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FRUHZEITIGE BESCHRANKUNG
VON EUROPAISCHEN PATENTANMELDUNGEN

DIE ENTSCHEIDUNG
DES VERWALTUNGSRATES CA/D 3/09

RUNDSCHREIBEN 3/2009

Am 25. Midrz 2009 verkiindete der Verwaltungsrat der Europdischen Patentorganisation die Entscheidung CA/D 3/09,
in der neue Anderungen der Ausfiihrungsordnung des Europiischen Patentiibereinkommens (EPU) dargelegt werden.
Die Entscheidung betrifft eine Reihe weitreichender Veranderungen, deren Ziel es ist, das Erteilungsverfahren vor dem
Europdischen Patentamt (EPA) dadurch zu verkiirzen, dass die Anmelder veranlasst werden, ihre Anmeldungen bereits
zu einem friihen Stadium auf diejenigen Ausfiihrungsformen zu konzentrieren, die sie fiir besonders wichtig erachten.
Die Anderungen treten am 1. April 2010 in Kraft und werden den Druck auf die Anmelder erheblich erhohen, ihre

Anmeldungen bereits vor Beginn der Sachpriifung auf den ,Kern der Erfindung” zu beschranken.

Das vorliegende Rundschreiben erldutert die wesentlichen in CA/D 3/09 angekiindigten Regelanderungen sowie
die daraus resultierenden Beschrinkungen bei der Verfolgung (zu) breit gefasster Patentanmeldungen in einem friihen

Stadium des Erteilungsverfahrens.

von Dr. Matthias Wolf und Dr. Declan Mulhern

PATENT- UND RECHTSANWALTE ¢ PATENT ATTORNEYS AND ATTORNEYS AT LAW




HOFFMANN - EITLE

MUNCHEN LONDON

1. EINFUHRUNG

Die Entscheidung CA/D 3/09 spiegelt das Bemiihen
des Verwaltungsrates wider, das Priifungsver-
fahren vor dem EPA insbesondere dadurch zu
rationalisieren, dass die Anmelder gezwungen
werden, bereits in einem fritheren Stadium des
Prafungsverfahrens eine aktivere Rolle zu iiber-
nehmen. Die Anmelder werden in zunehmen-
dem Mafie dazu angehalten werden, zu einem
frithen Zeitpunkt auszuwahlen, auf welchen
Gegenstand der Anspriiche sich der Recherchen-
bericht konzentrieren soll. Ferner wird es Vor-
schrift, dass im Fall der Erhebung von Einwénden
noch wihrend des Rechercheverfahrens mit
Argumenten und/oder Anderungen darauf er-
widert werden muss. Dies kann derzeit bis zum
Erhalt des ersten Priifungsbescheids hinausge-
zdgert werden. Die wesentlichen Verdnderungen
betreffen den Umfang des (erweiterten) europai-
schen Recherchenberichts (Regel 62a, 63 und 64
EPU) und die Erwiderung darauf (Regel 71a
EPU). Ferner werden die Moglichkeiten zur
Anderung der Anspriiche zu einem spateren
Zeitpunkt beschrankt (Regeln 137 und 161 EPU).

2. RECHERCHIERTER (UND
NACHFOLGEND GEPRUFTER)
GEGENSTAND

Ab dem 1. April 2010 werden die neu eingefiihrte
Regel 62a EPU sowie die geinderten Regeln 63
und 64 EPU zu einem restriktiveren und stirker
formalisierten Rechercheverfahren fithren.

2.1 MEHRERE UNABHANGIGE
ANSPRUCHE PRO
ANSPRUCHSKATEGORIE

Die neue Regel 62a EPC betrifft den Fall, dass eine
Anmeldung entgegen Regel 43(2) EPU mehrere
unabhéngige Anspriiche in ein und derselben
Anspruchskategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vor-
richtung oder Verwendung) enthalt, die nicht
mehrere miteinander in Beziehung stehende
Erzeugnisse, verschiedene Verwendungen eines
Erzeugnisses oder einer Vorrichtung oder Alterna-
tivldsungen fiir eine bestimmte Aufgabe betreffen.

