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Kapitel | — Einfuhrung

Neben den Patentierbarkeitserfordernissen (Neuheit, erfinderische
Tatigkeit, gewerbliche Anwendbarkeit und Ausschlisse von der
Patentierbarkeit) muss eine europaische Patentanmeldung noch
verschiedenen anderen Anforderungen genigen. Dabei handelt es
sich sowohl um materiellrechtliche Erfordernisse wie ausreichende
Offenbarung (Art. 83), Klarheit der Anspriche (Art. 84) und
Einheitlichkeit der Erfindung (Art. 82) als auch um Anforderungen
formaler Art wie Nummerierung der Anspriiche (Regel 43 (5)) und
Form der Zeichnungen (Regel 46). Diese Anforderungen werden im
vorliegenden Teil F behandelt.

Aulerdem enthalt Teil F Ausfiihrungen zu den Erfordernissen in
Bezug auf das Prioritdtsrecht. Obwohl dieser Aspekt in der Regel nur
geprift wird, wenn er sich mdglicherweise auf die Frage der Paten-
tierbarkeit auswirkt (siehe G-1V, 3), wird er unabhangig von etwaigen
Fragen der Patentierbarkeit beurteilt.
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Kapitel Il — Inhalt einer europaischen
Patentanmeldung (ausgenommen
Patentanspruche)

1. Aligemeines
Die Erfordernisse flir eine europaische Patentanmeldung sind in
Art. 78 aufgefiihrt. Die Anmeldung muss Folgendes enthalten:

i) einen Antrag auf Erteilung eines europaischen Patents,
ii) eine Beschreibung der Erfindung,
iii) einen oder mehrere Patentanspriiche,

iv)  die Zeichnungen, auf die sich die Beschreibung oder die
Patentanspriiche beziehen, und

V) eine Zusammenfassung.

Dieses Kapitel befasst sich mit den genannten Erfordernissen, soweit
sie flr den Prifer von Belang sind, mit Ausnahme der Erfordernisse
nach Ziffer iii), die in Kapitel F-IV behandelt werden. Die Erfordernisse
nach Ziffer v) werden zuerst behandelt.

2. Zusammenfassung

2.1 Zweck der Zusammenfassung

Die Anmeldung muss eine Zusammenfassung enthalten. Die Zusam-
menfassung soll kurze technische Informationen iber die Offenbarung
gemal der Beschreibung, den Patentanspriichen und etwaigen
Zeichnungen geben.

2.2 Endgiiltiger Inhalt

Die Zusammenfassung wird urspriinglich vom Anmelder eingereicht.
Der Prufer hat die Aufgabe, den endgultigen Inhalt der Zusammen-
fassung zu bestimmen, die in der Regel zusammen mit der Anmeldung
veroffentlicht wird. Hierbei sollte er die Zusammenfassung in Verbin-
dung mit der Anmeldung in der eingereichten Fassung Uberprifen
(siehe B-X, 71i)). Wird der Recherchenbericht spater als die Anmel-
dung veroéffentlicht, so ergibt sich die zusammen mit der Anmeldung
veroffentlichte Zusammenfassung aus der Prufung gemafl B-X, 7 i),
3. Satz.

Bei der Bestimmung des endgultigen Inhalts der Zusammenfassung
sollte der Prifer berlcksichtigen, dass die Zusammenfassung aus-
schliel3lich der technischen Information dient und insbesondere nicht
fur die Bestimmung des Umfangs des begehrten Schutzes heran-
gezogen 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

Art. 78

Art. 78 (1) a)
Art. 78 (1) b)
Art. 78 (1) c)

Art. 78 (1) d)

Art. 78 (1) e)

Regel 57 d)
Regel 47 (5)

Regel 66

Regel 68

Art. 85
Regel 47 (5)
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Regel 47 (1)
Regel 47 (2)

Regel 47 (2)

Regel 47 (2)

Regel 47 (3)

Regel 47 (4)

Regel 47 (4)

Frage ermdglichen, ob es notwendig ist, die europaische Patent-
anmeldung selbst einzusehen.

2.3 Inhalt der Zusammenfassung
Die Zusammenfassung

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

iii) muss eine Kurzfassung der in der Beschreibung, den Patent-
ansprichen und Zeichnungen enthaltenen Offenbarung enthal-
ten, die so gefasst sein soll, dass sie ein klares Verstandnis der
technischen Aufgabe, des entscheidenden Punkts der Losung
der Erfindung und der hauptsachlichen Verwendungsmoglich-
keiten ermdglicht; 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 Uber deren theoretische
Anwendungsmoglichkeit enthalten,

V) soll aus nicht mehr als 150 Wortern bestehen und

vi)  muss die Abbildung oder — in Ausnahmefallen — die Abbildun-
gen der Zeichnungen enthalten, die als ihr Bestandteil
veroffentlicht werden sollen. Hinter jedem wesentlichen Merk-
mal, das in der Zusammenfassung erwahnt und durch die
Zeichnung veranschaulicht ist, hat in Klammern ein Bezugs-
zeichen zu stehen.

