5.41


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r10#REG_10_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_2_b
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_41
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ISPE-Richtlinien an.

4.20 "beinhalten" gegenuiber "bestehen aus"
RL/ISPE 5.24 a), b) Abschnitt F-IV, 4.20 _der__Richtlinien _fur_ die _Prifung _im_EPA qilt

entsprechend.

4.21 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens
Abschnitt F-IV, 4.21 _der__Richtlinien _fir_ die Prufung _im_EPA qilt

4.22 Breite Anspriiche

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

Bei Diskrepanzen zwischen den Ansprichen und der Beschreibung sind

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

4.23 Reihenfolge der Patentanspriiche

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

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

5. Pragnante Formulierung, Anzahl der Patentanspriiche
Regel 6.1.a) Siehe ISPE-Richtlinien 5.42.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A20_21_s2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_20.html#GLF_CIV_4_20
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_4_21.html#GLF_CIV_4_21
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_42
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_24_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_24_b
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_42
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_25
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r6#REG_6_1_a

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

6. Stiitzung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines
Siehe ISPE-Richtlinien 5.43.

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Siehe ISPE-Richtlinien 5.52.

Wenn eine Erfindung ein vollig neues Gebiet 6ffnet, berechtigt dies in den
Patentansprichen zu mehr Verallgemeinerungen als bei einer Erfindung,
die nur eine Weiterentwicklung einer bekannten Technologie betrifft.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stiitzung

Siehe ISPE-Richtlinien 5.44.

Hat der Prifer einen triftigen Grund daflir angefiihrt, dass beispielsweise
ein breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestitzt wird, so obliegt
es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollstandig gestltzt wird

Beschreibung gestitzt werden, kann es angebracht sein, dass der Prifer
zunachst den Anmelder zu einer informellen Klarstellung auffordert, bevor

6.4 Mangelnde Stiitzung und mangelnde Offenbarung
Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stiitzung durch

werden kann (siehe F-Ill, 1 bis 3); beanstandet wird dann, dass die
Offenbarung so unzureichend ist, dass die Fachperson die "Erfindung"
nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl aber in einem
engeren Bereich) ausfuhren kann. Beide Erfordernisse sollen dem
Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines Anspruchs dem
technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik entsprechen

bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Der Umfang der ausreichenden


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A5_42_s2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_43
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_52
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_44
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_6_3.html#GLF_CIV_6_3
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_53
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_53
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_6_3.html#GLF_CIV_6_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
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Offenbarung einer Erfindung ist damit auch fur die Frage der Stitzung
durch die Beschreibung von entscheidender Bedeutung. Tatsachlich

Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen
Gegenstand bezieht, der fir die Fachperson nicht aus der urspringlich
eingereichten Anmeldung hervorgeht.

das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der Erfindung
herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unabhangigen
Ist das betreffende (wesentliche) technische Merkmal nicht in den
Ansprichen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie die beanspruchte
Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals erfolgreich ausgefuhrt
werden kann, so ist die in den Ansprichen definierte Erfindung nicht in der

ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte bekannte
Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der Beschreibung aber
keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer die Fachperson diese
Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen Parameter herstellen kann,
und dies auch nicht unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens
oder durch Routineversuche erreicht werden kann. Ein solcher Anspruch
ware weder technisch gestitzt noch ausreichend offenbart, und zwar
unabhangig davon, ob die Definition durch Parameter dem Erfordernis der

6.5 Funktionelle Definition
Siehe |ISPE-Richtlinien 5.56.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a5#5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_56
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_6_6.html#GLF_CIV_6_6
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_12
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_5_58

Anlage
Beispiele fiir wesentliche Merkmale

dafiir, wie zu bewerten ist, ob ein Anspruch alle wesentlichen Merkmale der
Erfindung enthalt. Bei der Bewertung der wesentlichen Merkmale nach dem
PCT wendet der Prifer dieselben Kriterien entsprechend an.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv.html#GLF_CIV




Kapitel V — Einheitlichkeit der Erfindung

1. Beurteilung und Begriindung der Einheitlichkeit der Erfindung
Aufgrund der Harmonisierung der Definitionen der Einheitlichkeit der

Kriterien fir die Einheitlichkeit. Das heif3t, in beiden Verfahren folgen
Recherche und Sachprifung bei der Begrindung der Einheitlichkeit der
Erfindung denselben Grundsatzen.

Folglich sind die Abschnitte zur Beurteilung der Einheitlichkeit der
Erfindung und ihrer Begrindung in EPU-Richtlinien F-V,1 bis 3

einschlielllich aller Unterabschnitte entsprechend auch auf das PCT-
Verfahren anwendbar — mit Ausnahme der Abschnitte in EPU-

die den Fall mehrerer unabhangiger Anspriche derselben Kategorie
behandelt, hat namlich keine Entsprechung im PCT. Die Abschnitte der
PCT nicht anwendbar. Im PCT-Verfahren miissen mehrere unabhéngige
Anspriche derselben Kategorie nach dem Knappheitserfordernis geman
Art. 6 _PCT geprift werden (siehe F-IV, 3.2 sowie EPU-Richtlinien

2. Nichteinheitlichkeit wahrend der Recherche

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fallen wird die
mangelnde Einheitlichkeit bereits in der Recherchenphase festgestellt. In
diesen Fallen wird eine Recherche fir die in den Anspriichen zuerst
erwahnte Erfindung durchgefihrt und der Anmelder wird mit Formblatt
PCT/ISA/206 aufgefordert, zusatzliche Recherchengebihren zu entrichten.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 10.60 zum Verfahren wahrend der

Gebuhren aufgefordert und hat er diese ganz oder teilweise gezahlt, und
wurde der Einwand der mangelnden Einheitlichkeit gegebenenfalls in


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13#REG_13_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar82.html#A82
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r44.html#R44_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r44.html#R44_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_1.html#GLF_CV_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_3.html#GLF_CV_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_2_1.html#GLF_CV_2_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_2_1.html#GLF_CV_2_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_3_2_1.html#GLF_CV_3_2_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2025/f_v.html
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r43.html#R43_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a6#6
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_3_2.html#GLF_CIV_3_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_iv_3_2.html#GLF_CIV_3_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_c
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar54.html#A54_3
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_3_1.html#GLF_CV_3_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_3_1.html#GLF_CV_3_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_a
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g030001dp1.html#G_2003_0001
https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g160001dp1.html#G_2016_0001
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_3_1_2.html#GLF_CV_3_1_2
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_3_1_2.html#GLF_CV_3_1_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_60
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_83
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_4.html#GLF_CV_4
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/f_v_4.html#GLF_CV_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a3#CI
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a17#17_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r40#REG_40
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r45bis#REG_45a_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_3_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_3_c
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r68#REG_68
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einem etwaigen Widerspruchsverfahren zumindest teilweise aufrecht-
(mit Formblatt 405) zur Entrichtung zusatzlicher Gebiihren fir die vorlaufige
Prifung aufgefordert, wenn flr alle recherchierten Erfindungen auch eine
Recherchengé-b-iiﬁ-r-éﬁ" entrichtet wurden, konnen nicht weiterverfolgt
werden und geben deshalb weder zu Einwanden noch zu Kommentaren
Anlass. Siehe C-V.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_71
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_10_73

Kapitel VI — Prioritat

1. Prioritatsrecht
Zur Erstellung des WO-ISA in Zusammenhang mit dem Prioritatsrecht

1.2 Prioritatsdatum als wirksames Datum

Wenn fir eine internationale Anmeldung die Prioritdt des Anmeldedatums
einer friheren Anmeldung in Anspruch genommen wird, werden bestimmte
Fristen anhand des Prioritdtsdatums (d. h. des Anmeldedatums der
friiheren Anmeldung) berechnet.

Der Prioritdtsanspruch muss sich auf eine frihere Anmeldung beziehen. Da
das Anmeldedatum der friheren Anmeldung nicht in die Prioritatsfrist

Tag nach dem Anmeldedatum der frtheren Anmeldung. Eine "frihere"
Anmeldung ist somit eine Anmeldung, die mindestens einen Tag vor der
Anmeldung eingereicht wurde, die die Prioritat in Anspruch nimmt.

Das Prioritatsdatum wird dann auRerdem das mafRigebliche Datum flr die
Zwecke der internationalen Prifung, d. h. den schriftichen Bescheid (der
ISA bzw. IPEA) und den internationalen vorlaufigen Prifungsbericht. Fir
die Zwecke der internationalen Recherche ist immer das internationale
Anmeldedatum malRgeblich.

Siehe ISPE-Richtlinien 6.02.

1.4 Als erste Anmeldung geltende jiingere Anmeldung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.04.

Beispiele flir Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" anerkannt
werden konnen:

i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer friheren Anmeldung
sind ("con");

ii) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer friheren
Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand schon in
der ursprunglichen US-Anmeldung offenbart war;
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_01
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r2#REG_2_4_a
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_02
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_03
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_11
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_04
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a14#14
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a2#2_xi
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r2#REG_2_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r17#REG_17_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r80#REG_80
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_02
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_05
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r2#REG_2_4
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26bis#REG_26a_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8_2_a
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iii) nationale Anmeldungen, in denen die Prioritat einer friheren natio-
nalen Anmeldung oder eines friheren nationalen Gebrauchsmusters
beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschreibung:
"This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial Number....
filed.....". Auf der Titelseite findet man die Information unter der Uberschrift
"CONTINUING DATA*****. "WVERIFIED THIS APPLICATION IS A CIP
(bzw. CON) OF........ " Aullerdem ist am Ende der US-Patentanmeldung (in
diesem Fall also beim US-Prioritdtsdokument) ein Formular "Declaration for
Patent Application" angeheftet. Dort missen frihere auslandische oder US-
Anmeldungen aufgezahlt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority
benefits under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under
Title 35, U.S.C., 120 of any United States application(s)".

1.5 Mehrere Prioritaten
Art.8(1) Siehe ISPE-Richtlinien 6.05.

2. Festlegung des Prioritatsdatums

2.1 Prifung der Giiltigkeit eines Prioritatsrechts
Siehe ISPE-Richtlinien 6.06.

2.2 Dieselbe Erfindung

Siehe ISPE-Richtlinien 6.07 - 6.09.

geandert. Daher kénnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und
Einreichung einer internationalen Folgeanmeldung aufgenommen werden,
ohne dass dadurch das Prioritatsrecht aus der friheren Anmeldung berthrt
wird, die den Disclaimer nicht enthalt.

2.3 Ungiiltiger Prioritatsanspruch
Siehe ISPE-Richtlinien 6.10.

3. Inanspruchnahme der Prioritét

3.1 Allgemeines

Art. 11 Siehe ISPE-Richtlinien 6.11 und A:VI, 1.6.
Regel 4.10
3.2 Prioritatserkldrung
Art. 8 (1) Siehe ISPE-Richtlinien 6.13 - 6.15.
Regel 4.10

3.3 Beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung
(Prioritatsunterlage)

3.4 Ubersetzung der fritheren Anmeldung
Regel 66.7.b) Siehe ISPE-Richtlinien 6.17.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_05
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_06
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_07
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_09
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_10
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_11
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_13
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_15
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_6_17
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a11#11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a8#8_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r17#REG_17_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_7_a
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_7_b

3.5 Verzicht auf den Prioritatsanspruch
Anspruch genommene Prioritdtt vor Ablauf von 30 Monaten seit dem
Prioritatsdatum jederzeit zuricknehmen.

3.6 Berichtigung oder Hinzufuigung eines Prioritatsanspruchs

3.7 Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist

Der Anmelder kann bis zu zwei Monate nach Ablauf des Prioritatsjahrs der
beanspruchten Prioritdt die Wiederherstellung des Prioritatsrechts bean-
tragen.

In der internationalen Phase kann die Wiederherstellung sowohl unter dem
Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" als auch unter dem Kriterium der
"Unabsichtlichkeit" gewahrt werden. Das EPA als Anmeldeamt und als
Bestimmungsamt in der regionalen Phase entscheidet nur anhand des
Kriteriums der "gebotenen Sorgfalt" (das dem Kriterium entspricht, das bei
europadischen Anmeldungen in Bezug auf die Wiedereinsetzung in den
Anmeldeamt war, kann auch anhand des Kriteriums der "Unabsichtlichkeit"
Uber den Antrag entschieden worden sein.

War fir die Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch das Anmeldeamt
das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" ausschlaggebend, so braucht beim
EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt kein neuer Antrag einge-
reicht zu werden, weil das EPA grundsatzlich die Entscheidung des
Anmeldeamts anerkennt. Hat das EPA jedoch berechtigte Zweifel, dass die
Erfordernisse fir die Erteilung erfiillt waren, so unterrichtet es den Anmel-
der 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 Bestimmungs-
amt/ausgewahltem Amt ein neuer Antrag eingereicht werden, denn das
EPA ist durch eine Entscheidung eines Anmeldeamts, flr die das Kriterium
der "Unabsichtlichkeit" ausschlaggebend war, nicht gebunden.

