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KAPITEL |

EINLEITUNG
1. Zweck des Teils B

Teil B ist fur europaische Recherchen, d. h. fir die vom EPA fir europai-
sche Anmeldungen durchgefiihrten Recherchen aufgestellt worden und
findet auf diese Anwendung. Dariiber hinaus haben die Recherchenabtei-
lungen des EPA auch andere Arten von Recherchen durchzuflhren (siehe
I, 4). Recherchen im Rahmen des Zusammenarbeitsvertrags (PCT) wer-
den in den PCT-Richtlinien fur die internationale Recherche und die inter-
nationale vorlaufige Prifung behandelt.

2, Recherchenabteilung

Die fir die Ausfihrung der Recherche und die Erstellung des Recher-
chenberichts verantwortliche Einheit im EPA heif3t Recherchenabteilung;
gewohnlich besteht diese aus einem Einzelprifer. Der Prifer, der fir die
Recherche zu einer europaischen Anmeldung zustandig ist, ist in der
Regel auch das erste Mitglied der Prifungsabteilung fir diese Anmel-
dung. Wenn die Erfindung eine Recherche in weit entfernten Sachge-
bieten verlangt, kann eine besondere Recherchenabteilung mit zwei und
sogar drei Prifern zusammengestellt werden, beispielsweise wenn mehr
als eine Person als "Fachmann" auf dem technischen Gebiet der Anmel-
dung anzusehen ist (siehe C-1V, 9.3).

In Teil B ist unter "Prufer" der mit der Recherche beauftragte Prifer inner-
halb der Recherchenabteilung zu verstehen, die fur die Erstellung des
Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (siehe XiIl)
zustandig ist.

3. Recherchenarbeit

Die europaischen Recherchen werden von den Recherchenabteilungen
des EPA durchgefiihrt und kdnnen auch an die Zentralbehdrden fir den
gewerblichen Rechtsschutz bestimmter Vertragsstaaten Ubertragen wer-
den. Recherchen in Dokumenten, die in anderen Sprachen als den Amts-
sprachen des EPA abgefasst sind, kdnnen einigen dieser Behdrden Uber-
tragen werden. Die vorliegenden Richtlinien gelten fir die Uberall dort
durchgefihrten europaischen Recherchen.

4, Erweiterter europaischer Recherchenbericht (EESR)

Der erweiterte europaische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus
zwei Bestandteilen zusammen, dem europaischen Recherchenbericht
(siehe X) und der Stellungnahme zur Recherche (siehe XII).
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Art. 17
Art. 18

Regel 44 (1)

Art. 92
Regel 44 (1)

Art. 92 (2)
Art. 93

Art. 17
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-2 KAPITEL Il

KAPITEL Il

ALLGEMEINES

1. Recherche und Sachpriifung

Das Verfahren, das eine europaische Patentanmeldung von der Einrei-
chung der Anmeldung bis zur Erteilung des Patents (oder der Zuriick-
weisung der Anmeldung) durchlauft, umfasst zwei getrennte Grund-
phasen, namlich die Recherche und die Sachprifung.

2. Zweck der Recherche

Die Recherche dient der Ermittlung des Standes der Technik, der fir die
Feststellung von Bedeutung ist, ob und inwieweit die Erfindung, auf die
sich die Anmeldung bezieht, neu ist und auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

Im Prufungsverfahren und beim Verfassen der Stellungnahme zur Re-
cherche ist man darauf angewiesen, dass die Recherche den Stand der
Technik ermittelt, auf dessen Grundlage die Patentierbarkeit der Erfindung
zu beurteilen ist. Die Recherche muss daher innerhalb der Grenzen, die
durch Kriterien wie Einheitlichkeit der Erfindung oder Ahnliches gesetzt
werden, mdglichst vollstandig und zielfiihrend sein (siehe 1ll, 2, VIl und
V).

3. Recherchendokumentation

Die Recherche wird in internen oder externen Dokumentensammlungen
oder Datenbanken durchgefihrt, deren Inhalt systematisch zuganglich ist,
z. B. durch Wéorter, Klassifikationssymbole oder Indizierungscodes. Die
Dokumentensammlungen und Datenbanken bestehen hauptsachlich aus
Patentdokumenten verschiedener Lander, erganzt durch Artikel aus Zeit-
schriften und sonstige Nichtpatentliteratur (siehe IX).

4, Recherchenbericht

Es wird ein Recherchenbericht erstellt, der die Recherchenergebnisse
-vor allem durch Angabe der den Stand der Technik betreffenden
Dokumente - enthalt (siehe X, 9).

Der Recherchenbericht dient dazu, dem Anmelder, den Prifungsab-
teilungen des EPA und — nach seiner Veroffentlichung — der Offentlichkeit
Angaben Uber den Stand der Technik zu verschaffen.

Dem Recherchenbericht liegt eine Stellungnahme zur Recherche bei
(siehe XIlI, vorbehaltlich der in XllI, 8 genannten Ausnahmen), die zusam-
men mit dem europaischen Recherchenbericht den erweiterten euro-
paischen Recherchenbericht (EESR) bildet.

4.1  Europaische Recherchen

Die Aufgabe der Recherchenabteilung besteht in erster Linie in der Durch-
fuhrung von Recherchen und der Erstellung von Recherchenberichten
betreffend die europaischen Patentanmeldungen. Zusatzlich zu diesen
Ublichen Recherchen kdnnen den Recherchenabteilungen des EPA ver-
schiedene andere Arten von Recherchen Ubertragen werden, die in den
nachstehenden Absatzen aufgefiihrt sind.




TEIL B -3

4.2  Zusatzliche europaische Recherchen

In der Phase der Prifung einer europaischen Patentanmeldung kann eine
zusatzliche Recherche erforderlich werden. Griinde flr eine zusatzliche
Recherche sind beispielsweise

i) Anderung der Anspriiche, so dass sie Gegenstande umfassen, die
von der urspringlichen Recherche nicht erfasst wurden (siehe
jedoch C-lll, 7.10 zu wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recher-
chierten Anspriichen und C-lll, 7.10a zu Anderungen unter Ver-
wendung eines Gegenstands aus der Beschreibung, die Anspriiche
mit einem Gegenstand ergeben, der mit dem urspriinglich recher-
chierten nicht durch eine einzige allgemeine erfinderische Idee
verbunden ist);

ii) Beseitigung der Mangel, die zu einer Teilrecherche oder zu einer
Erklarung, die nach Regel 45 an die Stelle eines Recherchen-
berichts tritt, oder zu einer Erklarung nach Art. 17 (2) a) PCT oder
Art. 17 (2) b) PCT fiihrten, durch Anderung oder Widerlegung in der
Sachprifung (siehe Kapitel VIII und C-VI, 8.5);

iii) Abgehen der Prifungsabteilung von einer durch die Recherchen-
abteilung vorgenommenen Beurteilung der Neuheit oder der erfin-
derischen Tatigkeit (siehe Ill, 1.1) oder von anderen Fragen (siehe
lll, 1.2), insbesondere der Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Kapi-
tel VII) oder des Ausschlusses von der Recherche (siehe lll, 3.11
und Kapitel VIII);

iv) Begrenzungen oder Unvollkommenheiten der urspringlichen Re-
cherche.

Die Prifungsabteilung macht von den in einer zusatzlichen Recherche
ermittelten Dokumenten Gebrauch, sofern sie diese als relevant fir die
Prifung der Anmeldung erachtet. Wird im Prifungsverfahren ein neues
Dokument benutzt, so ist dem Anmelder ein Exemplar zu Gbermitteln
(Art. 113).

In ahnlicher Weise kann bei der Prifung von Einspriichen gegen ein euro-
paisches Patent eine zusatzliche Recherche erforderlich werden (siehe D-
VI, 5).

4.3  Erganzende europaische Recherchen

Eine internationale (PCT-)Anmeldung, fir die das EPA als Bestimmungs-
amt oder ausgewahltes Amt tatig wird, gilt als europaische Patent-
anmeldung. Liegt bereits ein internationaler Recherchenbericht vor, so tritt
dieser an die Stelle des europaischen Recherchenberichts. Die
Recherchenabteilung erstellt einen erganzenden europaischen Re-
cherchenbericht, sofern der Verwaltungsrat nichts anderes beschlossen
hat..

Der Verwaltungsrat beschliet, unter welchen Voraussetzungen und
inwieweit auf den erganzenden europaischen Recherchenbericht ver-
zichtet werden kann. Bisher sind folgende Beschllisse gefasst worden:

i) Ein ergénzender europaischer Recherchenbericht wird nicht erstellt
zu internationalen Anmeldungen, bei denen das EPA als Inter-
nationale Recherchenbehdrde tatig war..

ii) Ein erganzender europaischer Recherchenbericht wird nicht erstellt
zu internationalen Anmeldungen, die vor dem 1. Juli 2005
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eingereicht wurden, bei denen das schwedische, das
Osterreichische oder das spanische Patentamt als Internationale
Recherchenbehérde tatig war (ABI. 1/1979, 4; 2/1979, 50; 6-
7/1979, 248; 8/1995, 511)..

iii) Ein erganzender europaischer Recherchenbericht wird erstellt und
die Recherchengebihr wird ermaligt (siehe ABI. 9/1979, 368;
1/1981, 5; 1-2/1994, 6; 7/2000, 321) fir internationale
Anmeldungen, bei denen das Patentamt der USA, Kanadas,
Japans, Chinas, Australiens, Russlands oder Koreas als
Internationale Recherchenbehdrde tatig war.

iv) Ein erganzender europaischer Recherchenbericht wird erstellt und
die Recherchengebihr wird ermafigt fir internationale
Anmeldungen, die ab dem 1. Juli 2005 eingereicht werden, bei
denen das schwedische, das dsterreichische oder das spanische
Patentamt als Internationale Recherchenbehdérde tatig war, und fur
internationale Anmeldungen, die ab dem 1. April 2005 eingereicht
werden, bei denen das finnische Patentamt als Internationale
Recherchenbehorde tatig war (ABI. 7/2005, 422).

Bei den unter iii) und iv) genannten Anmeldungen wird die erganzende
europaische Recherche in der gesamten Recherchendokumentation des
EPA durchgefiihrt. Es bleibt der Recherchenabteilung Uberlassen, ob sie
den Prufstoff begrenzen will. Zurzeit kénnen noch keine genauen Grenzen
fur diese erganzenden Recherchen gesetzt werden, da die
Dokumentation und die Recherchenpraxis dieser Internationalen
Recherchenbehérden in Bezug auf das EPA nicht in vollem Umfang
harmonisiert sind. In der Regel sollte das EPA Uberflissige Arbeit und
Uberschneidungen vermeiden und sich weitgehend auf die Wirksamkeit
und die Qualitat der internationalen Recherchen verlassen. Das EPA
ersucht in seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt die Internationale
Recherchenbehorde, zusammen mit dem internationalen
Recherchenbericht Kopien der darin genannten Unterlagen zu tUbermitteln
(Art. 20 (3) PCT, siehe auch Regel 44.3 a) PCT). Sind Unterlagen
angeflhrt, die nicht in einer Amtssprache des EPA abgefasst sind, und
braucht die Recherchenabteilung eine Ubersetzung in einer dieser
Sprachen, so muss sie diese selbst beschaffen (z. B. ein Mitglied einer
Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA oder alternativ eine
Zusammenfassung des Dokuments in einer Amtssprache des EPA, siehe
VI, 6.2), es sei denn, dass sie diese aus anderen Quellen besorgen kann,
z. B. vom Anmelder oder von der Internationalen Recherchenbehdrde..

Dem europaischen Erteilungsverfahren einschlief3lich der erganzenden
Recherche werden die Anmeldungsunterlagen zu Grunde gelegt, die der
Anmelder beim Eintritt der Anmeldung in die europdische Phase ange-
geben hat (Regel 107 (1) b)). Hat der Anmelder die Anmeldung innerhalb
einer nicht verlangerbaren Frist von einem Monat nach Zustellung einer
entsprechenden Mitteilung gemal Regel 109 geandert, wird der ergan-
zenden Recherche alternativ die geanderte Anmeldung zu Grunde gelegt
(siehe auch XIl, 2)..

4.4 |Internationale (PCT-)Recherchen
Beziiglich der Recherchenpraxis bei internationalen (PCT-)Recherchen

wird auf die PCT-Richtlinien fir die Recherche und die internationale vor-
laufige Prifung verwiesen.




TEIL B -5

4.5 Recherchen internationaler Art

Im Rahmen des PCT kann das EPA als Internationale Recherchen-
behérde beauftragt werden, "Recherchen internationaler Art" fiir nationale
Patentanmeldungen durchzufiihren (Art. 15 (5) PCT). Diese Recherchen
entsprechen naturgemaf weitgehend den internationalen Recherchen, so
dass hier die gleichen Bemerkungen zutreffen; eine Ausnahme bildet das
Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung, das dann an das
europaische Verfahren angeglichen wird. Dies bedeutet, dass bei man-
gelnder Einheitlichkeit in einer nationalen Anmeldung, zu der eine Recher-
che internationaler Art durchgefiihrt wird, die Grinde fir die mangelnde
Einheitlichkeit nicht angegeben werden und kein schriftlicher Bescheid der
Internationalen Recherchenbehdrde erstellt wird (Regel 43bis PCT).

4.6 Recherchen zu nationalen Anmeldungen

Die Recherchenabteilungen des EPA flihren auch Recherchen zu natio-
nalen Anmeldungen aus einigen seiner Vertragsstaaten durch. Die vorlie-
genden Richtlinien gelten nicht unbedingt in vollem Umfang fir diese
nationalen Recherchen, und es wird auch nicht im Einzelnen darauf hin-
gewiesen, inwiefern diese Recherchen von den europaischen Recherchen
abweichen. Die nationalen Recherchen sind jedoch weitgehend mit den
europaischen Recherchen identisch bzw. vereinbar.
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KAPITEL Ill

MERKMALE DER RECHERCHE
1. Ziel der Recherche

1.1 Beurteilungen im Hinblick auf den Recherchenbericht

Mit der Recherche soll gemaR Il, 2 erreicht werden, den einschlagigen
Stand der Technik zu ermitteln, damit die Neuheit und die erfinderische
Tatigkeit bewertet werden kénnen. Fir Entscheidungen Uber die Neuheit
und die erfinderische Tatigkeit sind die Prifungsabteilungen zustandig.
Die Recherchenabteilung gibt jedoch in der Stellungnahme zur Recherche
(falls zutreffend, siehe XII, 8) fir den Anmelder ein begriindetes Urteil
dariiber ab, ob die Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand
hat, die Erfordernisse des EPU erfillen; der Anmelder kann darauf im
Prifungsverfahren antworten (Art. 113 (1) und XII, 9). Eine Beurteilung
der Patentierbarkeit kommt im Recherchenbericht auch implizit durch die
Zuordnung der in X, 9.2 definierten Kategorien von Dokumenten zum Aus-
druck; sie wird in der Prifungsphase von der Priifungsabteilung Gberprift
(siehe Il, 4.2 iii) und XII, 1.2).

Die Beurteilung der Patentierbarkeit im Recherchenstadium kann direkte
Auswirkungen auf die Durchfihrung der Recherche selbst haben, sie-
he lll, 3.8 (Recherchen in Bezug auf den Gegenstand abhangiger Patent-
anspriche), Ill, 2.4 (Recherche in gleichartigen technischen Gebieten)
und 1V, 2.6 (Abbruch der Recherche, wenn nur unbedeutende Gegen-
stande Ubrigbleiben).

1.2  Beurteilung von Aspekten, die zur Einschrankung der Recherche
fuhren

Manchmal wirken sich andere Aspekte der Sachprifung als Neuheit oder
erfinderische Tatigkeit direkt auf die Recherche aus und kénnen dazu
fuhren, dass diese eingeschrankt wird ; auch diese Beurteilung wird von
der Prifungsabteilung Uberpruft (siehe T 178/84, ABI. 5/1989, 157 und
T 631/97, ABI. 1/2001, 13 sowie Il, 4.2 iii) und XII, 1.2).

Beispiele sind angefihrt in VII (Einheitlichkeit der Erfindung) und in VIII
(Gegenstande, die von der Recherche auszuschlief3en sind).

2, Umfang der Recherche

2.1 Vollstandigkeit der Recherche

Die europaische Recherche ist vor allem eine griindliche, alles umfassen-
de Recherche, die hohen qualitativen Anforderungen gerecht wird. Man
muss sich jedoch dariber im Klaren sein, dass bei einer derartigen
Recherche eine hundertprozentige Vollstandigkeit wegen Faktoren wie
etwa den unvermeidlichen Unzulanglichkeiten aller Systeme zur
Informationsabfrage und ihrer Anwendung nicht immer méglich und vom
Standpunkt der Wirtschaftlichkeit auch nicht zu vertreten ist, wenn die
Kosten in angemessenen Grenzen gehalten werden sollen. Die
Recherche ist daher so durchzuflhren, dass die Gefahr eine vollstandige
Vorwegnahme des Gegenstands eines Anspruchs - oder einen anderen
aulerst relevanten Stand der Technik zu Ubersehen, auf ein Minimum
beschrankt wird. Bei weniger relevanten Elementen des Stands der
Technik, fir die in der Recherchendokumentation oft eine gro3e Anzahl
von Unterlagen zu finden ist, ist eine niedrigere Ermittlungsrate annehm-
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bar (siehe in diesem Zusammenhang auch lll, 2.4). Zur Beschrankung der
vom EPA recherchierten Gegenstande siehe VIII, 1.

Der Umfang der internationalen Recherche ist in Art. 15 (4) PCT definiert,
wo es heil’t, dass die Internationale Recherchenbehdrde sich bemihen
muss, den Stand der Technik so weit zu ermitteln, wie es ihre Méglich-
keiten erlauben, und auf jeden Fall den in der Ausfliihrungsordnung zum
PCT (Regel 34 PCT) festgelegten Prifstoff berlicksichtigen muss. Aus
dieser Definition ("wie es ihre Moglichkeiten erlauben") folgt, dass der
Umfang einer internationalen Recherche gleichwertig mit einer euro-
paischen Recherche sein soll. Internationale und europaische Recher-
chen missen deshalb voll und ganz vereinbar sein. Hat das EPA die
internationale Recherche durchgefihrt, muss demnach kein erganzender
Recherchenbericht erstellt werden, und der internationale Recherchen-
bericht des EPA tritt ohne Einschrankungen an die Stelle des euro-
paischen Recherchenberichts (Art. 157 EPU, ABI. 1979, 4, siehe auch I,
4.3).

2.2  Wirksamkeit und Effizienz der Recherche

Die Wirksamkeit und Effizienz jeder Recherche nach sachdienlichen
Schriftstiicken (Regel 44 (1)) hangen von der Systematik ab, die der zu
recherchierenden Dokumentensammlung innewohnt oder auf sie ange-
wandt werden kann und die es dem Prifer ermoglicht, die Teile der Do-
kumentation zu bestimmen, die einzusehen sind. Grundlegende Bestand-
teile einer Systematik innerhalb einer Dokumentensammlung sind Wérter,
Klassifikationseinheiten, Indizierungscodes oder bibliografische Verbin-
dungen zwischen Dokumenten, in denen dieselben Schriftstiicke ange-
fihrt sind. Die Systematik kann dauerhaft sein wie bei Indizierungs-
wortern, Klassifikationssymbolen oder Indizierungscodes oder nach Be-
darf durch eine Recherchenstrategie geschaffen werden, bei der die
genannten grundlegenden Bestandteile gezielt eingesetzt werden und ein
Teil der Dokumentation gefunden wird, der wahrscheinlich fir die
Erfindung sachdienliches Material enthalt. Der Prifer sollte aus Griinden
der Wirtschaftlichkeit auf Grund seiner Kenntnis des betreffenden Gebiets
der Technik und der verfigbaren Informationsabfragesysteme dartber
entscheiden, ob Teile der Recherchendokumentation ausgelassen werden
kénnen, bei denen die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass sich darunter
bedeutsame Dokumente befinden, wie z. B. aus der Zeit vor der Entwick-
lung des betreffenden Gebiets. Auch braucht er nur ein Mitglied einer
Patentfamilie einzusehen, es sei denn, er hatte gute Griinde fur die An-
nahme, dass in einem Einzelfall beim Inhalt einzelner Mitglieder der
gleichen Patentfamilie wesentliche sachliche Unterschiede bestehen
(siehe IX, 2.6).

2.3 Heranziehen besonderer Dokumente

Bestimmte Kategorien von Dokumenten, wie z. B. die Patentdokumente
der skandinavischen Lander, kdnnen fir das europaische Patentsystem
von besonderer Bedeutung sein, auch wenn sie nicht zum PCT-Mindest-
prufstoff gehdren. Alle diese Dokumente sind fiir europaische Recher-
chen, zusatzliche europdische Recherchen und Recherchen internatio-
naler Art sowie fiir nationale Recherchen einzusehen, sofern sie nicht in
dem Abkommen mit dem betreffenden Staat ausdrticklich ausgeschlossen
sind.

2.4  Recherche in gleichartigen Gebieten

Die Recherche wird in Dokumentensammlungen oder Datenbanken
durchgefihrt, die Material auf allen fir die Erfindung malfgeblichen tech-
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nischen Gebieten enthalten kdnnten. Mit der Recherchenstrategie sollten
die Teile der Dokumentation bestimmt werden, die auf den unmittelbar
relevanten technischen Sachgebieten einzusehen sind. Unter Umstanden
muss die Recherche dann auf Teile der Dokumentation ausgedehnt
werden, die gleichartige Gebiete abdecken. Ob dies notwendig ist, hat der
Prifer von Fall zu Fall unter Berlicksichtigung des Ergebnisses der
Recherche in den bis dahin eingesehenen Teilen der Dokumentation zu
entscheiden (siehe lll, 3.2).

Die Frage, welche technischen Gebiete im Einzelfall als gleichartig zu
berlcksichtigen sind, wird unter dem Gesichtspunkt beurteilt, was augen-
scheinlich der wesentliche technische Beitrag der Erfindung ist, und nicht
nur im Lichte der Einzelfunktionen, die in der Anmeldung ausdriicklich
aufgeflhrt sind.

Die Entscheidung dartber, ob die Recherche auf Gebiete ausgedehnt
werden soll, die in der Anmeldung nicht genannt sind, muss dem Priifer
Uberlassen werden, doch sollte sich dieser nicht in die Lage des Erfinders
versetzen und versuchen, sich alle Anwendungsmaoglichkeiten der Erfin-
dung vorzustellen. Fir die Ausdehnung der Recherche auf gleichartige
Gebiete sollte ausschlaggebend sein, ob anhand des zu erwartenden
Ergebnisses der Recherche in diesen Gebieten voraussichtlich ein be-
grindeter Einwand wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit geltend
gemacht werden kann (siehe T 176/84, ABI. 2/1986, 50, T 195/84,
ABI. 5/1986, 121 und C-1V, 9.9).

3. Gegenstand der Recherche

3.1 Grundlage der Recherche

Die Recherche sollte auf der Grundlage der Patentanspriiche unter ange-
messener Berlcksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen (falls
vorhanden) durchgefihrt werden (Art. 92 (1). Die Patentanspriiche be-
stimmen den Schutzbereich des europaischen Patents bei seiner Ertei-
lung (Art. 69 (1)).

3.2  Auslegung der Patentanspriiche

Die Recherche darf weder auf den genauen Wortlaut der Patentan-
spriiche begrenzt werden noch auf alles ausgedehnt werden, was ein
Fachmann durch Studium der Beschreibung und Zeichnungen ableiten
konnte. Sie dient der Ermittlung des Stands der Technik, der fiir die Neu-
heit und/oder fir die erfinderische Tatigkeit von Bedeutung ist (siehe Il, 2).
Die Recherche muss sich auf das erstrecken, was augenscheinlich die
wesentlichen Merkmale der Erfindung sind, und alle Anderungen in der
der Erfindung zu Grunde liegenden (objektiven) technischen Aufgabe
berlcksichtigen, die sich im Laufe der Recherche auf Grund des ermittel-
ten Stands der Technik ergeben kénnen (siehe IV, 2.3, 2.4, und C-IV,
9.8.2). Dabei ist Folgendes zu beachten: In den Patentanspriichen sind
ausdriickliche Bezugnahmen auf Merkmale, die in der Beschreibung aus-
geflhrt werden, zwar nur dann erlaubt, "wenn dies ... unbedingt erforder-
lich ist" (Regel 29 (6) — siehe auch Ill, 3.5 und C-lll, 4.10), doch sollten
Patentanspruche, die solche Bezugnahmen enthalten, dennoch recher-
chiert werden, wenn diese technischen Merkmale durch bestimmte Teile
der Beschreibung eindeutig definiert sind.

Bei der Auslegung von Patentansprichen fir die Zwecke der Recherche
ist auch Stand der Technik zu berlcksichtigen, dessen technische Merk-
male bekannte Aquivalente der technischen Merkmale der beanspruchten
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Erfindung sind, und der zur Verneinung der erfinderischen Tatigkeit fihren
kann (siehe C-IV, Anlage, 1.1 ii)).