2.4 Mit der Zusammenfassung zu veroéffentlichende
Abbildungen

Der Prifer sollte nicht nur den Wortlaut der Zusammenfassung,
sondern auch die Auswahl der mit ihr zu verdffentlichenden Abbildun-
gen uberprifen. Er sollte den Wortlaut insoweit andern, als dies
notwendig ist, um die unter F-Il, 2.3 aufgeflihrten 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 Veroéffentlichung einer Zeichnung mit der Zusam-
menfassung verhindern, wenn keine der Zeichnungen in der Anmel-
dung fir das Verstandnis der Zusammenfassung von Nutzen ist. Dies
ist sogar dann moéglich, wenn der Anmelder beantragt hat, dass eine
oder mehrere bestimmte Zeichnungen nach Regel 47 (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 Verschoénerung der Sprache anzubringen (siehe B-X, 7).
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2.5 Kontrollliste

Bei der Prifung der Zusammenfassung sollte der Prifer die Allge-
meinen Richtlinien fir die Anfertigung der Zusammenfassungen von
Patentdokumenten als Grundlage heranziehen und dabei die in der
WIPO-Norm ST. 12 enthaltene Kontrollliste benutzen, die in der
Anlage zu diesem Kapitel wiedergegeben ist (F-II, Anlage 1).

2.6 Ubermittlung der Zusammenfassung an den Anmelder
Der Inhalt der Zusammenfassung wird dem Anmelder zusammen mit
dem Recherchenbericht Ubersandt (siehe B-X, 7 i)).

2.7 Zusammenfassung in der Priiffungsphase

Die allgemeinen Erwagungen Uber die Zusammenfassung sind in
F-Il, 2.1 bis 2.6 niedergelegt. Die Zusammenfassung bezieht sich auf
die Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten und veréffentlichten
Fassung; die fur die Veroffentlichung bestimmte endgultige Fassung
der Zusammenfassung wird von der Recherchenabteilung festgelegt.
Es ist nicht erforderlich, die Zusammenfassung mit dem Inhalt des
veroffentlichten Patents in Ubereinstimmung zu bringen, auch wenn
Letzterer sich wesentlich vom Inhalt der Anmeldung unterscheidet,
denn die Patentschrift enthalt keine Zusammenfassung. Der Prifer
sollte deshalb keine Anderung der Zusammenfassung verlangen. Er
sollte vielmehr bedenken, dass die Zusammenfassung keine
rechtliche Wirkung fir die Anmeldung hat; die Zusammenfassung
kann beispielsweise nicht herangezogen werden, um den Schutz-
umfang auszulegen oder die Aufnahme eines neuen Gegenstands in
die Beschreibung zu rechtfertigen.

3. Erteilungsantrag — Bezeichnung

Die Erfordernisse fiir diesen Antrag werden in A-lll, 4 behandelt. Mit
Ausnahme der Bezeichnung betreffen sie den Prifer in der Regel
nicht.

Die Bezeichnung hat eine kurz und genau gefasste technische
Bezeichnung der Erfindung wiederzugeben. Sie darf keine Fantasie-
bezeichnung enthalten (siehe A-lll, 7.1). Auch wenn offensichtliche
VerstdoRe gegen diese Erfordernisse bereits im Laufe der Formal-
prifung (und moglicherweise in der Recherchenphase, siehe
B-X, 7 ii)) festgestellt werden durften, hat der Prifer die Bezeichnung
unter Berlicksichtigung der Beschreibung und der Patentanspriiche
sowie etwaiger Anderungen zu Uberpriifen, um sicherzustellen, dass
die Bezeichnung nicht nur straff formuliert ist, sondern auch einen
klaren und ausreichenden Hinweis auf den Gegenstand der Erfindung
gibt. Werden Anderungen vorgenommen, durch die die Kategorien der
Patentanspriiche verandert werden, so hat der Prifer nachzuprifen,
ob auch die Bezeichnung entsprechend zu andern ist.

Regel 66

Art. 85
Art. 98

Regel 41 (2) b)
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Art. 83
Regel 42

Regel 42 (1) a)

Regel 42 (1) b)
Art. 123 (2)