Gegenwdrtig wird im Rahmen des Recherche-
verfahrens keine Formalbeanstandung gegen
mehrere unabhdngige Anspriiche in einer
Anspruchskategorie erhoben. Solange diese
Anspriiche die Anforderungen an die Einheit-
lichkeit gemaf3 Art. 82 EPU erfiillen, wird deren
Gegenstand trotzdem recherchiert.

Nach der neuen Regel 62(a)(1) EPU wird das
zukiinftig nicht mehr der Fall sein, sondern die
Recherchenabteilung wird zukiinftig die Anmel-
der auffordern, innerhalb einer zweimonatigen
Frist diejenigen Anspriiche, die das Erfordernis
von Regel 43(2) EPU erfiillen, zu benennen, auf
deren Basis die Recherche durchgefiithrt werden
soll. Wenn der Anmelder es versaumt, diese
Angaben fristgerecht zu machen, wird die Recher-
che auf Basis des ersten Anspruchs in jeder
Anspruchskategorie durchgefiihrt.

Dariiber hinaus wird die Priifungsabteilung
gemif der neuen Regel 62(a)(2) EPU den Anmel-
der auffordern, die Anspriiche auf den recher-
chierten Gegenstand zu beschranken, es sei denn,
sie stellt fest, dass die Beanstandung nach Regel
62(a)(1) EPU nicht gerechtfertigt war. Es ist zu
beachten, dass die Anmelder das Argument, dass
die mehreren unabhédngigen Anspriiche unter die
in Regel 43(2) EPU definierten Ausnahmetatbe-
stdnde fallen (siehe oben), erst im Rahmen der
Sachpriifung vorbringen kénnen.

Eine weitere, die Regel 135(2) EPU betreffende
Anderung hat den Effekt, dass beziiglich der in
Regel 62(a) EPU festgelegten Fristen die Weiter-
behandlung nicht méglich ist.

Dariiber hinaus kénnte sich aus folgender Ande-
rung eine moglicherweise unerfreuliche Uberra-
schung entwickeln. Gegenwartig besteht nach
Regel 64(1) EPU im Falle eines vom Priifer erho-
benen Einwands der Uneinheitlichkeit die Mog-
lichkeit, die gesamten urspriinglichen
Anspriiche nach Zahlung einer oder mehrerer
weiterer Recherchengebiihr(en) recherchieren zu
lassen. Eine entsprechende Moglichkeit sieht die
neue Regel 62(a)(2) EPU nicht vor. Hieraus kann
eine besorgniserregende Falle resultieren, wenn
die neue Regel 62(a)(1) EPU gemeinsam mit
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der neuen Regel 137(5) EPU angewandt wird,
wonach sich ,geinderte Patentanspriiche (...) nicht
auf nicht recherchierte Gegenstinde beziehen (diirfen),
die mit der urspriinglich beanspruchten Erfindung
oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie
diirfen sich auch nicht auf gemdif Regel 62(a) oder
Regel 63 nicht recherchierte Gegenstinde beziehen”.

Insbesondere kann nach Regel 137(5) EPU, Satz 2,
die Anmeldung wahrend des Priifungsverfahrens
nicht in einer solchen Weise angepasst werden,
dass unabhangige Anspriiche umfasst sind, die
nicht Gegenstand der Recherche geméfS Regel
62(a)(1) EPU waren. Anmeldern wird daher
dringend geraten, alle amtlichen Mitteilungen
zur Regel 62(a)(1) EPU zu erwidern, damit ihre
am meisten bevorzugten Ausfithrungsformen
recherchiert werden. Alternativ dazu sollten
Anmelder in Betracht ziehen, die Anspriiche in
einer solchen Weise anzuordnen, dass ihre am
meisten bevorzugten Ausfithrungsformen zuerst
auftreten, oder sogar die Anspriiche so zu
andern, dass alle Ausfithrungsformen in einen
einzigen Anspruch eingeschlossen sind, worin sie
als bevorzugte Alternativen aufgefiihrt sind. Es ist
jedoch einleuchtend, dass solche Strategien nur
dann erfolgreich sein konnen, wenn zwischen
den einzelnen Ausfithrungsformen keine
Probleme mit der Einheitlichkeit bestehen.