3.3 Anderung der Patentanspriiche

Wenn eine europaische Patentanmeldung nicht auf eine friihere interna-
tionale Patentanmeldung =zuriickgeht, darf der Anmelder die Patent-
anspruche vor Erhalt des europaischen Recherchenberichts nicht andern
(Regel 86 (1)). Daher richtet sich die Recherche in diesen Fallen auf die
Patentanspriiche in der urspriinglich eingereichten Fassung der euro-
paischen Patentanmeldung. Geht eine europaische Anmeldung jedoch
auf eine frihere internationale Anmeldung zurlick, so hat der Anmelder in
der internationalen Phase die Mdglichkeit gehabt, die internationale
Anmeldung entweder nach Erhalt des internationalen Recherchenberichts
(Art. 19 (1) PCT) oder wahrend der internationalen vorlaufigen Prifung
(Art. 34 (2) b) PCT) zu andern. Der Anmelder kann dann angeben, dass
er mit diesen oder mit anderweitig geanderten Anmeldungsunterlagen
(einschlieBlich der Anspriche) gemaf Regel 107 (1) b) in die europaische
Phase eintreten méchte. Des Weiteren erhalt der Anmelder vom EPA die
Gelegenheit, die Anmeldungsunterlagen (einschlieRlich der Anspriiche)
innerhalb einer vorgegebenen Frist zu andern (Regel 109). Die Anmel-
dung in der geanderten Fassung dient gegebenenfalls als Grundlage fir
eine erganzende europaische Recherche, die nach Art. 157 (2) durch-
zufiihren ist (siehe 11, 4.3 und XIlI, 2).

3.4  Verzicht auf Patentanspriche

Bei europaischen Patentanmeldungen sind Patentanspriche, die wegen
Nichtzahlung der Gebuhren als zurickgenommen gelten, von der Recher-
che auszuschlieRen. Dies gilt sowohl fir Recherchen zu europaischen
Direktanmeldungen als auch fir erganzende Recherchen zu Euro-PCT-
Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten (siehe I, 4.3).

3.5 Vorwegnahme von Anspruchsanderungen

Soweit es moglich und sinnvoll ist, sollte die Recherche grundsatzlich den
gesamten Gegenstand erfassen, auf den die Anspriiche gerichtet sind
oder auf den sie einer verninftigen Annahme zufolge nach einer An-
spruchsanderung gerichtet werden koénnten (siehe aber VII, 1.3 bei man-
gelnder Einheitlichkeit). Wenn beispielsweise eine Anmeldung flr eine
Schaltung einen oder mehrere Anspriiche enthalt, die lediglich auf die
Funktion und die Wirkungsweise gerichtet sind, und die Beschreibung und
die Zeichnungen ein Beispiel mit einer detaillierten, ungewoéhnlichen
Transistorschaltung umfassen, sollte sich die Recherche auf diese
Schaltung erstrecken.

3.6  Breit gefasste Patentanspriiche

Besondere Anstrengungen brauchen nicht unternommen zu werden, um
Recherchen fiir zu umfassende oder spekulative Patentanspriiche durch-
zuflihren, die Uber das hinausgehen, was in der Anmeldung ausreichend
offenbart (Art. 83) und was durch die Beschreibung gestitzt ist (Art. 84).
Wenn beispielsweise die Patentanspriiche in einer Anmeldung, in der eine
automatische Fernsprechvermittiungsanlage ausfihrlich beschrieben wird,
auf eine automatische Schaltzentrale gerichtet sind, sollte die Recherche
nicht allein wegen des weit gefassten Patentanspruchs auf eine auto-
matische Telegrammubermittiung, auf automatische Speichervermitt-
lungsanlagen usw. ausgedehnt werden, sondern nur dann, wenn wahr-
scheinlich ist, dass eine solche erweiterte Recherche zu einem Dokument
fihren konnte, auf dessen Grundlage ein sinnvoller Einwand wegen
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mangelnder Neuheit oder fehlender erfinderischer Tatigkeit erhoben wer-
den kénnte. Wenn ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung
eines "Impedanzelements" gerichtet ist, die Beschreibung und die Zeich-
nungen sich jedoch nur auf die Herstellung eines Widerstands beziehen
und keine Angaben dariber enthalten, wie andere Arten von Impedanz-
elementen durch das Verfahren der Erfindung hergestellt werden kdnnten,
ware die Ausdehnung der Recherche beispielsweise auf die Herstellung
von Kondensatoren normalerweise auch nicht gerechtfertigt. Ist der
Hauptanspruch auf die chemische Behandlung von Untergriinden gerich-
tet, geht aber aus der Beschreibung und allen Beispielen hervor, dass die
zu I6sende Aufgabe ausschlieBlich von der Beschaffenheit von Naturleder
abhangt, so ist die Recherche natirlich nicht auf Kunststoff, Stoff oder
Glas auszudehnen. Ebenso sollte bei einer Anmeldung, bei der sich die
Beschreibung und die Zeichnungen auf ein Schloss mit einem Sicher-
heitszylinder beziehen, die Anspriiche jedoch auf eine Vorrichtung gerich-
tet sind, die die Einstellung eines ersten Elements in einem bestimmten
Winkel zu zwei anderen rotierenden Elementen ermdglicht, die Recherche
auf Schlésser beschrankt werden. Ist die Offenbarung oder Stitzung so
mangelhaft, dass eine sinnvolle Recherche des gesamten Umfangs der
Anspriche unmdglich ist, so kann eine Teilrecherche oder eine Erklarung,
die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenberichts tritt, zweckmaRig
sein (siehe VIII, 3).

3.7 Unabhangige und abhangige Patentanspriiche

Die Recherchen, die in den Teilen der Dokumentation durchgefiihrt wer-
den, die fir den unabhangigen Anspruch (die unabhangigen Anspriiche)
zu berlcksichtigen sind, mussen alle abhangigen Anspriche ein-
schlieRen. Unter abhangigen Anspriichen sind solche zu verstehen, die
durch alle Merkmale des Anspruchs (der Anspriche), von dem (denen)
sie abhangen, eingeschrankt sind. Ist der Gegenstand eines unabhan-
gigen Anspruchs neu, so ist auch der Gegenstand der von ihm abhan-
gigen Anspriiche neu. Wenn die Patentfahigkeit des Gegenstands des
unabhangigen Anspruchs nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist,
brauchen in Bezug auf den Gegenstand der abhangigen Anspriiche als
solchen keine weiteren Recherchen durchgefiihrt oder Dokumente ge-
nannt zu werden (siehe aber I, 4.2 iii) und XII, 1.2). Der Prufer sollte z. B.
bei einer Anmeldung betreffend Réhren fir Kathodenstrahl-Oszillografen,
in der der unabhangige Anspruch auf spezielle Vorrichtungen am Rand
der Vorderseite der Rohre fir die Beleuchtung des Bildschirms und ein
abhangiger Anspruch auf eine besondere Verbindung zwischen der
Vorderseite und dem Hauptteil der Rohre gerichtet ist, in dem Teil der
Dokumentation, die er fir die Recherchen Uber die Beleuchtungsvor-
richtungen heranzieht, auch Uber die Verbindungsvorrichtungen recher-
chieren, und zwar unabhangig davon, ob diese mit den Beleuchtungs-
vorrichtungen kombiniert sind oder nicht. Wenn die Patentfahigkeit der
Beleuchtungsvorrichtungen nach dieser Recherche nicht in Frage gestellt
ist, sollte der Prifer seine Recherchen Uber die Verbindungsvorrichtungen
nicht auf weitere Teile der Dokumentation ausdehnen, die Material
enthalten koénnten, das fir diese Verbindungen sachdienlich ist oder
speziell fur sie vorgesehen ist. Wenn bei einer Anmeldung, die sich auf
eine pharmazeutische Zusammensetzung zur Behandlung von Nagel-
infektionen bezieht, die Patentierbarkeit des auf bestimmte Wirkstoff-
kombinationen gerichteten Gegenstands des unabhangigen Anspruchs
nach der Recherche nicht in Frage gestellt ist, so braucht die Recherche
nicht auf abhangige Anspriche ausgedehnt zu werden, die auf die
Verwendung eines bestimmten flichtigen Lésungsmittels als Tragersub-
stanz in der Zusammensetzung gerichtet sind.
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3.8 Recherche zu abhangigen Patentansprichen

Wird jedoch die Patentfahigkeit des Gegenstands des unabhangigen
Anspruchs in Frage gestellt, so kann es zur Beurteilung der Frage, ob der
Gegenstand des abhangigen Anspruchs als solcher neu und erfinderisch
ist, notwendig sein, die Recherche in anderen Teilen der Dokumentation,
z. B. in einer oder mehreren zusatzlichen Klassifikationseinheiten fortzu-
setzen. Bei Merkmalen, die bedeutungslos oder in der Technik allgemein
bekannt sind, waren keine derartigen besonderen Recherchen durch-
zufiihren. Lasst sich allerdings schnell ein Nachschlagewerk oder ein
anderes Dokument finden, aus dem hervorgeht, dass ein Merkmal allge-
mein bekannt ist, so ist dieses Dokument anzugeben (siehe C-IV, 9.9 iii)).
Wenn durch den abhangigen Anspruch ein weiteres Merkmal hinzugeftigt
wird (und nicht nur weitere Einzelheiten eines bereits im unabhangigen
Anspruch enthaltenen Bestandteils angefiihrt werden), sollte der abhan-
gige Anspruch in Kombination mit den Merkmalen des unabhangigen
Anspruchs betrachtet und dementsprechend behandelt werden (siehe
C-lll, 3.4).

3.9 Kombination von Bestandteilen in einem Patentanspruch

Bei Anspriichen, die durch eine Kombination von Bestandteilen (z. B. A, B
und C) gekennzeichnet sind, sollten sich die Recherchen auf die
Kombination erstrecken. Wird jedoch zu diesem Zweck in bestimmten
Teilen der Dokumentation recherchiert, so sollten gleichzeitig Unterkombi-
nationen einschliel3lich der einzelnen Bestandteile (z. B. A und B, A und
C, B und C und auch A, B und C getrennt) in die Recherchen in diesen
Teilen einbezogen werden. Recherchen in weiteren Teilen der Dokumen-
tation sollten bei Unterkombinationen oder einzelnen Bestandteilen der
Kombination nur dann durchgefiihrt werden, wenn noch immer die Not-
wendigkeit fir eine derartige Recherche besteht, um die Neuheit des
Bestandteils nachzuweisen, damit die mit der Kombination verbundene
erfinderische Tatigkeit beurteilt werden kann.

3.10 Verschiedene Kategorien

Wenn die Anmeldung Anspriiche verschiedener Kategorien enthalt, mus-
sen diese alle in die Recherche mit einbezogen werden. Scheint jedoch
ein Erzeugnisanspruch eindeutig neu und nicht nahe liegend zu sein, so
braucht zu Anspriichen fir ein Verfahren, das unweigerlich zur Herstel-
lung dieses Erzeugnisses fihrt, oder zu Ansprichen fir die Verwendung
dieses Erzeugnisses keine besondere Recherche durchgefiihrt zu werden
(siehe C-lll, 3.7a und C-1V, 9.12). Wenn die Anmeldung nur Anspriche
einer Kategorie enthalt, ist es wiinschenswert, dass andere Kategorien in
die Recherche mit einbezogen werden. Ganz allgemein darf man wohl
annehmen, dass die Ausgangsprodukte bei einem auf einen chemischen
Prozess gerichteten Anspruch zum Stand der Technik gehdren und nicht
recherchiert zu werden brauchen, es sei denn, die Anmeldung enthalt
gegenteilige Angaben; in Bezug auf Zwischenprodukte werden Recher-
chen nur dann durchgefiihrt, wenn diese Produkte Gegenstand eines oder
mehrerer Anspriiche sind; bei Endprodukten missen hingegen immer
Recherchen vorgenommen werden, es sei denn, dass diese Produkte
offensichtlich bekannt sind.

3.11  Von der Recherche ausgeschlossene Gegenstande

Der Prifer kann bestimmte Gegenstande von seinen Recherchen aus-
schlielen. Diese Ausschlisse kénnen sich aus bestimmten Gegenstan-
den ergeben, die nicht den Vorschriften des EPU Uber Ausschliisse von
der Patentierbarkeit oder gewerbliche Anwendbarkeit entsprechen (siehe
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VIIl, 1 und 2). Sie kdnnten sich auch ergeben, wenn die Anmeldung den
Vorschriften des EPU so wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche
fur einige oder alle Anspriiche oder fiir einen Teil eines Anspruchs
unmoglich ist (siehe VIII, 3).

3.12 Mangelnde Einheitlichkeit

Auch wenn sich die in der Anmeldung enthaltenen Anspriche nicht auf
eine einzige Erfindung oder eine Gruppe von Erfindungen beziehen, die
untereinander in der Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allge-
meine erfinderische Idee verwirklichen, wird die Recherche normalerweise
auf die Erfindung oder die Gruppe von miteinander verbundenen Erfin-
dungen begrenzt, die zuerst in den Anspriichen erwahnt wurden, begrenzt
(siehe VII). Eine Begrenzung der Recherche aus den oben genannten
Grinden wird dem Anmelder in einer den Teilrecherchenbericht beglei-
tenden Mitteilung bekannt gegeben (siehe VI, 1.2).

3.13 Technologischer Hintergrund

Unter bestimmten Umstanden kann es wiinschenswert sein, die Recher-
che zu erweitern, um den "technologischen Hintergrund" der Erfindung mit
einzubeziehen. Hierdurch wirde Folgendes erfasst:

- der Oberbegriff des ersten Anspruchs, und zwar der Teil vor dem
Ausdruck "gekennzeichnet durch" oder "dadurch gekennzeichnet",

- der in der Einleitung zur Beschreibung der Anmeldung als bekannt
vorausgesetzte, jedoch nicht durch Angabe von Dokumenten
beschriebene Stand der Technik,

- der allgemeine technologische Hintergrund der Erfindung (haufig
als "allgemeiner Stand der Technik" bezeichnet).
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KAPITEL IV

RECHERCHENVERFAHREN UND -STRATEGIE

1. Verfahren vor Beginn der Recherche

1.1 Analyse der Anmeldung

Der Prifer muss vor Aufnahme der Recherchentéatigkeit die Anmeldung
zunachst unter Berlcksichtigung der Leitlinien nach lll, 3 prifen, um den
Gegenstand der beanspruchten Erfindung zu bestimmen. Zu diesem
Zweck hat er die Anspriiche im Lichte der Beschreibung und der Zeich-
nungen kritisch zu analysieren. Er sollte insbesondere den Inhalt der
Patentanspriche, der Beschreibung und der Zeichnungen hinreichend
prufen, um die der Erfindung zu Grunde liegende Aufgabe, die erfinde-
rische ldee, die zu ihrer Losung fiihrt, die fir die Loésung wesentlichen
Merkmale, wie sie in den Patentanspriichen wiedergegeben sind, sowie
die erzielten Ergebnisse und Wirkungen zu erkennen (siehe jedoch llI,
3.5). Zudem sollten technische Merkmale, die in den Patentanspriichen
nicht enthalten, in der Beschreibung aber als wesentlich fiir die Lésung
der beschriebenen Aufgabe angegeben sind, in die Recherche
aufgenommen werden (siehe C-lll, 4.3 ii) und T 32/82, ABI. 8/1984, 354).

1.2 Formfehler

Die Recherche wird gleichlaufend mit der Formalprifung durchgefiihrt.  Art. 91 (1)
Stellt der Priifer Formfehler fest, die von der Eingangsstelle (ibersehen  Art. 92 (1)
worden sind, so unterrichtet er die Eingangsstelle (oder die Prifungs- Art. 78
abteilung, wenn es sich um eine von dieser Abteilung verlangte zusatz- Regeln 26 — 36
liche Recherche handelt) in einer internen Mitteilung davon; diese trifft  Art. 53 a)
sodann die entsprechenden MafRRnahmen. Der Prifer sollte jedoch nicht  Regel 34

die Arbeit der Eingangsstelle wiederholen und keine zeitaufwandigen

Nachforschungen zu diesen Fragen anstellen. Der Prifer kénnte bei-

spielsweise die folgenden Fehler bemerken:

i) Formfehler in der Anmeldung (siehe A-lll, 3.2) wie Art. 91 (1) b)

] ) ) ) ) Regel 40
a) kein Sequenzprotokoll in Papier- und/oder in elektronischer

Form (Regel 27a (1), (2) und ABI. Beilage Nr. 2, 11/1998)

b) Seitennummerierung in falscher Reihenfolge und/oder falsch
positioniert und/oder nicht in arabischen Zahlen
(Regel 35 (8))

c) Zeichnungen in der Beschreibung und/oder den Patentan-
sprichen (Regel 35 (11))

d) Radierstellen und/oder Anderungen in den Anmeldungs-
unterlagen, so dass der verbindliche Text in Frage gestellt ist
und/oder die Voraussetzungen fiir eine gute Vervielfaltigung
gefahrdet sind (Regel 35 (14))

ii) unzuldssige Angaben in der Anmeldung, Art. 53 a)
: o , Regel 34 (1) a)
a) die gegen die offentliche Ordnung verstoRen (siehe A-lll, Regel 34 (1) b)
8.1, C-ll, 7.2 und C-IV, 3.1 bis 3.3) oder
b) herabsetzende AuBerungen darstellen (siehe A-lll, 8.2).
Sachliche Kommentare gemafl C-ll, 7.3 sind jedoch
zulassig.
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Regel 28

Regel 47
Regel 33
Art. 93 (2)
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iii) Missachtung der Bestimmungen zur Hinterlegung von biologischem
Material (siehe A-1V, 4), insbesondere, wenn in der Anmeldung die
korrekte Angabe der Hinterlegungsstelle und der Eingangsnummer
des hinterlegten biologischen Materials, die die Hinterlegungsstelle
diesem zugeteilt hat, fehlt (Regel 28 (1)c), siehe G 2/93,
ABI. 5/1995, 275 und A-IV, 4.2).

iv) nicht ordnungsgemafe Kenntlichmachung der Anmeldung als Teil-
anmeldung im Sinne von Art. 76 (1) (siehe A-IV, 1.3.2,
Regel 26 (2) e), Art. 91 (1) d) und Regel 41 (1))

1.3 In der Anmeldung angefiihrte Dokumente

Die in der Anmeldung angefihrten Dokumente sollten geprift werden,
wenn sie als Ausgangspunkt der Erfindung, als Darlegung des Stands der
Technik oder als Alternatividsungen fir die betreffende Aufgabe angefihrt
werden oder wenn sie fir das richtige Verstandnis der Anmeldung
erforderlich sind; (siehe aber IV, 2.4). Wenn solche Dokumente sich
jedoch eindeutig nur auf Einzelheiten beziehen, die fir die beanspruchte
Erfindung nicht unmittelbar wichtig sind, kdnnen sie aufer Acht gelassen
werden. Wenn in der Anmeldung ausnahmsweise ein Dokument an-
gefuhrt ist, das nicht veroffentlicht oder fir die Recherchenabteilung
anderweitig nicht zugéanglich ist, und das Dokument flr das richtige
Verstandnis der Erfindung so wesentlich erscheint, dass eine sinnvolle
Recherche ohne Kenntnis des Inhalts dieses Dokuments nicht mdglich
ware, sollte die Recherchenabteilung die Recherche zurlickstellen und
den Anmelder auffordern, zuerst eine Kopie des Dokuments beizubringen,
wenn moglich innerhalb der Frist fir die Erstellung des Recherchen-
berichts. Wird die Kopie des Dokuments nicht innerhalb einer von der
Recherchenabteilung festgelegten Frist beigebracht, so wird erst versucht,
die Recherche durchzuflhren, und dann nétigenfalls nach Regel 45 ein
Teilrecherchenbericht erstellt oder gegebenenfalls eine Erklarung ver-
fasst, die den Recherchenbericht ersetzt. In diesem Teilrecherchenbericht
bzw. in dieser Erklarung werden folgende Griinde angegeben:

i) Weil das Dokument nicht verfligbar ist, ist die Offenbarung der
Erfindung im Sinne von Art. 83 nicht ausreichend und

i) die unter i) erwahnte unzureichende Offenbarung ist so ausgepragt,
dass zumindest fir einen Teil der beanspruchten Erfindung keine
sinnvolle Recherche mdglich ist (siehe VIII, 3).

In Fallen, in denen der Anmelder das Dokument nach Erstellung des
Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche (falls zu-
treffend, siehe XIl, 8) einreicht, kann nach der Beseitigung des Mangels,
der zu der Teilrecherche geflihrt hat, eine zusatzliche Recherche zu dem
Gegenstand durchgefiihrt werden, der urspriinglich von der Recherche
ausgeschlossen worden war (siehe C-VI, 8.5). Die Anmelder missen sich
aber dartber im Klaren sein, dass solche spater gemachten Angaben nur
unter bestimmten Umstanden fir die Zwecke der ausreichenden Offen-
barung nach Art. 83 bericksichtigt werden kénnen (siehe C-lIl, 4.18).

1.4  Zusammenfassung; offizielle Klassifizierung; Bezeichnung der
Erfindung; Veroffentlichung

Der Prifer sollte dann die Zusammenfassung (sowie die Bezeichnung der
Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur Ver-
offentlichung mit der Zusammenfassung) in Verbindung mit den in der
Ausfihrungsordnung (siehe Kapitel XI) festgelegten Anforderungen pri-
fen. Da die Zusammenfassung sich auf die eingereichte Anmeldung
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beziehen sollte, sollte der Priifer diese priifen und ihren endgiiltigen Inhalt
vor der Durchflihrung der Recherche festlegen, damit er nicht unabsicht-
lich durch die Ergebnisse der Recherche beeinflusst wird. Ist die Anmel-
dung vor Erstellung des Recherchenberichts zu veréffentlichen
(A2-Schrift), so muss der Prifer die offizielle Klassifizierung der Anmel-
dung langere Zeit vor Ausfliihrung seiner Recherchenarbeit vornehmen
(vgl. V, 4); in diesem Fall prift er gleichzeitig die Zusammenfassung im
Hinblick auf deren Verdffentlichung. Mit dieser Prifung der Zusammen-
fassung soll lediglich gewahrleistet werden, dass sich die Zusammen-
fassung auf die betreffende Anmeldung bezieht und dass sie nicht im
Widerspruch zur Bezeichnung der Erfindung oder zur Klassifizierung der
Anmeldung steht. Hinweise auf die Zusammenfassung, die Bezeichnung
der Erfindung und gegebenenfalls die Abbildung der Zeichnungen zur
Veroffentlichung mit der Zusammenfassung werden dem Anmelder in der
Mitteilung, die den Recherchenbericht begleitet, Gbermittelt, sofern es sich
um eine A1-Schrift handelt. Wird der Recherchenbericht getrennt ver-
offentlicht (A3-Schrift), so werden diese Hinweise nicht in der Mitteilung
Ubermittelt. Der Prifer Ubersetzt auch die Bezeichnung der Erfindung in
die beiden anderen Amtssprachen.

2, Recherchenstrategie

2.1 Gegenstand der Recherche; Einschrankungen

Es konnte zweckmalig sein, dass der Prifer nach der Bestimmung des
Gegenstands der Erfindung gemal IV, 1.1 zunachst einmal eine Aufzeich-
nung Uber die Recherche erstellt, in der der Gegenstand seiner
Recherche so genau wie mdglich angegeben wird. In vielen Fallen dirften
sich die Anspriiche zu diesem Zweck heranziehen lassen, doch sind sie
unter Umstanden zu verallgemeinern, um alle Aspekte und Ausfiihrungs-
formen der Erfindung einzubeziehen. Gleichzeitig ist auch auf die von der
Patentierbarkeit ausgeschlossenen Gegenstande (siehe VIIl, 1 und 2) und
auf etwaige mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII, 1.1) zu
achten. Es kdnnte auch der Fall eintreten, dass der Prifer die Recherche
einschranken muss, weil den Erfordernissen des EPU so wenig ent-
sprochen wurde, dass eine sinnvolle Recherche unmdglich ist (siehe VIIl,
3). Solche Beschrankungen der Recherche sind in der Teilrecherche oder
in der Erklarung, die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenberichts
tritt, anzugeben. In der Erklarung sind die Beschrankungen zu begriinden
(siehe X, 8 iii)). Die Erklarung bzw. der Teilrecherchenbericht gilt fir das
weitere Verfahren als Recherchenbericht.