4. Beschreibung (Formerfordernisse)

4.1 Allgemeines
Die Erfindung ist in der Anmeldung so deutlich und vollstandig zu
offenbaren, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Als "Fachmann" gilt fur diesen Zweck der erfahrene Mann der Praxis
auf dem jeweiligen Gebiet, der nicht nur Giber die Lehre der Anmeldung
selbst und die darin enthaltenen Verweisungen, sondern auch dartber
unterrichtet ist, was am Anmeldetag zum allgemein Ublichen
Wissensstand auf dem betreffenden Gebiet gehdrt. Es ist zu unter-
stellen, dass er Uber die Mittel und Fahigkeiten fir routinemafige
Arbeiten und Versuche verflgt, die fir das betreffende technische
Gebiet Ublich sind. Als "allgemeines Fachwissen" kdnnen im Allge-
meinen die in einschldgigen Standardhandblchern, Monografien und
Nachschlagewerken enthaltenen Angaben betrachtet werden (siehe
T 171/84). Ausnahmsweise kann es sich auch um Angaben in Patent-
schriften oder naturwissenschaftlichen Verodffentlichungen handeln,
wenn die Erfindung auf einem Forschungsgebiet liegt, das so neu ist,
dass das einschlagige technische Wissen Lehrblchern noch nicht
entnommen werden kann (siehe T 51/87). Ob die Erfindung ausrei-
chend offenbart ist, muss auf der Grundlage der Gesamtheit der
Anmeldung einschlieBlich der Beschreibung, der Anspriiche und
etwaiger Zeichnungen beurteilt werden. Die Vorschriften ber den
Inhalt der Beschreibung sind in Regel 42 enthalten. Mit Art. 83 und
Regel 42 soll

i) zum einen sichergestellt werden, dass die Anmeldung ausrei-
chende technische Informationen enthalt, die es einem Fach-
mann ermoglichen, die beanspruchte Erfindung in die Praxis
umzusetzen;

i) zum anderen dem Leser ermdglicht werden, den Beitrag der
beanspruchten Erfindung zum Stand der Technik zu erkennen.

4.2 Gebiet der Technik
Die Erfindung soll durch Angabe des technischen Gebiets, auf das sie
sich bezieht, in ihren allgemeinen Rahmen eingeordnet werden.

4.3 Bisheriger Stand der Technik

In der Beschreibung ist auch der dem Anmelder bekannte bisherige
Stand der Technik anzugeben, der zum Verstandnis der Erfindung und
ihres Zusammenhangs mit dem Stand der Technik nutzlich sein kann;
nach Moglichkeit sollen auch die Fundstellen, insbesondere Patent-
schriften, angegeben werden, aus denen sich dieser Stand der
Technik ergibt. Dies gilt vor allem flir den Stand der Technik, der dem
ersten Teil oder "Oberbegrif" des oder der unabhangigen Patent-
anspriche entspricht (siehe F-1V, 2.2).
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Bei der Einreichung einer Anmeldung sollte der Anmelder grund-
satzlich in der Beschreibung den ihm bekannten nachstliegenden
Stand der Technik angeben. Mdoglicherweise ist der vom Anmelder
angegebene Stand der Technik nicht der nachstliegende Stand der
Technik flr die beanspruchte Erfindung. Daher kann es sein, dass die
Dokumente, die er in der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung anfuhrt, nicht die bekannten Erfindungen beschreiben, die
der beanspruchten Erfindung am nachsten kommen, sondern
tatsachlich einen entfernteren Stand der Technik.

Bei der Darstellung des Stands der Technik ist auf spater ermittelte,
z. B. im Recherchenbericht genannte Dokumente zu verweisen, falls
dies erforderlich ist, um die Erfindung in der richtigen Perspektive zu
sehen (siehe T 11/82). Beispielsweise kdnnte aufgrund der urspriing-
lich eingereichten Beschreibung des Stands der Technik der Eindruck
entstehen, dass der Erfinder die Erfindung von einem bestimmten
Punkt aus entwickelt hat, wahrend aus den entgegengehaltenen Ver-
offentlichungen hervorgeht, dass gewisse Stadien in dieser so ge-
nannten Entwicklung bzw. Aspekte derselben bereits bekannt waren.
In einem solchen Fall sollte der Prifer einen Hinweis auf diese
Dokumente und eine kurze Zusammenfassung des relevanten Inhalts
verlangen. Die nachtragliche Aufnahme einer solchen Zusammenfas-
sung in die Beschreibung stellt keinen Verstol gegen Art. 123 (2) dar.
Gemall Art. 123 (2) darf namlich lediglich der Gegenstand der
Anmeldung bei Anderung der Anmeldung, z. B. bei Beschrénkung
gegeniber weiter ermitteltem Stand der Technik, nicht Gber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus-
gehen. Unter dem Gegenstand der europaischen Patentanmeldung im
Sinne von Art. 123 (2) sind aber - ausgehend von dem genannten
Stand der Technik - die Sachverhalte zu verstehen, die im Rahmen der
Offenbarung nach Art. 83 zur Erfindung gehoéren (siehe auch
H-1V, 2.1). Daneben kénnen in der Beschreibung auch relevante
Dokumente des Stands der Technik gewdrdigt werden, die in der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung nicht angege-
ben waren, selbst wenn sie dem Anmelder zum Zeitpunkt der
Einreichung bekannt waren (T 2321/08 und H-1V, 2.3.7).