2.2 UBERMASSIG BREITE UND/ODER
UNKLARE ANSPRUCHE

Wenn die Recherchenabteilung der Auffassung
ist, dass eine Anmeldung dem EPU so wenig
entspricht, dass es unmoglich ist, eine sinnvolle
Recherche durchzufiihren, so stellt sie dies in
einer begriindeten Erklarung fest oder ent-
scheidet selbst, welcher Gegenstand recherchiert
werden soll und erstellt einen teilweisen Recher-
chenbericht. Die Erklarung oder der teilweise
Recherchenbericht gilt fiir das weitere Verfahren
als européischer Recherchenbericht.

Ab dem 1. April 2010 wird der Anmelder in der
obigen Situation aufgefordert, innerhalb von zwei
Monaten eine Erklarung abzugeben, welcher
Gegenstand recherchiert werden soll. Dies ist in

der neuen Regel 63(1) EPU festgelegt. Die gegen-
wartige Vorgehensweise wird nur dann ange-
wandt, wenn die Erkldrung nicht rechtzeitig
abgegeben wird oder sie die angeblichen Méngel
nicht ausraumen kann (neue Regel 63(2) EPU).

Wurde ein teilweiser Recherchenbericht erstellt,
wird die Priiffungsabteilung den Anmelder ferner
auffordern, die Anspriiche auf den recherchierten
Gegenstand zu beschranken, sofern sie nicht fest-
stellt, dass der Einwand nach Regel 63(1) EPU
nicht gerechtfertigt war. Dies ist in der neuen
Regel 63(3) EPU geregelt, die der neuen Regel
62(a)(2) EPU insofern adhnlich ist, dass die Anmel-
der mit dem Argument, der Einwand sei nicht
gerechtfertigt, bis zum Priifungsverfahren warten
miissen.

Auch hier ist aufgrund einer entsprechenden
Anderung der Regel 135(2) EPU die Weiter-
behandlung in Bezug auf die in Regel 63 EPU
festgelegten Fristen ausgeschlossen.

2.4 ANGEBLICH UNEINHEITLICHE
ANSPRUCHE

Die die Zahlung zusétzlicher Recherchenge-
biithren im Falle von angeblich mangelnder Ein-
heitlichkeit betreffende Regel 64(1) EPU wird
dahingehend leicht gedndert, dass die Frist zur
Einzahlung der Gebiihren von einer durch die
Recherchenabteilung nach eigenem Ermessen
auf zwei bis sechs Wochen festzulegende Frist in
eine feste Zweimonatsfrist abgedandert wird.

3. SACHPRUFUNG - DIE NEUE OBLIGA-
TORISCHE ERWIDERUNG AUF DIE
STELLUNGNAHME ZUM EUROPAI-
SCHEN RECHERCHENBERICHT

Eine neue und ziemlich wesentliche Anderung
ist mit der Einfithrung der neuen Regel 70(a) in
die Ausfiihrungsordnung des EPU verbunden.
Sobald sie in Kraft ist, wird es fiir den Anmelder
verbindlich, auf jegliche Einwénde, die im er-
weiterten oder zusétzlichen europédischen Recher-
chenbericht erhoben wurden, zu erwidern. Die
neue Regel lautet wie folgt:
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Regel 70a

(1) In der dem europaischen Recherchenbericht
beiliegenden Stellungnahme gibt das Europa-
ische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit,
zum erweiterten europiischen Recherchen-
bericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn
gegebenenfalls auf, innerhalb der in Regel
70 Absatz 1 genannten Frist die Mingel zu
beseitigen, die in der dem europiischen
Recherchenbericht beiliegenden Stellung-
nahme festgestellt wurden, und die Beschrei-
bung, die Patentanspriiche und die Zeichnun-
gen zu dndern.