Ein Prioritdtsanspruch darf nicht als nichtig gelten, nur weil die inter-
nationale Anmeldung ein internationales Anmeldedatum hat, das nach dem
Datum, an dem die Prioritatsfrist abgelaufen ist, liegt, vorausgesetzt, das
internationale Anmeldedatum liegt innerhalb einer Frist von zwei Monaten
seit diesem Datum. Der Prifer kann im WO-ISA die Zahl der Tage
vermerken, um die die Prioritatsfrist von zwolf Monaten Uberschritten
worden ist.

Hinweise zum Ausflllen des WO-ISA in Fallen, in denen das Anmelde-
datum mehr als zwoIf Monate plus zwei Monate nach dem frihesten
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Kapitel | — Patentierbarkeit

1. Allgemeiner Hinweis

PCT Ge-g-jé-ﬁ-s-ié-ﬁ-d"v-c-)-ﬁm\-/-érfahren vor dem EPA sein. In diesen Verfahren
sind der PCT, seine Ausfiihrungsordnung und erganzend das EPU anzu-
wenden. Bei mangelnder Ubereinstimmung gehen die Vorschriften des
PCT oder seiner Ausfuhrungsordnung vor.

Das EPA verfugt in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA Uber eine
bewahrte Praxis bei der Beurteilung von Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit. Fur die meisten Gegenstande deckt sich diese mit der Praxis bei
europadischen Patentanmeldungen. Bei einigen Gegenstanden jedoch
weichen die ISPE-Richtlinien von der Praxis im europaischen Patent-
erteilungsverfahren ab, und bei anderen lassen sie zu, dass unter-

erfinderischer Tatigkeit in der Regel die Bestimmungen des PCT an bzw.,
wo diese nicht ausreichen, seine bewahrte Praxis. Im letzteren Fall
enthalten diese Richtlinien folgenden Verweis: "Es gelten die im
entsprechenden Abschnitt der Richtlinien fur die Prufung im EPA
dargelegten Grundsatze."

Zu beachten ist, dass die internationale Anmeldung mit ihrem wirksamen
Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA als europaische Patent-
anmeldung gilt und das EPA folglich ab diesem Zeitpunkt fur alle
Gegenstande seine in den Richtlinien fir die Prifung im EPA dargelegten
Kriterien anwendet.

2. Alilgemeines

Ziel des PCT ist es, dem Anmelder die Mdglichkeit zu geben, vor dem
Eintritt in die regionale Phase ein vorldufiges und nicht bindendes
Gutachten zur Patentierbarkeit des beanspruchten Gegenstands zu
erhalten. Das PCT-Verfahren miindet jedoch nicht in eine Patenterteilung,
wie das z. B. beim Verfahren nach dem EPU der Fall ist.


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150_2
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar150.html#A150_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r43bis#REG_43a_1_a




Kapitel Il — Erfindungen

1. Allgemeines

Gegenstand der internationalen vorlaufigen Prufung ist die Erstellung eines
vorlaufigen und nicht bindenden Gutachtens dariber, ob die beanspruchte
Erfindung als neu, auf erfinderischer Tatigkeit beruhend und gewerblich
anwendbar anzusehen ist.

Im PCT ist die Bedeutung des Begriffs "Erfindung" zwar nicht festgelegt,
von Gegenstanden fir die die ISA oder IPEA nicht verpflichtet ist, eine
internationale Recherche bzw. eine internationale vorlaufige Prifung
und der WIPO uber die Aufé-e-l-t-)-éﬁ des EPA als internationale Behérde nach
dem PCT enthalt auch eine Aufzahlung der Gegenstande, fir die das EPA
keine Recherche oder Prifung durchfihren muss, und gemal Art. 4 und
Anlage C ubt das EPA in seiner Eigenschaft als ISA oder IPEA sein
Ermessen, keine Recherche oder Prifung durchzufihren, nur dann aus,
wenn diese Gegenstande auch nach dem EPU, insbesondere nach den

3. Liste der Ausnahmen von der Patentierbarkeit
Siehe ISPE-Richtlinien 9.02 - 9.15.

3.1 Entdeckungen

die IPEA fur Entd"e.él.{ungen eine internationale Recherche oder
internationale vorlaufige Prifung durchfiihrt. Nach der Vereinbarung
zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA,

die IPEA fur asthetische Formschopfungen eine internationale Recherche
oder internationale vorlaufige Prifung durchfiihrt. Nach der Vereinbarung
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zwischen der EPO und der WIPO steht es jedoch im Ermessen des EPA,

3.5 Plane, Regeln und Verfahren fiir eine geschaftliche Tatigkeit, fur
rein gedankliche Tatigkeiten oder fiir Spiele

entsprechend.

3.6 Computerprogramme

4. Ausnahmen von der Patentierbarkeit

4.1 Gegenstinde, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstoRen

Art. 21 (6) Anders als das EPU schlieRt der PCT die Patentierbarkeit von gegen die
Regel 9 offentliche Ordnung oder die guten Sitten verstollenden Gegenstanden
PCTLF15.175 nicht explizit aus. Gemal Regel 9 darf die Anmeldung jedoch keine Aus-

ABIl. EPA 2017,,A115  dricke enthalten, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten Sitten

ABIEPA2018A24 verstofien, und nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO

patentfahig sind. In der Regel fihrt das EPA als ISA/IPEA keine Recherche
oder internationale vorlaufige Prifung zu solchen Gegenstanden durch.
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5. Ausschlisse und Ausnahmen in Bezug auf biotechnologische
Erfindungen

5.1 Allgemeines und Definitionen

"Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein Erzeugnis, das
aus biologischem Material besteht oder dieses enthalt, oder ein Verfahren,
mit dem biologisches Material hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird,
zum Gegenstand haben. "Biologisches Material" ist jedes Material, das
genetische Informationen enthalt und sich selbst reproduzieren oder in
einem biologischen System reproduziert werden kann.

5.2 Biotechnologische Erfindungen

5.3 Ausnahmen

Anders als das EPU schlieRt der PCT die Durchfihrung einer inter-
nationalen Recherche oder einer internationalen vorlaufigen Prifung zu
bestimmten biotechnologische Erfindungen betreffenden Gegenstanden
nicht explizit aus. Nach der Vereinbarung zwischen der EPO und der WIPO
steht es jedoch im Ermessen des EPA, Gegenstande auszunehmen, die

5.4 Pflanzensorten oder Tierrassen und im Wesentlichen
biologische Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren

Unterpunkten der Richtlinien fir die Prifung im EPA gilt entsprechend.

5.5 Mikrobiologische Verfahren
Siehe ISPE-Richtlinien 9.06
Richtlinien fur die Prifung im EPA gilt entsprechend.
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Kapitel Ill - Gewerbliche Anwendbarkeit

1. Allgemeines
Siehe ISPE-Richtlinien 14.01 - 14.03.

2. Prifverfahren
Siehe ISPE-Richtlinien 14.04 - 14.06.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_14_01
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_A14_01_s2_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_4




Kapitel IV — Stand der Technik

1. Allgemeines und Definition

Eine Erfindung gilt "als neu, wenn sie nicht durch den Stand der Technik
[...] vorweggenommen ist". Unter "Stand der Technik" ist alles zu verste-
hen, "was der Offentlichkeit irgendwo in der Welt jedwede Art und Weise
zuganglich gemacht worden ist, die fur die Feststellung bedeutsam ist, ob
die beanspruchte Erfindung neu oder nicht neu ist und ob sie auf einer
erfinderischen Leistung beruht oder nicht (d. h. ob sie offensichtlich ist oder
nicht), vorausgesetzt, dass der Zeitpunkt, zu dem es der Offentlichkeit
zuganglich gemacht wurde, vor dem internationalen Anmeldedatum liegt".
Zu beachten ist der Umfang dieser Definition: Sie enthalt keine Beschran-
kungen dahin gehend, an welchem Ort und in welcher Sprache die in
Betracht zu ziehende Information der Offentlichkeit zugénglich gemacht
worden ist. Ebenso wenig unterliegen die Dokumente oder sonstigen
Informationsquellen einer zeitlichen Beschrankung.

Siehe auch ISPE-Richtlinien 11.01 und 11.12.

Die Grundsatze, die bei der Beantwortung der Frage anzuwenden sind, ob
andere Arten des Stands der Technik (die von einem Dritten eingebracht
werden konnten, siehe E-ll, ISPE-Richtlinien 16.57 und PCT/AI

entnehmen. Zu nicht schriftlichen Offenbarungen, die mit Printmedien
vergleichbar oder anderweitig in einer Weise erfasst sind, die es anderen

Eine schriftliche Beschreibung, d. h. ein Dokument, ist als der Offentlichkeit
zuganglich gemacht zu betrachten, wenn es Mitgliedern der Offentlichkeit
zu dem malgeblichen Zeitpunkt mdéglich gewesen ist, vom Inhalt des
Dokuments Kenntnis zu erhalten und wenn die Verwendung oder die Ver-
breitung seines Inhalts nicht aus Vertraulichkeitsgrinden in irgendeiner
Weise beschrankt war. Beispielsweise sind deutsche Gebrauchsmuster
schon ab dem "Eintragungstag", d. h. dem Tag ihrer Eintragung in das
Gebrauchsmusterregister, und damit noch vor der "Bekanntmachung im
Patentblatt" 6ffentlich zuganglich.

2. Ausfiihrbare Offenbarung

Grundsatze gelten entsprechend.

3. Anmelde- oder Prioritatsdatum als wirksames Datum

Hinzuweisen ist darauf, dass fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen
Priifung jeder Stand der Technik beriicksichtigt wird, der der Offentlichkeit
vor dem internationalen Anmeldedatum oder, falls eine Prioritat wirksam in
Anspruch genommen wurde, vor dem Prioritatsdatum zuganglich war.
Dabei ist zu beachten, dass flir verschiedene Patentanspriche oder
verschiedene Varianten, die in einem Patentanspruch beansprucht werden,
jeweils ein anderes wirksames Datum gelten kann, ndmlich das Anmelde-
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datum oder das bzw. eines der beanspruchten Prioritdtsdaten. Die Frage
der Neuheit muss fur jeden Patentanspruch (oder Teil eines Patent-
anspruchs, falls in einem Patentanspruch mehrere Varianten aufgefuhrt
werden) gesondert geprift werden, wobei der bei einem Patentanspruch
oder einem Teil eines Patentanspruchs zu berucksichtigende Stand der
enthalten kann, die einem anderen Patentanspruch oder einer anderen
Variante im selben Patentanspruch nicht entgegengehalten werden
kénnen, weil fir diese ein friheres wirksames Datum gilt.

Regel 20.5 Reicht der Anmelder fehlende Teile der Beschreibung, fehlende Teile der
Patentanspriche oder ganz oder teilweise fehlende Zeichnungen gemaf
die \-/-c;fé-é-t-)-liche internationale Anmeldung durch Einreichung der fehlenden
Teile vervollstandigt wird, es sei denn, die fehlenden Teile sind in der
Prioritatsunterlage vollstdndig enthalten und die Erfordernisse der
nicht. Das Datum der Anmeldung ist daher entweder das Datum, an dem
die fehlenden Teile eingehen, oder das urspringliche Datum der

Regel 20.5bis Reicht der Anmelder richtige Bestandteile (d. h. die Beschreibung oder die
Patentanspriche) oder richtige Teile der Beschreibung, der
Patentanspriiche oder alle oder Teile der Zeichnungen gemaf
.d.é.m."a.i.ém;}.c;.r.gebliche internationale Anmeldung durch Einreichung der
richtigen Bestandteile oder Teile berichtigt wird, es sei denn, die richtigen
Bestandteile oder Teile sind in der Prioritatsunterlage vollstandig enthalten
sich das Anmeldedatum nicht. Das Datum der Anmeldung ist daher
entweder das Datum, an dem die richtigen Bestandteile oder Teile

4. Dokumente in einer Nichtamtssprache der (S)ISA oder IPEA
Wenn der Anmelder

i) die Malgeblichkeit eines im Recherchenbericht angefiihrten Doku-
ments bestreitet, das in einer Nichtamtssprache abgefasst ist (zum

i) und dafiur bestimmte Griinde anfihrt,

hat der Prifer zu untersuchen, ob es unter Berticksichtigung dieser Grinde
und des Weiteren ihm zuganglichen Stands der Technik gerechtfertigt ist,
die Angelegenheit weiterzuverfolgen. Wenn ja, so hat er eine Ubersetzung
des Dokuments (oder lediglich des einschlagigen Teils davon, wenn sich
dieser leicht bestimmen lasst) anfertigen zu lassen. Ist er weiterhin der
Ansicht, dass das Dokument mafRgeblich ist, dann hat er dem Anmelder

eine Kopie der Ubersetzung zuzusenden.
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4.1 Maschinelle Ubersetzungen

Ist ein Dokument in einer dem Prifer nicht bekannten Nichtamtssprache
abgefasst, kann es unter Umstéanden angebracht sein, zur Uberwindung
der Sprachbarriere eine maschinelle Ubersetzung des Dokuments heran-
zuziehen, die dem Anmelder Ubermittelt werden sollte. Wenn nur ein Tell
des Ubersetzten Dokuments von Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt
gekennzeichnet werden, auf den Bezug genommen wird. Eine Ubersetzung
dient dazu, die Bedeutung des Texts in einer dem Leser bekannten
Sprache darzustellen. Rein grammatikalische oder syntaktische Fehler, die
das Verstandnis des Inhalts nicht beeintrachtigen, stellen daher kein
Hindernis dafiir dar, dass eine Ubersetzung als solche qualifiziert wird.