Hinweise auf den Stand der Technik, die nach dem Anmeldetag in die
Beschreibung aufgenommen werden, missen sich auf eine reine
Wiedergabe der Tatsachen beschranken. Die Angabe von Vorteilen
der Erfindung ist gegebenenfalls dem Stand der Technik anzupassen.

Eine hinzugefligte Angabe von Vorteilen ist zulassig, darf jedoch nicht
zur EinfGhrung von Vorteilen in die Beschreibung fihren, deren
Vorliegen aus der urspringlich eingereichten Fassung der Anmeldung
nicht abgeleitet werden konnte (siehe auch H-V, 2.2).

Der Anmelder kann in der Anmeldung Dokumente anfihren, die sich
auf allgemeines Fachwissen beziehen (d. h. Stand der Technik, der
weder dieselbe technische Aufgabe 16st noch notwendig ist, um die
Offenbarung der beanspruchten Erfindung zu vervollstandigen).



Teil F - Kapitel II-6

September 2013

Art. 54 (3)

Art. 54 (4) EPU 1973

Solche Verweise beziehen sich in der Regel auf allgemein bekannte
Versuche zur Messung bestimmter Parameter, die in der Beschrei-
bung erwahnt sind, oder auf die Definition von Begriffen mit fest-
stehender Bedeutung, die in der Anmeldung vorkommen. Filr die
Beurteilung der Patentierbarkeit der beanspruchten Erfindung sind sie
normalerweise nicht relevant, es sei denn, sie enthalten z. B. relevante
Informationen, die der Anmelder in der Beschreibung nicht gesondert
erwahnt.

Eine Wurdigung des Stands der Technik, der nur fur die abhangigen
Patentanspriche von Bedeutung ist, wird im Allgemeinen nicht
verlangt. Erklart der Anmelder, dass ein Gegenstand, der zunachst als
Stand der Technik angegeben wurde, nur "interner Stand der Technik"
ist, so kann ein solcher Stand der Technik nicht fuir die Beurteilung der
Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit verwendet werden. Er kann
jedoch unter Umstanden weiter in der Beschreibung verbleiben, sofern
klargemacht wird, dass es sich lediglich um einen "internen Stand der
Technik" handelt.

Besteht der einschlagige Stand der Technik aus einer anderen
europaischen Patentanmeldung gemanR Art. 54 (3), so gehort dieses
Dokument fiir alle Vertragsstaaten zum Stand der Technik. Dies ist
auch dann der Fall, wenn in den beiden Anmeldungen nicht dieselben
Vertragsstaaten benannt wurden oder wenn die Benennung eines flr
beide Anmeldungen benannten Staates zurlickgenommen worden ist.
(siehe G-IV, 6). Es muss ausdriicklich auf die Tatsache hingewiesen
werden, dass dieses Dokument unter Art. 54 (3) fallt. Damit wird die
Offentlichkeit davon unterrichtet, dass das Dokument fiir die Frage der
erfinderischen Tatigkeit nicht von Bedeutung ist (vgl. G-VII, 2). Nach
Regel 165 gilt dieser Grundsatz auch fiir internationale Anmeldungen,
in denen das EPA Bestimmungsamt ist und fur die die Anmeldegebuhr
nach Regel 159 (1) c) wirksam entrichtet und gegebenenfalls die
Ubersetzung in einer der Amtssprachen eingereicht worden ist
(Art. 153 (3) und (4)) (siehe G-IV, 5.2).

Zu den Ubergangsvorschriften fir die Anwendbarkeit von Art. 54 (4)
EPU 1973 siehe H-IlI, 4.2.

4.3.1 Format von Verweisen auf den bisherigen Stand der
Technik

Beim Anflihren von Dokumenten oder Einfligen von Verweisen sollten
sowohl die Anmelder als auch die Prifer ein Format verwenden, das
ein einfaches Ermitteln der entsprechenden Dokumente ermdoglicht.
Dies kann am besten durch eine konsequente Verwendung der
WIPO-Standards erreicht werden:

i) Nichtpatentliteratur: WIPO-Standard ST.14 (Empfehlung fiir die
in Patentdokumenten zitierten Hinweise),

i) Patentliteratur (Anmeldungen, Patente und Gebrauchsmuster):
fur den aus zwei Buchstaben bestehenden Landercode den
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WIPO-Standard ST.3 (empfohlener Standard flir zweibuch-
stabige Codes flr die Darstellung von Staaten, anderen Einhei-
ten und zwischenstaatlichen Organisationen), fir die Symbole,
die die Art des Dokuments bezeichnen, den WIPO-Standard
ST.16 (empfohlener Standardcode fir die Bezeichnung von
verschiedenen Arten von Patentdokumenten).

Die WIPO-Standards ST.14, ST.3 und ST.16 sind auf der Website der
WIPO abrufbar.

Wird von diesen Standards abgewichen, ist jedoch keine Berichtigung
der Codes erforderlich, sofern die entsprechende Anfuhrung ohne
Weiteres ermittelbar ist.