(2) In dem in Regel 70 Absatz 2 genannten Fall
oder wenn ein erginzender europdischer
Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-An-
meldung erstellt wird, gibt das Europaische
Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zum
erweiterten europdischen Recherchenbericht
Stellung zu nehmen, und fordert ihn gege-
benenfalls auf, innerhalb der Frist fiir die
Absichtserklarung iiber die Aufrechterhaltung
der Anmeldung die Miangel zu beseitigen,
die in der dem europdischen Recherchenbe-
richt beiliegenden Stellungnahme festgestellt
wurden, und die Beschreibung, die Patentan-
spriiche und die Zeichnungen zu dndern.

(3) Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach
Absatz 1 oder 2 weder nachkommt noch zu
ihr Stellung nimmt, gilt die Anmeldung als
zuriickgenommen.

Gegenwirtig gibt es keine Sanktionen, wenn auf
die dem Recherchenbericht beigefiigte vorldufige
Stellungnahme nicht erwidert wird. Wie jedoch
vielen Anmeldern bereits bekannt ist, fithrt das
Ausbleiben einer Erwiderung auf die Stellung-
nahme zum Recherchenbericht zu einem rein for-
malen Priifungsbescheid, der lediglich auf die im
Recherchenbericht erhobenen vorldufigen Ein-
wiénde verweist. Mit der Einfithrung der neuen
Regel 70(a) EPU wird die Erwiderung der im
Recherchenbericht erhobenen Einwénde ver-
bindlich, wodurch das Erteilungsverfahren um
einige Monate verkiirzt werden soll. Im Ergebnis
ist der Status der Stellungnahme zum Recher-
chenbericht ab dem 1. April 2010 gleichwertig mit

demjenigen des ersten Priiffungsbescheids des
gegenwartigen Verfahrens.

Die Regeln 69(1) und (2) EPU, wonach das EPA
dem Anmelder den Tag mitteilt, an dem im Euro-
péaischen Patentblatt auf die Verdffentlichung des
Recherchenberichts hingewiesen wird, wurde
dahingehend gedndert, dass eine Bezugnahme
auf Regel 70 EPU und die neue Regel 70(a) ein-
gefiigt wurden. Die neue Regel 69 EPU bleibt
gegeniiber der gegenwartigen Fassung weitge-
hend identisch, wobei jedoch interessanterweise
der Passus ,der Anmelder kann aus der Unterlassung
der Mitteilung nach Absatz (1) keine Anspriiche her-
leiten” im zweiten Absatz weggelassen wurde.
Welche Anspriiche das sein konnten, erwahnt die
Entscheidung CA/D 3/09 nicht. Es diirfte sich aber
lediglich um die Riickzahlung der Weiterbehand-
lungsgebiihr nach versaumter Frist zur Stellung
des Priifungsantrags handeln. Daher ist zu erwar-
ten, dass die Anderung von Regel 69 EPU kaum
Auswirkung auf die Verfolgung européischer
Patentanmeldungen haben wird.

4. ANDERUNGEN VON EURO-PCT-
ANMELDUNGEN — FRUHE
OBLIGATORISCHE ERWIDERUNG

Gegenwdrtig hat der Anmelder nach Regel 161
EPU die Moglichkeit, eine internationale Anmel-
dung beim Eintritt in die regionale Phase zu
dndern. Diese Anderung ist freiwillig und muss
nicht auf eventuelle Einwande eingehen, die von
der Internationalen Recherchenbehorde (ISA)
oder der mit der internationalen vorldufigen Prii-
fung betrauten Behorde (EPA) erhoben wurden.
Im Hinblick auf das Ziel der Rationalisierung der
frithen Verfahrensabschnitte vor dem EPA hat der
Verwaltungsrat jedoch Regel 161 EPU dahin-
gehend geédndert, dass eine Erwiderung auf in
einem internationalen Recherchen- oder Priifungs-
bericht erhobene Einwande nunmehr verbindlich
ist, wenn das EPA die zustédndige Behorde zur
Erstellung des entsprechenden Berichts war.
Schlussendlich bedeutet das, dass Argumente und/
oder Anderungen, die sonst erst nach Erhalt des
ersten Priifungsbescheids einzureichen waren,
jetzt bereits kurz nach Eintritt in die européische
regionale Phase eingereicht werden miissen.
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In Féllen, in denen das EPA nicht die fiir die
Erstellung des Internationalen Recherchen- oder
Priifungsbescheids verantwortliche Behorde war
(siehe neue Regel 161(2) EPU), wird sich die
gegenwartige Praxis nicht &ndern. Die neue Regel
161 EPU lautet wie folgt:

Regel 161

(1) Ist das Europdische Patentamt fiir eine Euro-
PCT-Anmeldung als Internationale
Recherchenbehorde und, wenn ein Antrag
nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als
mit der internationalen vorldufigen Priifung
beauftragte Behorde titig gewesen, so gibt es
dem Anmelder Gelegenheit, zum schriftli-
chen Bescheid der Internationalen Recher-
chenbehérde oder zum internationalen vor-
laufigen Priifungsbericht Stellung zu
nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf,
innerhalb eines Monats nach der entspre-
chenden Mitteilung die im schriftlichen
Bescheid oder im internationalen vorlaufigen
Priifungsbericht festgestellten Mingel zu
beseitigen und die Beschreibung, die Paten-
tanspriiche und die Zeichnungen zu dndern.
Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach
Satz 1 weder nachkommt noch zu ihr Stel-
lung nimmt, gilt die Anmeldung als zuriick-
genommen.

(2) Erstellt das Europdische Patentamt einen
erginzenden europdischen Recherchen-
bericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so
kann die Anmeldung innerhalb eines Monats
nach einer entsprechenden Mitteilung an
den Anmelder einmal gedndert werden. Die
gednderte Anmeldung wird der ergidnzenden
europdischen Recherche zugrunde gelegt.

Anmelder sollten sich bewusst machen, dass
diese neue Regel fiir alle Anmeldungen gilt, in
denen die Mitteilung nach Regel 161 EPU nach
dem 1. April 2010 ergeht. Das bedeutet, dass auf
vom EPA als ISA oder IPEA in den kommenden
Monaten erhobene oder bereits in der Vergangen-
heit vorgebrachte Einwande reagiert werden
muss, wenn der Eintritt in die européische regio-
nale Phase (Euro-PCT) nach dem 1. April 2010
erfolgt.

Diese Regeldnderung kann nicht als besonders
anmelderfreundlich angesehen werden, da sie
den mit einer Euro-PCT-Anmeldung verbunde-
nen Druck erheblich erhoht. Das trifft insbeson-
dere in denjenigen Fillen zu, in denen das EPA
als ISA oder IPEA fungiert hat und der europai-
sche Vertreter der Euro-PCT-Anmeldung nicht an
der internationalen Phase beteiligt war. Da der
europdische Vertreter den Anmeldungstext und
andere relevante Dokumente fiir gew6hnlich erst
kurz vor Eintritt in die europaische regionale
Phase erhélt und die Mitteilung nach Regel 161
EPU kurz danach zu erwarten ist, wird die nur
einen Monat betragende Frist zur vollstaindigen
Erwiderung auf internationale Einwédnde die
Anmelder und Vertreter erheblich unter Zeit-
druck setzen. In Fallen, in denen das EPA als ISA
oder IPEA fungiert hat, ist es daher duflerst emp-
fehlenswert, dass die Anmelder alle wesentlichen
Dokumente so frith wie moglich an ihren europa-
ischen Vertreter iibermitteln, sofern dieser Vertre-
ter nicht auch schon die internationale Phase
betreut hat. Das schafft ausreichend zeitlichen
Freiraum zum Studium der Anmeldung und ggf.
erhobener Einwénde, so dass auf die Mitteilung
von Regel 161 EPU eine geeignete Erwiderung
eingereicht werden kann.

5. ZEITPUNKT VON ANDERUNGEN

Die Regel 137 EPU, die angibt, wann Anderungen
in einer Anmeldung vorgenommen werden kén-

nen, wird ebenfalls zum 1. April 2010 neu gefasst.

Die wesentlichen Verdnderungen sind wie folgt:

Regel 137

@ ...