Eine allgemeine Feststellung, dass maschinelle Ubersetzungen generell
nicht verlasslich sind, reicht nicht aus, um den Wert einer Ubersetzung
infrage zu stellen. Lehnt der Anmelder die Verwendung einer bestimmten
maschinellen Ubersetzung ab, so obliegt es ihm, (z. B. durch Vorlage einer
verbesserten Ubersetzung des gesamten Dokuments bzw. der wichtigsten
Teile) nachzuweisen, inwiefern die Qualitat der maschinellen Ubersetzung
so mangelhaft ist, dass sie nicht herangezogen werden sollte.

Legt der Anmelder eine fundierte Begriindung dafir vor, warum die
aufgrund der Ubersetzung erhobenen Einwande zweifelhaft sind, so muss
der Prifer diese Grunde — ahnlich wie bei einer Hinterfragung eines ange-
geben Verdffentlichungsdatums — prifen.

5. Kollision mit anderen Patentanmeldungen

5.1 Stand der Technik nach den Regeln 33.1 ¢) und 64.3

Nach dem PCT gehért der Inhalt anderer Patentanmeldungen, die vor dem
Anmeldedatum oder dem wirksamen Prioritdtsdatum der zu prifenden
Patentanmeldung eingereicht wurden oder eine vor dem betreffenden
Datum liegende Prioritat wirksam beanspruchen, aber an oder nach diesem
Datum veréffentlicht worden sind, nicht zum Stand der Technik. Allerdings
ist im internationalen Recherchenbericht und gegebenenfalls im vorlaufigen
Prifungsbericht auf solche Anmeldungen hinzuweisen, da sie nach
"Inhalt" einer Anmeldung ist die gesamte Offenbarung zu verstehen, also
die Beschreibung, die Zeichnungen und die Patentanspriche,
einschlief3lich

i) etwaiger Merkmale, auf die ausdricklich verzichtet worden ist (mit
Ausnahme von Disclaimern fir nicht ausfihrbare Ausfihrungs-
formen),

ii) etwaiger Merkmale, fur die in zulassiger Weise auf andere Doku-

Absatz), und

iii) des Stands der Technik, soweit er eigens beschrieben ist.

RL/ISPE 11.07 -
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Jedoch schliet der "Inhalt" keine Prioritatsunterlagen ein (durch solche
Unterlagen soll lediglich bestimmt werden, inwieweit das Prioritatsdatum fur
die Offenbarung der internationalen Patentanmeldung wirksam ist).

5.2 Gleichzeitige Anmeldungen
Im PCT wird nicht eigens auf den Fall gleichzeitiger internationaler Patent-
anmeldungen des gleichen Anmelders und gleichen wirksamen Datums

6. Stand der Technik, der der Offentlichkeit irgendwo in der Welt
durch nicht schriftliche Offenbarung zuganglich gemacht worden ist
Regeln.33.1.b), 64.1, Eine nicht schriftliche Offenbarung wird nicht zum Stand der Technik nach

64.2 Art. 33 (2) und (3) gerechnet, wenn sie der Offentlichkeit vor dem
RL/ISPE 11.22 malgeblichen Zeitpunkt (d. h. dem Anmeldedatum oder, falls eine Prioritat
wirksam in Anspruch genommen wurde, dem frihesten Prioritdtsdatum)

zuganglich gemacht worden ist.

6.1 Formen der nicht schriftlichen Offenbarung, insbesondere
Benutzunghandlungen und Falle von Zuganglichmachung in
sonstiger Weise

Regeln 33.1.b), 64.2 Die Zuganglichmachung kann durch mindliche Offenbarung, Benutzung
oder Ausstellung oder auf sonstige nicht schriftliche Weise, einschliellich
durch Audiodateien, Videos und andere Multimediaformate, erfolgen.

Benutzungshandlungen kénnen darin bestehen, dass ein Erzeugnis herge-
stellt, angeboten, in Verkehr gebracht oder gebraucht wird oder dass ein
Verfahren oder seine Verwendung angeboten oder in Verkehr gebracht
oder das Verfahren angewendet wird. Das Inverkehrbringen kann z. B.
durch Verkauf oder Tausch erfolgen.

Der Stand der Technik kann der Offentlichkeit auch in sonstiger Weise
zuganglich gemacht werden, z. B. durch Vorfliihrung eines Gegenstands
oder Verfahrens im Fachunterricht oder im Fernsehen.

Unter das Zuganglichmachen in sonstiger Weise fallen auch alle im Zuge
der technischen Weiterentwicklung zukinftig zur Verfligung stehenden
Méglichkeiten der Zuganglichmachung eines Stands der Technik.


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_10
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a33#33_3
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_1
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_2
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_11_22
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64_2

6.2 Feststellungen liber die Benutzung
Erlangt die ISA oder die IPEA Kenntnis davon, dass ein Erzeugnis oder

anzusehen ist, so muss sie im Einzelnen feststellen:

i) ob es eine schriftliche Offenbarung gibt, die der Offentlichkeit vor
gemach-f"i/var-d-é-r-{miét und die Benutzung des Erzeugnisses oder
Verfahrens belegt,

i) wann die Benutzung stattfand, d. h. ob Uberhaupt eine Benutzung
vor dem mafRgeblichen Zeitpunkt (Vorbenutzung) stattgefunden hat,

iii) was benutzt worden ist, um den Grad der Ubereinstimmung
zwischen dem benutzten Gegenstand und dem Gegenstand der
Anmeldung prufen zu kénnen, und

iv)  alle die Benutzung betreffenden Umstande, um ermitteln zu kénnen,
ob und inwieweit die Offentlichkeit Zugang hatte, z. B. der Ort und
die Art der Benutzungshandlung; diese sind insofern von Bedeutung,
als beispielsweise aus den naheren Umstanden der Vorfuhrung
eines Fertigungsprozesses in einer Fabrik oder der Lieferung und
des Verkaufs eines Erzeugnisses Aufschluss dariiber gewonnen
werden kann, ob der Gegenstand der Offentlichkeit zugénglich
geworden sein kann.

6.2.1 Allgemeines

Ein Gegenstand gilt als der Offentlichkeit durch Benutzung oder in
sonstiger Weise zuganglich gemacht, wenn zum mafRgeblichen Zeitpunkt
Mitglieder der Offentlichkeit von dem Gegenstand Kenntnis erhalten
konnten, die nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren und deshalb diese
Kenntnis frei verwerten oder verbreiten konnten. Dies kann z. B. eintreten,
wenn eine Sache bedingungslos an ein Mitglied der Offentlichkeit verkauft
wird, da der Kaufer damit in den uneingeschrankten Besitz aller Kenntnisse
kommt, die diese Sache vermitteln kann. Selbst wenn in einem solchen Fall
die mafgeblichen Merkmale der Sache nicht aufgrund einer aufierlichen
Prifung, sondern erst durch eine genauere Analyse erkannt werden
kénnen, sind diese Merkmale trotzdem als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht anzusehen. Dies ist unabhangig davon, ob es besondere Griinde
gibt, die Zusammensetzung oder die innere Struktur der Sache zu
analysieren. Diese malgeblichen Merkmale beziehen sich nur auf die
inharenten Merkmale. Andere Merkmale, die sich nur zeigen, wenn das
Erzeugnis in Wechselwirkung mit gezielt gewahlten dufleren Bedingungen,
z. B. Reaktanten oder Ahnlichem, gebracht wird, um eine bestimmte
Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis herbeizufihren oder mogliche
Ergebnisse oder Fahigkeiten zu entdecken, weisen daher Uber das Erzeug-
nis als solches hinaus, weil sie von bewussten Auswahlentscheidungen
abhangen. Typische Beispiele hierflr sind die erste bzw. weitere Anwen-
dungen eines bekannten Stoffs oder Stoffgemischs als Arzneimittel und die
auf einer neuen technischen Wirkung beruhende Verwendung eines


https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_16_57
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bekannten Stoffs flir einen bestimmten Zweck. Demnach konnen solche
Merkmale nicht als der Offentlichkeit bereits zugénglich gemacht gelten.

Wenn andererseits eine Sache an einem Ort (z. B. in einer Fabrik) zu
sehen war, zu dem Mitglieder der Offentlichkeit, unter denen sich auch
Personen mit ausreichender fachlicher Befahigung fur das Erfassen der
mafgeblichen Merkmale befanden, ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung
Zugang hatten, so sind alle Kenntnisse, die die Fachperson bei einer rein
auRerlichen Betrachtung erhalten konnte, als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht anzusehen. In diesem Falle sind jedoch alle Merkmale, die
verborgen waren und nur durch Zerlegung oder Zerstérung des Erzeug-
nisses ermittelt werden konnten, nicht als der Offentlichkeit zuganglich
gemacht zu betrachten.

legten Grundsatze gelten entsprechend.

6.2.2 Geheimhaltungsvereinbarung

Grundsétzlich ist davon auszugehen, dass etwas der Offentlichkeit durch
Benutzung oder in sonstiger Weise nicht zuganglich gemacht ist, wenn eine
Geheimhaltung ausdrucklich oder stillschweigend vereinbart und nicht
gebrochen worden ist oder wenn sie sich nach Treu und Glauben aus den
Umstanden des Falls ergibt. Ein Treue- und Vertrauensverhaltnis kann bei

6.2.3 Benutzung auf nicht 6ffentlichem Gelande

Benutzungen auf nicht offentlichem Gelande, z. B. in Fabriken oder
Kasernen, gelten in der Regel nicht als 6ffentliche Benutzungen, weil
Betriebsangehorige und Soldaten normalerweise einem Vertrauensverhalt-
nis unterliegen, es sei denn, die benutzten Gegenstande oder Verfahren
sind dort der Offentlichkeit vorgefiihrt, erlautert oder gezeigt worden oder
sie sind von auflerhalb durch nicht zur Geheimhaltung verpflichtete
Fachleute hinsichtlich der wesentlichen Merkmale zu erkennen. Das oben
erwahnte "nicht oOffentliche Gelande" bezieht sich eindeutig nicht auf
Gelande Dritter, an die die Sache bedingungslos verkauft wurde, oder den
Ort, an dem die Offentlichkeit die betreffende Sache sehen oder Merkmale
davon erkennen konnte.

6.2.4 Beispiel fir die Zuganglichkeit der Benutzung

Eine Presse zum Herstellen von Leichtbau- oder Hartfaserplatten war in
einem Firmenschuppen mit der Turaufschrift "Unbefugten ist der Eintritt
verboten" aufgestellt; Kunden, insbesondere Baustoffhandlern und
Verbrauchern, die sich fur Leichtbauplatten interessierten, gab man aber
die Gelegenheit, diese Presse ohne Vorfihrung bzw. Erklarung zu sehen.
Eine Geheimhaltungsverpflichtung wurde ihnen nicht auferlegt, weil die
Firma laut Zeugenaussagen in diesen Besuchern keine Konkurrenz sah.
Bei diesen Kunden handelte es sich nicht um eigentliche Fachleute, d. h.
Hersteller von solchen Bauplatten oder Pressen, aber auch nicht um
ausgesprochene Laien. Wegen des einfachen Aufbaus der Presse mussten
die fur die infrage stehende Erfindung wesentlichen Merkmale dieser
Presse den Betrachtern ins Auge fallen. Es bestand daher die Méglichkeit,


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_7_2_1.html#GLG_CIV_7_2_1
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dass diese Kunden, insbesondere die Baustoffhandler, die genannten
Merkmale der Presse erkannten; da keine Geheimhaltungsverpflichtung
bestand, konnten sie diese Merkmale ohne Einschrankung anderen
mitteilen.