4.3.1.1 Beispiele fir die Zitierweise - Nichtpatentliteratur
i) Beispiel fur eine Monografie:

WALTON Herrmann, Microwave Quantum Theory. London:
Sweet and Maxwell, 1973, Band 2, Seiten 138 bis 192

i) Beispiel fur einen Artikel in einer Zeitschrift:

DROP, J.G. Integrated Circuit Personalization at the Module
Level. IBM tech. dis. bull. Oktober 1974, Band 17, Nr.5,
Seiten 1344 und 1345

iii)) Beispiele fir Abstracts, die nicht zusammen mit dem entspre-
chenden Dokument verdéffentlicht wurden:

Chem. abstr., Vol. 75, No. 20, 15 November 1971 (Columbus,
Ohio, USA), Seite 16, Spalte 1, abstract Nr. 120718k,
SHETULOV, D.l. 'Surface Effects During Metal Fatigue,'
Fiz.-Him. Meh. Mater. 1971, 7(29), 7-11 (Russ.)

Patent Abstracts of Japan, Vol. 15, No. 105 (M-1092), 13. Marz
1991, JP 30 02404 A (FUDO)

4.3.1.2 Beispiele fur die Zitierweise - Patentliteratur
i) JP 50-14535 B (NCR CORP.) 28. Mai 1975 (28.5.75), Spalte 4,
Zeilen 3 bis 27

i) DE 3744403 A1 (A. JOSEK) 29.8.1991, Seite 1, Zusammen-
fassung

4.4 Belanglose Angaben

Da vorausgesetzt wird, dass der Leser eine allgemeine technische
Vorbildung auf dem betreffenden Gebiet hat, braucht der Prifer nicht
vom Anmelder zu verlangen, dass er Unterlagen wie Abhandlungen,
Forschungsberichte oder Erlauterungen, die Lehrblchern entnommen
werden kénnen oder in anderer Weise bekannt sind, beifiigt. Ebenso
sollte der Prifer auch keine in die Einzelheiten gehende Beschreibung

Regel 48 (1) ¢)
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Regel 42 (1) ¢)
Regel 48 (1) b)

Regel 42 (1) ¢)

des Inhalts der angeflihnrten Dokumente verlangen. Es reicht aus,
wenn der Grund fir die Aufnahme der betreffenden Verweisung
angegeben wird, sofern nicht in Einzelfallen eine genauere Beschrei-
bung zum vollen Verstandnis der Erfindung, die Gegenstand der
Anmeldung ist, notwendig ist (siehe auch F-IIl, 8 und F-1V, 2.3.1).

Die Angabe mehrerer Fundstellen, die das gleiche Merkmal oder den
gleichen Aspekt des Stands der Technik betreffen, wird nicht verlangt;
es braucht lediglich auf die am nachsten kommende Fundstelle
verwiesen zu werden. Auf der anderen Seite sollte der Prifer nicht
darauf bestehen, dass derartige unnotige Angaben gestrichen werden,
es sei denn, sie sind allzu umfangreich (siehe F-II, 7.4).

4.5 Technische Aufgabe und Lésung der Aufgabe

Die beanspruchte Erfindung ist so zu offenbaren, dass die technische
Aufgabe bzw. die technischen Aufgaben, die ihr zugrunde liegen,
richtig beurteilt werden kdnnen und deren Lésung verstanden werden
kann. Um diesem Erfordernis zu genligen, sind nur solche Angaben
aufzunehmen, die zur Erlauterung der Erfindung nétig sind.

Ist der Gegenstand eines abhangigen Patentanspruchs aus sich
heraus oder aufgrund der Beschreibung eines Wegs zur Ausfiihrung
der beanspruchten Erfindung verstandlich, so erlbrigt sich eine
zusatzliche Erlauterung dieses Gegenstands. Es genligt dann der
Hinweis in der Beschreibung, dass eine besondere Ausfiihrungsart der
Erfindung in dem abhangigen Patentanspruch angegeben ist.

Bestehen jedoch Zweifel an der Notwendigkeit bestimmter Angaben,
so sollte der Prifer nicht auf deren Streichung bestehen. Es ist auch
nicht notwendig, die Erfindung speziell in der Form einer Aufgaben-
stellung mit Losung darzustellen. Vorteilhafte Wirkungen, die die
Erfindung gegebenenfalls nach Auffassung des Anmelders gegenuber
dem Stand der Technik bietet, sind anzugeben, jedoch in einer Art und
Weise, bei der bereits zum Stand der Technik zahlende Erzeugnisse
oder Verfahren nicht herabgesetzt werden. AuRerdem darf weder auf
den Stand der Technik noch auf die Erfindung des Anmelders in einer
Weise verwiesen werden, die Anlass zu Missverstandnissen geben
kénnte. Dies kdnnte beispielsweise durch eine unklare Darstellung
geschehen, die den Eindruck vermittelt, dass die Aufgabe durch den
Stand der Technik in geringerem MalRe gelost wirde, als dies
tatsachlich der Fall ist. Sachliche Kommentare, wie in F-Il, 7.3
erwahnt, sind jedoch zulassig. Zu Anderungen oder Erweiterungen der
Aufgabenstellung siehe unter H-V, 2.4,

4.6 Regel 42 (1) c) und Art. 52 (1)
Ist die Prifungsabteilung der Auffassung, dass ein unabhangiger
Patentanspruch eine patentierbare Erfindung im Sinne des Art. 52 (1)
definiert, so muss es mdglich sein, aus der Anmeldung eine technische
Aufgabe abzuleiten. In diesem Fall ist das Erfordernis der
Regel 42 (1) c) erfiillt (siehe T 26/81).