2.2 Formulierung einer Recherchenstrategie

Der Prifer sollte sodann die Recherche mit der Formulierung einer
Recherchenstrategie, d. h. eines Plans beginnen, der aus einer Reihe von
Recherchenaussagen zum Umfang der Recherche besteht und zu den
Teilen der Dokumentation fuhrt, die flir die Recherche heranzuziehen
sind. Anfangs enthdlt eine Recherchenstrategie eine oder mehrere
Kombinationen der in Ill, 2.2 genannten grundlegenden Bestandteile. Die
Recherche sollte in dem Sinne interaktiv und iterativ sein, dass der Prifer
seine urspriingliche(n) Recherchenaussage(n) je nach dem Nutzen der
ermittelten Information neu formuliert (siehe Ill, 1.1, IV, 2.4 und 1V, 2.6).
Bei der Verwendung von Klassifikationseinheiten sollte der Prifer die-
jenigen auswabhlen, die fiir die Recherche heranzuziehen sind, und zwar
sowohl auf den direkt in Betracht kommenden Gebieten als auch auf
gleichartigen Gebieten. Die Auswahl der Klassifikationseinheiten auf den
gleichartigen Gebieten sollte beschrankt werden

Juni 2005

Regel 45

KAPITEL IV



TEIL B

Juni 2005

V-4 KAPITEL IV

i) auf Ubergeordnete Klassifikationseinheiten, die Ermittlungen durch
Abstraktion (Verallgemeinerung) gestatten, soweit dies vom tech-
nischen Standpunkt aus gerechtfertigt ist, und

i) auf nebengeordnete Klassifikationseinheiten. Dabei ist zu beach-
ten, dass der technische Zusammenhang der zusatzlich einbe-
zogenen Gebiete laufend abnimmt.

Wenn der Prifer Zweifel liber die zu recherchierenden Gebiete hat, so
kann er sich bei der zustandigen Direktion der Hauptdirektion Tools und
Dokumentation Rat holen.

Gewohnlich sind verschiedene Recherchenstrategien moglich und der
Prifer sollte sich auf sein durch Erfahrung erworbenes Urteilsvermdgen
und die Kenntnis der verfigbaren Rechercheninstrumente verlassen,
wenn zu entscheiden ist, wie im jeweiligen Fall am besten vorzugehen ist.
Er sollte in erster Linie die Recherchenstrategien bericksichtigen, die zu
den Teilen der Dokumentation flhren, bei denen die gréfite Wahr-
scheinlichkeit besteht, einschlagige Dokumente vorzufinden. Gewdhnlich
wird dem Hauptgebiet der Technik, unter das die Anmeldung fallt, der
Vorrang gegeben, wobei mit den grundlegenden Bestandteilen begonnen
wird (siehe 1ll, 2.2), die fUr die spezifischen Beispiele und die bevorzugten
Ausfihrungsformen der beanspruchten Erfindung besonders bedeutsam
sind.

2.3  Durchfihrung der Recherche; Arten von Dokumenten

Der Prifer sollte dann die Recherche vornehmen und dabei seine Auf-
merksamkeit auf Dokumente richten, die fliir die Neuheit und die erfin-
derische Tatigkeit sachdienlich sind.

Er sollte auch auf Dokumente achten, die aus sonstigen Griinden von
Bedeutung sein kdénnen wie

i) kollidierende Anmeldungen (siehe VI, 4), d. h.

a) veroffentlichte europdische Anmeldungen nach Art. 54 (3)
(siehe C-IV, 6.1 und 6.1a)

b) veroffentlichte internationale Anmeldungen nach Art. 54 (3)
und Art. 158 (1), (2) (siehe C-1V, 6.2)

c) veroffentlichte nationale Anmeldungen aus EPU-Ver-
tragsstaaten nach Art. 139 (2) (siehe C-1V, 6a und C-lll, 8.4)

Wenn diese Anmeldungen innerhalb des Prioritatsintervalls der zu recher-
chierenden Anmeldung verdffentlicht werden, sind sie im Recher-
chenbericht als "P"-Dokumente angefiihrt (siehe X, 9.2 iv)); werden sie
nach dem europdischen oder internationalen Anmeldetag verdffentlicht,
so werden sie im Recherchenbericht als "E"-Dokumente angefihrt (siehe
X, 9.2 vi)).

ii) Dokumente, aus denen sich ein Zweifel hinsichtlich der Giiltigkeit
einer beanspruchten Prioritat ergibt (siehe VI, 3 und C-V, 1.4a), die
im Recherchenbericht als "L"-Dokumente angefihrt werden (siehe
X, 9.2 viii) a))

iii) Dokumente, die zu einem besseren bzw. richtigeren Verstandnis
der beanspruchten Erfindung beitragen und die im Recherchen-
bericht als "T"-Dokumente angefihrt werden (siehe X, 9.2 v))
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iv) Dokumente, die den technologischen Hintergrund veranschau-
lichen und im Recherchenbericht als "A"-Dokumente angeflihrt
werden (siehe X, 9.2 ii)), wenn sie nicht den nachstliegenden Stand
der Technik bilden (siehe IV, 2.5)

v) europdische Patentanmeldungen desselben Anmelders, die den-
selben Anmelde- oder Prioritatstag haben wie die Anmeldung, zu
der die Recherche durchgefiihrt wird, und sich auf dieselbe Erfin-
dung beziehen und daher fir die Frage der Doppelpatentierung
relevant sind (siehe C-1V, 6.4); sie werden im Recherchenbericht
als "L"-Dokumente angefiihrt (siehe X, 9.2 viii) c))

Es sollte aber weder langere Zeit zur Ermittlung dieser Dokumente noch
zur Prifung solcher Fragen aufgewendet werden, sofern hierflir in einem
speziellen Fall nicht ein besonderer Grund besteht (siehe VI, 5.3 und XII,
4).

Der Prifer sollte seine Ermittlungen auf den Einsatz von Recherchen-
strategien konzentrieren, die zu Teilen der Dokumentation flhren, bei
denen die grote Wahrscheinlichkeit besteht, einschlagige Dokumente
vorzufinden, und bei seinen Uberlegungen, ob er die Ermittlungen auf
andere, weniger relevante Teile der Dokumentation ausdehnen soll, stets
die bereits erzielten Recherchenergebnisse berticksichtigen.

2.4  Neufestlegung des Umfangs der Recherche

Der Prifer sollte die Ergebnisse seiner Ermittlungen laufend neu beur-
teilen und im Bedarfsfall den Umfang der Recherche neu festlegen. So ist
z. B. die Auswahl der Klassifikationseinheiten, in denen zu recherchieren
ist, oder die Reihenfolge, in der recherchiert wird, unter Umstanden im
Verlauf der Recherche auf Grund erzielter Zwischenergebnisse zu
andern. Der Prifer sollte sich ferner seines Urteilsvermdgens bedienen
und die erzielten Ergebnisse berlicksichtigen, wenn er wahrend der syste-
matischen Ermittlungen entscheiden muss, ob er in einer anderen Art und
Weise in der Recherchendokumentation recherchieren soll, beispiels-
weise durch Heranziehung von

i) Dokumenten, die in einschlagigen, bei der Recherche ermittelten
Dokumenten genannt werden, beispielsweise in der Beschreibung
oder im Recherchenbericht zu einem Patentdokument, oder

ii) Dokumenten, in denen ein einschlagiges, bei der Recherche er-
mitteltes Dokument angegeben ist,

oder ob er seine Ermittlungen auf Dokumente ausdehnen soll, die den
Recherchenabteilungen nicht intern zur Verfligung stehen (siehe Ka-
pitel IX). Bei der Suche in externen Dokumentensammlungen nach Mate-
rial zu einem unveroffentlichten Gegenstand, bei der keine sicheren Ver-
bindungen genutzt werden, z.B. im Internet, sollte der Prifer die
Recherchenstrategien aulierst vorsichtig formulieren, damit er nicht unbe-
absichtigt vertrauliches Material, d. h. irgendeinen Teil der unverdffent-
lichten Patentanmeldung, offenbart.

2.5 Nachstliegender Stand der Technik und seine Auswirkungen auf
die Recherche

Es ist moglich, dass der Prifer keine vor dem friihesten Prioritatstag
veroffentlichten Dokumente findet, die in Bezug auf Neuheit oder erfinderi-
sche Tatigkeit fir die beanspruchte Erfindung schadlich sind. In solchen
Fallen sollte der Prifer im Recherchenbericht wenn mdglich zumindest
den wahrend der Recherche ermittelten Stand der Technik angeben, der
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eine Losung fir dieselbe Aufgabe offenbart, wie sie der beanspruchten
Erfindung zu Grunde liegt, (wobei sich die Aufgabe abhangig vom
ermittelten Stand der Technik &ndern kann (C-IV, 9.8.2)), und bei dem die
bekannte Losung der beanspruchten Losung technisch am nachsten liegt
("n&chstliegender Stand der Technik"). Ein solcher Stand der Technik ist
im Recherchenbericht als "A"-Dokument anzufiihren (siehe X, 9.2 ii)).

Kann ein solches Dokument nicht gefunden werden, so sollte der Prifer
als nachstliegenden Stand der Technik ein Dokument mit der L&sung
einer Aufgabe angeben, die eng mit der Aufgabe verwandt ist, die der be-
anspruchten Erfindung zu Grunde liegt und deren Lésung technisch am
nachsten an die Lésung der zu recherchierenden Anmeldung heran-
kommt.

Findet der Prifer Dokumente, die fir die beanspruchte Erfindung zufallig
neuheitsschadlich sind, nach entsprechender Anderung der Anmeldung
aber die erfinderische Tatigkeit nicht beriihren, und findet er keine
weiteren Dokumente, die fiur die erfinderische Tatigkeit schadlich sind, so
sollte er ebenfalls wie vorstehend beschrieben verfahren.

Im Fall einer europaischen Anmeldung, die von einer internationalen
Anmeldung abgeleitet wurde und zu der nach Eintritt in die europaische
Phase eine erganzende Recherche durchgefuhrt wird (Art. 157 (2) a) —
siehe Il, 4.3), ist es moglich, dass der Prifer keine anderen malfgeblichen
Vorveréffentlichungen findet als die bereits im internationalen Recher-
chenbericht der Internationalen Recherchenbehérde angeflihrten Doku-
mente. In solchen Fallen ist es zuldssig, keine weiteren mal3geblichen
Dokumente im erganzenden europaischen Recherchenbericht aufzufiih-
ren (siehe X, 9.1.4).

2.6  Beendigung der Recherche

Der Prifer muss sich bei der Beurteilung der Frage, ob er seine Ermitt-
lungen einstellen soll, wenn die Wahrscheinlichkeit der Feststellung
weiterer Dokumente Uber den Stand der Technik in keinem angemes-
senen Verhaltnis mehr zum erforderlichen Aufwand steht, vom Grundsatz
der Wirtschaftlichkeit leiten lassen. Die Ermittlungen kdnnen auch beendet
werden, wenn aus festgestellten Dokumenten eindeutig hervorgeht, dass
bei dem gesamten Gegenstand der beanspruchten Erfindung und den in
der Beschreibung enthaltenen Ausfiihrungen dazu mangelnde Neuheit
vorliegt, auBer bei Merkmalen, die nebensachlich oder auf dem betreffen-
den Gebiet allgemein bekannt sind, wobei deren Anwendung nicht
erfinderisch ware. Die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen sollte
jedoch stets erst dann abgeschlossen werden, wenn alle in der verflig-
baren Dokumentation vorhandenen Anmeldungen bertcksichtigt worden
sind.

3. Verfahren nach Abschluss der Recherche

3.1 Erstellung des Recherchenberichts

Nach Abschluss der Recherche sollte der Prifer unter den ermittelten
Dokumenten diejenigen auswahlen, die im Bericht anzugeben sind. Dabei
sollten stets die Dokumente von besonderer Bedeutung einbezogen
werden (die im Bericht besonders zu kennzeichnen sind (siehe X, 9.2).
Weniger bedeutsame Dokumente sind nur dann anzugeben, wenn sie
Aspekte oder Einzelheiten der beanspruchten Erfindung betreffen, die in
den bereits zur Angabe ausgewahlten Dokumenten nicht enthalten sind.
In Zweifelsfallen oder Grenzfallen, die sich in Bezug auf die Neuheit oder
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die erfinderische Tatigkeit ergeben, sollte der Priifer bei der Angabe von
Dokumenten eher grof3zligig sein, damit die Prifungsabteilung die Mog-
lichkeit erhalt, die Frage unter mdglichst vielen Aspekten zu beurteilen
(siehe lll, 1.1).

Zur Vermeidung einer unnoétigen Kostensteigerung sollte der Priifer nicht
mehr Dokumente anfiihren als notig; wenn mehrere Dokumente in
gleicher Weise bedeutsam sind, so sollte daher in der Regel nur ein Doku-
ment im Recherchenbericht angefihrt werden. Dem Recherchenbericht
liegt in jedem Fall ein vom Computer erstellter Anhang bei, in dem die
verfigbaren, zur gleichen Patentfamilie gehérenden Patentdokumente
aufgelistet sind. Bei der Auswahl derartiger Dokumente zur Angabe im
Bericht sollte der Prifer auf die Arbeitserleichterung hinsichtlich der
Sprache achten und vorzugsweise Dokumente in der Sprache der Anmel-
dung auffiihren (oder zumindest erwahnen) (siehe X, 9.1.2).

Der Prifer erstellt dann den Recherchenbericht.
3.2 Nach Abschluss der Recherche ermittelte Dokumente

Es kann der Fall eintreten, dass die Recherchenabteilung nach Erstellung
des Recherchenberichts weitere bedeutsame Dokumente auffindet
(beispielsweise bei einer spateren Recherche fiir eine ahnliche Anmel-
dung). Kopien dieser Dokumente sollten mit einem Vermerk an die Ein-
gangsstelle gesandt werden, die sie je nach dem Stand des Verfahrens
auf einem der drei folgenden Wege weiterleitet. Die Dokumente sind im
Recherchenbericht noch anzufiihren, solange die Vorbereitungen fiir des-
sen Veroffentlichung noch nicht abgeschlossen sind. Bis zur Einreichung
eines Prifungsantrags sind solche spater ermittelten Dokumente dem
Anmelder in einer Ergdnzung zum Recherchenbericht zu tGbermitteln, und
diese Information wird verdffentlicht. Danach kénnen diese Dokumente fur
die Prifung verwendet werden.

3.3  Fehler im Recherchenbericht

Wird in einem Recherchenbericht vor dessen Verdéffentlichung ein redak-
tioneller Fehler festgestellt, so ist ein neuer Recherchenbericht zu
erstellen, der den vorhergehenden ersetzt. Wurde der Recherchenbericht
dem Anmelder bereits nach Art. 92 (2) Gbersandt, aber noch nicht ver-
offentlicht, so ist der Fehler dem Anmelder unverziiglich mitzuteilen. Wird
nach der Veroffentlichung des Recherchenberichts ein schwer wiegender
Fehler festgestellt, so wird im Europaischen Patentblatt ein Korrigendum
veroffentlicht; der Anmelder und die Priifungsabteilung werden ent-
sprechend unterrichtet. Handelt es sich um ein falsch zugesandtes Doku-
ment, so ist eine Kopie des richtigen nachzusenden.
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KAPITEL V

VORKLASSIFIZIERUNG (WEITERLEITUNG) UND OFFIZIELLE
KLASSIFIZIERUNG EUROPAISCHER PATENTANMELDUNGEN

1. Definitionen

Unter "Vorklassifizierung" ist das erste Stadium der Weiterleitung zum
Zwecke der internen Bearbeitung zu verstehen, in dem der Gegenstand
der beanspruchten Erfindung (oder der zuerst beanspruchten Erfindung,
falls es sich um mehr als eine handelt) in groben Ziigen mittels der ent-
sprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet wird. Unter "offiziel-
ler Klassifizierung" ist der Arbeitsvorgang zu verstehen, bei dem der tech-
nische Gegenstand der beanspruchten Erfindung (oder die Gegenstande
der beanspruchten Erfindungen, falls es sich um mehrere handelt) durch
Zuweisung der entsprechenden Klassifikationssymbole gekennzeichnet
wird; diese Kennzeichnung soll so genau und so umfassend sein, wie es
die Klassifikation zulasst. Allen in dem zu klassifizierenden Dokument ent-
haltenen zusatzlichen Informationen, die entsprechend der von der WIPO
veroffentlichten Einflhrung zur Internationalen Patentklassifikation ("IPK")
gekennzeichnet werden sollten (siehe auch die Website der WIPO),
kénnen ferner nichtobligatorische Klassifikations- oder Indizierungs-
symbole zugewiesen werden. Die offizielle Klassifizierung der europai-
schen Patentanmeldung wird vom Prifer vorgenommen, der fur die bean-
spruchten Erfindungen die in den Regeln der IPK enthaltenen Klassifi-
kationssymbole verwendet ("obligatorische Klassifikation"). Etwaigen
zusatzlichen Informationen kann er ebenfalls die entsprechenden Klassifi-
kationssymbole und/oder Indizierungscodes zuweisen ("nichtobliga-
torische Klassifikation"), wie in der jeweils glltigen Fassung der Einfiih-
rung zur IPK definiert.

2, Vorklassifizierung (Weiterleitung)

Damit eine Anmeldung der zustandigen Direktion zugewiesen werden
kann, ist eine Vorklassifizierung notwendig. Die Ebene der Klassifizierung
sollte in diesem Stadium so allgemein wie mdglich sein, d. h. die Klassi-
fizierung sollte anhand einer raschen und oberflachlichen Durchsicht des
Schriftstlicks erfolgen (z. B. der Bezeichnung und des unabhangigen An-
spruchs/der unabhangigen Anspriiche. Andererseits sollte die Klassi-
fizierungsebene doch so genau sein, dass bei der Vorklassifizierung vor
der Zuweisung an die zustandige Direktion keine Zwischenstufen notwen-
dig sind. Die angemessenste Ebene diirfte daher gewodhnlich die Unter-
klasse sein. Nur in seltenen Fallen, namlich dann, wenn die Unterklasse
besonders grol3 oder uneinheitlich ist und verschiedene Direktionen
hierflr zustandig sind, ist eine Vorklassifizierung in eine Haupt- ("00") oder
Untergruppe erforderlich. Diese Klassifizierung ist durch Verwendung der
entsprechenden Symbole an der in der Akte vorzusehenden Stelle anzu-
geben.

Bei der fur diese erste Zuweisung notwendigen Vorklassifizierung sollten
die unabhangigen Anspriiche zu Grunde gelegt werden. Fihrt dies zu
einer Vorklassifizierung, die sich auf mehrere Unterklassen erstreckt,
dann sollte die Unterklasse ausgewahlt werden, die fir die beanspruchte
Erfindung (oder die zuerst beanspruchte Erfindung, wenn mangeinde Ein-
heitlichkeit der Erfindung vorliegt) am ehesten zuzutreffen scheint. Diese
Vorklassifizierung sollte dann auf der Akte angegeben werden.

In den meisten Fallen ist keine weitere Klassifizierung fiir die Zuweisung
der Anmeldungen an die Recherchenabteilungen einer Direktion
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notwendig; ist dies dennoch der Fall, so ist der fiir das jeweilige Gebiet
zustandige Prifer fur die entsprechende Zuweisung zustandig.

3. Falsche Vorklassifizierung

Wird bei Eingang einer Anmeldung in der Direktion festgestellt, dass die
Anmeldung falsch vorklassifiziert und somit nicht richtig zugewiesen
worden ist, so wird sie von der Direktion, bei der sie eingeht, neu klassi-
fiziert und zugewiesen. Die Angabe auf der Akte ist entsprechend zu
andern. In der Regel geschieht dies im gegenseitigen Einvernehmen mit
der Direktion, die die Anmeldung gemaf der Neuzuweisung erhalten soll.
In Fallen, in denen hieriber jedoch kein Einvernehmen erzielt wird oder
Ungewissheit hinsichtlich der Klassifikationsgrenzen besteht oder in
denen sich die den Fall bearbeitende Direktion hinsichtlich der richtigen
Klassifizierung nicht sicher ist, sollte die Direktion, der der Fall vorliegt,
keine Zeit darauf verwenden, diese Angelegenheit zu klaren, sondern die
Klassifikationssachverstandigen der Hauptdirektion "Tools und Dokumen-
tation" konsultieren und bei Bedarf den Fall an sie Ubertragen.

4. Offizielle Klassifizierung der Anmeldung

Die offizielle Klassifizierung der europaischen Patentanmeldung wird vom
Prifer vorgenommen (siehe V, 1). Vorzugsweise sollte dies dann erfol-
gen, wenn der Prifer den Inhalt der Anmeldung geprift hat, um die
Recherche durchzufiihren. Ist die Anmeldung jedoch vor Erstellung des
Recherchenberichts zu verdffentlichen, so muss der Prifer die
Anmeldung in dem Umfang prifen, wie dies zur Bestimmung der
offiziellen Klassifizierung in diesem friilhen Stadium erforderlich ist (siehe
X, 5).

Liegt die offizielle Klassifizierung der Anmeldung in mehr als einer Unter-
klasse oder in mehr als einer Hauptgruppe ("00") innerhalb einer Unter-
klasse, so sollten alle diese Klassifikationen zugeteilt werden. Die Klassifi-
zierung der eigentlichen Erfindung ist von allen zusatzlichen Klassi-
fikations- oder Indizierungscodes zu unterscheiden. Ferner muss in den
Fallen, in denen der eigentlichen Erfindung mehr als ein Klassifika-
tionssymbol zugeteilt wird, dasjenige Symbol, das nach Ansicht des
Prifers die Erfindung am besten kennzeichnet, oder wenn dies Schwierig-
keiten aufwirft, dasjenige Symbol, das die Erfindung kennzeichnet, fir die
die meisten Informationen gegeben werden, an erster Stelle angegeben
werden, z. B. um die weitere Zuteilung der Anmeldungen zu erleichtern.

Bei der Klassifizierung sollte der wahrscheinliche Inhalt der Anmeldung
nach einer etwaigen Anderung unberiicksichtigt bleiben, weil sich diese
Klassifizierung auf das erstrecken sollte, was in der veroffentlichten
Anmeldung, also in ihrer urspriinglich eingereichten Fassung, offenbart
worden ist. Andert sich aber die Ansicht des Priifers Uber den Erfin-
dungsgegenstand oder den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten
Fassung auf Grund der Recherche erheblich (z. B. auf Grund des
ermittelten Stands der Technik oder weil offensichtliche Unklarheiten
ausgeraumt wurden), so sollte er die Klassifizierung entsprechend andern,
wenn die Vorbereitungen fir die Veréffentlichung in diesem Stadium noch
nicht abgeschlossen worden sind.

5. Klassifizierung spater veréffentlichter Recherchenberichte

In Fallen, in denen der Recherchenbericht zum Zeitpunkt der Veroffentli-
chung der Anmeldung noch nicht verfiigbar ist und daher gesondert
veroffentlicht wird und in denen es der Prifer fir notwendig halt, die
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urspriingliche Klassifizierung aus den unter V, 4, letzter Absatz genannten
Grinden zu andern, sollte er die geanderte Klassifizierung auf dem
Recherchenbericht angeben und darauf hinweisen, dass es sich dabei um
die offizielle Klassifizierung im Gegensatz zu der auf der Anmeldung
verOffentlichten Klassifizierung handelt (die somit zu einer reinen "Klassifi-
zierung fur die Veroffentlichung" wird). Eine solche Klassifizierungs-
anderung sollte nur dann vorgenommen werden, wenn der Prifer voll und
ganz von deren Notwendigkeit Uberzeugt ist. Wird eine europaische
Patentanmeldung ohne den europaischen Recherchenbericht klassifiziert
und verdffentlicht (A2-Verdffentlichung), so wird der europaische Recher-
chenbericht nach der Veroffentlichung der Anmeldung erstellt und geson-
dert veroffentlicht (A3-Veroffentlichung). Es kann vorkommen, dass die
IPK im Zeitraum zwischen der Veroffentlichung der europaischen
Anmeldung (A2-Verdffentlichung) und der gesonderten Veroffentlichung
des Recherchenberichts (A3-Veroffentlichung) geandert wird. In diesem
Fall muss der Prifer fir den Recherchenbericht die Version der IPK
heranziehen, die zum Zeitpunkt der Veréffentlichung der Anmeldung gliltig
war.

6. Klassifizierung bei unklarem Gegenstand der Erfindung (z. B.
bei einer Teilrecherche)

Ist der Gegenstand der Erfindung nicht eindeutig, so muss sich die
Klassifizierung auf das stltzen, was die Erfindung zu sein scheint, soweit
sich dies ermitteln 1dsst. Wenn bei der Recherche Unklarheiten ausge-
raumt werden, muss die Klassifizierung entsprechend geandert werden
(siehe V, 4, letzter Absatz).

7. Klassifizierung bei mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung

Ergeben sich Einwande wegen mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung,
so mussen alle Erfindungen klassifiziert werden, weil in der veroffent-
lichten Anmeldung alle Erfindungen offenbart werden. Jede beanspruchte
Erfindung ist nach MaRgabe der Nummern V, 4 bis V, 6 zu klassifizieren.