6.2.5 Beispiel fiir die Unzuganglichkeit eines Verfahrens

Der Gegenstand des Patents betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines
Erzeugnisses. Als Nachweis daflr, dass dieses Verfahren der Offentlichkeit
durch Benutzung zuganglich gemacht worden sei, wurde geltend gemacht,
dass ein entsprechendes, bereits bekanntes Erzeugnis nach dem bean-
spruchten Verfahren hergestellt worden sei. Auch nach eingehender
Untersuchung lie3 dieses Erzeugnis jedoch nicht eindeutig erkennen, nach
welchem Verfahren es hergestellt worden war.

6.3 Stand der Technik, der durch miindliche Beschreibung
zuganglich wird

Wurde der Stand der Technik der Offentlichkeit vor dem maRgeblichen
Zeitpunkt (d. h. vor dem Anmeldedatum oder ggf. dem frihesten wirksam in
Anspruch genommenen Prioritatsdatum) durch miindliche Beschreibung
zuganglich gemacht, das Dokument, das die miindliche Beschreibung
belegt, aber erst zu diesem malfigeblichen oder einem spateren Zeitpunkt

6.4 Internet-Offenbarungen

Grundsatzlich gehdéren Offenbarungen im Internet zum Stand der Technik.
Im Internet oder in einer Online-Datenbank offenbarte Informationen gelten
ab dem Zeitpunkt als 6ffentlich zuganglich, zu dem sie online verdffentlicht
werden. Internetseiten enthalten haufig héchst relevante technische Infor-
mationen. Bestimmte Informationen liegen moglicherweise sogar aus-
schlie3lich im Internet vor. Dies trifft beispielsweise auf Online-Handbucher
und -Anleitungen fir Softwareprodukte (wie Videospiele) oder sonstige
Produkte mit einem kurzen Lebenszyklus zu ebenso wie auf Audiodateien,
Videos und andere Multimediaformate.

Was die Feststellung des Veroffentlichungsdatums und den Beweis-
malstab bzw. die Beweislast insbesondere bei Fachzeitschriften oder bei
Printmedien vergleichbaren Veroffentlichungen anbelangt, so gelten die in
den Richtlinien fur die Prifung im EPA dargelegten Grundsatze

6.5 Standards, Normen und entsprechende vorbereitende
Dokumente

legten Grundsatze gelten entsprechend.

7. Querverweise zwischen Dokumenten des Stands der Technik

Wenn ein Dokument (das "Hauptdokument") zur genaueren Information
Uber bestimmte Merkmale ausdricklich auf ein anderes, zweites Dokument
verweist, ist die Lehre dieses Dokuments als Bestandteil des Haupt-
dokuments anzusehen, sofern das Dokument der Offentlichkeit am
Veroffentlichungstag des Hauptdokuments zuganglich war. Der maf3geb-
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liche Zeitpunkt fir die Zwecke der Neuheitsprifung ist jedoch immer das
Datum des Hauptdokuments.



8. Fehler in Dokumenten des Stands der Technik

Grundsatze gelten entsprechend.


https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/g_iv_9.html#GLG_CIV_9




Kapitel V — Unschadliche Offenbarungen

1. Allgemeines

Im PCT wird anerkannt, dass eine Erfindung in bestimmten Fallen vor dem
laut PCT malgeblichen Zeitpunkt in solcher Weise offenbart worden sein
kann, dass sie gemadl den nationalen Rechtsvorschriften eines oder
mehrerer benannter Staaten nicht dem Stand der Technik zuzurechnen ist

dargelegten Grundsatze entsprechend.

RL/ISPE 16.76
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Kapitel VI — Neuheit

1. Stand der Technik nach Artikel 33 (2)

Nach dem PCT gilt eine Erfindung als neu, wenn sie nicht durch den Stand
der Technik vorweggenommen wird. Dem Stand der Technik wird alles
zugerechnet, was der Offentlichkeit irgendwo in der Welt jedwede Art und
Weise zuganglich gemacht worden ist, die fur die Feststellung bedeutsam
ist, ob die beanspruchte Erfindung neu oder nicht neu ist und ob sie auf
einer erfinderischen Leistung beruht oder nicht (d. h. ob sie offensichtlich ist
oder nicht), vorausgesetzt, diese Zuganglichmachung fiir die Offentlichkeit
erfolgte vor dem malgeblichen Zeitpunkt. Wurde der Offentlichkeit etwas
auf nicht schriftliche Weise zuganglich gemacht, so gehért es nur dann zum
Stand der Technik, wenn diese nicht schriftliche Offenbarung durch eine
vor dem malRgeblichen Zeitpunkt erfolgte schriftliche Offenbarung belegbar
ist. Der maRgebliche Zeitpunkt ist das internationale Anmeldedatum oder,
falls mindestens eine Prioritdt wirksam in Anspruch genommen wurde, das
friheste Prioritatsdatum. Bei der Prifung der Neuheit ist es (im Unterschied
zur erfinderischen Tatigkeit) nicht zuldssig, verschiedene Teile des Stands
der Technik miteinander zu verbinden. Ebenso wenig ist es zulassig,
verschiedene Bestandteile unterschiedlicher Ausfihrungsformen, die in ein
und demselben Dokument beschrieben sind, miteinander zu verbinden,
sofern nicht im Dokument selbst eine solche Verbindung nahegelegt wird

Als Bestandteil des Dokuments sind auch etwaige Merkmale, auf die aus-
dricklich verzichtet worden ist (ausgenommen Disclaimer, die nicht aus-
fuhrbare Ausflihrungsformen ausschlielen), und der im Dokument ange-
gebene Stand der Technik, soweit er darin eigens beschrieben ist,
anzusehen.

Ferner ist es zulassig, zur Auslegung eines in einem Dokument verwen-
deten Fachbegriffs ein Lexikon oder ein ahnliches Nachschlagewerk heran-
zuziehen.

2. Implizite Merkmale oder allgemein bekannte Aquivalente

Die zum Stand der Technik gehérenden Dokumente sind fir den bean-
spruchten Gegenstand neuheitsschadlich, wenn dieser unmittelbar und
eindeutig aus einem Dokument hervorgeht, einschlielilich der Merkmale,
die darin zwar nicht ausdricklich genannt, aber fir den die Fachperson
vom Inhalt mit erfasst sind. Beispielsweise ist die Offenbarung der
Benutzung von Gummi in den Fallen, in denen eindeutig dessen elastische
Eigenschaften genutzt werden, auch wenn dies nicht ausdricklich gesagt
ist, neuheitsschadlich fir die Benutzung eines elastischen Materials. Die
Beschrankung auf den Gegenstand, der aus dem Dokument "unmittelbar
und eindeutig hervorgeht", ist wichtig. Es ist also nicht richtig, die Lehre
eines Dokuments bei der Prufung auf Neuheit dahin gehend auszulegen,
dass sie allgemein bekannte Aquivalente, die in dem Dokument nicht
offenbart sind, einschliel3t; dies gehdrt in die Prifung auf erfinderische
Tatigkeit.

RL/ISPE 12.06
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3. MaRgeblicher Zeitpunkt eines vorveroffentlichten Dokuments
Regeln 33.1.b), 64.1, Bei der Ermittlung der Neuheit sollte ein friheres Dokument so verstanden
64.2 werden, wie es die Fachperson zum mafgeblichen Zeitpunkt des Doku-
ments verstanden hat. Fir die Zwecke der Beurteilung der Neuheit ist der
"maldgebliche Zeitpunkt" einer schriftichen Offenbarung das in
datum der betreffenden Anmeldung oder, falls eine Prioritat wirksam in
Anspruch genommen wurde, das Anmeldedatum der friiheren Anmeldung
(liegt das Anmeldedatum innerhalb der Zweimonatsfrist nach Ablauf der
Prioritatsfrist der friheren Anmeldung, so ist das malfigebliche Datum eben-

falls das Anmeldedatum dieser friheren Anmeldung); flr nicht schriftliche

4. Ausfihrbare Offenbarung eines vorveroffentlichten Dokuments
Regeln 33, 64 Ein in einem Dokument beschriebener Gegenstand kann nur dann als der
RL/ISPE 12.02 Offentlichkeit zugéanglich gemacht und damit als Bestandteil des Stands der

der Fachperson vermittelte Information so vollstédndig ist, dass sie zum
malfgeblichen Zeitpunkt des Dokuments die technische Lehre, die
Gegenstand des Dokuments ist, unter Zuhilfenahme des von ihr zu
erwartenden allgemeinen Fachwissens ausfihren kann.

Ebenso ist zu beachten, dass eine chemische Verbindung, deren Name
oder Formel in einem Dokument des Stands der Technik erwahnt ist, nur
dann als bekannt anzusehen ist, wenn die Angaben in dem Doku-
ment — gegebenenfalls zusammen mit dem allgemeinen Fachwissen zum
mafgeblichen Zeitpunkt des Dokuments — ihre Herstellung und Abtrennung
oder, zum Beispiel im Falle einer in der Natur vorkommenden Verbindung,
nur ihre Abtrennung ermdglichen.

Grundsatze gelten entsprechend.

5. Offenbarung eines allgemeinen Begriffs und spezielle Beispiele
RL/ISPE 12.08, 12.09 Bei der Beurteilung der Neuheit ist zu berlcksichtigen, dass die Offen-
barung eines allgemeinen Begriffs die Neuheit eines speziellen Beispiels,
das unter den offenbarten allgemeineren Begriff fallt, nicht vorwegnimmt;
neuheitsschadlich ist dagegen die Offenbarung eines speziellen Begriffs flir
einen allgemeineren Anspruch, der den offenbarten speziellen Begriff
einschlie8t, z. B. ist eine Offenbarung von Kupfer neuheitsschadlich fir
Metall als allgemeinen Begriff, aber nicht neuheitsschadlich fur irgendein
anderes Metall als Kupfer, und eine Offenbarung von Nieten ist neuheits-
schadlich fur Befestigungsmittel als allgemeinen Begriff, aber nicht neu-
heitsschadlich fur irgendein anderes Befestigungsmittel als Niete.

6. Implizite Offenbarung und Parameter

RL/ISPE 12.04 Im Falle eines friiheren Dokuments kann sich die mangelnde Neuheit aus
dem Dokument selbst eindeutig ergeben. Sie kann sich jedoch auch implizit
dadurch ergeben, dass eine Fachperson bei Ausfihrung dessen, was sich
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aus dem fruheren Dokument ergibt, zwangslaufig zu einem Ergebnis
gelangt, das unter den Patentanspruch féllt. Einen Einwand wegen
mangelnder Neuheit dieser Art sollte der Prufer jedoch nur dann erheben,
wenn kein berechtigter Zweifel hinsichtlich der praktischen Auswirkungen
der friheren Lehre besteht. Solche Situationen kénnen sich auch ergeben,
wenn die Erfindung oder eines ihrer Merkmale in den Patentanspruchen
durch Parameter definiert ist. Moglicherweise ist in dem einschlagigen
Stand der Technik ein anderer Parameter oder gar kein Parameter
erwahnt. Sind die bekannten und die beanspruchten Erzeugnisse sonst
vollig identisch (was zu erwarten ist, wenn beispielsweise die Ausgangs-
erzeugnisse und die Herstellungsverfahren identisch sind), dann ist
zunachst ein Einwand wegen mangelnder Neuheit geltend zu machen. Die
Beweislast fur ein angeblich unterscheidendes Merkmal liegt beim
Anmelder. Legt der Anmelder keine Nachweise fur seine Behauptungen
vor, kann nicht im Zweifelsfall zugunsten des Anmelders entschieden
werden. Kann der Anmelder hingegen z. B. durch geeignete Vergleichs-
tests nachweisen, dass hinsichtlich der Parameter Unterschiede bestehen,
so ist fraglich, ob die Anmeldung alle fur die Herstellung von Erzeugnissen,
die die in dem Patentanspruch aufgefiihrten Parameter aufweisen,

7. Neuheitspriifung

Bei der Beurteilung, ob der Gegenstand eines Anspruchs neu ist, sollte der
Prifer bedenken, dass insbesondere bei einem auf einen Gegenstand
gerichteten Anspruch nicht als Unterscheidungsmerkmale anzusehende
Angaben Uber eine beabsichtigte besondere Art der Verwendung auler
Acht gelassen werden sollten. Beispielsweise wirde ein flr die Verwen-
dung als Katalysator beanspruchter Stoff nicht als neu gegeniiber dem
gleichen als Farbstoff bekannten Stoff angesehen werden, es sei denn, die
erwahnte Verwendung verlangt eine besondere Art des Stoffs (z. B.
bestimmte Zusatze), die ihn von der bekannten Art des Stoffs unter-
scheidet. Das heifdt, dass Merkmale, die zwar nicht ausdricklich genannt
werden, die jedoch durch die besondere Art der Verwendung vorgegeben
sind, berticksichtigt werden sollten.