September 2013

Teil F - Kapitel II-9

4.7 Bezugnahme auf Zeichnungen in der Beschreibung

Sind Zeichnungen beigefligt, so sind diese zunachst kurz etwa in
folgender Weise zu beschreiben: "Abbildung 1 zeigt einen Grundriss
des Umformergehauses; Abbildung 2 stellt eine Seitenansicht des
Gehauses dar; Abbildung 3 ist ein Seitenriss der Abbildung 2 in Pfeil-
richtung X; Abbildung 4 ist ein Querschnitt durch A-A der Abbildung 1."
Ist es notwendig, in der Beschreibung auf Teile der Zeichnungen
Bezug zu nehmen, so sollten sowohl die Bezeichnung als auch das
Bezugszeichen des betreffenden Teils genannt werden, d. h. die
Bezugnahme sollte nicht "3 ist durch 4 mit 5 verbunden", sondern
"Widerstand 3 ist durch Schalter 4 mit Kondensator 5 verbunden"
lauten.

4.8 Bezugszeichen

Die Beschreibung und die Zeichnungen missen insbesondere
hinsichtlich der Bezugszeichen und sonstigen Zeichen miteinander
Ubereinstimmen, wobei jede Bezugsziffer bzw. jedes Bezugszeichen
zu erlautern ist. Entfallen jedoch aufgrund von Anderungen in der
Beschreibung ganze Textstellen, so kann es beschwerlich sein, in den
Zeichnungen die Uberflissigen Bezugsangaben zu entfernen; in
solchen Fallen sollte der Prifer nicht zu strikt auf einem Einwand
gemal Regel 46 (2) i) wegen mangelnder Ubereinstimmung beste-
hen. Der umgekehrte Fall darf jedoch niemals eintreten, d. h. samtliche
in der Beschreibung oder den Patentanspriichen verwendeten
Bezugsziffern oder -zeichen missen in den Zeichnungen erscheinen.

4.9 Gewerbliche Anwendbarkeit

In der Beschreibung ist ausdrtcklich anzugeben, in welcher Weise der
Gegenstand der Erfindung gewerblich anwendbar ist, falls sich dies
nicht offensichtlich aus der Beschreibung oder der Art der Erfindung
ergibt. Angesichts der umfassenden Bedeutung, die der Formulierung
"gewerblich anwendbar" in Art. 57 gegeben wird (siehe G-Ill, 1), ist
anzunehmen, dass sich die Art und Weise, in der die Erfindung
gewerblich angewendet werden kann, in den meisten Fallen von selbst
ergibt, sodass keine genauere Beschreibung dieses Punkts notwendig
sein durfte; es kdnnten jedoch Falle auftreten, beispielsweise im
Zusammenhang mit Prifverfahren, in denen die Art und Weise der
gewerblichen Anwendbarkeit nicht offensichtlich ist und somit
ausdricklich angegeben werden muss.

Auch bei bestimmten biotechnologischen Erfindungen, namlich
Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen, ist die gewerbliche
Anwendbarkeit nicht sofort ersichtlich. Die gewerbliche Anwendbarkeit
dieser Sequenzen muss in der Patentanmeldung konkret beschrieben
werden (siehe G-llI, 4).

4.10 Art und Weise und Reihenfolge der Darstellung

Die Beschreibung ist, wie vorstehend ausgefihrt, in der in Regel 42 (1)
festgelegten Art und Weise und Reihenfolge einzureichen, sofern nicht
wegen der Art der Erfindung eine abweichende Form oder Reihenfolge
zu einem besseren Verstandnis oder zu einer knapperen Darstellung

Regel 42 (1) d)

Regel 46 (2) i)

Regel 42 (1) f)
Art. 52 (1)
Art. 57

Regel 29 (3)

Regel 42 (2)
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Regel 49 (11)

fihren wirde. Da der Anmelder dafiir verantwortlich ist, dass die
Erfindung klar und vollstandig beschrieben wird, sollte der Prifer die
Darstellung nicht beanstanden, es sei denn, er ist Uberzeugt, dass er
damit seine Befugnisse in der richtigen Weise austbt.