8. Uberpriifung der offiziellen Klassifizierung

In der Regel werden die Anmeldungen nach Verlassen der Recherchen-
abteilung nicht systematisch daraufhin Gberprift, ob die vom Prifer vor-
genommene offizielle Klassifizierung richtig ist. Die Hauptdirektion "Tools
und Dokumentation” kann jedoch in dem fiir notwendig erachteten MaRe
Stichprobenverfahren einfihren, um sicherzustellen, dass die IPK richtig
und einheitlich angewendet wird. Es liegt natirlich im Ermessen des
Direktors, solche Stichproben in dem von ihm fiir notwendig gehaltenen
Male unter Berlcksichtigung der Erfahrung seiner Prifer zu veranlassen,
bevor die Anmeldungen seine Direktion verlassen.

Die letztinstanzliche Verantwortung fiir Entscheidungen in Klassifikations-
fragen liegt bei der Hauptdirektion "Tools und Dokumentation".
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STAND DER TECHNIK

1. Allgemeines

Die allgemeinen Erwagungen betreffend den Stand der Technik und die
Patentierbarkeit, insbesondere in Bezug auf die Beurteilung der Neuheit
und der erfinderischen Tatigkeit, sind in C-IV dargelegt.

2, Stand der Technik — miindliche Offenbarung usw.

Gemal Regel 33.1 a) und b) PCT werden miindliche Offenbarungen,
Benutzungen, Ausstellungen usw. nur dann als Stand der Technik
anerkannt, wenn sie auch Gegenstand einer schriftlichen Offenbarung
sind. Dagegen gilt eine Offentliche mindliche Beschreibung, Benutzung
usw. gemaR Art. 54 EPU grundséatzlich als Stand der Technik. Bei einer
europaischen Recherche sollte der Prifer jedoch eine miindliche Be-
schreibung usw. nur dann als Stand der Technik nennen, wenn ihm eine
schriftliche Bestatigung vorliegt oder wenn er aus anderen Griinden von
der Beweisbarkeit der Tatsachen Uberzeugt ist. Miindliche Offenbarungen
usw. werden gewohnlich eher von Einsprechenden im Einspruchs-
verfahren geltend gemacht (siehe D-V, 3).

3. Prioritat

Kbénnen die beanspruchten Prioritatstage in diesem Stadium nicht Uber-
pruft werden, so herrscht Unsicherheit hinsichtlich ihrer Gultigkeit; die
Recherche nach kollidierenden Anmeldungen sollte deshalb auf alle
verbffentlichten Anmeldungen ausgedehnt werden, deren friihester bean-
spruchter Prioritatstag der Anmeldetag der recherchierten Anmeldung ist
(nicht der bzw. die darin beanspruchten Prioritatstage) (siehe 1V, 2.3 und
XIl, 4).

4, Kollidierende Anmeldungen

4.1 Mogliche kollidierende europaische und internationale Anmel-
dungen

Wird die Recherche weniger als 18 Monate nach dem europaischen oder
internationalen Anmeldetag (d. h. dem Anmeldetag gemafR Art. 80 und
nicht dem bzw. den beanspruchten Prioritatstagen) durchgefiihrt, so wird
es im Allgemeinen zum Zeitpunkt der Recherche nicht mdglich sein, eine
vollstdndige Recherche nach mdoglichen kollidierenden européischen und
internationalen Anmeldungen durchzufiihren. Diese Recherche muss
daher in der Prifungsphase durch die Prifungsabteilung vervollstandigt
werden (siehe C-VI, 8.4).

4.2 Frihere nationale Rechte

Es kann auch nationale Anmeldungen eines oder mehrerer in der europai-
schen Anmeldung benannter Staaten geben, deren Anmeldetag vor dem
Anmelde- oder Prioritatstag der europaischen Anmeldung liegt, und die an
oder nach diesem Tag als nationale Anmeldungen oder Patente ver-
offentlicht worden sind. Obgleich solche Anmeldungen kein Hindernis fir
die Erteilung eines europaischen Patents, sondern nur einen Nichtig-
keitsgrund in den betreffenden Vertragsstaaten darstellen, kdnnen sie fir
den Anmelder wichtig sein (siehe C-lll, 8.4). Befinden sich derartige
Anmeldungen in der Dokumentation, so werden sie bericksichtigt und im
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Recherchenbericht besonders erwahnt (siehe X, 9.2 vi)). Jedoch sollten
zu diesem Zweck keine besonderen Anstrengungen bei der Recherche
unternommen werden (siehe IV, 2.3).

5. Bezugszeitpunkt fiir im Recherchenbericht aufgefiihrte
Dokumente; Anmeldetag und Prioritiatstag

5.1  Uberpriifung beanspruchter Prioritatstage

Kann die Glltigkeit des Prioritatsanspruchs im Recherchenstadium nicht
Uberprift werden (siehe Xll, 4), ist als Bezugszeitpunkt flr die Recherche
der von der Eingangsstelle erteilte Anmeldetag der europaischen Pa-
tentanmeldung zu wahlen (hinsichtlich des Bezugszeitpunkts fir die
Recherche bei kollidierenden Anmeldungen siehe jedoch VI, 3).

5.2  Zwischenliteratur

Die Recherchenabteilung bericksichtigt die zwischen dem friihesten
Prioritatstag und dem Anmeldetag verdffentlichten Dokumente, die als
solche im Recherchenbericht gekennzeichnet werden (siehe X, 9.2 iv)).
Hat eine Anmeldung mehrere Prioritdtsdaten, so ist hier zur
Kennzeichnung der genannten Dokumente das friheste Datum heran-
zuziehen. Der Prifer muss diese Daten berilicksichtigen, wenn er darliber
entscheidet, welche Dokumente im Recherchenbericht genannt werden
sollen; vorzugsweise sollte er Dokumente wahlen, die vor dem Prio-
ritatstag veroffentlicht worden sind. So hat er z. B. bei zwei Dokumenten,
von denen eines vor dem Prioritdtstag und das andere nach dem
Prioritatstag, aber vor dem Anmeldetag veréffentlicht worden ist, die
jedoch ansonsten in gleicher Weise bedeutsam sind, Ersteres zu wahlen
(siehe 1V, 3.1, zweiter Absatz).

5.3 Zweifel hinsichtlich der Glltigkeit des Prioritatsanspruchs;
Ausdehnung der Recherche

Fir die Untersuchung der Frage, ob und inwieweit die beanspruchte
Prioritat zu Recht besteht, ist die Prifungsabteilung zustandig. Wird
jedoch bei der Recherche Zwischenliteratur (siehe VI, 5.2) oder moglicher
Stand der Technik nach Art. 54 (3) ermittelt, sollte die Recherchen-
abteilung die Giiltigkeit des Prioritdtsanspruchs nach Méglichkeit Gber-
prufen (siehe XIl, 4, C-V, 1.2 - 1.5 und C-V, 2). Ferner sollten Dokumente,
aus denen ersichtlich ist, dass eine beanspruchte Prioritdt mdglicherweise
nicht zu Recht besteht (z. B. eine frGhere Anmeldung oder ein Patent des
gleichen Anmelders, woraus hervorgeht, dass die Anmeldung, deren
Prioritat beansprucht wird, unter Umstanden nicht die erste Anmeldung fir
die betreffende Erfindung ist), im Recherchenbericht angefiihrt werden
(siehe X, 9.2 viii)). Besondere Recherchenanstrengungen sollten zu
diesem Zweck in der Regel aber nicht durchgefiihrt werden, es sei denn,
dass hierfur ein besonderer Grund besteht, z. B. wenn die prioritats-
begrindende Anmeldung ein "Antrag auf Teilweiterbehandlung”
(continuation-in-part) einer friiheren Anmeldung ist, deren Prioritat nicht
beansprucht wird (siehe IV, 2.3 und C-V, 2.4.4). Mitunter kann auch die
Tatsache, dass das Wohnsitzland des Anmelders nicht mit dem Land der
prioritatsbegrindenden Anmeldung identisch ist, darauf hindeuten, dass
keine Erstanmeldung vorliegt, was eine gewisse Ausdehnung der Recher-
che rechtfertigt.

Wird die Recherche zu diesem Zweck ausgedehnt, so sollte sie sich auf
Folgendes erstrecken:
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i) Verdffentlichte Patentdokumente, die vor dem beanspruchten
Prioritatstag eingereicht worden sind (sofern es sich bei allen
Anmeldungen um denselben Anmelder handelt), beispielsweise:

Datum Anmeldung Gegenstand

01.03.98 GB1 eingereicht
30.05.98 GB2 eingereicht
30.05.99 EP1 eingereicht
(Prioritat von GB2 beansprucht)
10.09.99 GB1 verdffentlicht

> >

Bei der Recherche zu EP1 hat der Prifer die verdffentlichte Anmel-
dung GB1 ermittelt. GB1 kann fir den Prioritdtsanspruch von EP1
schadlich sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. Die ver-
offentlichte  GB1 sollte daher im Recherchenbericht als "L"-
Dokument gemaR X, 9.2 viii) a) angegeben werden.

ii) Veroffentlichte Patentdokumente, die die Prioritat einer Anmeldung
beanspruchen, die vor dem Prioritatstag der zu recherchierenden
Anmeldung eingereicht worden ist (wiederum sofern es sich bei
allen Anmeldungen um denselben Anmelder handelt), beispiels-
weise:

Datum Anmeldung Gegenstand

01.03.98 GB1 eingereicht
30.05.98 GB2 eingereicht
01.03.99 US1 filed

(Prioritat von GB1 beansprucht)
30.05.99 USH1 eingereicht

(Prioritat von GB2 beansprucht)
15.04.00 US1 verdffentlicht

> >» >»r>r

Die Veroffentlichung US1 wurde wahrend der Recherche zu EP1
gefunden. GB1 kann fiir den Prioritatsanspruch von EP1 schadlich
sein, weil sie vor GB2 eingereicht worden ist. US1, in der die
Prioritdt von GB1 beansprucht wird, sollte daher im Recherchen-
bericht als "L"-Dokument gemafR X, 9.2 viii) a) angegeben werden.

5.4  Nach dem Anmeldetag verdffentlichte Dokumente

Bei der Recherche werden in der Regel Dokumente, die nach dem Anmel-
detag der Anmeldung veroffentlicht worden sind, nicht berticksichtigt. Eine
gewisse Ausdehnung der Recherche ist jedoch zu bestimmten Zwecken
notwendig (siehe VI, 2 bis 4 und VI, 5.3).

Es kdnnen Situationen eintreten, in denen ein nach dem Anmeldetag ver-
offentlichtes Dokument bedeutsam ist; Beispiele hierfir sind ein spater
verodffentlichtes Dokument, das der Erfindung zu Grunde liegende Prinzi-
pien oder Theorien enthalt und somit zum besseren Verstandnis der
Erfindung nutzlich sein kdnnte, oder ein spater veroffentlichtes Dokument,
aus dem hervorgeht, dass die der Erfindung zugrundeliegenden Schluss-
folgerungen oder Tatbestande nicht zutreffen (siehe Art. 84 und C-lll, 6.3).
Die Recherche sollte zu diesem Zweck nicht ausgedehnt werden, aber
der Prifer kdnnte derartige Dokumente im Recherchenbericht angeben,
wenn sie ihm bekannt sind (siehe X, 9.2 v)).
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5.5 Unschadliche Offenbarungen

Offenbarungen einer Erfindung bleiben auflier Betracht, wenn sie nicht
frGher als sechs Monate vor der Einreichung der europaischen Patent-
anmeldung erfolgt sind und zuriickgehen auf einen offensichtlichen Miss-
brauch zum Nachteil des Anmelders oder seines Rechtsvorgangers oder
auf eine Schaustellung auf einer amtlichen oder amtlich anerkannten
internationalen Ausstellung. Die Recherchenabteilung sollte indessen im
Recherchenbericht Dokumente angeben, bei denen ihres Erachtens
Anlass zu der Annahme besteht, dass sie zu einer der in X, 9.2 viii) auf-
geflhrten Kategorien gehoren. Auch in diesem Fall ist daher der An-
meldetag als Bezugszeitpunkt fiir die Recherche zu wahlen (siehe VI, 5.1
und XlI, 4). Da die Frage des MiRbrauchs generell erst nach der Uber-
mittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche
(falls zutreffend, siehe XllI, 8) auftritt und die Offenbarung auf einer Aus-
stellung die Frage der Identitat der zur Schau gestellten Erfindung und der
beanspruchten Erfindung einschlief3t, soll die Untersuchung dieser Ange-
legenheit der Prifungsabteilung liberlassen werden.

6. Inhalt der Offenbarungen

6.1  Allgemeines

Die Recherchenabteilung wahlt in der Regel nur solche Dokumente zur
Angabe aus, die in der Recherchendokumentation vorliegen oder zu
denen sie in anderer Weise Zugang hat. So bestehen keine Zweifel Uber
den Inhalt der angegebenen Dokumente, da der Prifer im Allgemeinen
jedes der angegebenen Dokumente selbst eingesehen hat.

6.2 Angabe von Dokumenten, die nicht verfligbaren oder nicht in einer
Amtssprache des EPA veréffentlichten Dokumenten entsprechen

Unter gewissen Umstanden darf ein Dokument, dessen Inhalt nicht
nachgeprift worden ist, angegeben werden, sofern es gerechtfertigt ist zu
unterstellen, dass es inhaltlich mit einem anderen Dokument, das der
Prufer eingesehen hat, Ubereinstimmt; in diesem Fall sind beide Doku-
mente in der am Ende von X, 9.1.2 angefiihrten Weise im Recher-
chenbericht anzugeben. Der Prifer kann beispielsweise anstelle des vor
dem Anmeldetag in einer Nichtamtssprache des EPA veréffentlichten
Dokuments, das zur Angabe ausgewahlt worden ist, ein entsprechendes
Dokument (z. B. ein anderes Mitglied derselben Patentfamilie oder eine
Ubersetzung eines Artikels) in einer Amtssprache des EPA, das mogli-
cherweise nach dem Anmeldetag verdffentlicht worden ist, eingesehen
haben. Es darf auch unterstellt werden, dass der Inhalt einer Zusam-
menfassung im Originaldokument enthalten ist, sofern nicht ausdrtcklich
Gegenteiliges angegeben ist. Des Weiteren sollte unterstellt werden, dass
der Inhalt eines Berichts Uber eine mindliche Darlegung mit dieser
Darlegung Ubereinstimmt.

Wenn der Priifer ein Dokument anflihren will, dessen Sprache er nicht
ausreichend beherrscht, hat er sich davon zu Uberzeugen, dass das
Dokument bedeutsam ist (z. B. auf Grund einer Ubersetzung eines Kolle-
gen, eines gleichwertigen Dokuments oder einer Zusammenfassung in
einer dem Prufer bekannten Sprache oder auf Grund einer im Dokument
enthaltenen Zeichnung oder chemischen Formel oder nach Abfrage von
Datenbankindizes, die sich auf den technischen Inhalt des Dokuments
beziehen (siehe X, 9.1.3)).
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KAPITEL VII

EINHEITLICHKEIT DER ERFINDUNG
1. Allgemeines

1.1 Teilweiser europaischer Recherchenbericht

Entspricht die europaische Anmeldung nach Auffassung der Recherchen-  Regel 46
abteilung nicht den Anforderungen an die Einheitlichkeit der Erfindung

(siehe C-lll, 7), so recherchiert sie und erstellt den teilweisen europai-

schen Recherchenbericht nach Regel 46 (1) fir die Teile der Anmeldung,

die sich auf die zuerst in den Patentanspriichen erwahnte Erfindung (oder

Gruppe von Erfindungen, die eine Einheit darstellen,) beziehen. Der

teilweise europaische Recherchenbericht wird durch eine Aufzahlung der

einzelnen Erfindungen erganzt.

Was die Stellungnahme zur Recherche bei mangelnder Einheitlichkeit der
Erfindung betrifft, siehe XII, 6.

Bei der Bestimmung, welche Erfindung die in den Anspriichen zuerst
erwahnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von Erfindungen ist, beriick-
sichtigt der Prifer den Inhalt der abhangigen Anspriche, wobei An-
spriche, die lediglich selbstverstandliche Merkmale enthalten, auller
Betracht bleiben (siehe I, 3.8).

1.2 Aufforderung zur Zahlung weiterer Recherchengebiihren

Die Recherchenabteilung unterrichtet den Anmelder Uber die mangelnde  Regel 46 (1)
Einheitlichkeit der Erfindung in einer den Teilrecherchenbericht begleiten-
den Mitteilung und teilt ihm auBerdem mit, dass fur jede weitere, nach der
in den Patentanspriichen zuerst erwahnten Erfindung eine weitere
Recherchengebihr zu entrichten ist, wenn die Recherche auch diese
Erfindungen erfassen soll. Die Geblhrenzahlung muss innerhalb einer
von der Recherchenabteilung festgesetzten Frist erfolgen, die mindestens
zwei und hdchstens sechs Wochen betragt (Regel 46 (1)). Recherchen zu
den Erfindungen, fir die weitere Recherchengebiihren innerhalb der
gesetzten Frist entrichtet worden sind, werden von der Recherchen-
abteilung vorrangig behandelt. Der Recherchenbericht ist fir alle die Teile
der Anmeldung zu erstellen, die sich auf Erfindungen beziehen, fir die
Recherchengebihren entrichtet worden sind. Im Recherchenbericht wer-
den die einzelnen Erfindungen aufgefiihrt und der Gegenstand sowie die
entsprechenden Anspriche (oder Teile von Ansprichen — siehe
Regel 30 (2)) angegeben, fir die eine Recherche durchgefiihrt wurde.

1.3  Dokumente, die nur fir andere Erfindungen bedeutsam sind

Bei der Recherche zu der in den Anspriichen zuerst erwahnten Erfindung
kénnen zwar Dokumente ermittelt werden, die nur flr andere Erfindungen
bedeutsam sind, diese sind aber nicht notwendigerweise in den teilweisen
europaischen Recherchenbericht aufzunehmen. Allerdings missen sie
darin genannt werden, wenn sie die Grundlage fir einen nachtraglichen
Einwand ("a posteriori") wegen mangelnder Einheitlichkeit bilden (siehe C-
I, 7.6 und C-lll, 7.8).
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2, Verfahren bei mangelnder Einheitlichkeit

2.1 Antrag auf Erstattung weiterer Recherchengebilhren

Der Anmelder kann im Prifungsstadium der Behauptung, die Erfindung
sei nicht einheitlich, widersprechen und eine Erstattung einer oder
mehrerer der entrichteten weiteren Gebuhr verlangen. Halt die
Prifungsabteilung dies flir gerechtfertigt, so wird die betreffende Gebulhr
zurUckerstattet (siehe jedoch XIlI, 1.2).

2.2  Entscheidung Uber die Einheitlichkeit der Erfindung

Aus den vorstehenden Ausfihrungen wird deutlich, dass die
Entscheidung Uber die Einheitlichkeit der Erfindung bei den
Prifungsabteilungen liegt (siehe l1ll, 1.1). Die Kriterien, die in dieser
Hinsicht von der Recherchenabteilung anzuwenden sind, sollten daher
nicht von den MaRstdben abweichen, die von den Prifungsabteilungen
angewendet werden. Insbesondere sollte die Recherchenabteilung Ein-
wande wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht allein deshalb erheben,
weil die beanspruchten Erfindungen unterschiedlichen Klassifikations-
einheiten zugeordnet sind, bzw. nicht nur zu dem Zweck, die Recherche
auf bestimmte Abschnitte der Dokumentation, beispielsweise bestimmte
Klassifikationseinheiten, zu beschranken (siehe jedoch V, 7).

2.3 Vollstdndige Recherche trotz mangelnder Einheitlichkeit

In Ausnahmefallen ist der Prifer bei mangelnder Einheitlichkeit, vor allem,
wenn sie "a posteriori" festgestellt wird, in der Lage, fiir alle Erfindungen
mit geringem zusatzlichen Zeit- und Kostenaufwand eine vollstandige
Recherche durchzufihren und eine Stellungnahme zur Recherche zu
verfassen (falls zutreffend, siehe Xll, 8), und zwar vor allem dann, wenn
die Erfindungen unter dem Gesichtspunkt der erfinderischen Idee sehr
ahnlich sind. In diesen Fallen wird die Recherche fir die weitere(n) Erfin-
dung(en) zusammen mit der flr die in den Patentanspriichen zuerst
erwahnte Erfindung abgeschlossen. Alle Ergebnisse sollten dann in einen
einzigen Recherchenbericht aufgenommen werden, in dem der Einwand
mangelnder Einheitlichkeit erhoben wird und die verschiedenen Erfin-
dungen angegeben werden. Aus diesem Bericht geht ferner hervor, dass
die Recherchenabteilung den Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer
Recherchengebihren aufgefordert hat, weil alle Anspriiche ohne einen
Arbeitsaufwand, der eine solche Gebuhr gerechtfertigt hatte, recherchiert
werden konnten. In der Stellungnahme zur Recherche (falls zutreffend,
siehe XlI, 8) wird jedoch weiterhin am Einwand der mangelnden Ein-
heitlichkeit der Erfindung festgehalten (siehe XIlI, 6).

2.4  Erganzende europaische Recherche

Ergibt sich bei einer ergdnzenden europaischen Recherche im Anschluss
an eine internationale (PCT-) Recherche ein Problem in Bezug auf die
Einheitlichkeit der Erfindung, so sollte es die Recherchenabteilung mog-
lichst vermeiden, von dem in der internationalen Phase eingenommenen
Standpunkt abzuweichen, es sei denn,

i) die Patentanspriuche wurden vor Durchfihrung der erganzenden
europaischen  Recherche derart geandert (Art. 19 PCT,
Art. 34 (2) b) PCT, Regel 107 (1) b), Regel 109), dass die Einheit-
lichkeit der Erfindung — anders als bei den Ansprichen in der
internationalen Phase — nicht mehr gegeben ist,
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ii) die Auslegung des Erfordernisses der Einheitlichkeit der Erfindung
(Regel 13.1 - 13.3 PCT) in der internationalen Phase (durch die
Internationale Recherchenbehoérde, Art. 17 (3) PCT, und/oder die
mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte Behorde,
Art. 34 (3) PCT) war eindeutig unangemessen oder

iii) die erganzende europaische Recherche ergibt ein oder mehrere
Dokumente, die in der internationalen Phase nicht verfiigbar waren
und die a posteriori zu mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung
fihren (siehe C-lIl, 7.6 und C-lll, 7.8).

Eine gemal Regel 112 oder Regel 46 (1) bei mangelnder Einheitlichkeit
gezahlte Recherchengebihr wird zurlickgezahlt, wenn der Anmelder im
Verlauf der Prifung der europaischen Patentanmeldung durch die Pri-
fungsabteilung einen Erstattungsantrag stellt und die Prifungsabteilung
feststellt, dass die Aufforderung zur Zahlung der Recherchengebuihren
nicht gerechtfertigt war (siehe jedoch XIll, 1.2).
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KAPITEL VIII

GEGENSTANDE, DIE VON DER RECHERCHE AUSZUSCHLIESSEN
SIND

1. Allgemeines

Bei Recherchen zu europaischen Patentanmeldungen kann davon ausge-
gangen werden, dass die in Regel 39.1 PCT aufgefuhrten Gegenstande
nach dem EPU entweder als nicht gewerblich anwendbar gelten (Art. 57)
oder in dem Male, in dem sich die europaische Patentanmeldung auf
diese Gegenstande als solche bezieht, nach Art. 52 (2) bis (4) von der
Patentierbarkeit ausgeschlossen sind oder eine Ausnahme von der
Patentierbarkeit nach Art. 53 b) darstellen; soweit die Anspriiche solche
Gegenstande betreffen, werden sie mit Ausnahme bestimmter Behand-
lungsverfahren (siehe VIII, 2) nicht recherchiert. Zum Sonderfall der Stoff-
gemische zur Anwendung in Verfahren zur Behandlung des menschlichen
oder tierischen Korpers siehe VI, 2.

Obgleich fiir eine Entscheidung die Priifungsabteilung zustandig ist, bildet
sich die Recherchenabteilung hieriber eine Meinung, um die Stellung-
nahme zur Recherche zu verfassen (falls zutreffend, siehe Xll, 8) und um
beurteilen zu kénnen, ob die Recherche mdglicherweise zu beschranken
ist. Die Recherchenabteilung muss daher auch andere Patentierbarkeits-
erfordernisse als die der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit geman
C-1V, 2 bis 4 untersuchen.

Solche Situationen kénnen sich auch fir nur einige der Anspriiche oder
fur einen Teil eines Anspruchs ergeben. In diesen Fallen wird dies in der
Teilrecherche oder in der Erklarung, die nach Regel 45 an die Stelle des
Recherchenberichts tritt, angegeben.

2, Verfahren zur Behandlung des menschlichen oder tierischen
Korpers; Diagnostizierverfahren

Bei Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Korpers oder bei einem Diagnostizier-
verfahren, das am menschlichen oder tierischen Koérper vorgenommen
wird, ist zu bertcksichtigen, dass Erzeugnisse, insbesondere Stoffe oder
Stoffgemische, zur Anwendung in einem der vorstehend genannten Ver-
fahren nicht von der Patentierbarkeit ausgeschlossen sind, sofern die
Anwendung des Erzeugnisses in irgendeinem dieser Verfahren nicht
zum Stand der Technik gehort (siehe auch C-1V, 4.2). Anzumerken ist,
dass ein Patentanspruch der Form "Verwendung eines Stoffs oder Stoff-
gemischs X zur Herstellung eines Arzneimittels fir eine therapeutische
Anwendung Z" unabhéangig davon zuldssig sein kann, ob es sich um die
erste oder eine "weitere" therapeutische Anwendung handelt (siehe C-1V,
4.2).