Eine bekannte Verbindung wird nicht schon dadurch neu, dass sie in einem
anderen Reinheitsgrad vorliegt, wenn dieser Reinheitsgrad mit herkbmm-
lichen Mitteln erzielt werden kann.

7.1 Zweite oder weitere medizinische Verwendung bekannter
Arzneimittel

Die Beurteilung der Neuheit eines Anspruchs fiir eine zweite oder weitere
medizinische Verwendung hangt von der IPEA ab. Das EPA als IPEA prift
die Neuheit des Gegenstands im Hinblick auf den Eintritt in die regionale

Unterpunkten dargelegten Grundsatze an. Siehe B-VIII, 2.1 zur

Behandlung medizinischer Verwendungsanspriche durch das EPA als ISA.

7.2 Zweite nicht medizinische Verwendung

Ein Anspruch, der auf die Verwendung eines bekannten Stoffs flr einen
bestimmten Zweck gerichtet ist (zweite nicht medizinische Verwendung),
der auf einer technischen Wirkung beruht, wird vom EPA-Prifer dahin

RL/ISPE 12.05
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gehend ausgelegt, dass er diese technische Wirkung als funktionelles tech-
nisches Merkmal enthalt. Die Neuheit der Verwendung einer bekannten
Verbindung zur bekannten Herstellung eines bekannten Produkts kann
nicht von einer neuen Eigenschaft des erzeugten Produkts abgeleitet
werden. In so einem Fall wird die Verwendung einer Verbindung zur
Herstellung eines Produkts als ein Verfahren zur Herstellung des Produkts
durch die Verbindung interpretiert. Sie kann daher nur als neu betrachtet
werden, wenn das Herstellungsverfahren als solches neu ist.

8. Auswahlerfindungen

RL/ISPE 12.10 Bei Auswahlerfindungen geht es um eine Auswahl nicht ausdricklich
erwahnter Einzelelemente, Teilmengen oder Teilbereiche in einer grélieren
bekannten Menge oder einem gréleren bekannten Bereich. Das EPA als

und Unterpunkt dargelegten Grundsatze an.

9. Neuheit von Durchgriffsanspriichen

Ein Durchgriffsanspruch ist ein Anspruch, mit dem Schutz fir ein chemi-
sches Erzeugnis (sowie entsprechende Verwendungen und Zusammen-
setzungen usw.) erlangt werden soll, indem dieses Erzeugnis funktionell
durch seine Wirkung (z. B. als Agonist/Antagonist) auf ein biologisches
Target wie ein Enzym oder einen Rezeptor definiert wird. So definiert der
Anmelder in vielen Fallen chemische Verbindungen durch Bezugnahme auf
ein neu identifiziertes biologisches Target. Allerdings sind Verbindungen,
die an dieses Target binden und darauf wirken, nicht unbedingt allein
deshalb neu, weil das Target, auf das sie ihre Wirkung entfalten, neu ist.
Haufig liefert sogar der Anmelder selbst in seiner Anmeldung Testergeb-
nisse, wonach bekannte Verbindungen auf das neue biologische Target
wirken, und zeigt damit, dass Verbindungen, die unter die funktionelle
Definition des Durchgriffsanspruchs fallen, im Stand der Technik bekannt
sind und der entsprechende Durchgriffsanspruch folglich nicht neu ist.
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Kapitel VIl — Erfinderische Tatigkeit

1. Allgemeines

Eine Erfindung beruht auf einer erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich fir
die Fachperson nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt. Neuheit und erfinderische Tatigkeit sind unterschiedliche Kriterien.
Die Frage, ob eine erfinderische Tatigkeit gegeben ist, stellt sich nur, wenn
die Erfindung neu ist.

2. Stand der Technik; Anmeldedatum; Prioritatsdatum
Bei der Priifung der erfinderischen Tatigkeit gilt als "Stand der Technik" die

3. Fachperson

Es ist zu unterstellen, dass es sich bei der "Fachperson" um eine erfahrene
Person der Praxis auf dem jeweiligen Gebiet der Technik handelt, die tber
durchschnittliche Kenntnisse und Fahigkeiten verfigt und darlGber
unterrichtet ist, was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein
Ublichen Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehort. Es ist auch zu
unterstellen, dass sie zu allem, was zum "Stand der Technik" gehért, insbe-
sondere den im Recherchenbericht angegebenen Dokumenten, Zugang
hatte und Uber die auf dem betreffenden Gebiet der Technik Gblichen Mittel
und Fahigkeiten flir routinemallige Arbeiten und Versuche verfigte.
Veranlasst die Aufgabe die Fachperson, die Lésung auf einem anderen
technischen Gebiet zu suchen, so ist die Fachperson auf diesem Gebiet die
zur Aufgabenlésung berufene Fachperson. Sie befasst sich mit der standig
fortschreitenden Entwicklung auf ihrem technischen Gebiet.

3.1 Allgemeines Fachwissen
Abschnitt G-VII, 3.1 _der __Richtlinien _fur die Prifung im_ EPA qilt

entsprechend.

4. Naheliegen

Bei jedem Patentanspruch, mit dem die Erfindung festgelegt wird, ist
demnach zu prifen, ob sich flir eine Fachperson vor dem wirksamen
Anmelde- oder Prioritdtsdatum des betreffenden Patentanspruchs in nahe-
liegender Weise etwas aus dem zu diesem Zeitpunkt bekannten Stand der
Technik ergeben hatte, was unter den Patentanspruch fallt. Ist dies der
Fall, so ist der betreffende Patentanspruch wegen mangelnder erfinde-
rischer Tatigkeit nicht gewahrbar. Der Ausdruck "in naheliegender Weise"
bezeichnet etwas, das nicht Uber die normale technologische Weiterent-
wicklung hinausgeht, sondern sich lediglich ohne Weiteres oder folgerichtig
aus dem bisherigen Stand der Technik ergibt, d. h. etwas, das nicht die
Ausubung einer Geschicklichkeit oder einer Fahigkeit abverlangt, die Uber
das bei einer Fachperson voraussetzbare Mal} hinausgeht. Bei der Prifung
der erfinderischen Téatigkeit ist es im Unterschied zur Neuheit zulassig,
veroffentlichte Dokumente im Licht der Erkenntnisse auszulegen, die

Erfindung mafgeblichen Zeitpunkt verfigbar waren, und den Wissensstand

RL/ASPE 13.02

RL/JSPE 13.11
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zu bertcksichtigen, der der Fachperson im Allgemeinen spatestens an
diesem Tag zuganglich war.

5. Aufgabe-Losungs-Ansatz

RL/ISPE 13.08, Um die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zu objektivieren, zieht das
RL/ISPE A13.08.1 - EPA den sogenannten "Aufgabe-Lésungs-Ansatz" heran, der konsequent
RL/ISPE A13.08.9 angewendet werden sollte.

Der "Aufgabe-Ldsungs-Ansatz" gliedert sich in drei Phasen:
i) Ermittlung des "nachstliegenden Stands der Technik",
ii) Bestimmung der zu I6senden "objektiven technischen Aufgabe" und

iii) Priafung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des
nachstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen
Aufgabe fiir die Fachperson naheliegend gewesen ware.

Richtlinien an.

5.1 Bestimmung des nachstliegenden Stands der Technik

liegenden Stand der Technik ist die in einer einzigen Quelle offenbarte
Kombination von Merkmalen zu verstehen, die den erfolgversprechendsten
Ausgangspunkt fiir eine Entwicklung darstellt, die zur beanspruchten
Erfindung fiihrt. Die erste Uberlegung bei der Bestimmung des
nachstliegenden Stands der Technik ist die, dass er auf einen ahnlichen
Zweck oder eine ahnliche Wirkung wie die Erfindung gerichtet oder
zumindest demselben Gebiet der Technik wie die beanspruchte Erfindung
oder einem eng verwandten Gebiet zuzuordnen sein sollte. In der Praxis ist
der nachstliegende Stand der Technik in der Regel der, der einem
ahnlichen Verwendungszweck entspricht und die wenigsten strukturellen
und funktionellen Anderungen erfordert, um zu der beanspruchten
Erfindung zu gelangen.

5.2 Formulierung der zu l6senden objektiven technischen Aufgabe
RL/ISPE A13.08.3 - In der zweiten Phase bestimmt der Prifer objektiv die zu I6sende
RL/ISPE A13.08.7 technische Aufgabe. Hierfir untersucht er die Anmeldung (oder das
Patent), den nachstliegenden Stand der Technik und die zwischen der
beanspruchten Erfindung und dem nachstliegenden Stand der Technik
bestehenden Unterschiede in Bezug auf die (strukturellen oder funktio-
nellen) Merkmale (die auch als Unterscheidungsmerkmal(e) der bean-
spruchten Erfindung bezeichnet werden), anschlieRend bestimmt er die aus
diesen Unterscheidungsmerkmalen resultierende technische Wirkung und

formuliert dann die technische Aufgabe.

Die auf diese Weise abgeleitete objektive technische Aufgabe entspricht
maoglicherweise nicht dem, was der Anmelder in seiner Anmeldung als "die
Aufgabe" dargestellt hat. Letztere muss unter Umstédnden neu formuliert
werden, da die objektive technische Aufgabe auf objektiv festgestellten
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Sachverhalten beruht, die sich insbesondere aus dem im Laufe des Verfah-
rens ermittelten Stand der Technik ergeben, der sich von dem dem
Anmelder zum Zeitpunkt der Patentanmeldung bekannten unterscheiden
kann. Insbesondere aufgrund des im Recherchenbericht angefuhrten
Stands der Technik kann die Erfindung in ein vollig anderes Licht geriickt
werden als beim Lesen der Anmeldungsunterlagen allein. Eine Neu-
formulierung kann dazu fihren, dass die objektive technische Aufgabe
weniger anspruchsvoll abgefasst ist als urspringlich in der Anmeldung
beabsichtigt.

Abschnitt G-VII, 5.2 _der _Richtlinien__fur __die _Prifung _im__EPA qilt

entsprechend.

5.3 "Could/would approach"

In der dritten Phase gilt es zu klaren, ob sich im Stand der Technik insge-
samt eine Lehre findet, die die mit der objektiven technischen Aufgabe
befasste Fachperson veranlassen wirde (nicht nur konnte, sondern
wirde), den nachstliegenden Stand der Technik unter Bertcksichtigung
dieser Lehre zu andern oder anzupassen und somit zu etwas zu gelangen,
was unter den Patentanspruch fallt, und das zu erreichen, was mit der
Erfindung erreicht wird.

5.4 Anspriiche, die technische und nicht technische Merkmale
aufweisen
Abschnitt G-VII, 5.4 _der__Richtlinien _fur_ die Prifung im_ EPA qilt

entsprechend.

5.4.1 Formulierung der objektiven technischen Aufgabe fiir
Anspriiche, die technische und nichttechnische Merkmale umfassen
Abschnitt G-VII, 5.4.1 _der__Richtlinien_ fur die. Prufung _im EPA qilt

Richtlinien dargelegten Schritte
Anschauliche Beispiele sind in Abschnitt G-VII,5.4.2 und seinen

finden.

6. Verbindung von Bestandteilen des Stands der Technik

Im Rahmen des Aufgabe-Losungs-Ansatzes ist es zulassig, die Offen-
barung von einem oder mehreren Dokumenten, Dokumententeilen oder
sonstigen Bestandteilen des Stands der Technik (z. B. einer offenkundigen
Vorbenutzung oder des ungeschriebenen allgemeinen Fachwissens) mit
dem nachstliegenden Stand der Technik zu verbinden. Die Tatsache, dass
mehr als eine Offenbarung mit dem nachstliegenden Stand der Technik in
Verbindung gebracht werden muss, um zu einer Merkmalkombination zu
gelangen, kann jedoch ein Indiz fir das Vorliegen einer erfinderischen
Tatigkeit sein, z.B. wenn die beanspruchte Erfindung keine blofke
Aneinanderreihung von Merkmalen ist.
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RL/ISPE 13.15

7. Kombination gegeniiber Nebeneinanderstellung oder Aneinander-
reihung

Die beanspruchte Erfindung ist in der Regel als Ganzes zu betrachten.
Besteht ein Anspruch aus einer "Kombination von Merkmalen", so ist die
Behauptung unrichtig, dass die einzelnen Merkmale der Kombination fur
sich genommen bekannt oder naheliegend seien und dass "deshalb" auch
der beanspruchte Gegenstand insgesamt naheliegend sei. Wenn dagegen
der Anspruch auf eine bloRe "Nebeneinanderstellung oder Aneinander-
reihung" von Merkmalen und nicht auf eine echte Kombination gerichtet ist,
genugt der Nachweis, dass die einzelnen Merkmale naheliegend sind, um
zu belegen, dass die Aneinanderreihung der Merkmale nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

8. Ex-post-facto-Analyse

Zu beachten ist, dass auch bei einer Erfindung, die auf den ersten Blick
naheliegend erscheint, durchaus eine erfinderische Téatigkeit vorliegen
kann. Ist eine neue ldee erst einmal beschrieben, so lasst sich oft
theoretisch zeigen, wie man von einem bekannten Ausgangspunkt durch
eine Reihe offensichtlich einfacher Schritte zu ihr gelangen kann. Der
Prifer sollte sich vor Ex-post-facto-Analysen dieser Art hiten. Wenn er im
Recherchenbericht angefihrte Dokumente kombiniert, sollte er immer
bericksichtigen, dass die bei der Recherche ermittelten Dokumente
zwangslaufig in Kenntnis des Gegenstands der vermutlichen Erfindung
ermittelt wurden. In allen Fallen sollte er versuchen, sich den gesamten
Stand der Technik zu vergegenwartigen, mit dem die Fachperson vor dem
Beitrag des Anmelders konfrontiert war; aulerdem sollte er versuchen,
eine wirklichkeitsnahe Beurteilung dieser und anderer wichtiger Faktoren
vorzunehmen. Er sollte alles berlcksichtigen, was bereits Uber den
Hintergrund der Erfindung bekannt ist, und triftigen Argumenten oder
beigebrachten Beweismitteln des Anmelders, nicht aber im Nachhinein
erlangten Kenntnissen, in angemessener Weise Rechnung tragen.