Abweichungen von den Erfordernissen der Regel 42 (1) sind
annehmbar, sofern die Beschreibung klar und tbersichtlich ist und alle
erforderlichen Angaben enthalt. Beispielsweise kdnnte in den Fallen,
in denen die Erfindung auf einer zufalligen Entdeckung beruht, deren
praktische Anwendung als nitzlich erkannt wird, oder in denen mit der
Erfindung Neuland betreten wird, darauf verzichtet werden, dass dem
Erfordernis der Regel 42 (1) c) entsprochen wird. Auch ist es mdglich,
dass technisch einfache Erfindungen mit einer minimalen Beschrei-
bung und nur kurzen Bezugnahmen auf den Stand der Technik
durchaus verstandlich sind.

4.11 Terminologie

Obgleich die Beschreibung klar und deutlich sein muss — unndétiger
Fachjargon soll vermieden werden — ist die Verwendung anerkannter
Fachausdricke zulassig und oft wiinschenswert. Weniger bekannte
oder speziell neu gebildete technische Ausdricke konnen akzeptiert
werden, sofern sie angemessen definiert sind und es keine entspre-
chenden, allgemein anerkannten Ausdricke gibt. Dies kann auf
fremdsprachige Ausdriicke ausgedehnt werden, wenn es in der
Verfahrenssprache keinen entsprechenden Ausdruck gibt. Ausdriicke,
die bereits eine feste Bedeutung haben, dirfen nicht in einer anderen
Bedeutung verwendet werden, wenn dies zu Verwechslungen fihren
kann. Es konnte jedoch Falle geben, in denen es gerechtfertigt ist,
dass ein bestimmter Ausdruck einem verwandten technischen Gebiet
entlehnt wird. Terminologie und Zeichen muissen in der gesamten
Anmeldung einheitlich sein.

4.12 Computerprogramme

Bei Erfindungen auf dem Gebiet der Datenverarbeitungsanlagen
kénnen in Programmiersprachen abgefasste Programmlisten nicht als
einzige Grundlage zur Offenbarung der Erfindung dienen. Die
Beschreibung ist ebenso wie auf anderen technischen Gebieten im
Wesentlichen in normaler Sprache, gegebenenfalls erganzt durch
Flussdiagramme oder andere Verstandnishilfen, abzufassen, sodass
die Erfindung fir einen Fachmann verstandlich ist, der nicht als
Experte flr eine bestimmte Programmiersprache anzusehen ist, der
aber Uber allgemeine Programmierkenntnisse verfugt. Kurze Auszuge
aus Programmen in ublichen Programmiersprachen kénnen zugelas-
sen werden, wenn sie der Verdeutlichung eines Ausfiihrungsbeispiels
dienen.

4.13 Physikalische GroBen, Einheiten

Wird auf die Beschaffenheit eines Materials Bezug genommen, so sind
die betreffenden Mengeneinheiten anzugeben, falls quantitative
Aspekte eine Rolle spielen. Geschieht dies durch Verweisung auf eine
bekannte Norm (beispielsweise eine Norm flir Siebgréfien) und wird
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auf eine solche Norm durch eine Serie von Anfangsbuchstaben oder
eine ahnliche Abklrzung verwiesen, so muss dies in der Beschreibung
in angemessener Weise zum Ausdruck gebracht werden.

Physikalische GroRen sind in den in der internationalen Praxis
anerkannten Einheiten anzugeben, also grundsatzlich nach dem
metrischen System unter Verwendung der SI-Einheiten und der
sonstigen Einheiten, die in Kapitel | des Anhangs zur Richtlinie
80/181/EWG vom 20. Dezember 1979, gedndert durch die Richtlinien
85/1/EWG vom 18. Dezember 1984, 89/617/EWG vom
27. November 1989, 1999/103/EG vom 24. Januar 2000 und
2009/3/EG vom 11. Marz 2009, genannt sind (siehe F-II, Anlage 2).
Soweit Groflen diesem Erfordernis nicht gentigen, sind die in der
internationalen Praxis anerkannten Einheiten zusatzlich anzugeben.
Unter den Begriff "in der internationalen Praxis anerkannt" fallen im
Allgemeinen nicht GréRen des imperialen Systems (z. B. "inch" und
"pound") oder lokale MaReinheiten (z. B. "pint").

Wie Regel 49 (10) angibt, sind fir mathematische Formeln die allge-
mein Ublichen Schreibweisen und flr chemische Formeln die allge-
mein Ublichen Symbole, Atomgewichte und Molekularformeln zu
verwenden.

Grundsatzlich sind nur solche Bezeichnungen, Zeichen und Symbole
zu verwenden, die auf dem Fachgebiet allgemein anerkannt sind.

4.14 Eingetragene Marken

Es ist Aufgabe des Anmelders, sicherzustellen, dass eingetragene
Marken in der Beschreibung als solche ausgewiesen sind. Zur Beur-
teilung der Klarheit von Anspriichen (Art. 84), in denen Bezug auf eine
eingetragene Marke genommen wird, siehe F-IV, 4.8. Zur Auswirkung
von Verweisen auf eingetragene Marken auf die Frage der ausrei-
chenden Offenbarung (Art. 83) siehe F-III, 7.