(2) Zusammen mit Stellungnahmen, Berichti-
gungen oder Anderungen, die in Erwiderung
auf Mitteilungen des Europiischen Patent-
amts nach Regel 70a Absatz 1 oder 2 oder
Regel 161 Absatz 1 vorgenommen werden,
kann der Anmelder von sich aus die
Beschreibung, die Patentanspriiche und die
Zeichnungen dndern.
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(3) Weitere Anderungen koénnen nur mit Zustim-
mung der Priifungsabteilung vorgenommen
werden.

(4) Bei der Einreichung von Anderungen nach
den Absitzen 1 bis 3 kennzeichnet der
Anmelder diese und gibt ihre Grundlage in
der urspriinglich eingereichten Fassung der
Anmeldung an. Stellt die Priifungsabteilung
fest, dass eines dieser beiden Erfordernisse
nicht erfiillt ist, so kann sie verlangen, dass
dieser Mangel innerhalb einer Frist von
einem Monat beseitigt wird.

(5) Gednderte Patentanspriiche diirfen sich nicht
auf nicht recherchierte Gegenstinde bezie-
hen, die mit der urspriinglich beanspruchten
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen
nicht durch eine einzige allgemeine erfinde-
rische Idee verbunden sind. Sie diirfen sich
auch nicht auf gemafs Regel 62a oder Regel 63
nicht recherchierte Gegenstinde beziehen.

Von besonderer Bedeutung im Rahmen dieser
Anderungen ist Regel 137(3) EPU, wonach keine
weiteren Anderungen ohne die Zustimmung der
Priifungsabteilung vorgenommen werden kon-
nen. Das bedeutet, das Anmeldern nur eine einzi-
ge zugesicherte Moglichkeit gegeben wird, ihre
Anmeldungen zu dndern, ndmlich wie in Regel
137(2) EPU festgelegt. Danach besteht die theore-
tische Moglichkeit, dass ein Priifer Anderungen
in Erwiderung auf frither erhobene Einwédnde
nicht mehr zulédsst. Wir haben allen Grund zu der
Annahme, dass die Priifungsabteilungen des EPA
weiterhin eine verniinftige Haltung gegentiber
ernsthaften Versuchen, Einwédnde durch Argu-
mente oder Anderungen zu iiberwinden, einneh-
men werden. Dennoch dirfte es ratsam sein,
frithzeitig einen hilfsweisen Antrag auf miind-
liche Verhandlung zu stellen, z.B. bereits bei der
Erwiderung auf in der Stellungnahme zum euro-
péischen Recherchenbericht erhobene

Einwénde.

Mit der Einfithrung der Regel 137(4) EPU wird
gesetzlich verankert, was viele Anmelder in der
Vergangenheit bereits praktiziert haben. Gegen-
wartig fordern die Priifer nur dazu auf, dass die
Anmelder Anderungen genau benennen und
deren Basis in der urspriinglich eingereichten
Anmeldung angeben. Die neuen Anderungen
machen aus diesem Entgegenkommen eine
Verpflichtung.

Waihrend der erste Satz von Regel 137(5) EPU
bereits unter derzeit geltendem Recht zur Anwen-
dung kommt, werden mit dem letzten Satz aus-
driicklich solche Anderungen der Anspriiche
untersagt, die einen Gegenstand betreffen, der
nicht wie oben beschrieben geméafs Regel 62(a)
oder Regel 63 EPU recherchiert wurde.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Es ist zukiinftig verbindlich vorgeschrieben, dass
zu im Recherchenbericht erhobenen Einwanden
Stellung bezogen wird. Es gibt keine Garantie
mehr, dass eine Anmeldung in Erwiderung auf den
ersten Priifungsbescheid geandert werden kann.

Bei Eintritt in die européische regionale Phase
muss auf Einwande, die vom EPA als ISA oder
IPEA erhoben wurden, innerhalb einer nicht ver-
langerbaren einmonatigen Frist auf die Mitteilung
gemaf Regel 161 EPU erwidert werden. Wenn
sich ein Anmelder eines europédischen Vertreters
bedient, der nicht mit dem internationalen Ver-
fahren betraut war, ist es ratsam, alle erforder-
lichen Unterlagen unverziiglich nach Erhalt
weiterzuleiten, damit zur Vorbereitung einer
geeigneten Erwiderung ausreichend Zeit bleibt.
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