9. Ursprung einer Erfindung

Obgleich der Patentanspruch in jedem Fall auf technische Merkmale
gerichtet sein sollte (und nicht nur z. B. auf eine Idee), muss der Prifer bei
der Beurteilung, ob eine erfinderische Tatigkeit vorliegt, beachten, dass
eine Erfindung beispielsweise auf Folgendem beruhen kann:

i) Ersinnen einer Losung fir ein bekanntes Problem

i) Einsicht in die Ursache eines beobachteten Phanomens (wobei die
praktische Nutzung dieses Phanomens dann naheliegend ist)

Viele Erfindungen basieren naturlich auf einer Kombination der obigen
Méglichkeiten, beispielsweise konnen sowohl das Gewinnen einer Einsicht
in eine Ursache als auch die technische Nutzung dieser Einsicht erfinde-
rische Fahigkeiten erfordern.
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10. Sekundare Indizien

10.1 Vorhersehbarer Nachteil; nicht funktionelle Veranderung;
willkiirliche Auswahl

entsprechend.

10.2 Unerwartete technische Wirkung; Extra- oder Bonuseffekt
Abschnitt G-VII, 10.2 _der._Richtlinien__fur__die _Prufung _im__EPA gilt

entsprechend.

10.3 Seit Langem bestehendes Bediirfnis; kommerzieller Erfolg
Siehe ISPE-Richtlinien 13.16 - 13.18.

entsprechend.

12. Auswahlerfindungen

Auswahlerfindungen unterscheidet sich vom néachstliegenden Stand der
Technik darin, dass er ausgewahlte Teilmengen oder Teilbereiche darstellt.
Ist diese Auswahl mit einer besonderen technischen Wirkung verbunden
und gibt es keine Hinweise, die die Fachperson zu der Auswahl flihren, so
liegt erfinderische Tatigkeit vor (die in dem ausgewahlten Bereich
auftretende technische Wirkung kann auch dieselbe sein, wie sie in dem
breiteren bekannten Bereich erzielt wird, jedoch in einem unerwarteten
Ausmal). Das Kriterium des ‘ernsthaften Erwagens", das im
Zusammenhang mit der Neuheitsprifung bei sich Uberschneidenden
Bereichen genannt wird, ist nicht zu verwechseln mit der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit. Im Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit ist zu
ermitteln, ob die Fachperson die Auswahl getroffen bzw. den
Uberschneidungsbereich gewahlt hatte, um das zugrunde liegende
technische Problem zu I6sen oder weil sie sich davon eine Verbesserung
oder einen Vorteil erhoffte. Wird dies verneint, so weist der beanspruchte
Gegenstand erfinderische Tatigkeit auf.

Der unerwartete technische Effekt muss fir den ganzen beanspruchten
Bereich gelten. Tritt er nur in einem Teil dieses Bereiches auf, 16st der
Anspruch nicht die auf diesem Effekt beruhende Aufgabe, sondern nur eine
allgemeinere Aufgabe, z. B. "ein weiteres Produkt X" oder "ein weiteres
Verfahren Y" bereitzustellen.

13. Abhédngige Anspriiche; Anspriiche verschiedener Kategorien
Siehe ISPE-Richtlinien 13.19.

14. Beispiele
Siehe ISPE-Richtlinien 13.14.
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gen zur Berichtigung offensichtlicher Fehler.

1. Einfiihrung
Unbeschadet der Mdglichkeit, die Anspriiche im Verfahren vor dem IB nach

Erstens missen die eingereichten Anderungen so gefasst sein, dass sie
vom EPA in seiner Eigenschaft als IPEA bertcksichtigt werden kénnen. Die

als Anderung. Jede Abanderung, die als Anderung gilt, muss fiir die
Zwecke der internationalen vorlaufigen Prifung bericksichtigt werden,
sofern sie nicht zurlickgenommen wurde oder durch spatere Anderungen
Uberholt ist.

Zweitens missen die Anderungen zuldssig sein, d. h. sie diirfen nicht dazu
fihren, dass

i) der Gegenstand der Anmeldung Uber den Inhalt der Anmeldung in
der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wird,

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

2. Anderungen vor Erhalt des Recherchenberichts
Vor Erstellung des Recherchenberichts darf die Anmeldung nicht geandert

3. Anderungen vor Beginn der internationalen vorlidufigen Priifung
Bei Antragstellung sollte der Anmelder im Formblatt PCT/IPEA/401 ange-
ben, welche Unterlagen der internationalen vorlaufigen Prifung zugrunde
gelegt werden sollen. Dies kdnnen sein:

- die internationale Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung,

- Anderungen der Anspriche, der Beschreibung, der als Teil der
Beschreibung eingereichten Sequenzprotokolle und/oder der Zeich-

Der Anmelder hat mdglicherweise beim Internationalen Biro nach Erhalt
des Recherchenberichts und vor Stellung des Antrags auf Prifung nach


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_09
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2_b
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PCT Gazette
10.05.2024, 88

Anderungen Uberholt sind. Wenn dies der Fall ist, stiitzt sich die vorlaufige
Prufung auf den Anspruchssatz in der ursprunglich eingereichten Fassung.

weise zusammen mit dem Antrag eingereicht werden. Gibt der Anmelder
im Antrag in der Erklarung betreffend Anderungen an, dass Anderungen
rungeﬁ-}ﬁ.i;[..&em Antrag einzureichen, so fordert das EPA als IPEA ihn auf,
sie innerhalb einer festgesetzten Frist einzureichen (Form PCT/IPEA/431).
Hat der Anmelder ausdricklich beantragt, den Beginn der internationalen

Der Prifer sollte sorgfaltig darauf achten, dass die Prifung sich auf die
richtigen Unterlagen stutzt.

4. Weitere Gelegenheit zur Einreichung von Anderungen

Zusammen mit der Erwiderung auf den WO-ISA, den WO-IPEA oder die
Niederschrift der telefonischen Ricksprache kann der Anmelder - aufer in
Anderungen der Anspriiche, der Bescl;l}éiﬁﬁir.].gmund/oder dé.f."Zéiéhnungen
einreichen.

Spater eingereichte Anderungen und/oder Gegenvorstellungen berticksich-
tigt das EPA als IPEA nur, wenn sie eingehen, bevor es mit der Erstellung
des schriftlichen Bescheids oder des IPER begonnen hat.

5. Geanderte Blatter

Bei Anderungen der Anspriiche, der Beschreibung und der Zeichnungen ist
fur ein Blatt, das aufgrund einer Anderung von einem friiher eingereichten
Blatt abweicht, ein Ersatzblatt einzureichen.

Werden Anderungen der Anspriiche eingereicht, so ist ein vollstandiger
Satz von Anspriichen einzureichen, die alle urspriinglich eingereichten
Ansprlche ersetzen.

Wenn die Beschreibung geandert wird, sollte die vollstandige geanderte
Beschreibung eingereicht werden, um Fehler in der Verdffentlichung, wie
falsche Seitenumbriiche, zu vermeiden.

Anderungen koénnen (ber die Einreichungstools des EPA oder in
Papierform eingereicht werden. Einreichungen per Fax akzeptiert das EPA
(seit 1. Juli 2024) nicht mehr, und per Fax an das EPA Ubermittelte
Dokumente gelten als nicht eingegangen. Vorzugsweise sind mit Maschine
geschriebene oder gedruckte Anderungen einzureichen. Handschriftliche


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
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Anderungen sind im Allgemeinen nicht zuldssig. Sind handschriftliche
Anderungen aber lesbar, so steht es im Ermessen des EPA, sie
zuzulassen.
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PCT/Al, Anlage C, Wird das in einer elektronisch eingereichten Anmeldung enthaltene

3ter Sequenzprotokoll gedndert, muss das gesamte Sequenzprotokoll
einschlieRlich der Anderung erneut in elektronischer Form eingereicht
werden.

6. Kennzeichnung von Anderungen und Angabe ihrer Grundlage

Regel 46.5 Der Anmelder ist verpflichtet, die Grundlage fir Anderungen in der
Regel 66.8.a) urspruinglich eingereichten Fassung der Anmeldung anzugeben, d.h er
Regel 70.2 ¢-bis) sollte 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 und

- die Griinde fir die Anderungen.

Wenn die Grundlage fiir eine Anderung nicht wie verlangt angegeben und
nicht offensichtlich erkennbar 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. Wird
ein IPER erstellt, enthalt er in Feld | einen entsprechenden Hinweis.

WO-IPEA (Formblatt 408) versendet wird, sollte dieser einen
entsprechenden Hinweis darauf enthalten, welche Anderungen nicht
bericksichtigt werden konnten. In diesem WO-IPEA kann der Anmelder
auRerdem daran erinnert werden, die Grundlage fiir etwaige Anderungen
anzugeben, die er mit der Erwiderung auf diesen WO-IPEA einreicht. Es
wird jedoch kein WO-IPEA versendet, in dem ausschliefllich um die
Angabe einer solchen Grundlage gebeten wird; stattdessen ist dann direkt
der IPER zu erstellen.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r46#REG_46_5
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r66#REG_66_8_a
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Kapitel Il — Zulassigkeit von Anderungen

1. Einfiihrung

Sobald das EPA als IPEA zu dem Schluss gekommen ist, dass die Ande-
Seiten (Beschreibung, Anspriche, Zeichnﬂ-ﬁéen) daraufhin  Uberprift
werden, ob sie einen Gegenstand einflihren, der in der urspringlich
eingereichten Fassung nicht offenbart war. Dabei sollte der Prufer die
europaische Verfahren gelten, entsprechend anwendenES|stW|cht|g Zu
beachten, dass eine vom EPA als IPEA beriicksichtigte Anderung nicht
automatisch auch zulassig ist.

Zur Erstellung des WO-IPEA oder IPER, wenn neu eingereichte
Anspriiche, Zeichnungen oder Teile der Beschreibung Anderungen enthal-
ten, die als Uber den Offenbarungsgehalt im Anmeldezeitpunkt hinaus-

2. Zulassigkeit von Anderungen

2.1 Grundsatz

2.2 Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
- Allgemeines

2.2.1 Merkmale, die in einem Dokument beschrieben sind, auf das in
der Beschreibung Bezug genommen wird

2.2.2 Einbeziehung fehlender oder richtiger Teile oder Bestandteile,
die vollstandig im Prioritatsbeleg enthalten waren

Reicht der Anmelder fehlende oder richtige Teile (d. h. Teile der
Beschreibung oder der Patentanspriiche und/oder alle oder Teile der
Zeichnungen) und/oder fehlende oder richtige Bestandteile (d. h. die
gesamte Beschreibung und/oder alle Anspriche) ein, so wird das
Anmeldedatum der gesamten Anmeldung der Tag, an dem die Teile
und/oder Bestandteile nachgereicht wurden, es sei denn, das Anmeldeamt
hat die Einbeziehung der fehlenden oder richtigen Teile und/oder
Bestandteile durch Verweis zugelassen.