Auch wenn ein Anspruch als Verfahren zur medizinischen Behandlung
abgefasst und aus diesem Grund nicht auf einen patentfahigen Gegen-
stand gerichtet ist, kann eine sinnvolle Recherche mdglich sein, wenn das
entscheidende technische Merkmal die Wirkung des Stoffs ist, zu der eine
Recherche durchgefiihrt werden kann. Sind allerdings spezifische Verfah-
rensmerkmale vorhanden (z. B. Dosieranweisungen flr den Benutzer,
Kombination einer pharmazeutischen mit einer physikalischen Therapie),
so ist eine sinnvolle Recherche unter Umstdnden nicht méglich. In
Zweifelsfallen sollte die Recherchenabteilung die Recherche in dem Male
durchflihren, in dem dies anhand der verfligbaren Recherchendokumen-
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tation mdglich ist. Unabhangig davon, ob solche Anspriche recherchiert
werden, sollte der Anmelder jedoch in der Stellungnahme zur Recherche
(falls zutreffend, siehe Xll, 8) darauf hingewiesen werden, dass solche
Gegenstande nicht gewerblich anwendbar sind (siehe XIl, 3).

3. Keine sinnvolle Recherche moglich

Eine Einschrankung der Recherche nach Regel 45 kann sich auch erge-
ben, wenn die Anmeldung den einschlégigen Erfordernissen des EPU so
wenig entspricht, dass eine sinnvolle Recherche aller oder einiger An-
spriiche bzw. eines Teils eines Anspruchs unméglich ist. In solchen Fallen
sollte die Recherchenabteilung eine sinnvolle Recherche in dem Male
durchfihren, in dem dies mdglich ist.

Was "sinnvoll" ist oder nicht, ist eine Tatfrage, die die Recherchen-
abteilung entscheiden muss. Wie sie ihr Ermessen austibt, hangt von der
Sachlage im Einzelfall ab. Es gibt natirlich Falle, in denen eine Recher-
che praktisch unmoglich ist, weil den vorgeschriebenen Erfordernissen
des EPU nicht entsprochen wird. Aber dies sind nicht die einzigen
Umstande, unter denen Regel 45 geltend gemacht werden kann. Der
Begriff "sinnvoll" sollte in verninftiger Weise ausgelegt werden.

Einerseits sollte der Begriff "sinnvoll" nicht so ausgelegt werden, dass
Regel 45 nur deshalb geltend gemacht wird, weil eine Recherche schwie-
rig ist. Andererseits kann es sein, dass ein bestimmter Anspruch theore-
tisch vollstandig recherchiert werden kénnte, die Recherchenabteilung bei
gebotener Beriicksichtigung der einschlagigen Vorschriften des EPU aber
dennoch zu dem Ergebnis gelangt, dass dies insofern nicht sinnvoll ware,
als es unter Berlcksichtigung beispielsweise der mdglichen weiteren Be-
arbeitung der Anmeldung nicht sachdienlich ware.

In anderen Fallen kann es sein, dass die Recherchenergebnisse selbst
recht bedeutungslos waren.

Eine — nicht erschopfende B Reihe von Beispielen soll veranschaulichen,
wann Regel 45 Anwendung finden kann:

i) Anspriiche nicht gestitzt; unzureichende Offenbarung

Ein Beispiel ware der Fall eines breiten oder spekulativen An-
spruchs, der nur von einer begrenzten Offenbarung gestitzt wird,
die lediglich einen kleinen Teil des Anspruchsumfangs abdeckt.
Macht die Anspruchsbreite eine sinnvolle Recherche des An-
spruchs in seiner Gesamtheit unmaoglich, so flhrt die Recherchen-
abteilung die Recherche auf der Grundlage der engeren, offen-
barten Erfindung durch. Dies kann bedeuten, dass die spezifischen
Beispiele recherchiert werden. In einem solchen Fall wird es oft de
facto unmdoglich sein, Gberhaupt eine vollstandige Recherche des
Anspruchs in seiner Gesamtheit durchzufiihren, weil er breit abge-
fasst ist. In anderen Fallen ware eine Recherche des Anspruchs in
seiner Gesamtheit nicht sachdienlich, da der Anspruch in einer
spateren Prifungsphase nicht haltbar ware. Dementsprechend
wird eine eingeschrankte Recherche durchgefiihrt. Die
Erfordernisse, die der Einschrankung zu Grunde liegen, waren hier
die ausreichende Offenbarung und die Stiitzung nach den Art. 83
und 84 (siehe C-lI, 4.9, 4.10; C-llI, 6).
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ii) Anspriiche nicht knapp gefasst

Ein Beispiel ware der Fall, in dem so viele Anspruche oder so viele
unter einen Anspruch fallende Md&glichkeiten vorliegen, dass die
Ermittlung des Gegenstands, flir den Schutz begehrt wird, Uber
Gebluhr erschwert wird. Eine Recherche, insbesondere eine voll-
standige Recherche, kann de facto unmdoglich oder alternativ nicht
sachdienlich sein, da der Anspruch oder Anspruchssatz in einer
spateren Prifungsphase nicht haltbar ware. Auch hier kann eine
Teilrecherche oder eine Erklarung, dass keine Recherche durch-
gefuhrt wurde, zweckmaRig sein, da die Anspriiche so wenig prag-
nant formuliert sind, dass sie eine sinnvolle Recherche unmdglich
machen (siehe Art. 84, C-lll, 5).

iii) Anspriche nicht deutlich

Ein Beispiel ware der Fall, dass der vom Anmelder zur Definition
seiner Erfindung gewahlte Parameter einen sinnvollen Vergleich
mit dem Stand der Technik unmoglich macht, weil vielleicht im
Stand der Technik nicht derselbe oder Gberhaupt kein Parameter
verwendet wurde. In einem solchen Fall kann der vom Anmelder
gewahlte Parameter unklar sein (siehe Art. 84, C-Ill, 4.7a). Der
Parameter kann so unklar sein, dass er eine sinnvolle Recherche
der Anspriuche bzw. eines Anspruchs oder eines Teils eines An-
spruchs unmdglich macht, weil die Ergebnisse jeglicher Recherche
sinnlos waren angesichts der Wahl des Parameters, die einen
vernunftigen Vergleich der beanspruchten Erfindung mit dem Stand
der Technik unmdglich macht. In diesem Fall ist eine Teilrecherche
(oder in Ausnahmefallen Uberhaupt keine Recherche) nach Regel
45 zweckmaRig, wobei die Recherche mdglicherweise auf die
Ausfihrungsbeispiele beschrankt wird, soweit sie verstandlich sind,
oder auf die Art und Weise, wie der gewlnschte Parameter
erhalten wird.

Diese Beispiele sind nicht erschépfend. Das Grundprinzip lautet, dass
sowohl fur den Anmelder als auch fir Dritte klar ersichtlich sein muss, was
recherchiert und was nicht recherchiert worden ist.

Ausnahmsweise kann die Recherchenabteilung nach ihrem Ermessen,
wenn sie dies fur zweckmaRig halt, den Anmelder informell um eine
Klarstellung bitten, bevor sie darlber entscheidet, ob die Recherche
hinsichtlich einiger oder aller Anspriiche oder eines Teils eines Anspruchs
beschrankt wird oder ob eine Erklarung ergeht, die nach Regel 45 den
Recherchenbericht ersetzt.

Werden die Mangel, die eine sinnvolle Recherche unmoglich gemacht
haben, spater durch Anderungen behoben oder wird ihr Vorliegen vom
Anmelder in der Sachprifungsphase erfolgreich widerlegt, so kann im
Prifungsverfahren eine zusatzliche Recherche durchgefiihrt werden
(siehe 1l, 4.2 und C-VI, 8.5).
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RECHERCHENDOKUMENTATION

1. Allgemeines

1.1 Organisation und Zusammensetzung der Dokumentation der
Recherchenabteilungen

Der Hauptanteil der Recherchendokumentation besteht aus einer Samm-
lung von Patentdokumenten, die in einer fir die Recherche geeigneten Art
und Weise systematisch zuganglich sind. Daneben stehen den Prifern
Zeitschriften und andere Veroffentlichungen der Fachliteratur zur Verfu-
gung. Diese Nichtpatentliteratur ist Gber interne und externe Datenbanken
zuganglich, die zum Teil in der Bibliothek in einer zur Einsichtnahme
geeigneten Art und Weise bereitstehen. Teile solcher Veroéffentlichungen,
zum Beispiel besonders relevante Artikel, werden ausgewahlt und den
Prufern direkt zuganglich gemacht, indem die Originale oder Kopien in die
systematische Dokumentation aufgenommen werden. Der systematisch
zugangliche Teil der Recherchendokumentation umfasst den nach den
Regeln 34 und 36.1 ii) PCT fur eine Internationale Recherchenbehdrde
geforderten Mindestprifstoff und geht noch etwas Uber diese Mindest-
anforderungen hinaus.

Auferdem haben die Recherchenabteilungen in Den Haag auch Zugang
zur Dokumentation des niederlandischen Amts flr gewerbliches Eigentum
(Bureau voor de Industriéle Eigendom) und die in Berlin zur Doku-
mentation des Technischen Informationszentrums Berlin des Deutschen
Patent- und Markenamts. Diese Dokumentationen sind jeweils im gleichen
Gebaude untergebracht und umfassen hauptsachlich eine numerische
Sammlung von Patentdokumenten und Patentblattern, eine beschrankte
Sammlung von systematisch geordneten Patentdokumenten (in erster
Linie fiir den Gebrauch durch die Offentlichkeit) und eine in der Bibliothek
bereitgehaltene Sammlung von technischen und juristischen Werken und
Zeitschriften. Die Situation in Den Haag ist in IX, 2 bis 5 beschrieben, die
in Berlin in IX, 6.

1.2  Systeme flr den systematischen Zugang

Allen Prifern stehen Rechner fiir die Recherche in der Recherchen-
dokumentation zur Verfiigung. Diese ermdbglichen unter anderem die
Nutzung der internen Klassifikation des EPA (ECLA), die auf der Interna-
tionalen Patentklassifikation (IPK) beruht, aber interne Feinunterteilungen
umfasst. Recherchen kénnen auch anhand anderer Klassifikations-
systeme und/oder Worter durchgefiihrt werden.

In Den Haag und Berlin ist die systematisch zugangliche Recherchen-
dokumentation auf vielen Gebieten der Technik auch in Papierform nach
einem Fachablagesystem (im Bedarfsfall mit Mehrfachklassifikation und
-ablage) geordnet, dem die interne Klassifikation des EPA zu Grunde
liegt.

1.3 Dateien

Die Hauptdirektion Tools und Dokumentation arbeitet bei den seit 1968
verbffentlichten Patentdokumenten mit einem computergefihrten Patent-
familiensystem, das mit einem System klassifizierter Bestandsverzeich-
nisse verbunden ist (fur altere Dokumente stehen hand- oder maschinen-
geschriebene Listen zur Verfiigung). Das Familiensystem wird in Zusam-
menarbeit mit den nationalen Patentdmtern durch Austausch von Neu-
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zugangen standig auf den neuesten Stand gebracht. Mit Hilfe dieser
Systeme kénnen die Prifer entsprechende Patente anderer Lander ("Fa-
milienmitglieder") und die Klassifizierung von Patentdokumenten fest-
stellen.

2, Systematisch geordnete Patentdokumente

21 PCT-Mindestprifstoff

Die systematisch zugangliche Recherchendokumentation umfasst die
gemall Regel34.1b)i) und c¢) PCT zum PCT-Mindestprifstoff
gehdrenden nationalen Patentdokumente:

i) die im Jahre oder nach dem Jahre 1920 vom friheren deutschen
Reichspatentamt, von Frankreich, der Schweiz (nur in deutscher
und franzdsischer Sprache), dem Vereinigten Konigreich, der
Bundesrepublik Deutschland und von den Vereinigten Staaten von
Amerika erteilten Patente und/oder verdffentlichten Patentanmel-
dungen;

ii) die von Frankreich erteilten Gebrauchszertifikate und/oder ver-
offentlichten Anmeldungen fir solche Zertifikate;

iii) die von Osterreich, Australien und Kanada nach 1970 erteilten
Patente und/oder verdéffentlichten Patentanmeldungen, in denen
keine Prioritat in Anspruch genommen wird, so wie sie von diesen
Landern ausgewahlt und zur Verfligung gestellt worden sind;

iv) die Zusammenfassungen der von Japan, der ehemaligen Sowijet-
union und der Russischen Fdderation erteilten Patente und/oder
veroffentlichten Patentanmeldungen in englischer Sprache sowie
die von der ehemaligen Sowjetunion und der Russischen Fodera-
tion erteilten Erfinderscheine, fir die Zusammenfassungen in engli-
scher Sprache allgemein verfiigbar sind.

Ebenfalls einbezogen sind die verdffentlichten internationalen (PCT-) und
regionalen (z. B. europaischen) Patentanmeldungen, Patente und Erfin-
derscheine (Regel 34.1 b) ii) PCT).

2.2 Andere nationale Patentdokumente

Die Recherchendokumentation umfasst ferner die folgenden nationalen
Patentdokumente:

i) vor 1920 von Deutschland, Frankreich und dem Vereinigten Kdénig-
reich veroffentlichte Patente,

i) von den Niederlanden verdéffentlichte Patente und Patentanmel-
dungen (ab 1912),

iii) von Belgien seit 1926 und von Luxemburg seit 1946 verdffentlichte
Patente.

Anmerkung: Ein kleiner Teil dieser Patente, die in deutscher oder
franzosischer Sprache veroffentlicht sind und in denen keine Prioritat in
Anspruch genommen wird, ist mit dem unter 1X, 2.1 iii) genannten Teil des
PCT-Mindestprifstoffs vergleichbar.
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2.3  Unveroffentlichte Patentanmeldungen

Da die Durchfihrung der abschlieRenden Recherche nach kollidierenden
Anmeldungen, die zum Zeitpunkt der eigentlichen Recherche noch nicht
verdffentlicht sind, den Prifungsabteilungen Ubertragen wird, befinden
sich unter den Dokumenten, die im Recherchenbericht aufgefihrt werden
koénnen, keine unveroffentlichten Patentanmeldungen (siehe VI, 4.1).

2.4 Recherchenberichte

Die amtlichen europaischen und internationalen (PCT-)Recherchen-
berichte werden gewohnlich zusammen mit den europaischen und inter-
nationalen Anmeldungen verdffentlicht und zusammen mit diesen An-
meldungen in die Recherchendokumentation aufgenommen. Die amtli-
chen Recherchenberichte flir nationale Anmeldungen sowie inoffizielle
Recherchenberichte werden ebenfalls in diese Dokumentation aufgenom-
men, soweit sie der Offentlichkeit zugénglich sind. Recherchenberichte,
die der Offentlichkeit normalerweise nicht oder noch nicht in Form eines
veroffentlichten Dokuments zuganglich sind, werden getrennt von den
Dokumenten Uber den Stand der Technik in die Dokumentation fur die
manuelle Recherche aufgenommen, und Recherchen darin sind nicht bei
allen Anmeldungen obligatorisch.

2.5 Aufbewahrung der Dokumente fiir die manuelle Recherche

Die Dokumentation flir die manuelle Recherche besteht aus Papierkopien,
die lose in Mappen liegen, die ihrerseits in in Facher unterteilten Schran-
ken aufbewahrt werden; diese Schranke befinden sich in Lagerraumen in
der Nahe der Raume der Prifer, in welche die Mappen gebracht werden,
wenn sie fur Recherchenzwecke bendtigt werden, oder direkt in den
Raumen der Prifer.

Um den Umfang der Dokumentation fiir die manuelle Recherche und der
Klassifikationsarbeit zu verringern, wird jedes Mal, wenn eine Anmeldung
als solche oder als erteiltes Patent neu veroffentlicht wird, normalerweise
nur eines dieser Dokumente in die Dokumentation fir die manuelle
Recherche aufgenommen.

2.6 Patentfamiliensystem

Das EPA unterhalt ein Patentfamiliensystem, das auf den Anmelde- und
Prioritatsdaten der in den Datenbanken des EPA gespeicherten Patent-
dokumenten beruht. Beim Sichten von Patentdokumenten am Bildschirm
wird in der Regel nur ein stellvertretendes Dokument einer Patentfamilie
angezeigt, aber es gibt Links zu den anderen Mitgliedern der Patent-
familie.

Die Praxis, nicht alle Mitglieder einer Patentfamilie in die Dokumentation
flr die manuelle Recherche aufzunehmen (wie von der WIPO akzeptiert),
wird weitgehend befolgt. Bei den nach 1968 verdéffentlichten Patentdo-
kumenten erfolgt dies unter Verwendung des Patentfamiliensystems; bei
alteren Dokumenten wird dies in erster Linie im Rahmen von Umklassi-
fizierungsvorhaben durchgefihrt, wobei die Mdglichkeit besteht, die Fami-
lieninformationen in den Datenbanken entsprechend zu aktualisieren. Bei
manuellen Recherchen konnen die Priifer sich des Patentfamiliensystems
bedienen, um andere Familienmitglieder festzustellen, die dann in den
Bilddatenbanken abgerufen oder, wenn notwendig, in der numerisch
geordneten Dokumentation nachgeschlagen werden kénnen.
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Was Neuzugange anbelangt, so werden die Familienmitglieder, die
klassifiziert und in die Dokumentation fiir die manuelle Recherche aufge-
nommen werden sollen, nach folgenden Verfahren ausgewahit:

i) Veroéffentlichte europaische Patentanmeldungen und veréffentlichte
internationale Patentanmeldungen, in denen das EPA bestimmt ist,
werden in die Dokumentation fir die manuelle Recherche auf-
genommen.

i) Das Familienmitglied, das zuerst in der entsprechenden Direktion
der Hauptdirektion Tools und Dokumentation eingeht oder dessen
bibliografische Daten zuerst in dieser Direktion zur Eingabe in den
Computer vorliegen, wird in die Dokumentation fir die manuelle
Recherche aufgenommen, soweit es keine Anmeldung gemaf i)
betrifft.

iii}) Bei (fast) gleichzeitigem Eingang wird den in deutscher, englischer
oder franzdsischer Sprache verdffentlichten Dokumenten der
Vorzug gegeben.

iv) Wenn das erste Familienmitglied, das in die Dokumentation fir die
manuelle Recherche aufgenommen worden ist, nicht in einer der
Amtssprachen abgefasst ist und ein weiteres Familienmitglied ein-
geht, das zum Mindestprufstoff gehort, so wird dieses Dokument
ebenfalls in die Dokumentation fir die manuelle Recherche
aufgenommen (insbesondere das erste, wenn mehrere Dokumente
eingehen).

V) Ausnahmsweise, z. B. in komplizierten Bereichen der Technik,
kann ein zusatzliches Familienmitglied in die Dokumentation fir die
manuelle Recherche aufgenommen werden, wenn die darin ent-
haltene Information umfassender oder besser dargestellt ist (z. B.
US-Patente).

Die Auswahl der Dokumente fiir die Dokumentation fir die manuelle
Recherche nach dem Patentfamiliensystem erfolgte bisher in einigen
Punkten nach etwas anderen Regeln; fir diese Dokumente wird grund-
satzlich die bisherige Situation beibehalten; wenn jedoch ein Grund be-
steht, den Inhalt eines bestimmten Gebiets zu Uberprifen (beispielsweise
im Falle einer Umklassifizierung), so wird diese Gelegenheit dazu benutzt,
den Inhalt der Dokumentation fiir die manuelle Recherche im Rahmen des
Méglichen den vorstehend beschriebenen Gegebenheiten bei den neuen
Dokumenten anzupassen.

3. Systematisch geordnete Nichtpatentliteratur

3.1 Zeitschriften, Protokolle, Berichte, Blicher usw.

Die systematisch zugangliche Recherchendokumentation umfasst die
malgeblichen Artikel der von der zustdndigen WIPO-Behoérde fest-
gelegten Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprufstoff gehoren,
sowie aus anderen, von den Prifern fur nitzlich erachteten Zeitschriften.
In der Regel werden Kopien der Artikel, die als maligeblich angesehen
und somit fir Recherchenzwecke ausgewahlt wurden, mit einem fiktiven
Landercode "XP" in die Datenbanken fir die Recherche aufgenommen,
gescannt, um sie der elektronischen "BNS"-Sammlung hinzuzufligen, und
gegebenenfalls in die Dokumentation flir die manuelle Rechercher
aufgenommen.
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Zusatzlich erwirbt das EPA noch viele andere Zeitschriften einschlieRlich
Sekundarliteratur. Es bezieht auch Konferenzprotokolle, Berichte, Blicher
usw., die alle drei Amtssprachen des EPA sowie die verschiedenen
technisch wichtigen geografischen Zonen abdecken. Einzeldokumente
werden insoweit fur die Aufnahme in die Online-Dokumentation und die
Dokumentation fiir die manuelle Recherche ausgewahlt, als sie eine
nutzliche Ergénzung des Stands der Technik darstellen, wie er im Grofien
und Ganzen aus den systematisch zuganglichen Patentdokumenten her-
vorgeht; es handelt sich dabei in erster Linie um grundlegende Artikel aus
Zeitschriften oder um Konferenzprotokolle oder Berichte.

3.2  Aufbewahrung der Nichtpatentliteratur fir die manuelle Recherche

Wenn Kopien von nicht zur Patentliteratur gehérenden Veréffentlichungen
in die Recherchendokumentation aufgenommen werden, so werden diese
zusammen mit den Patentdokumenten mit der gleichen Klassifikation
aufbewahrt, normalerweise in getrennten Mappen (siehe IX, 2.5). Da die
Erfahrung gezeigt hat, dass viele dieser Veroffentlichungen nach einigen
Jahren (z. B. finf Jahren) nur noch geringe Bedeutung flir die Recherche
haben, kénnen die uninteressant gewordenen Schriften entfernt werden.
Die Zeitschriften und andere Schriften der Nichtpatentliteratur selbst wer-
den, wie in Bibliotheken Ublich, gelagert und etwas langer (z. B. 10 Jahre)
aufbewahrt, damit sie spater noch konsultiert oder kopiert werden kénnen.
Diese Schriften werden zusammen mit anderen Dokumenten der Nicht-
patentliteratur aufbewahrt, die flr andere als die unter 1X, 5 genannten
Zwecke gehalten werden.

4. Patentdokumente in der Sammlung der Bibliothek des nieder-
landischen Amts fiir gewerbliches Eigentum (Bureau voor de
Industriéle Eigendom)

4.1 Numerische Sammlung von Patentdokumenten

Die numerische Sammlung des niederlandischen Amts fir gewerbliches
Eigentum (BIE) umfasst die nationalen Patentdokumente, die zu dem in
Regel 34.1 b) i) und c) PCT beschriebenen PCT-Mindestpriifstoff gehdren
(siehe auch IX, 2.1), sowie Patentdokumente einer Reihe von Landern,
die nicht zum PCT-Mindestprifstoff gehéren. Bei manchen Landern
umfasst sie auch vor 1920 verdffentlichte Patentdokumente oder
Zusammenfassungen. Jeden Monat wird eine vollstandige aktualisierte
Liste ("Maandelijks Overzicht Octrooipublicaties") veréffentlicht; sie steht
in der Bibliothek des BIE zur Verfiigung.

Die Sammlung enthalt ferner die Patentblatter aller in der Liste genannten
Lander, die in einigen Fallen sogar weiter zurickgehen als die Patent-
sammlungen selbst.

4.2  Aufbewahrung
Die Sammlung umfasst numerische Akten, die in erster Linie aus
gebundenen Papierkopien bestehen. Die Akten einiger Lander stehen

teilweise oder vollstandig auf CD-ROM, Mikrofilm oder Mikrofiche zur
Verflgung.

4.3  Systematisch geordnete Patentdokumente

Diese relativ kleine Sammlung ist in erster Linie fur den Gebrauch durch
die Offentlichkeit bestimmt. Sie umfasst Folgendes:

i) von den Niederlanden herausgegebene Patentdokumente ab 1912
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ii) nach der Prifung verédffentlichte Patentanmeldungen der Bundes-
republik Deutschland ab 1957

iii) vom EPA verdffentlichte Patentanmeldungen ab 1978
iv) nach dem PCT verdffentlichte Patentanmeldungen ab 1985

Diese Dokumente sind bis 1973 bzw. 1975 nach der nationalen niederlan-
dischen bzw. deutschen Patentklassifikation und danach gemafR der
Internationalen Patentklassifikation geordnet (im Fall der deutschen und
europaischen Anmeldungen: auf die Dokumente gedruckt oder ge-
stempelt).