Ein Anmelder kann deshalb versehentlich ausgelassene Teile und/oder
ganze Bestandteile der Anmeldung ohne Auswirkung auf das internationale
Anmeldedatum nachreichen, indem er deren Einbeziehung durch Verweis

RL/AISPE 20.09

RL/ASPE 20.12


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar123.html#A123_2
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PCT-Gazette
30.01.2020, 11-12

RL/RO 205D
RL/ISPE 15.11

Ahnlich kann ein Anmelder somit auch die Berichtigung falschlicherweise
eingereichter Teile der Anmeldung und/oder ganzer Bestandteile ohne
Auswirkung auf das internationale Anmeldedatum beantragen, indem er
deren Einbeziehung durch Verweis auf den Prioritdtsbeleg beantragt.
Letzteres ist jedoch nicht in allen Anmeldedmtern mdglich. So hatte
insbesondere das EPA als Anmeldeamt dem Internationalen Buro
mitgeteilt, dass die Regeln 20.5bis a)ii und 20.5bisd) mit dem
Rechtsrahmen des EPU unvereinbar sind; siehe A-ll,6. Nach
Zurucknahme dieser Mitteilung Uber die Unvereinbarkeit mit Wirkung vom
1. November 2022 kann jedoch das EPA als Anmeldeamt bei am oder
nach dem 1. November 2022 eingereichten internationalen Anmeldungen
auch Antrage auf Einbeziehung des richtigen Bestandteils oder Teils durch

Die Tatigkeit des EPA als ISA und IPEA hangt von den Entscheidungen
des Anmeldeamts Uber die internationale Anmeldung und deren

Ein Antrag auf Einbeziehung durch Verweis kann nur innerhalb von
zwei Monaten nach dem Eingangsdatum der vorgeblichen internationalen
Anmeldung beim Anmeldeamt (oder auf Aufforderung des Anmeldeamts)
eingereicht werden, sofern der Prioritdtsanspruch an diesem
urspruinglichen Eingangsdatum vorlag und nur dann, wenn der Anmelder
nachweisen kann, dass die fehlenden oder richtigen Teile und/oder
Bestandteile im Prioritdtsbeleg vollstandig enthalten waren. Nach diesem
Kriterium zugelassene fehlende oder richtige Teile und/oder Bestandteile
gelten als Teil der Anmeldungsunterlagen "in der urspringlich

Stellt das Anmeldeamt fest, dass das Kriterium "vollstandig enthalten" nicht
erfullt ist, so wird das Anmeldedatum auf das Datum neu festgesetzt, an
dem die Teile und/oder Bestandteile nachgereicht wurden (es sei denn, der
Anmelder nimmt im Fall von fehlenden Teilen oder von richtigen
Bestandteilen und/oder Teilen die nachgereichten Bestandteile und/oder
Teile zurtick). Wenn das EPA als (S)ISA oder IPEA tatig ist, muss der
Prifer kontrollieren (soweit die bendtigten Unterlagen vorliegen), ob die
Einschatzung des Anmeldeamts in Bezug auf das Kriterium "vollstandig
enthalten" richtig war.

2.2.2.1 Uberpriifung auf vollstindiges Enthaltensein

Bei der Prifung, ob Teile im Prioritatsbeleg vollstandig enthalten sind, wird
strenger vorgegangen als bei der Uberprifung auf hinzugefiigte Gegen-
stéande, weil geprift wird, ob die nachgereichten fehlenden oder richtigen
Teile und/oder Bestandteile mit dem entsprechenden Abschnitt im
Prioritatsbeleg oder dessen Ubersetzung identisch sind.

Auch wenn das Anmeldeamt fur die Entscheidung zustandig ist, ob die
fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile vollstandig im
Prioritatsbeleg enthalten sind, muss der Prifer kontrollieren (soweit die
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https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_e
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_d
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_11
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bendtigten Unterlagen vorliegen), ob die richtige Entscheidung getroffen
wurde.

Ist das EPA das Anmeldeamt, braucht der Prifer nur zu prifen, ob techni-
scher Inhalt hinzugefigt wurde. Dabei stellt er auch sicher, dass der feh-
lende Text so in die Anmeldung eingeflgt wurde, dass sich die Bedeutung
im Vergleich zum Prioritatsbeleg nicht geadndert hat.

Ist das EPA nicht das Anmeldeamt, muss der Prifer auch prifen, ob die
Zeichnungen und der Wortlaut der Beschreibung (oder der Beschrei-
bungsteile) bzw. des Anspruchs/der Anspriiche identisch sind (es sei denn,
die erforderlichen Unterlagen liegen in diesem Stadium noch nicht vor).

2.2.2.2 Uberpriifung durch den Priifer

Waren die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile tatsachlich
im Prioritatsbeleg vollstdndig enthalten, behandelt der Prufer die Akte als
Anmeldung mit dem vom Anmeldeamt zuerkannten Anmeldedatum.
Ebenso geht er vor, wenn er nicht ermitteln kann, ob die fehlenden oder
richtigen Teile und/oder Bestandteile tatsadchlich im Prioritatsbeleg
vollstandig enthalten waren, weil die Prioritatsunterlagen oder andere
bendtigte Dokumente (d. h. die nachgereichten Blatter mit den fehlenden
oder richtigen Teilen/Bestandteilen oder die Ubersetzung der
Prioritdtsunterlage) der ISA oder IPEA zum Zeitpunkt der Recherche bzw.
vorlaufigen Priafung nicht zur Verfigung standen. Falls die flr eine
Uberprifung bendtigten Unterlagen nicht vorliegen, wird dies im
WO-ISA/IPER in Feld | auf dem gesonderten Blatt eingetragen.

Waren die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile im
Prioritatsbeleg nicht vollstandig enthalten, ist die vom Anmeldeamt
bezlglich des Anmeldedatums getroffene Entscheidung fiur die
internationale Phase trotzdem noch giltig. Der Prifer gibt jedoch im
WO-ISA/IPER in Feld | auf dem gesonderten Blatt an, dass Zweifel
bestehen, ob die fehlenden oder richtigen Teile und/oder Bestandteile
tatsachlich im Prioritdtsbeleg vollstandig enthalten waren. Dem
Recherchenbericht und dem WO-ISA bzw. dem IPER sind dann auch
Dokumente beigefligt, die im Falle einer Neufestsetzung des

Hat das Anmeldeamt einem Antrag auf Einbeziehung eines fehlenden
Bestandteils oder Teils oder eines richtigen Bestandteils oder Teils durch
Verweis gemall Regel4.18, Regel20.5d), Regel20.6 und/oder

dieser Bestandteil oder Teil nicht vollstandig in der Prioritdtsanmeldung
enthalten war, vermerkt es dies im IPER.

Eine Uberpriifung der Entscheidung des Anmeldeamts kann erst in der

Nach dem Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA (Euro-PCT-Phase)
kann der Anmelder die nachgereichten fehlenden oder richtigen Teile
und/oder richtigen Bestandteile zurickziehen, um die Neufestsetzung des
Anmeldedatums zu vermeiden. Dabei ist zu beachten, dass Anderungen,


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r82ter#REG_82b_1_b
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_a_ii
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_d
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2020/06/a81_de.html#OJ_2020_A81
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_15_11
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_18
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_5a_d
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#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/official-journal/2022/07/a71_de.html#OJ_2022_A71
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RL/ISPE 20.10

sind, in der Euro-PCT-Phase immer eingereicht werden konnen.

2.2.3 Nach dem Anmeldetag eingereichte Sequenzprotokolle
Ein Sequenzprotokoll, das im Anmeldezeitpunkt in der internationalen
Anmeldung nicht enthalten ist, ist - wenn es nicht als Anderung nach

ist es nicht zulassig, in eine europaische Patentanmeldung Gegenstande
aufzunehmen, die nur in den Prioritdtsunterlagen zu dieser Anmeldung

2.2.5 Nach dem Anmeldetag zur Beschreibung hinzugefiigte
Angaben zum Stand der Technik


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/ar123.html#A123_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a31#CII
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r20#REG_20_6
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_iv_2_2_7.html#GLH_CIV_2_2_7
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_iv_2_2_7.html#GLH_CIV_2_2_7
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_iv_2_2_8.html#GLH_CIV_2_2_8
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_iv_2_2_8.html#GLH_CIV_2_2_8
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_iv_2_2_9.html#GLH_CIV_2_2_9
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_iv_2_2_9.html#GLH_CIV_2_2_9
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r13ter#REG_13b_1_c
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_10
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_10
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Kapitel Ill — Zuldssigkeit von Anderungen —
Beispiele

1. Einfiihrung
Dieses Kapitel enthalt zusatzliche Leitlinien und Beispiele fir typische

Frage, ob eine bestimmte Anderung zuldssig ist, letztlich im Einzelfall
entschieden werden muss.

2. Anderung der Beschreibung

2.1 Klarstellung der technischen Wirkung

2.5 Anderung, Weglassung und Hinzufiigung von Text in der
Beschreibung

3. Anderung der Anspriiche

3.1 Ersetzen oder Streichen eines Merkmals aus einem Anspruch

3.21 Zwischenverallgemeinerungen

RL/ASPE 20.15

RL/ISPE 20.19


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a19#19_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34_2_b
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_v_2_1.html#GLH_CV_2_1
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_15
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_16
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_20_17
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3.4 Weitere Fille der Erweiterung von Anspriichen

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

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

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

ISPE-Richtlinien an.

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

nungen zu einer Anmeldung hinzuzufiigen, weil eine neue Zeichnung in
den meisten Fallen nicht eindeutig aus dem bloRen Text der Beschreibung
herleitbar ist. Aus demselben Grund sollten Anderungen in den Zeich-

mit Unterpunkten.

6. Aus den Zeichnungen hergeleitete Anderungen

7. Anderung der Bezeichnung

Regel 5.1, 37 Die Bezeichnung dient lediglich dazu, die Offentlichkeit tber die techni-

RL/ISPE 16.35 - schen Informationen zu unterrichten, die in der Anmeldung offenbart sind.

16.38 Fir die Formulierung oder Anderung der Bezeichnung muss der
Recherchenprifer gemal Regel 37.2 nicht die Zustimmung des Anmelders
einholen.

genau genug ist), der Recherchenprifer eine Bezeichnung erstellen oder
die bestehende Bezeichnung andern kann. Auf der Grundlage dieser
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beiden Regeln zusammen genommen kann das EPA als ISA vom Anmel-
der vorgeschlagene Anderungen der Bezeichnung akzeptieren, sofern
diese nicht Uber die Offenbarung der internationalen Anmeldung in der
eingereichten Fassung hinausgehen.

Die Bezeichnung kann aulRerdem wie jeder andere Teil der Beschreibung

Die Beschreibung sollte mit derselben Bezeichnung beginnen, die auch im
Antrag angegeben ist (Formblatt PCT/R0O/101). Erscheint die Bezeichnung
nur im Antragsformblatt, gilt sie dennoch als Teil der Anmeldung in der
eingereichten Fassung. Ist die Bezeichnung im Antragsformblatt nicht
identisch mit der Bezeichnung am Anfang der Beschreibung, befindet der


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/articles/a34#34
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r4#REG_4_3
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https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_4_03




April 2026 Richtlinien PCT — EPA

Teil H — Kapitel IV-1

Kapitel IV — Berichtigung von Mangeln und
Fehlern

Anmelder auf, Ersatzblatter einzureichen, um diese zu berichtigen. Solche
Blatter erhalten den Hinweis "SUBSTITUTE SHEET (RULE 26)" und
behalten bei fristgerechter Einreichung das urspringliche Anmeldedatum.

In Fallen, in denen das EPA nicht das Anmeldeamt ist, kann es sein, dass
Ersatzblatter bereits vom Anmeldeamt zugelassen wurden und die Akte
daher zusatzlich zu den urspriinglich eingereichten Unterlagen diese
Ersatzblatter enthalt.

Ist das EPA die (S)ISA oder IPEA, muss der Prifer Uberprifen, ob die
Ersatzblatter Anderungen/Berichtigungen enthalten, die tber die Grenzen

Anmeldedatum hinausgehen, ist der Anmelder davon zu unterrichten.

2. Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler in den

2.1 Einfihrung
Der Anmelder kann die Zustimmung zur Berichtigung offensichtlicher
Fehler in der internationalen Anmeldung beantragen. Der Berichtigung wird
zugestimmt, wenn

i) der Fehler fir die Fachperson offensichtlich ist, d. h. dass etwas
anderes beabsichtigt war als das, was im betreffenden Schriftstiick
enthalten ist, und

i) die Berichtigung fir die Fachperson offensichtlich ist, d. h. dass
nichts anderes beabsichtigt sein konnte als das, was als Berichtigung
vorgeschlagen wird.

Der Anmelder kann bei der ISA oder bei der IPEA als der fur die
Zustimmung oder Ablehnung zustandigen Behoérde einen Antrag auf
Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers in der Beschreibung, den
Anspriichen oder den Zeichnungen (nicht aber der Zusammenfassung) der
internationalen Anmeldung (einschlieBlich geanderter Dokumente) stellen.
Steht der offensichtliche Fehler im Zusammenhang mit dem Antrags-
formblatt (PCT/RO/101), so ist das Anmeldeamt fir die Zustimmung zur
Berichtigung bzw. deren Ablehnung zustandig.

In Fallen, in denen das EPA nicht die fir den Berichtigungsantrag
zustandige Behodrde ist, aber dennoch eine Mitteilung nach dem PCT
erlassen muss, kann es sein, dass Ersatzblatter bereits von der
betreffenden zustandigen Behoérde zugelassen wurden und die Akte daher
zusatzlich zu den ursprunglich eingereichten Unterlagen diese Ersatzblatter
enthalt.

PCT/Al 325

i)


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r26#REG_26
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Obwohl die zustéandige Behdrde neu eingereichte Blatter, die einen
hinzugefugten Gegenstand enthalten, eigentlich nicht zulassen sollte, kann
es vorkommen, dass solche Blatter doch Anderungen umfassen, die lber
die ursprungliche Offenbarung hinausgehen. In einem solchen Fall ist dies
im schriftichen Bescheid und/oder im Bericht zu erwahnen, und — falls
erforderlich — sind die Recherche und die Prifung auf den urspringlich
offenbarten Gegenstand zu beschranken. Der Prufer ist jedoch nicht
verpflichtet, solche Blatter systematisch auf einen hinzugeflgten
Gegenstand zu Uberprufen.

Zu den Spracherfordernissen flir einen Antrag auf Berichtigung eines
offensichtlichen Fehlers in der Beschreibung, den Anspriichen oder den

2.2 Bewilligung oder Ablehnung des Antrags auf Berichtigung
offensichtlicher Fehler in den Anmeldungsunterlagen

Regel 91.2 Um zu entscheiden, ob der Antrag auf Berichtigung offensichtlicher Fehler
bewilligt werden kann, sollte der Prifer feststellen, ob die Frist flr die
Beantragung der Berichtigung noch nicht abgelaufen ist. Der Berichti-
gungsantrag kann nur berlcksichtigt werden, wenn er bei der zustandigen
Behdrde innerhalb einer Frist von 26 Monaten ab dem Prioritatsdatum
eingeht.

Wurde der Antrag zu spat gestellt, wird er aus diesem Grund abgelehnt.

Wurde der Antrag rechtzeitig gestellt, muss der Prifer feststellen, ob die
beantragten Berichtigungen den oben genannten Kriterieni) und ii)

- Ist eines der Kriterien i) und ii) oder sind beide nicht erflllt, bewilligt
der Priifer den Antrag nicht und begriindet seine Ablehnung.

- Wird der Antrag bewilligt, so missen keine Griinde genannt werden.
Die Tatsache, dass ein offensichtlicher Fehler berticksichtigt wurde,
wird im WO-ISA, WO-IPEA (Formblatt408) oder IPER (Form-
blatt 409) in Feld | angegeben.

- Kann der Antrag nur teilweise bewilligt werden, gibt der Prifer an,
welche Berichtigungen nicht zulassig sind und weshalb und welche
Berichtigungen zulassig sind. Die Tatsache, dass ein offensichtlicher
Fehler (teilweise) bericksichtigt wurde, wird im WO-ISA, WO-IPEA
(Formblatt 408) oder IPER (Formblatt 409) ebenfalls in Feld |

angegeben.
Regel 91.1 Genehmigte Ersatzseiten oder -blatter zur Berichtigung offensichtlicher
RL/ISPE 17.16 Fehler nach Regel 91 gelten als Teil der internationalen Anmeldung in der
PCT/Al 607 ursprunglich eingereichten Fassung. Diese Blatter werden gekennzeichnet

mit "RECTIFIED SHEET (RULE 91.1)".

Regel 91.3.d) Wird die Zustimmung zur Berichtigung verweigert, kann der Anmelder
innerhalb von zwei Monaten nach dieser Verweigerung unter Entrichtung
einer besonderen Gebulhr beim IB schriftlich beantragen, dass der Antrag


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_2
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
https://www.wipo.int/documents/d/pct-system/docs-en-texts-ispe.pdf#PCTIPSE_17_16
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_3_d
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auf Berichtigung zusammen mit den Grunden fir die Verweigerung
veroffentlicht wird.

2.3 Zulassigkeit von Berichtigungen
Der Prifer beurteilt die Zuldssigkeit der vorgeschlagenen Berichtigungen
nach Regel91.1 anhand derselben Kriterien wie bei europaischen

2.4 Beispiele
Der Prifer sollte die Anweisungen, die in den Beispielen in

entsprechend anwenden.


https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r91#REG_91_1
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/d/r139.html#R139
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_vi_2_2_1.html#GLH_CVI_2_2_1
https://www.epo.org/de/legal/guidelines-epc/2026/h_vi_2_2_1.html#GLH_CVI_2_2_1
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Liste der in der Ausgabe 2026 geanderten Teile —1

Liste der in der Ausgabe 2026
geanderten Teile

WESENTLICHE ANDERUNGEN

ALLGEMEIN | Allgemei | Klarstellung, dass alle personenbezogenen
ER TEIL ner Teil, | Formulierungen in den Richtlinien geschlechtsneutral zu
1 verstehen sind
Allgemei | Neuer Unterabschnitt Gber das Verhaltnis zwischen den
ner Teil, | PCT-EPA-Richtlinien und den RO-Richtlinien
1.2.1
Allgemei | Neuer Unterabschnitt Gber andere Informationsquellen
ner Teil,
1.3
Allgemei | Neuer Unterabschnitt Gber den Einsatz von klinstlicher
ner Teil, | Intelligenz
1.4
TEIL A A-V, 1.2 | Aktualisierung in Bezug auf die Bearbeitung von
Farbzeichnungen, ABI. EPA 2025, A7
A-VI, 2.2 | Neuer Unterabschnitt Gber die Sperrung des nationalen
Wegs
TEILB B-VI,2 | Neue Regeln 33 und 64 PCT
TEIL E E-lll, 1 Hinzufligung von Bahrain zu den PPH-Partneramtern des
EPA
TEIL G G-IV, 1 Anderungen aufgrund der neuen Regeln 33 und 64 PCT
G-IV, 6
G-IV, 6.1
G:VI,.A
G:VI,.3
KLEINERE ANDERUNGEN
ALLGEMEIN | Allgemeine | Neuer Unterabschnitt, basierend auf Inhalt aus ehemals
ER TEIL rTeil, 1.2 | Allgemeiner Teil, 2.4
Allgemeine | Neuer Unterabschnitt, basierend auf Inhalt aus ehemals
rTeil, 1.2.2 | Allgemeiner Teil, 2.3



https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/09/a57_de.html#OJ_2025_A57
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r33#REG_33
https://www.wipo.int/en/web/pct-system/texts/rules/r64#REG_64
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Allgemeine | Streichung von Abschnitten, Inhalt verschoben in den

rTeil, 2.3 neuen Allgemeinen Teil, 1.2.2

Allgemeine | Streichung von Abschnitten, Inhalt verschoben in den

rTeil, 2.4 neuen Allgemeinen Teil, 1.2

Allgemeine | Streichung redundanter Informationen

rTeil 3

TEIL A A-l, 2 Streichung von bereits im Allgemeinen Teil enthaltenem

Inhalt

A-ll, 1.2.1 | Aktualisierung aufgrund der Aul3erbetriebnahme der
Online-Einreichung des EPA (OLF)

Al 3.1

AV, 1.2

A-ll, 6.2 Klarstellung, dass eine Berichtigung keine
Auswirkungen auf die internationale Anmeldegebihr hat

A-lll, 4.2 Hinzufligung der Information, dass der Betrag der
internationalen Anmeldegeblhr von der Gesamtzahl der
Blatter abhangt

A-lll, 4.4.2 | Aktualisierung aufgrund der Umbenennung von "MyEPO
Portfolio" in "MyEPQO"

A-lll, 8.2 Neustrukturierung zur Verbesserung der Lesbarkeit

A-lll, 9.2 Angleichung an die Vereinbarung EPO-WIPO, Anhang
D-Il

A-lll, 9.2.1 | Aktualisierung aufgrund ABI. EPA 2025, A26 Uber die
Ruckerstattung der internationalen Recherchengebihr
durch das EPA als ISA

A-VI, 1.7 Aktualisierung aufgrund ABI. EPA 2025, A52 Uber die
elektronische Einreichung von Unterlagen

A-VI, 1.8 Aktualisierung aufgrund ABI. EPA 2025, A3, A7 und A8
Uber die Ausstellung von elektronischen
Prioritatsunterlagen

A-VI, 4 Klarstellung in Bezug auf die Erfindernennung

A-VII, 2.3.2 | Hinzufigung eines Verweises auf VI, 3.1

A-VIIl, 1.2 | Aktualisierungen in Bezug auf die Vertretung durch

einen Anwalt



https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/03/a26_de.html#OJ_2025_A26
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/07/a52_de.html#OJ_2025_A52
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/01/a3_de.html#OJ_2025_A3
https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/official-journal/2025/01/a7_de.html#OJ_2025_A7
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A-VIII, 3.2 Klarstellung zu Unterschriftserfordernissen
TEIL B B-l, 2 Hinzufligung von Informationen zu kinftigen
Prifungsabteilungen
B-ll, 1.1 Streichung redundanter Informationen
B-1V,1.1 Streichung von Informationen zur Wirksamkeit der
Prioritat
B-VIl, 1 Hinzufligung von Querverweisen auf die Teile B und C
B-VIl, 2 Hinzufligung von Informationen Uber die Entrichtung
zusatzlicher Geblhren durch den Anmelder im Fall einer
nicht einheitlichen Anmeldung (EPA als ISA) auch dann,
wenn alle Erfindungen in friheren Anmeldungen
recherchiert wurden
B-VIl, 4 Angleichung an die EPU-Richtlinien, Teil B-VII, 1.2.2
B-VIII, 2 Hinzufligung von Informationen Uber die Verwendung
einer Vorrichtung bei einem am menschlichen oder
tierischen Korper durchgefihrten Behandlungs- oder
Diagnoseverfahren.
B-VIIl, 3.6 | Hinzuflgung von Informationen tiber Kombinationen von
mangelnder Einheitlichkeit und unvollstandiger
Recherche
B-Xl,3.4 Hinzufligung von Informationen zu kinftigen
Prifungsabteilungen
B-Xl, 4.1 Hinzufligung von Informationen Uber internationale
Anmeldungen mit einem internationalen Anmeldedatum,
das nach dem Datum liegt, an dem die Prioritatsfrist
abgelaufen ist
B-Xl1,4.2 Klarstellung zu P-Dokumenten — unabhangig davon, ob
die Prioritat wirksam ist oder nicht
TEILC C-ll, 2 Hinzufligung der Ausnahme fur Uruguay
C-lll,. 3 Hinzufligung von Informationen Uber Ersatzblatter, die
formale Mangel aufweisen
TEIL E E-IV,2 Hinzufligung eines Verweises auf Rechtsbehelfe nach
den EPU-Richtlinien
E-VI Streichung eines Satzes betreffend ePCT
TEILF F-1V, 4.1 Hinzuflgung eines Verweises auf die ISPE-Richtlinien
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F-1V, 4.2 Hinzufiigung eines Verweises auf die EPU-Richtlinien
TEIL G G-1V, 6.2.1 | Hinzufiigung eines Verweises auf in den EPU-
Richtlinien verankerte Grundsatze im Lichte von G 1/23
G:Vl, 4
G-V, 6.4 Hinzufligung von Informationen tUber Multimedia-
Offenbarungen
TEIL H H-IL5 Klarstellung in Bezug auf Anderungen der Beschreibung
H-ll,. 7 Klarstellung in Bezug auf Unterschiede zwischen der
Bezeichnung auf dem Antragsformblatt und derjenigen
in der Beschreibung
H-IV, 1 Klarstellung zu Fallen, in denen das EPA nicht das RO
ist
H-1V, 2.1 Hinzufligung von Informationen Uber Falle, in denen das

EPA nicht die fiir Berichtigungsantrage zustandige
Behdrde ist

REDAKTIONELLE ANDERUNGEN

ALLGEMEINE | Allgemeiner Teil, 2.3

R TEIL

TEIL A AL AL 1.2 AL 1225 AL L35 AL 1S5 AL 3; ALLS.35 A
L.7.4; AL 8.4; AlIL 95 A:NNL 9.2.1.15 AIIL9.2.1.2; AlIL9.2.1.3; A-
IV,.3; A-VILL 2.1, A-VIL 3.2, A-VINL 1.10; AV 1.13

TEILB B-1l,2.11; B-VII, 6.3; B-X, 9.2; B-X..11.1; B-XI..7; B-XIl, 9; B-XIl,
10.3

TEILC C:IL.5.3; C-VIIL 2.1

TEILE E-Il

TEILF F-IL4.1; F=NL, 4.9 F-IV, 3.4, F-V, 1

TEIL H H-1V, 2.4



https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g230001ex1.html#G_2023_0001
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