4.4  Artder Benutzung

Sowohl der Lesesaal als auch das Magazin sind den Benutzern zugang-
lich. Die Unterlagen werden normalerweise im Selbstbedienungsverfahren
benutzt; im Bedarfsfall kann Bibliothekspersonal hinzugezogen werden.
Im Lesesaal stehen Sichtgerate fur die Dokumente auf Mikrofilm sowie
CD-ROM-Workstations zur Verfigung, und in allen Stockwerken sind
Kopiergerate vorhanden; es ist nicht gestattet, Patentdokumente aus der
Bibliothek zu entfernen.

5. Nichtpatentliteratur, die nach Art einer Bibliothek zuganglich
ist

5.1  Zusammensetzung

Neben der Nichtpatentliteratur, die in erster Linie fir Recherchenzwecke
zur Verfigung steht (siehe IX, 3), umfasst die Nichtpatentliteratur, die
nach Art einer Bibliothek zugéanglich ist, auch solche Literatur, die primar
als Informations- und Bildungsmaterial fir die Prifer dient, und zwar
sowohl in Bezug auf Informationen Uber den allgemeinen technischen
Hintergrund als auch in Bezug auf die jingste technische Entwicklung.
Das EPA hat mehr als 1 000 Zeitschriften abonniert und besitzt ungefahr
20 000 Fachbicher. Darlber hinaus umfasst die Sammlung viele
Berichte, Broschiren usw. Internet-gestitzte Dokumentlieferdienste von
Verlagen stehen den Priifern in Form einer virtuellen Bibliothek (Electronic
Virtual Library - EVL) zur Verfigung, die am Prifer-PC genutzt werden
kann.

5.2  Artund Ort der Aufbewahrung

Die Fachbibliothek des EPA ist stark dezentralisiert, z. B. bis auf die
Ebene der Direktionen oder — in Ausnahmefallen B sogar bis hinab zu den
einzelnen Prifern. In den meisten Stockwerken des Gebaudes, in denen
Prifer arbeiten, stehen ein oder mehrere Bibliotheks- und Lesesale zur
Verflgung; Kopiergerate befinden sich in der Nahe. Die Dokumente
dirfen normalerweise nicht aus den Bibliotheksraumen entfernt werden,
sondern mussen an Ort und Stelle eingesehen und dann gegebenenfalls
zum weiteren Studium oder Gebrauch kopiert werden. Es gibt einen
Online-Katalog, der ein vollstandiges Verzeichnis nach der Patentklassi-
fikation enthalt und angibt, wo die einzelnen Verdffentlichungen aufbe-
wahrt werden.
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5.3 Sammlung des niederlandischen Amts fiir gewerbliches Eigentum
(Bureau voor de Industriéle Eigendom)

Das niederlandische Amt fir gewerbliches Eigentum (BIE) besitzt
ebenfalls eine Sammlung von Fachzeitschriften, Fachbiichern, Berichten
usw. fir seine Prifer.

Die allgemeinen Veréffentlichungen und die Verdffentlichungen auf dem
Gebiet der Chemie sowie viele altere Buchausgaben werden in der Aus-
legehalle aufbewahrt, wahrend sich der Rest weitgehend in den Raumen
der jeweiligen Prufer befindet.

Das niederlandische Amt fir gewerbliches Eigentum besitzt ferner eine
grolle Sammlung juristischer Zeitschriften und Veroffentlichungen Gber
spezielle Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Diese Sammlung
befindet sich ebenfalls in der Auslegehalle. Fir beide Teile werden
Kataloge gefihrt.

6. Recherchendokumentation an den verschiedenen Dienstorten
des EPA

6.1 Elektronische Recherchendokumentation

An allen Dienstorten des EPA ist dieselbe elektronische Recherchendoku-
mentation zuganglich.

6.2 Recherchendokumentation in Papierform

Die Recherchendokumentation in Papierform der Dienststelle Berlin weist
vor allem folgende Unterschiede gegentber der Dokumentation in Den
Haag auf: Sie umfasst die Gebrauchsmuster der Bundesrepublik Deutsch-
land sowie die Patentdokumente Osterreichs und der Deutschen Demo-
kratischen Republik, wahrend die Patentdokumente Belgiens und
Luxemburgs erst ab 1978 und die der Niederlande Uberhaupt nicht
enthalten sind.

Der Unterhalt dieser Dokumentation in Papierform wird nicht fortgefuihrt
auf Gebieten der Technik, auf denen sie — entweder auf Grund des
zunehmenden Einsatzes elektronischer Instrumente oder auf Grund einer
Konzentration der technischen Gebiete, auf denen Recherchen vorge-
nommen werden (aktive Gebiete) — wenig genutzt wird.

Die in der Dienststelle Berlin zur Verfigung stehende Nichtpatentliteratur
umfasst zurzeit Abonnements fir 360 Zeitschriften, einschliellich der
Liste von Zeitschriften, die zum PCT-Mindestprifstoff gehdren, sowie
ungefahr 21 000 Biicher.

7. Recherchendokumentation in nationalen Amtern, denen die
Durchfiihrung von Recherchen fiir das EPA iibertragen ist

7.1 Vom EPA bereitgestellte elektronische Recherchendokumentation

Das EPA gewahrt den nationalen Amtern seiner Mitgliedstaaten Zugriff
auf seine in IX, 1.3 bis 2.3 beschriebene elektronische Recherchendoku-
mentation.

Bei anderen Dokumentationen des EPA, die von kommerziellen Daten-
bankanbietern bereitgestellt werden, kann der Zugriff je nach den zwi-
schen dem EPA und dem Datenanbieter vereinbarten Konditionen fir die
Datenlieferung Beschrankungen unterworfen sein. Es sind aber geson-
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derte Vereinbarungen zwischen nationalen Amtern und Datenanbietern
maglich.

7.2  Zusatzliche Recherchendokumentation der nationalen Patentamter

Einigen nationalen Patentamtern steht eine nationale Dokumentensamm-
lung in Papier- oder elektronischer Form zur Verfigung, zum Teil in
anderen Sprachen als den Amtssprachen des EPA. Auch diese Doku-
mentation kann gegebenenfalls bei der Durchflihrung von Recherchen fiir
das EPA genutzt werden.
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KAPITEL X

RECHERCHENBERICHT

1. Allgemeines

Die Ergebnisse der Recherche werden in einem Recherchenbericht fest-
gehalten. Der Umfang des Recherchenberichts kann beschrankt werden.
Dafur gibt es verschiedene Mdglichkeiten:

i) Anspriiche gelten wegen Nichtzahlung der Anspruchsgebihren als
zurickgenommen (Regel 31 (1), (2), siehe lll, 3.4)

ii) eine Erklarung, die nach Regel 45 an die Stelle des Recherchenbe-
richts tritt (siehe Kapitel VIII)

iii}) ein Teilrecherchenbericht nach Regel 45 (siehe Kapitel VIII)

iv) ein teilweiser europaischer Recherchenbericht wegen mangelnder
Einheitlichkeit nach Regel 46 (1)

V) ein  erganzender  europaischer = Recherchenbericht nach
Art. 157 (2) a) kann aus den in i), iii) oder iv) genannten Griinden
ein Teilbericht sein oder durch eine Erklarung nach ii) ersetzt
werden (bei nichtentrichteten Anspruchsgebiihren fir eine ergan-
zende europaische Recherche ist Regel 110 (1), (2) anzuwenden)

Die Recherchenberichte der unter i) bis iii) genannten Art (und der in v)
genannten Art, soweit nur i) bis iii) zutreffend) werden dem Anmelder
zugestellt, verdffentlicht und von der Prifungsabteilung als Grundlage fir
das Prifungsverfahren verwendet. Ein Teilrecherchenbericht nach
Regel 46 (1) (siehe oben Ziffer iv)) wird nur dem Anmelder zugestellt, aber
gemal Art. 128 (4) im offentlichen Teil der Prifungsakte zur Einsicht
zuganglich gemacht.

Auler in den unter XIl, 8 genannten Ausnahmefallen ergeht zusammen
mit dem europaischen Recherchenbericht bzw. dem erganzenden euro-
paischen Recherchenbericht eine Stellungnahme zur Recherche, in der
die Recherchenabteilung beurteilt, ob die Anmeldung und die Erfindung,
die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPU zu erfillen
scheinen (siehe XIll, 1.1). Der europaische Recherchenbericht bzw. der
erganzende europaische Recherchenbericht bildet zusammen mit der
Stellungnahme zur Recherche den erweiterten europaischen Recher-
chenbericht (EESR).

Fir die Erstellung des europaischen Recherchenberichts ist die Recher-
chenabteilung zustandig. Sie ist zudem verantwortlich fir die Erstellung
von internationalen Recherchenberichten und von Recherchenberichten
fir die Amter fiir gewerbliches Eigentum bestimmter Vertragsstaaten
(siehe X, 2,11, 4.4, 11, 4.5und Il, 4.6).

Das vorliegende Kapitel enthalt die Anleitungen, die fir die ordnungs-
gemale Erstellung des Recherchenberichts durch den Prifer notwendig
sind.

Der Recherchenbericht darf keine anderen Angaben (insbesondere
Meinungsaufierungen, Begrindungen, Argumente oder Erlauterungen)
als die im Formblatt vorgesehenen oder die in Ill, 1.1 und 1.2 oder X,
9.2 viii) genannten enthalten. Dies gilt jedoch nicht fir die Stellungnahme
zur Recherche (siehe XIl, 3).
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2. Arten von Recherchenberichten, die das EPA erstellt

Das EPA erstellt Recherchenberichte verschiedener Art, und zwar

i) europaische Recherchenberichte (siehe 1l, 4.1) einschlieflich nach
Regel 112 erstellte europaische Recherchenberichte,

ii) erganzende europaische Recherchenberichte zu PCT-Anmeldun-
gen (siehe ll, 4.3),

iii) internationale Recherchenberichte im Rahmen des PCT (siehe
I, 4.4),

iv) Berichte Uber Recherchen internationaler Art (siehe I, 4.5),

V) Berichte Uber "Standardrecherchen" auf der Grundlage eines Pa-
tents oder einer Patentanmeldung aus einem beliebigen Land der
Welt,

Vi) Recherchenberichte fiir nationale Patentamter (siehe Il, 4.6) und
vii)  Recherchenberichte im Rahmen von Sonderaufgaben.

Ferner werden im Prifungsverfahren bei Bedarf Vermerke mit den Ergeb-
nissen zusatzlicher Recherchen erstellt , aber nicht verodffentlicht (siehe I,
4.2). Die darin aufgefuhrten Dokumente kdénnen jedoch im Prifungs-
verfahren verwendet werden (siehe C-VI, 8.5).

Das vorliegende Kapitel legt nur die Erfordernisse fir die Recherchenbe-
richte gemal i) bis v) fest; ungeachtet dessen sollten aber sdmtliche vom
EPA erstellten Recherchenberichte méglichst in gleicher Form gestaltet
werden.

3. Form und Sprache des Recherchenberichts

3.1 Form

Der Standardrecherchenbericht wird vom Prifer erstellt und besteht aus
einem Hauptblatt, das bei allen Recherchen zu verwenden ist, um die
wichtigsten Angaben Uber die Recherche festzuhalten, namlich

i) die Nummer der Anmeldung,

i) die Klassifikation der Anmeldung,

iii) die recherchierten Sachgebiete,

iv) die bei der Recherche ermittelten bedeutsamen Dokumente und
v) den Namen des Priifers, der die Recherche durchgefiihrt hat,

sowie aus dem Erganzungsblatt A und in bestimmten Fallen auch dem
Erganzungsblatt B.

Das Erganzungsblatt A dient zur Angabe, ob die Bezeichnung, die
Zusammenfassung in der vom Anmelder eingereichten Fassung und die
Abbildung, die mit der Zusammenfassung veroffentlicht werden soll,
genehmigt oder gedndert wurden, sowie zur Angabe der Ubersetzung der
Bezeichnung in den beiden anderen Amtssprachen (siehe X, 7).

Das Erganzungsblatt B ist auszufiillen, wenn die Recherche beschrankt
wurde, d.h. wenn geblhrenpflichtige Anspriche nicht recherchiert
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wurden, weil keine Anspruchsgebiihren entrichtet worden sind (siehe IlI,
3.4), wenn mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung vorliegt (siehe Kapitel
VIl) oder wenn eine sinnvolle Recherche nicht mdglich ist, so dass ein
Teilrecherchenbericht erstellt wurde oder der Recherchenbericht voll-
standig durch eine Erkldrung gemal Regel 45 ersetzt wurde (siehe
Kapitel VIII).

Datumsangaben im Bericht haben der WIPO-Norm ST.2 zu entsprechen.
3.2  Sprache

Der Recherchenbericht oder die Erkldrung gemal Regel 45, die ihm
beigeflgt ist bzw. ihn ersetzt, wird in der Verfahrenssprache abgefasst.

4, Kennzeichnung der Patentanmeldung und Angabe der Art des
Recherchenberichts

Auf dem Hauptblatt und den Erganzungsblattern wird die Nummer der
europaischen Patentanmeldung angegeben.

Die Art des Recherchenberichts wird im Bericht angegeben.

Bei gemeinsamer Veroffentlichung der Anmeldung und des Recher-
chenberichts wird das Hauptblatt des Berichts mit A1 (WIPO-Norm ST.16)
gekennzeichnet. Wird die Anmeldung vor dem Recherchenbericht ver-
offentlicht, so wird das Hauptblatt mit A2 (WIPO-Norm ST.16) gekenn-
zeichnet. Der spatere Recherchenbericht wird auf einem neuen Hauptblatt
erstellt, das mit A3 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet ist. Handelt es
sich bei dem Recherchenbericht um einen erganzenden Bericht zu einer
internationalen Anmeldung, so wird er auf einem neuen Hauptblatt erstellt,
das mit A4 (WIPO-Norm ST.16) gekennzeichnet ist.

5. Klassifikation der Patentanmeldung

Das offizielle Klassifikationssymbol bzw. die offiziellen Klassifikations-
symbole der europaischen Patentanmeldung werden nach MalRRgabe von
V, 4 auf dem Hauptblatt des Berichts angegeben.

Wird die Anmeldung vor Erstellung des Recherchenberichts verdffentlicht
(A2-Veroffentlichung, siehe X, 4), so erstellt der Priifer das Erganzungs-
blatt A vor der Verdffentlichung der Anmeldung. In solchen Fallen enthalt
das Erganzungsblatt A alle in X, 7 genannten vorgeschriebenen Infor-
mationen wie auch die offizielle Klassifikation der Anmeldung (zu Fallen,
in denen es der Anmeldung an Einheitlichkeit mangelt, siehe V, 7).

Wird in der Folge der Recherchenbericht erstellt (A3-Veroéffentlichung,
siehe X, 4), so wird die offizielle Klassifikation der Anmeldung auf dem
gesondert verodffentlichten Recherchenbericht wiederholt. Hat der Prifer
die offizielle Klassifikation gedndert (d. h. unterscheidet sich die in der
veroffentlichten A2-Anmeldung angegebene offizielle Klassifikation von
der im spater veroffentlichten A3-Recherchenbericht genannten — siehe V,
4), so erscheint auf dem spater verdffentlichten A3-Recherchenbericht
diese geanderte Klassifikation (siehe V, 5).

6. Recherchierte Sachgebiete

Obgleich nach dem EPU nicht vorgesehen ist, dass im europaischen
Recherchenbericht die in die Recherche einbezogenen Sachgebiete
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aufgeflihrt werden, werden die betreffenden IPK-Symbole bis zum Unter-
klassenniveau in Listenform im Recherchenbericht angegeben.

Falls der Recherchenbericht ganz oder teilweise auf einer friheren
Recherche fir eine Anmeldung mit einem gleichartigen Gegenstand
beruht, sind im Bericht auch die Teile der Dokumentation anzugeben, die
bei der friheren Recherche eingesehen worden sind. Zu diesem Zweck
werden die entsprechenden IPK-Symbole angegeben.

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

Das Erganzungsblatt A wird vom Prifer vor der Veréffentlichung der
Anmeldung erstellt, unabhangig davon, ob diese Veroffentlichung zu-
sammen mit dem Recherchenbericht (A1-Verdffentlichung) oder ohne ihn
(A2-Verdéffentlichung) erfolgt. Die in Ergédnzungsblatt A enthaltenen Infor-
mationen werden fir die Verdffentlichung der Anmeldung bendétigt. Auf
dem Erganzungsblatt A gibt der Prifer Folgendes an:

i) Genehmigung oder Anderung der Zusammenfassung gemaR
Regel 47 (1) (siehe Kapitel XI und A-Illl, 11); der Inhalt wird dem
Anmelder gemafl Regel 47 (2) Gbermittelt. In Ausnahmefallen kann
der Prifer die Zusammenfassung nach Durchfiihrung der Recher-
che andern. Geschieht dies jedoch nach Verdéffentlichung der
Anmeldung als A2, so wird das Erganzungsblatt A nicht neu
herausgegeben.

i) Genehmigung oder Anderung der Bezeichnung der Erfindung
(siehe A-1l1, 7)

iii) Genehmigung, Anderung oder Streichung der fiir die Zusam-
menfassung ausgewahlten Abbildungen (siehe XIl, 3 vi) und XI, 4)

iv) die Ubersetzung der Bezeichnung der europaischen Anmeldung in
den beiden anderen Amtssprachen

Das Europaische Patentblatt wird gemaf Art. 14 (8) a) in allen drei Amts-
sprachen des EPA verdffentlicht und gibt gemal Art. 129 a) die Ein-
tragungen in das europadische Patentregister wieder, das nach
Regel 92 (1) c) die Bezeichnung der Erfindung enthalten muss. Folglich
wird die Bezeichnung in allen drei Amtssprachen des EPA bendtigt.

Das vorstehend Gesagte gilt gleichermalien fiir Anmeldungen, die mit
dem Recherchenbericht veroéffentlicht werden (A1-Veroffentlichung), und
Anmeldungen, die ohne ihn verdffentlicht werden (A2-Veréffentlichung).
Bei einer A2-Veroffentlichung enthalt das Erganzungsblatt A zudem die
offizielle Klassifikation der Anmeldung (siehe X, 5). Bei einer A1-Ver-
offentlichung erscheint die offizielle Klassifikation nur auf dem Recher-
chenbericht (Regel 44 (6)).

Auf dem Erganzungsblatt A wird auch angegeben, auf welche Art der
Veroffentlichung es sich bezieht (A1 oder A2).

Bei einem erganzenden Recherchenbericht zu einer internationalen
Anmeldung wird das Erganzungsblatt A mit A4 gekennzeichnet. Der Pri-
fer legt weder die Bezeichnung noch die Zusammenfassung, noch die Ab-
bildung fest, die mit der Zusammenfassung veroffentlicht wird, da diese
bereits von der Internationalen Recherchenbehérde gemal den Re-
geln 37.2, 38.2 a) bzw. 8.2 PCT festgelegt worden sind.
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8. Beschriankung des Gegenstands der Recherche

In folgenden Fallen wird im Recherchenbericht, in der Erklarung oder im
Teilrecherchenbericht angegeben, ob der Gegenstand der Recherche
eingeschrankt worden ist und welche Patentanspriiche recherchiert bzw.
nicht recherchiert worden sind:

i) Patentanspriiche, die Uber die Zahl 10 hinausgehen und fir die
keine zusatzlichen Gebuhren entrichtet worden sind (siehe 1ll, 3.4).
Die nicht recherchierten Anspriiche sind anzugeben. Dies gilt nur
flr europaische und erganzende europaische Recherchenberichte.

ii) Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe VII). Die einzelnen
Erfindungen sind durch Angabe ihres Gegenstands und der
betreffenden Patentanspriiche (bzw. Teile von Ansprichen; siehe
Regel 30 (2)) zu kennzeichnen. Fur den Teilrecherchenbericht
(siehe VII, 1.1) wird angegeben, dass er fir die in den Patent-
ansprichen zuerst erwahnte Erfindung erstellt wurde. Dies gilt fur
die "a priori" und die "a posteriori" festgestellte mangelnde Ein-
heitlichkeit. Im Recherchenbericht, der fiir alle die Erfindungen
erstellt wird, fir die Recherchengeblihren entrichtet worden sind,
werden die verschiedenen Erfindungen (und die entsprechenden
Patentanspriiche bzw. Teile von Anspriichen) angegeben, die
recherchiert worden sind.

iii) Anspriiche, bei denen keine sinnvolle Recherche oder nur eine
unvollstdndige Recherche durchgefuhrt werden kann (siehe VIII). In
einer Erklarung wird angegeben,

a) dass sinnvolle Recherche auf der Grundlage aller Patent-
anspriche nicht méglich war (diese Erklarung ersetzt den
Recherchenbericht) oder

b) dass fur einen oder mehrere Patentanspriiche keine sinn-
volle Recherche oder Teilrecherche durchgefihrt werden
konnte. In diesem Fall werden die betreffenden Patentan-
spriche in der Erklarung angegeben, die dem Teilrecher-
chenbericht beigefugt wird.

In beiden Fallen a) und b) sind die Grinde fiur die Nichtdurchfihrung oder
fur die Einschrankung der Recherche (beispielsweise nicht patentierbarer
Gegenstand, unklare Anspriiche) anzugeben.

9. Bei der Recherche ermittelte Dokumente

9.1  Bezeichnung der Dokumente im Recherchenbericht
9.1.1 Bibliografische Daten

Jedes im Recherchenbericht angeflihrte Dokument ist durch Angabe der
erforderlichen bibliografischen Daten eindeutig zu bezeichnen. Alle Ent-
gegenhaltungen im Recherchenbericht sollten den WIPO-Standards
ST.14 (Empfehlung fiir die Angabe von in Patentdokumenten genannten
Entgegenhaltungen), ST.3 (Zweibuchstabencodes) und ST.16 (Standard-
code fur die Bezeichnung unterschiedlicher Arten von Patentdokumenten)
entsprechen. Dies schliel3t Abweichungen in Sonderfallen nicht aus, in
denen die strikte Befolgung dieser Richtlinien fiir die klare und problem-
lose Bezeichnung eines Dokuments nicht notwendig und mit betracht-
lichen zusatzlichen Kosten und Mehrarbeit verbunden ware.
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9.1.2 "Entsprechende Dokumente"

Der Prufer wird sich oft mit "entsprechenden Dokumenten" (siehe VI, 6.2)
konfrontiert sehen, d. h. mit Dokumenten, die denselben oder im Wesentli-
chen denselben technischen Inhalt haben. Diese Dokumente fallen
gewohnlich in eine von zwei Gruppen, namlich Patentdokumente aus
einer Patentfamilie und Zusammenfassungen:

i) Patentdokumente in derselben Patentfamilie

Hierbei handelt es sich um Patentdokumente aus ein und demselben oder
aus verschiedenen Landern, die zumindest eine beanspruchte Prioritat
teilen.

Wenn ein angefiuhrtes Patentdokument zu einer Patentfamilie gehdrt,
brauchen nicht alle Mitglieder dieser Patentfamilie genannt zu werden, die
dem Prifer bekannt sind oder zu denen er Zugang hat, da diese bereits in
der Anlage zum Recherchenbericht erwahnt werden. Er kann jedoch
zusatzlich zu dem angegebenen Mitglied ein oder mehrere weitere Mit-
glieder erwahnen (siehe 1V, 3.1). Die Bezeichnung solcher Dokumente er-
folgt durch die Angabe des Ausgabeamts, der Art des Dokuments und der
Veroffentlichungsnummer und unter Voranstellung des ET-Zeichens (&).
Es gibt verschiedene Griinde, warum der Prifer die Aufmerksamkeit im
Recherchenbericht vielleicht auf mehr als ein Dokument in derselben
Patentfamilie lenken mdchte. Dazu gehdren:

a) Ein Dokument der Patentfamilie wurde vor dem frihesten
Prioritatstag der Anmeldung veréffentlicht, allerdings in einer
Nichtamtssprache des EPA, wahrend ein anderes Mitglied
derselben Patentfamilie in einer Amtssprache des EPA
(siehe Art. 14 (1)) verodffentlicht worden ist, aber erst nach
dem frihesten Prioritatstag der Anmeldung.

Beispiel:

In einer europaischen Anmeldung wird die Prioritat 3. Sep-
tember 1999 beansprucht. Bei der Recherche zu dieser An-
meldung  wird ein  sachdienliches  Dokument —
WO 99 12395 A — ermittelt. Dieses Dokument wurde am
11. Marz 1999 in japanischer Sprache veroffentlicht — also
rechtzeitig, um zum Stand der Technik nach Art. 54 (2) zu
gehodren. Es gibt auch das europaische Familienmitglied,
das in englischer Ubersetzung nach Art. 158 (3) am 1. Marz
2000 veroffentlicht wurde — zu spat, um nach Art. 54 (2) zum
Stand der Technik zu gehdren; im Recherchenbericht wird
es aber als ein "&"-Dokument der WO-Verdéffentlichung in
japanischer Sprache angefihrt und dem Anmelder
Ubermittelt (siehe X, 11.3). Es wird bei der Prifung der
Anmeldung zur Auslegung der WO-Veréffentlichung in
japanischer Sprache herangezogen (siehe C-IV, 5.4). Im
Recherchenbericht wirden diese Dokumente wie folgt
angefihrt (zur Angabe der Patentanspriche, auf die sich die
angefihrten Dokumente beziehen, im vorliegenden Fall die
Anspriiche 1 - 10, siehe X, 9.3):
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X WO 99 12395 A (SEKI SHUNICHI; 1-10
KIGUCHI HIROSHI (JP); SEIKO
EPOSON CORP (JP)

11. Marz 1999 (1999-03-11)

* Abbildung 1 *

& EP 0 982 974 (SEIKO EPSON CORP)
1. Marz 2000 (2000-03-01)

* Abbildung 1 *

* Anspruch 1 *

b) Es gibt verschiedene Dokumente in derselben Patentfamilie,
die jeweils einen einschlagigen technischen Gegenstand
enthalten, der in den anderen Familienmitgliedern nicht ent-
halten ist.

c) In der Anmeldung wird ein Familienmitglied in einer Nicht-
amtssprache des EPA angefiihrt, und es gibt ein anderes
Familienmitglied in einer Amtssprache des EPA; beide
wurden vor dem friihesten Prioritatstag veroffentlicht.

Beispiel:
Y WQ09001867 A (WIDEGREN LARS (SE) 1-1
8. Marz 1990 (1990-03-08) 0
* Anspruch 1 *
D,Y & SE461824 B (WIDEGREN LARS (SE)) 1-1
2. April 1990 (1990-04-02) 0

Die Tatsache, dass der Anmelder das einschlagige SE-Dokument,
ein Familienmitglied des mafgeblichen WO-Dokuments, bereits in
der Anmeldung genannt hat, bedeutet, dass der Anmelder das
Erfordernis, in der Beschreibung den Stand der Technik anzugeben
(Regel 27 (1) b)), bereits erfullt hat. Fur die Prifungsabteilung ist es
wichtig, dass dies im Recherchenbericht bekanntgemacht wird
(siehe C-II, 4.3).

Zusammenfassungen von Dokumenten (siehe VI, 6.2)

Diese werden von einer Reihe von Datenbankanbietern bereit-
gestellt (z. B. Chemical Abstracts, Derwent oder Patent Abstracts of
Japan) und kénnen sich auf viele verschiedene Offenbarungsarten
beziehen wie Patentdokumente, Zeitschriftenartikel, Doktor-
arbeiten, Biicher usw. Die Zusammenfassung liefert die wichtigsten
Aspekte des technischen Inhalts des Originaldokuments. Meistens
werden englische Zusammenfassungen angefihrt. Jedes Mal,
wenn eine Zusammenfassung im Recherchenbericht angeflhrt
wird, muss der Prifer nach dem "&"-Zeichen das Originaldokument
eingeben, auf das sich die Zusammenfassung bezieht.

Beispiel:

Y PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 1-10

Band 002, Nr. 148 (C-030)

9. Dezember 1978 (1978-12-09)

& JP 53 113730 A (TOSHIBA CORP)

4. Oktober 1978 (1978-10-04)

* Zusammenfassung *
Der Prifer kann sich aus verschiedenen Grinden daflr entschei-
den, statt des Originaldokuments die Zusammenfassung anzu-
fihren (in diesem Fall ist das Originaldokument als "&"-Dokument
anzugeben): etwa weil das Originaldokument flr den Prifer nicht
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leicht zuganglich ist (z. B. Ausfindigmachen von Doktorarbeiten)
oder weil das Originaldokument in einer Nichtamtssprache des
EPA abgefasst ist und es keine entsprechenden Dokumente gibt
(z. B. ein japanisches Patentdokument ohne Familienmitglieder
oder ein Zeitschriftenartikel in russischer Sprache).

9.1.3 Sprache der angefihrten Dokumente

Haufig werden Mitglieder ein und derselben Patentfamilie in mehreren
verschiedenen Sprachen veroffentlicht. Folglich hat der Priifer die Wahl, in
welcher Sprache er das Dokument im Recherchenbericht anfiihrt. Wenn
sich der maldgebliche technische Inhalt der verschiedenen Familienmit-
glieder nicht unterscheidet und sie alle vor dem frihesten Prioritatstag der
Anmeldung veréffentlicht worden sind, dann sind alle Familienmitglieder
fur die Anmeldung von gleicher Bedeutung. In solchen Fallen sollte der
Prufer das aufzufihrende Dokument nach seiner Veroffentlichungs-
sprache und gemal der folgenden Liste auswahlen, wobei die bevorzugte
Sprache an erster Stelle genannt wird:

1) eine Amtssprache des EPA (d. h. Deutsch, Englisch oder Franzo-
sisch - Art. 14 (1))

2) eine Amtssprache eines EPU-Vertragsstaats gemaR Art. 14 (2)
(siehe A-VIIl, 1.1) — solche Dokumente kdénnen gewdhnlich von
einem Kollegen gelesen werden, wenn der betreffende Prifer diese
Sprache nicht beherrscht (siehe VI, 6.2)

3) eine andere Sprache als die Amtssprachen der EPU-Vertrags-
staaten

In den Fallen 2 und 3 zieht es der Prifer vielleicht vor, eine Zusammen-
fassung in einer Amtssprache des EPA anstelle des Originaldokuments
anzufiihren.

9.1.4 Erganzender Recherchenbericht

Bei einem erganzenden europadischen Recherchenbericht gemal
Art. 157 (2) a) ist es unter bestimmten Umstédnden auch zuldssig, Uber-
haupt keine Dokumente anzufiihren (siehe IV, 2.5). In solchen Fallen ent-
halt der Recherchenbericht die Angabe "Keine weiteren maflgeblichen
Dokumente offenbart”. In diesen Fallen enthalt die Stellungnahme zur
Recherche (falls zutreffend, siehe Xll, 8) jedoch eine Beurteilung der
Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung gegeniiber dem im inter-
nationalen Recherchenbericht aufgefihrten Stand der Technik (XII, 1.1).

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

Alle im Recherchenbericht genannten Dokumente werden durch einen
Buchstaben gekennzeichnet, der in die erste Spalte des fiir die Anflihrung
der Dokumente bestimmten Blatts eingetragen wird. Gegebenenfalls sind
Kombinationen verschiedener Kategorien maéglich. Es werden die folgen-
den Buchstaben verwendet:

i) Dokumente von besonderer Bedeutung

Ist ein im europaischen Recherchenbericht angegebenes Doku-
ment von besonderer Bedeutung, so wird es durch den Buchstaben
"X" oder "Y" gekennzeichnet. Der Kategorie "X" wird jedes
Dokument zugeordnet, das fir sich genommen dagegen spricht,
dass eine beanspruchte Erfindung als neu oder auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit beruhend angesehen werden kann.
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ii)

Der Kategorie "Y" wird jedes Dokument zugeordnet, das in einer fir
den Fachmann nahe liegenden Verbindung mit einem oder mehre-
ren anderen Dokumenten derselben Kategorie dagegen spricht,
dass eine beanspruchte Erfindung als auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhend angesehen werden kann. Verweist aber ein
Dokument (ein so genanntes "Hauptdokument") zur genaueren
Information Uber bestimmte Merkmale ausdriicklich auf ein anderes
Dokument (siehe C-1V, 7.1) und wird die Verbindung dieser Doku-
mente als besonders sachdienlich angesehen, dann sollte dem
Hauptdokument der Buchstabe "X" und nicht "Y" und dem Doku-
ment, auf das verwiesen wird, der Buchstabe "X" oder gege-
benenfalls "L" zugeordnet werden.

Dokumente, die den Stand der Technik wiedergeben und der Neu-
heit oder der erfinderischen Tatigkeit nicht entgegenstehen

Wenn ein im europédischen Recherchenbericht angefiihrtes Doku-
ment den allgemeinen Stand der Technik wiedergibt, der der Neu-
heit oder der erfinderischen Tatigkeit der beanspruchten Erfindung
nicht entgegensteht, wird es mit dem Buchstaben "A" bezeichnet
(siehe aber Ill, 1.1).

Dokumente, die sich auf eine nichtschriftiche Offenbarung
beziehen

Bezieht sich ein im Recherchenbericht genanntes Dokument auf
eine nichtschriftliche Offenbarung, so wird es durch den Buch-
staben "O" gekennzeichnet (siehe VI, 2). Ein Beispiel fir solche
Offenbarungen sind Tagungsprotokolle. Zu Fallen, in denen die
mundliche Offenbarung auf einer amtlich anerkannten Ausstellung
stattgefunden hat (Art. 55 (1) b)), siehe VI, 5.5. Neben der Doku-
mentenkategorie "O" steht immer das Symbol fiir die Bedeutung
des Dokuments nach i) oder ii), beispielsweise "O, X", "O, Y" oder
"O, A".

Zwischenliteratur

Dokumente, deren Veroffentlichungstag zwischen dem Anmeldetag
der zu prifenden Anmeldung und dem beanspruchten Prioritatstag
oder - falls es mehrere Prioritaten gibt - dem friihesten Prioritatstag
liegt (siehe VI, 5.2 und XllI, 4), werden durch den Buchstaben "P"
gekennzeichnet. Mit dem Buchstaben "P" sind ferner Dokumente
zu kennzeichnen, die am Tag der friihesten Prioritdt der
betreffenden Patentanmeldung verdéffentlicht worden sind. Neben
der Dokumentenkategorie "P" steht immer das Symbol fir die
Bedeutung des Dokuments nach i) oder ii), beispielsweise "P, X",
"P, Y" oder "P, A".

Dokumente betreffend die Theorie oder den Grundsatz der
Erfindung

Kann ein im Recherchenbericht angegebenes Dokument fiir ein
besseres Verstandnis des Grundsatzes oder der Theorie der Erfin-
dung nutzlich sein oder ist es angegeben worden, um zu zeigen,
dass die Gedankengéange oder Sachverhalte, die der Erfindung zu
Grunde liegen, falsch sind, so wird es mit dem Buchstaben "T"
gekennzeichnet.

Juni 2005

KAPITEL X

Art. 52 (1)
Art. 56

Regel 44 (4)

Regel 44 (3)



TEIL B

Art. 54 (3), (4)
Art. 139 (2)

Regel 27 (1) b)

Art. 117 (1) ¢)

Regel 44 (2)

Juni 2005

Vi)

vii)

viii)

9.3

X-10 KAPITEL X

madglicherweise kollidierende Patentanmeldungen

Jedes Patentdokument mit einem friiheren Anmelde- oder Priori-
tatstag als dem Anmeldetag der recherchierten Anmeldung (nicht
dem Prioritatstag — siehe VI, 3 und XIl, 4), das nach diesem Tag
veroffentlicht wurde und dessen Inhalt zum fiir die Neuheit relevan-
ten Stand der Technik (Art. 54 (1)) gehdren wiirde, wird mit dem
Buchstaben "E" gekennzeichnet. Auch wenn das Patentdokument
und die recherchierte Anmeldung dasselbe Datum haben (siehe
C-lIv, 6.4), wird das Patentdokument mit dem Buchstaben "E"
gekennzeichnet. Dies gilt jedoch nicht fir Patentdokumente, die auf
die beanspruchte Prioritat zuriickgehen; diese Dokumente sollten
nicht angefuhrt werden.

Dokumente, die in der Anmeldung angefiihrt sind

Wenn im Recherchenbericht Dokumente angefiihrt werden, die
schon in der Beschreibung der Patentanmeldung vorkommen, fir
welche die Recherche durchgefiihrt wird, sind diese durch den
Buchstaben "D" zu kennzeichnen (siehe IV, 1.3).

Dokumente, die aus anderen Griinden angefiihrt werden

Im Recherchenbericht werden Dokumente aus anderen als den in
den vorhergehenden Absatzen genannten Griinden (insbesondere
als Beweismittel — siehe XllI, 5) angeflihrt, beispielsweise

a) Dokumente, die einen Prioritatsanspruch fraglich erscheinen
lassen kénnen (siehe VI, 5.3),

b) Dokumente, die den Verodffentlichungstag eines anderen
Dokuments bestimmen (siehe XII, 5) oder

c) Dokumente, die fiir die Frage der Doppelpatentierung sach-
dienlich sind (siehe IV, 2.3 v) und C-IV, 6.4).

Solche Dokumente sind durch den Buchstaben "L" zu kennzeich-
nen. In einem kurzen Vermerk ist anzugeben, weshalb diese Doku-
mente angefiihrt werden. Die Angabe von Dokumenten dieser Art
braucht nicht in direktem Zusammenhang mit einem der Patent-
anspruche zu stehen. Wenn sich die darin genannten Beweismittel
aber nur auf bestimmte Patentanspriiche beziehen (etwa wenn das
im Recherchenbericht angeflihrte "L"-Dokument nur den Prioritats-
anspruch flir bestimmte Anspriiche aufhebt), dann sollte die Anga-
be des Dokuments auf die in X, 9.3 beschriebene Weise mit diesen
Patentanspriichen in Zusammenhang gebracht werden.

Zusammenhang zwischen den Dokumenten und den Patent-
ansprichen

Bei jedem im Recherchenbericht angefiihrten Dokument sollte ein Hinweis
auf die Patentanspriiche stehen, auf die es sich bezieht, sofern das Doku-
ment nicht mit dem Buchstaben "L" gekennzeichnet ist (siehe X, 9.2 viii)).
Ein und dasselbe Dokument kann in Bezug auf verschiedene Patent-
anspriche mit unterschiedlichen Kategorien gekennzeichnet werden,
wobei jede Kategorie mit bestimmten Ansprichen in Zusammenhang
gebracht wird, beispielsweise:

X

Y
A

WQ09001867 A (WIDEGREN LARS (SE)) 1

8. Méarz 1990 (1990-03-08)

* Spalte 3, Zeile 27 - Zeile 43, Abbildung 1 * 2-5
* Abbildung 2 * 6-10
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Das vorstehend genannte Beispiel bedeutet, dass im angeflihrten Doku-
ment ein Gegenstand offenbart wird, der der Neuheit oder der erfinderi-
schen Tatigkeit des Gegenstands von Anspruch 1 und, wenn er mit einem
anderen im Recherchenbericht angeflihrten Dokument verbunden wird,
der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands der Anspriche 2 bis 5
entgegensteht und der fir den Gegenstand der Anspriiche 6 bis 10
unschadlich ist. Die Textabschnitte oder Abbildungen sind nicht unbedingt
fur die in derselben Zeile angegebenen Anspriche und Kategorien rele-
vant.

Ferner sollte jeder unabhangige Patentanspruch im Recherchenbericht
mindestens einmal in Verbindung mit mindestens einem vor dem
frGhesten Prioritatstag verdffentlichten Dokument erwahnt werden (es sei
denn, der betreffende unabhangige Anspruch wird von der Recherche auf
Grund einer in X, 8 genannten Beschrankung des Gegenstands der
Recherche ausgeschlossen) (siehe 1V, 2.5).

10. Ausfertigung und Datum

Das Datum, an dem der Recherchenbericht erstellt wurde, wird auf dem
Recherchenbericht angegeben. Als Datum gilt der Tag, an dem der
Prifer, der die Recherche durchgefiihrt hat, den Recherchenbericht
erstellt.

Der Name des Priifers muss auf dem Recherchenbericht vermerkt sein.

11.  Ubersendung von Kopien der angefiihrten Dokumente

11.1 Aligemeines

Der Recherchenbericht wird dem Anmelder zugesandt und der Priifungs-
abteilung Gbermittelt. In beiden Fallen sind Kopien aller angefiihrten Doku-
mente beizufligen (siehe auch 1V, 3.3) mit Ausnahme der Dokumente, die
im Recherchenbericht nach dem "&"-Symbol erscheinen und nicht dazu
bestimmt sind, kopiert und an den Anmelder weitergesandt zu werden
(siehe X, 11.3).

Die angeflihrten Dokumente dienen zur Beurteilung der Patentierbarkeit
der beanspruchten Erfindung (siehe XII, 3) in der Stellungnahme zur
Recherche (falls zutreffend, siehe XlI, 8) und im Prifungsverfahren.

11.2 Elektronische Fassung eines angefuhrten Dokuments

Im Fall eines Patentdokuments ist eine vollstdndige Kopie beizufligen,
selbst wenn es sich um ein umfangreiches Dokument handelt.

Bei einem Dokument, das ganz oder teilweise nur elektronisch ver-
offentlicht ist (siehe Regel 49 (1) und ABI. 7/2000, 367), werden dem
Anmelder zumindest die Teile, die nicht in Papierform vorliegen, in
elektronischer Fassung zur Verfliigung gestellt. Dies hat so zu geschehen,
dass der Anmelder das gesamte Dokument entweder als Kombination aus
Papier- und elektronischer Fassung oder nur in elektronischer Form
erhalt.

11.3 Mitglieder von Patentfamilien; das "&"-Zeichen

Bei Patentfamilien wird gewdhnlich nur die Kopie des tatsachlich genann-
ten Mitglieds der Familie beigefiigt; die tbrigen Mitglieder der Familie
werden in einem vom Computer systematisch erstellten Anhang erwahnt,
der nur zur Information dient (siehe X, 9.1.2). Unter bestimmten Um-
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stdnden kénnen im Recherchenbericht nach dem "&"-Zeichen aber ein
oder mehrere weitere Patentdokumente derselben Patentfamilie genannt
werden (siehe X, 9.1.2i)). In solchen Fallen kann der Priifer bestimmen,
dass ein nach dem "&"-Zeichen angefiihrtes Dokument ebenfalls kopiert
und dem Anmelder Ubermittelt wird (dieses Dokument wird dann auch in
die Prifungsakte aufgenommen und kann in der Stellungnahme zur
Recherche (falls zutreffend, siehe XIlI, 8) erwahnt werden).

11.4 Bucher oder Zeitschriften

Im Fall eines Buchs oder einer Zeitschrift hat die Kopie die mafigeblichen
Teile und das Titelblatt zu umfassen.

11.5 Zusammenfassungen, Kurzfassungen oder Auszige

Handelt es sich bei einem genannten Dokument um eine Zusammenfas-
sung oder eine Kurzfassung eines anderen getrennt verdffentlichten
Dokuments bzw. um einen Auszug daraus, so wird dem Anmelder mit
dem Bericht eine Kopie dieser Zusammenfassung, dieses Auszugs oder
dieser Kurzfassung Ubermittelt.

Ist die Recherchenabteilung aber der Ansicht, dass das ganze Dokument
bendtigt wird, so ist dieses anzugeben und eine Kopie davon dem Bericht
beizufiigen (siehe X, 9.1.2, ii)). Bei Bezugsdokumenten, die anhand einer
Online-Recherche ermittelt wurden und die bei Erstellung des Recher-
chenberichts weder als gedruckte Fassung bei der Datenbank (z. B.
COMPDX, PAPERCHEM2 und NTIS) noch als Original im EPA vorliegen,
wird der Computer-Ausdruck anstelle des Originals der Akte beigegeben.
Dies kann auch geschehen, wenn die gedruckte Fassung der Zusam-
menfassung verflgbar ist, es aber im maligeblichen technischen Inhalt
keinen Unterschied zwischen der Zusammenfassung des Datenbank-
ausdrucks und der gedruckten Fassung gibt.

12. Ubermittlung des Recherchenberichts und der Stellungnahme
zur Recherche (falls zutreffend)

Das EPA Ubermittelt dem Anmelder den Recherchenbericht, die Stellung-
nahme zur Recherche (falls zutreffend, siehe Xll, 8) und Kopien aller
angefihrten Dokumente (siehe X, 11.1), einschliellich der Dokumente,
die nach dem "&"-Zeichen genannt sind und kopiert sowie an den
Anmelder gesandt werden sollen (siehe X, 11.3).
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ZUSAMMENFASSUNG

1. Zweck der Zusammenfassung

Die Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusammen-
fassung soll kurze technische Informationen ber die Offenbarung gemaf
der Beschreibung, der Patentanspriiche und etwaiger Zeichnungen
geben.

2, Endgiiltiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird urspriinglich vom Anmelder eingereicht. Der
Priufer hat die Aufgabe, den endgiiltigen Inhalt der Zusammenfassung zu
bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung veréffentlicht
wird. Hierbei sollte er die Zusammenfassung in Verbindung mit der
Anmeldung in der eingereichten Fassung Uberprifen (siehe 1V, 1.4). Wird
der Recherchenbericht spater als die Anmeldung veréffentlicht, so ergibt
sich die zusammen mit der Anmeldung veréffentlichte Zusammenfassung
aus der Prifung gemat 1V, 1.4, 3. Satz.

Bei der Bestimmung des endgiiltigen Inhalts der Zusammenfassung sollte
der Prifer beriicksichtigen, dass die Zusammenfassung ausschlieBlich
der technischen Information dient und insbesondere nicht flur die
Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes herangezogen
werden darf. Die Zusammenfassung sollte so formuliert sein, dass sie
eine wirksame Handhabe zur Sichtung des jeweiligen technischen
Gebiets gibt, und sollte insbesondere eine Beurteilung der Frage
ermoglichen, ob es notwendig ist, die europaische Patentanmeldung
selbst einzusehen.

3. Inhalt der Zusammenfassung

Die Zusammenfassung
i) muss die Bezeichnung der Erfindung enthalten,
ii) soll das technische Gebiet der Erfindung angeben,

iii}) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patent-
ansprichen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthalten,
die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verstédndnis der
technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Lésung der
Erfindung und der hauptsachlichen Verwendungsmoglichkeiten
ermoglicht; gegebenenfalls ist in ihr die chemische Formel
anzugeben, die unter den in der Patentanmeldung enthaltenen
Formeln die Erfindung am besten kennzeichnet,

iv) darf keine Behauptungen Uber angebliche Vorziige oder den
angeblichen Wert der Erfindung oder (ber deren theoretische
Anwendungsmadglichkeit enthalten,

v) soll aus nicht mehr als 150 Woértern bestehen und

vi) muss die Abbildung oder — in Ausnahmefallen B die Abbildungen
der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil veréffentlicht
werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merkmal, das in der
Zusammenfassung erwahnt und durch die Zeichnung veran-
schaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugszeichen zu stehen.
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Regel 47 (1)
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4. Mit der Zusammenfassung zu veréffentlichende Abbildungen

Der Prifer sollte nicht nur den Wortlaut der Zusammenfassung, sondern
auch die Auswahl der mit ihr zu verdffentlichenden Abbildungen
Uberprifen. Er sollte den Wortlaut insoweit andern, als dies notwendig ist,
um die unter Xl, 3 aufgefiihrten Erfordernisse zu erflllen. Er wahlt eine
oder mehrere andere Abbildungen aus, wenn er der Auffassung ist, dass
diese die Erfindung besser kennzeichnen.

Der Prifer kann die Veroffentlichung einer Zeichnung mit der Zusam-
menfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmeldung
fir das Verstandnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies ist sogar
dann moglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine oder mehrere
bestimmte Zeichnungen nach Regel 33 (4) zusammen mit der
Zusammenfassung veroffentlicht werden.

Bei der Feststellung des Inhalts hat der Prifer den Schwerpunkt auf Kirze
und Klarheit zu legen und es zu unterlassen, Anderungen lediglich zur
Verschénerung der Sprache anzubringen (siehe X, 7).

5. Kontrollliste

Bei der Prifung der Zusammenfassung sollte der Prifer die Allgemeinen
Richtlinien fir die Anfertigung der Zusammenfassungen von Patentdoku-
menten als Grundlage heranziehen und dabei die in der WIPO-Norm
ST.12 enthaltene Kontrolliste benutzen, die in der Anlage zu diesem
Kapitel wiedergegeben ist.

6. Ubermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder

Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit dem
Recherchenbericht Gbersandt (siehe X, 7 i)).
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Kapitel XI — Anlage

KONTROLLLISTE FUR DIE PRUFUNG DER ZUSAMMENFASSUNG
(siehe XI, 5)

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prifung der zusammenzufassenden
Offenbarung neben den zutreffenden Begriffen in Spalte 1 das Kastchen
in Spalte 2 anzukreuzen. Bei der Anfertigung der Zusammenfassung sind
je nach den angekreuzten Begriffen in Spalte 1 die Erfordernisse in
Spalte 3 zu bertlicksichtigen. Zum Schluss kann die fertige Zusammen-
fassung anhand der entsprechenden Erfordernisse kontrolliert und
Spalte 4 angekreuzt werden, wenn sie den Anforderungen entspricht.

KAPITEL Xl

Die Erfindung Hier an- Die Zusammenfassung muss behandeln: Falls ja, hier
ist ein(e) kreuzen ankreuzen
Gegenstand Identitat, Verwendung; Aufbau, Struktur,
Herstellungsverfahren
chemische Identitat (ggf. Struktur), Herstellungsverfahren,
Verbindung Eigenschaften, Verwendung
Gemisch Art, Eigenschaften, Verwendung; Hauptbe-
standteile (Identitat, Funktion); falls von Bedeu-
tung: Menge der Bestandteile; Zubereitung
Maschine, Art, Verwendung; Aufbau, Struktur; Betrieb
Vorrichtung,
System

Verfahren oder
Wirkungsweise

Art und kennzeichnende Merkmale; eingesetzte
Materialien und Bedingungen; falls von Bedeu-
tung: Erzeugnis; bei mehreren Schritten: Art und
Zusammenhang

Falls die Offen-
barung Alterna-
tiven einschlief3t

Die Zusammenfassung muss die bevorzugte
Alternative behandeln und die Ubrigen angeben,
falls dies mit wenigen Worten mdglich ist;
andernfalls ist zu erwahnen, dass sie vorhanden
sind und ob sie sich von der bevorzugten Alter-
native wesentlich unterscheiden

Gesamtanzahl der Worter < 250 ..........

Betr: Normen -- ST. 12/A, April 1994
Ubersetzung des Originals aus dem "Handbook on Industrial Property Information and
Documentation”, Veréffentlichung Nr. 208(E), 1998, WIPO, Genf (CH).
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KAPITEL XII

STELLUNGNAHME ZUR RECHERCHE

1. Stellungnahme zur Recherche als Bestandteil des EESR

Der erweiterte europaische Recherchenbericht (EESR) setzt sich aus
zwei Bestandteilen zusammen:

i) dem europédischen Recherchenbericht bzw. dem erganzenden
europaischen Recherchenbericht (siehe X)

ii) der Stellungnahme zur Recherche
1.1 Die Stellungnahme zur Recherche

Fur ab dem 1. Juli 2005 eingereichte europaische und in die europaische
Phase eintretende internationale Anmeldungen ergeht zusammen mit
dem europaischen Recherchenbericht bzw. dem erganzenden
europdischen Recherchenbericht eine Stellungnahme dazu, ob die
Anmeldung und die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die
Erfordernisse des EPU zu erflllen scheinen.

Diese Regelung gilt nicht fur die in XIl, 8 genannten Falle.

Die Ergebnisse der Stellungnahme zur Recherche missen mit den im
Recherchenbericht zugeordneten Dokumentenkategorien sowie mit etwai-
gen anderen im Recherchenbericht genannten Punkten wie etwa man-
gelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder Einschrankung der Recherche
vereinbar sein.

1.2 Standpunkt der Prifungsabteilung

Die Prifungsabteilung sollte in der Regel zunachst den in der Stellung-
nahme zur Recherche vertretenen Standpunkt tGbernehmen. Auf Grund
von Argumenten, Anderungen oder sonstigem Vorbringen des Anmelders
kann sie ihren Standpunkt &ndern. Unabhangig davon kann sie von ihrer
Haltung auch abriicken, wenn im Rahmen der Recherche keine ab-
schliefende Recherche durchgefiihrt werden konnte und die Prifungs-
abteilung bei einer abschlielenden Recherche Stand der Technik nach
Art. 54 (3) EPU ermittelt hat, oder wenn der Priifungsabteilung durch den
Anmelder oder durch Einwendungen nach Art. 115 EPU zusétzlicher
Stand der Technik mitgeteilt wird (siehe auch IV, 3.2, C-VI, 8.5 und C-VI,
8.7).

Die Prifungsabteilung kann die Ergebnisse der Stellungnahme zur
Recherche auch noch aus anderen Griinden andern (siehe lll, 1.1), doch
sollte dies die Ausnahme sein.

2, Grundlage der Stellungnahme zur Recherche

Geht eine europaische Anmeldung nicht auf eine internationale Anmel-
dung zurick, so kann sie der Anmelder vor Erhalt des
Recherchenberichts nicht andern. In diesen Fallen wird sich deshalb die
Stellungnahme zur Recherche immer auf die Anmeldungsunterlagen in
der urspringlich eingereichten Fassung beziehen.
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Geht die betreffende Anmeldung jedoch auf eine internationale Anmel-
dung zurlck und wird einer erganzenden Recherche nach Art. 157 (2) a)
(siehe 1l, 4.3) unterzogenm, so hat der Anmelder die Moglichkeit gehabt,
seine Anmeldung in der internationalen Phase und beim Eintritt in die
europadische Phase zu andern. Die Stellungnahme zur Recherche wird
dann auf der Grundlage der Anmeldungsunterlagen verfasst, die den zu-
letzt eingereichten Antrag des Anmelders darstellen (dies kann auch
bedeuten, dass zuvor eingereichte Anderungen gestrichen werden und
somit ganz oder teilweise auf friihere Anmeldungsunterlagen zuriick-
gegriffen wird). Der erganzende europaische Recherchenbericht wird
ebenfalls auf der Grundlage dieser Anmeldungsunterlagen erstellt (siehe
I, 4.3 und Ill, 3.3).

3. Analyse der Anmeldung und Inhalt der Stellungnahme zur
Recherche

Wird die Auffassung vertreten, dass die Anmeldung bzw. die Erfindung,
die sie zum Gegenstand hat, nicht den Erfordernissen des EPU
entspricht, werden in der Stellungnahme zur Recherche entsprechende
Einwande erhoben.

Die Stellungnahme zur Recherche hat im Allgemeinen alle Einwande zu
der Anmeldung (siehe aber XlI, 3.4) zu enthalten. Diese Einwande kdnnen
Sachfragen (der Gegenstand der Anmeldung ist beispielsweise nicht
patentierbar), Formfragen (z. B. Nichterflllung eines oder mehrerer der
Erfordernisse gemafl den Regeln 26 bis 29, 32, 34, 35 und 36) oder
beides betreffen.

Wurden Anspriiche, obwohl sie ein Verfahren zur Behandlung des
menschlichen oder tierischen Korpers oder am menschlichen oder tieri-
schen Korper vorgenommene Diagnostizierverfahren betreffen, recher-
chiert, weil zum Zeitpunkt der Recherche eine Umformulierung in eine
Form ins Auge gefasst werden kann, die nicht von der Patentierbarkeit
ausgeschlossen ist (siehe VIII, 2), so ist in der Stellungnahme zur Recher-
che dennoch der Einwand zu erheben, dass diese Anspriche nicht
gewerblich anwendbar sind.

3.1 Prifungsakte

Der Prifer wird als Erstes die Beschreibung, etwaige Zeichnungen und
die Patentanspriiche der Anmeldung studieren. Hierfiir stehen dem Priifer
die Unterlagen der europaischen Anmeldung und eine vollstdndige
Ubersicht (iber die Vorgadnge bis zum Beginn der Recherche zur
Verfiugung. Die Prioritdtsunterlagen zusammen mit etwaigen
Ubersetzungen liegen in diesem Stadium aber mdglicherweise noch nicht
vor (siehe XII, 4).

3.2 Begrundete Einwande

Zu jedem Einwand ist in der Stellungnahme zur Recherche anzugeben,
welcher Teil der Anmeldung mangelhaft ist und welches Erfordernis des
EPU nicht erfullt ist, indem entweder auf bestimmte Artikel oder Regeln
Bezug genommen wird oder indem dies auf andere Weise klar zum
Ausdruck gebracht wird; ferner ist der Grund fiir den Einwand anzugeben,
wenn dieser nicht sofort ersichtlich ist. Wenn beispielsweise der Stand der
Technik angegeben wird und nur ein Teil des angeflihrten Dokuments von
Bedeutung ist, so sollte der Abschnitt, auf den Bezug genommen wird,
gekennzeichnet werden. Ergibt sich auf Grund des angegebenen Stands
der Technik, dass der oder die unabhangigen Patentanspriiche nicht neu
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oder nicht erfinderisch und demzufolge die abhangigen Patentanspriiche
nicht einheitlich sind (siehe C-lll, 7.8), so ist der Anmelder auf diese
Situation aufmerksam zu machen (siehe C-VI, 5.2 i)). In der Regel ist mit
den Sachfragen zu beginnen. Die Stellungnahme zur Recherche ist so
abzufassen, dass die spatere Prifung der gednderten Annmeldung er-
leichtert und insbesondere vermieden wird, dass die Anmeldung
nochmals vollig neu gelesen werden muss (siehe C-VI, 4.2).

3.3 Mdglichkeit der Einreichung von Stellungnahmen und Anderungen

In der Stellungnahme zur Recherche ist der Anmelder darauf
hinzuweisen, dass er seine Stellungnahme einreichen, etwaige Mangel
beseitigen und gegebenenfalls Anderungen zur Beschreibung, zu den
Patentanspriichen und zu den Zeichnungen unterbreiten kann (siehe XII,
9).

3.4 Umfang der ersten Analyse

Es sei darauf hingewiesen, dass der erste Satz in Xll, 3 nur die
allgemeine Regel darstellt. Es kann Falle geben, in denen die Anmeldung
ganz allgemein mangelhaft ist. In diesen Fallen braucht der Priifer keine
detaillierte Analyse durchzuflhren; stattdessen sollte er dem Anmelder
eine Stellungnahme zur Recherche Ubermitteln, in der er ihn Uber diesen
Sachverhalt unterrichtet, die hauptsachlichen Mangel nennt und ihm
mitteilt, dass beim Eintritt der Anmeldung in die Prifungsphase die
weitere Prifung so lange zurlckgestellt wird, bis diese Mangel durch
Anderungen beseitigt worden sind. Es kénnen andere Falle auftreten, in
denen zwar eine sinnvolle Analyse mdglich ist, sich aber grundlegende
Einwande ergeben, z. B. wenn offensichtlich ist, dass die Gegenstande
einiger Patentanspriiche nicht neu sind, so dass die Patentanspriiche
vollig neu zu fassen sind, oder wenn (bei internationalen Anmeldungen,
die in die europaische Phase eintreten - siehe Xll, 2) betrachtliche
Anderungen vorliegen, die nicht zulassig sind, weil sie neue Gegenstande
einfihren, die in der Anmeldung in der eingereichten Fassung nicht
vorhanden waren (Art. 123 (2)), oder mit anderen Mangeln einhergehen
(z.B. wenn die Patentanspriiche durch die Anderungen nicht mehr
deutlich sind - Art. 84). In solchen Fallen kann es zweckmafiger sein,
diese Einwande vor einer detaillierten Analyse zu behandeln; missen
beispielsweise die Patentanspriiche neu gefasst werden, so ware es
zwecklos, Einwande gegen die Klarheit einiger abhangiger
Patentanspriiche oder gegen eine Textstelle in der Beschreibung zu
erheben, die dann im Prifungsverfahren unter Umstanden geandert oder
sogar gestrichen werden missten. Bestehen jedoch andere grofiere
Einwande, dann sollten diese behandelt werden. Ganz allgemein sollte
der Prifer in der Stellungnahme zur Recherche gréfite Anstrengungen
unternehmen, um fir das spatere Prifungsverfahren einen mdglichst
effizienten Entscheidungsprozess vorzubereiten.

3.5 Beitrag zum Stand der Technik

Der Prufer sollte bei der Analyse der Anmeldung vor allem versuchen zu
erfassen, inwieweit die in den Patentanspriichen angegebene Erfindung
Uber den Stand der Technik hinausgeht. Dies sollte sich in der Regel klar
genug aus der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
ergeben. Ist dies nicht der Fall, sollte in der Stellungnahme zur Recherche
ein Einwand erhoben werden (siehe C-Il, 4.5); der Prifer sollte Einwande
dieser Art jedoch nur dann erheben, wenn er von deren Notwendigkeit
Uberzeugt ist, da sonst der Anmelder dazu veranlasst werden kdénnte,
neue Sachverhalte einzubringen und somit gegen Art. 123 (2) zu ver-
stolRen (siehe C-VI, 5.3 bis C-VI, 5.3.11).
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3.6  Erfordernisse des EPU

Obgleich der Prifer darauf achten muss, dass allen Erfordernissen des
EPU Rechnung getragen wird, bedirfen wohl folgende Erfordernisse in
den meisten Fallen der besonderen Aufmerksamkeit: ausreichende Offen-
barung (siehe C-II, 4), Klarheit und Stitzung durch die Beschreibung,
insbesondere bei den unabhangigen Patentanspriichen (siehe C-lll, 4 und
C-lll, 6), Neuheit (siehe C-IV, 5) und erfinderische Téatigkeit (siehe C-IV,
9).

3.7 Herangehensweise des Priifers

Der Prifer sollte Anderungen nicht allein deshalb verlangen oder vor-
schlagen, weil er glaubt, dass dadurch die Fassung der Beschreibung
oder der Patentanspriiche verbessert wird. Ein pedantisches Vorgehen ist
nicht winschenswert; wichtig ist, dass der sachliche Inhalt der Beschrei-
bung und der Patentanspriiche klar ist. Zwar sind bei gravierenden
Widerspriichen zwischen den Patentanspriichen und der Beschreibung in
der eingereichten Fassung Einwande zu erheben (siehe C-III, 4.3), doch
sollte, falls betrachtliche Anderungen der Patentanspriiche notwendig
werden, die Anpassung der Beschreibung an die geanderten Patent-
anspriche besser zurickgestellt werden, bis zumindest die Hauptan-
spriche im Prifungsverfahren endgliltig festgelegt wurden.

3.8  Unterbreitung von Vorschlagen

Es sei darauf hingewiesen, dass es nicht zu den Pflichten eines Prifers
gehort, vom Anmelder zu verlangen, die Anmeldung auf eine bestimmte
Art und Weise zu andern, um einem Einwand zu entsprechen, da die
Fassung der Anmeldung Sache des Anmelders ist und es ihm freisteht,
sie in der von ihm gewiinschten Weise zu andern, sofern die Anderung
den Mangel beseitigt und im Ubrigen den Erfordernissen des EPU genligt.
Es kann jedoch mitunter nitzlich sein, wenn der Prifer zumindest in allge-
meinen Worten eine annehmbare Form fiir die Anderung vorschlagt; er
sollte in diesem Fall aber darauf hinweisen, dass der Vorschlag lediglich
als Hilfe fur den Anmelder gedacht ist und dass im Prifungsverfahren
andere Anderungsformen in Betracht gezogen werden kénnen.

3.9 Positive Stellungnahme

Nach der in Xll, 3.1 bis Xll, 3.8 beschriebenen Analyse kann die
Recherchenabteilung zu dem Schlul gelangen, dass die Anmeldung und
die Erfindung, die sie zum Gegenstand hat, die Erfordernisse des EPU
erfillen. In diesem Fall enthalt die Stellungnahme zur Recherche eine
allgemeine positive Bewertung der Anmeldungsunterlagen. Kann jedoch
die Recherche nach etwaigen kollidierenden Anmeldungen im Sinne des
Art. 54 (3) und (4) zum Zeitpunkt der Recherche nicht abgeschlossen
werden (siehe VI, 4.1), muss im Prifungsverfahren eine abschlieRende
Recherche durchgefiihrt werden (siehe C-VI, 8.4), woraufhin gegebe-
nenfalls Einwande nach Art. 54 (3) und (4) zu erheben sind.

Sind fiir die Erteilung eines Patents nur geringfligige Anderungen der
Anmeldungsunterlagen erforderlich, kann dennoch eine positive Stellung-
nahme zur Recherche ergehen. Ergibt eine nachfolgende abschlielende
Recherche keinen neuen Stand der Technik nach Art. 54 (3) und (4), so
kann im Prufungsverfahren die Mitteilung gemal Regel 51 (4) erstellt
werden, wobei die geringfligigen Anderungen gemaR C-VI, 15.1 von der
Prifungsabteilung vorgenommen werden.
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4. Prioritatsanspruch und Stellungnahme zur Recherche

Kann die Glltigkeit des Prioritdtsanspruchs im Recherchenstadium nicht
Uberpruft werden, weil

i) die Recherche vor dem Zeitpunkt durchgeflihrt wird, zu dem der Priori-
tatsbeleg eingereicht werden muss (16 Monate nach dem friihesten
beanspruchten Prioritatstag - Regel 38 (3)),

i) eine Ubersetzung des Prioritatsbelegs erforderlich ist, die spater von
der Prifungsabteilung angefordert wird (Regel 38 (5) und C-V, 3.4),

so wird fUr die Abfassung der Stellungnahme zur Recherche in der Regel
davon ausgegangen, dass die Prioritat glltig ist.

Muss jedoch auf Grund von Zwischenliteratur oder potentiellem Stand der
Technik nach Art. 54 (3) und (4) die Giultigkeit der Prioritdt Uberpruft
werden und liegen bereits Beweismittel vor, die die Giiltigkeit der Prioritat
untergraben, ist darauf in der Stellungnahme zur Recherche hinzuweisen.
Liegt beispielsweise beim Verfassen der Stellungnahme zur Recherche
der Prioritdtsbeleg vor und sind technische Merkmale der Patent-
anspriche im Prioritdtsbeleg nicht enthalten, kann ein solcher Hinweis
auch dann gegeben werden, wenn eigentlich eine Ubersetzung erfor-
derlich ware, aber der Prifer die Sprache des Prioritatsbelegs beherrscht
(siehe auch VI, 5.3).

5. Zweifel liber den Stand der Technik

Da fur Entscheidungen Uber die Neuheit nicht die Recherchen-, sondern
die Prufungsabteilungen zustandig sind (siehe lll, 1.1), sollten die Recher-
chenabteilungen Dokumente nicht aufer Betracht lassen, bei denen
Zweifel etwa Uber den genauen Zeitpunkt der Veroffentlichung bzw. der
offentlichen Zuganglichkeit oder Uber den genauen Inhalt einer mind-
lichen Offenbarung bzw. den Gegenstand einer Ausstellung usw. beste-
hen, auf die sich solche Dokumente beziehen. Die Recherchenabteilung
sollte versuchen, etwaige Zweifel auszurdumen, sollte aber trotzdem
immer die betreffenden Schriftstiicke im Recherchenbericht angeben.
Zusatzliche Dokumente, die bei Zweifelsfallen zur Klarung beitragen,
diurfen angeflihrt werden (siehe X, 9.2 viii)).

Was die Dokumente anbelangt, so ist jedes darin enthaltene Datum ihrer
Veroéffentlichung als richtig zu akzeptieren, sofern es nicht gute Griinde
dafur gibt, es anzuzweifeln, z. B. wenn die Recherchenabteilung ein frihe-
res oder der Anmelder im Prufungsverfahren ein spateres Veroffent-
lichungsdatum nachweist. Ist das angegebene Veroffentlichungsdatum
nicht genau genug (z. B. weil nur ein Monat oder eine Jahreszahl angege-
ben ist), um feststellen zu kénnen, ob die Verdffentlichung vor dem
Bezugszeitpunkt fiir die Recherche erfolgt ist, so sollte die Recherchen-
abteilung versuchen, das exakte Datum mit einer flir diesen Zweck ausrei-
chenden Genauigkeit festzustellen. In dieser Hinsicht kann ein Eingangs-
datum, das beim EPA auf das Dokument aufgestempelt worden ist, oder
ein Hinweis in einem anderen Dokument, welches dann genannt werden
muss (siehe X, 9.2 viii)), hilfreich sein. Beim Verfassen der Stellungnahme
zur Recherche und wahrend der Sachprifung kann die o&ffentliche
Zuganglichkeit eines Dokuments Uberprift werden (siehe C-1V, 5.1).
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6. Einheitlichkeit der Erfindung in der Stellungnahme zur
Recherche

Stellt die Recherchenabteilung fest, dass die beanspruchte Erfindung das
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82 und Regel 30 (1) und
(2)) nicht erfillt, sendet sie dem Anmelder eine Aufforderung zur Ent-
richtung zusatzlicher Recherchengebihren und den Teilrecherchenbericht
fir die in den Patentanspriichen zuerst erwahnte Erfindung oder ein-
heitliche Gruppe von Erfindungen (siehe VII, 1.1, VIl, 1.2 und VII, 1.3
sowie Regel 46 (1)). Der Aufforderung und dem Teilrecherchenbericht
liegt keine Stellungnahme zur Recherche bei.

Nach Ablauf der Frist flr die Entrichtung der zusatzlichen Recherchen-
geblhren (Regel 46 (1)) erhalt der Anmelder einen Recherchenbericht fiir
die in den Patentanspriichen zuerst erwahnte Erfindung oder einheitliche
Gruppe von Erfindungen sowie fir alle Gbrigen beanspruchten Erfindun-
gen oder einheitlichen Gruppen von Erfindungen, fir die zusatzliche
Recherchengebihren entrichtet wurden. Beigefligt wird eine Stellung-
nahme zur Recherche mit

i) der Begriindung der mangelnden Einheitlichkeit,

i) einer Stellungnahme zu der in den Patentansprichen zuerst
erwahnten Erfindung oder einheitlicher Gruppe von Erfindungen,

iiiy einer Stellungnahme zu allen Erfindungen oder einheitlichen
Gruppen von Erfindungen, fiir die zusatzliche Recherchengebiihren
entrichtet wurden.

Dies gilt auch fiir europaische Recherchenberichte und erganzende euro-
paische Recherchenberichte.

7. Stellungnahme zur Recherche bei Einschrankung der
Recherche

Alle in der Stellungnahme zur Recherche enthaltenen Argumente und
Einwande mussen mit der Einschrédnkung der Recherche und ihrer
Begriindung in Einklang stehen. Dies gilt sowohl bei mangelnder Patent-
fahigkeit (z. B. Geschaftsmethoden - Art. 52 (2) c), siehe VIII, 1) als auch
bei schwer wiegenden Mangeln, die eine sinnvolle Recherche unmdglich
machen (Regel 45, siehe VIII, 3).

8. Keine Stellungnahme zur Recherche

In zwei Fallen wird dem Recherchenbericht keine Stellungnahme zur
Recherche beigefiigt:

i) Recherchenberichten nach Regel 112 wird keine Stellungnahme zur
Recherche beigefligt. Hier befindet sich die Anmeldung bereits im
Zustandigkeitsbereich der Prifungsabteilung (Art. 18 (1)).

i) Wenn der Anmelder den Prifungsantrag nach Art. 94 (2) vor Erhalt
des Recherchenberichts gestellt und auf die Mitteilung nach
Art. 96 (1) verzichtet hat (siehe C-VI, 1.1.2). Hier geht die Anmel-
dung mit dem Versenden des Recherchenberichts an den Anmelder
in den Zustandigkeitsbereich der Prifungsabteilung Uber
(Art. 18 (1)).
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Weist die Anmeldung Mangel auf, so erstellt die Prifungsabteilung in
beiden Fallen eine Mitteilung nach Art. 96 (2). Wird auf diese Mitteilung
nicht reagiert, so gilt die Anmeldung nach Art. 96 (3) als zuriickgenommen
(siehe C-VI, 3.5).

Ist die Anmeldung erteilungsreif, wird wie folgt verfahren:

i) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne
des Art. 54 (3) und (4) abgeschlossen ist:

Die Prifungsabteilung lasst eine Mitteilung nach Regel 51 (4)
ergehen.

ii) Wenn die Recherche nach kollidierenden Anmeldungen im Sinne
des Art. 54 (3) und (4) nicht abgeschlossen ist:

Dem Anmelder wird mitgeteilt, dass die Anmeldung erteilungsreif
ist, sofern bei der abschlieRenden Recherche kein Stand der
Technik nach Art. 54 (3) und (4) ermittelt wird (siehe XII, 3.9). Diese
Mitteilung hat rein informativen Charakter, eine Erwiderung des
Anmelders ist nicht erforderlich.

9. Reaktion auf den erweiterten europaischen Recherchenbericht
(EESR)

Der Anmelder kann auf den EESR hin geanderte Anmeldungsunterlagen
nach Regel 86 (2) und/oder Bemerkungen zu den in der Stellungnahme
zur Recherche erhobenen Einwanden einreichen (zur Einreichung geéan-
derter Patentanspriiche vor der Veroffentlichung, siehe A-VI, 1.3, zweiter
Absatz). Diese Anderungen oder Bemerkungen werden erst in der
Prifungsphase untersucht. Damit sichergestellt ist, dass die Prifungs-
abteilung die Erwiderung des Anmelders auf die Stellungnahme zur
Recherche erhalt, bevor eine Mitteilung gemafl Art. 96 (2) ergeht, sollte
der Anmelder sie spatestens und am besten gleichzeitig mit dem
Prifungsantrag (Art. 94 (2)) oder der Absichtserklarung tber die Aufrecht-
erhaltung der Anmeldung (Art. 96 (1)) einreichen. Eine telefonische oder
persOnliche Ricksprache ist erst in der Prifungsphase mdglich. Vorher
darf der Prifer entsprechenden Antragen nicht stattgeben.

Reagiert der Anmelder nicht auf die Stellungnahme zur Recherche und
tritt die Anmeldung in die Prifungsphase ein (siehe C-VI, 1.1 und C-VI,
1.1.1), erlasst die Prifungsabteilung als ersten Bescheid nach Art. 96 (2)
(siehe C-VI, 3.3) eine Mitteilung, in der auf die Stellungnahme zur
Recherche hingewiesen und eine Frist fir die Erwiderung gesetzt wird.
Wird auf diese Mitteilung nicht rechtzeitig reagiert, gilt die Anmeldung
nach Art. 96 (3) als zuriickgenommen.

Juni 2005
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