5. Zeichnungen

5.1 Form und Inhalt

Die Erfordernisse in Bezug auf Form und Inhalt der Zeichnungen sind
in Regel 46 enthalten. Es handelt sich gréfitenteils um Form-
vorschriften (siehe A-I1X), aber der Prifer wird mitunter zu prifen
haben, ob die Erfordernisse nach Regel 46 (2) f), h), i) und j) erfillt
sind. Hierbei besteht die einzige Frage, die Schwierigkeiten bereiten
konnte, darin, ob dieser oder jener Text in den Zeichnungen unbedingt
erforderlich ist. Im Falle von Schaltplanen, Blockschaltbildern oder
Flussdiagrammen koénnen Stichworter flir funktionelle Bestandteile
komplexer Systeme (beispielsweise "Magnetkernspeicher",
"Geschwindigkeitsintegrator") unter praktischen Gesichtspunkten
notwendig sein, damit ein Diagramm schnell und einwandfrei gedeutet
werden kann.

Regel 49 (10)

Regel 46
Regel 46 (2) j)
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5.2 Druckqualitat

Der Prifer hat auch zu Uberprifen, ob im Druckexemplar die Zeich-
nungen fir den Druck geeignet sind. Erforderlichenfalls muss eine
Kopie der Originalzeichnungen als Druckvorlage angefertigt werden.
Sollte sich jedoch herausstellen, dass auch die Qualitat der Original-
zeichnungen unzureichend ist, so hat der Prifer die Vorlage fir den
Druck geeigneter Zeichnungen vom Anmelder zu verlangen. Er muss
jedoch darauf achten, dass der Gegenstand der Anmeldung nicht
erweitert wird (Art. 123 (2)).

5.3 Fotografien

Zur Darstellung von Fotografien siehe A-IX, 1.2. Ist die Originalqualitat
der Fotografien fir den Druck unzureichend, so sollte der Prifer
wegen der offensichtlichen Gefahr, dass Art. 123 (2) verletzt wird, auf
die Anforderung besserer Fotografien verzichten. In diesem Fall wird
die unzureichende Qualitat fur die Vervielfaltigung akzeptiert.

6. Sequenzprotokolle
Zur Darstellung von Sequenzprotokollen im Allgemeinen siehe A-1V, 5.

6.1 Bezugnahme auf in einer Datenbank offenbarte Sequenzen
Der Anmelder kann in der Anmeldung auf eine biologische Sequenz
aus dem Stand der Technik Bezug nehmen, indem er lediglich eine
entsprechende Zugangsnummer und die Versionsnummer oder die
Nummer des Datenbankreleases flr eine offentlich zugangliche
Datenbank angibt; die Sequenz selbst muss er dann weder in einem
dem WIPO-Standard ST.25 entsprechenden Sequenzprotokoll noch in
irgendeinem anderen Format darstellen.

Da die Sequenz in diesem Fall bereits offentlich zuganglich ist, muss
der Anmelder kein Sequenzprotokoll vorlegen (siehe J 8/11). Sind die
betreffende Datenbank und/oder die Sequenzen nicht vollstandig und
eindeutig identifiziert, so sind die Sequenzen entgegen Art. 83 nicht
ausreichend offenbart und kdénnen nicht zur Vervollstandigung der
Offenbarung in die Anmeldung aufgenommen werden, ohne gegen
Art. 123 (2) zu verstolRen (siehe F-IlI, 2).

Stellen solche nicht ausreichend offenbarten Sequenzen keine
wesentlichen Merkmale der beanspruchten Erfindung dar, wird der
Prifer in der Regel keinen Einwand erheben. Stellen die Sequenzen
aber wesentliche Merkmale zumindest eines Teils des beanspruchten
Gegenstands dar, so ergeben sich daraus Probleme, was die
ausreichende urspringliche Offenbarung nach Art. 83 betrifft, weil die
Art der Sequenzen von der unvollstandigen oder mehrdeutigen Bezug-
nahme auf die Datenbank nicht zweifelsfrei abgeleitet werden kann.

Falle, in denen eine biologische Sequenz als wesentliches Merkmal
der Erfindung anzusehen ist, waren beispielsweise ein Diagnose-
verfahren, das eine bestimmte Nucleinsauresequenz verwendet, oder
ein Erzeugnis, das durch einen biochemischen Prozess hergestellt
wird, bei dem ein Enzym mit einer bestimmten Aminosauresequenz
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verwendet wird. Ein Beispiel flir eine mehrdeutige Bezugnahme ware
der Verweis auf eine Zugangsnummer flir ein bestimmtes Protein in
der Datenbank des Europaischen Laboratoriums flir Molekularbiologie
(European Molecular Biology Laboratory, EMBL) ohne Angabe der
Versionsnummer oder der Nummer des Datenbankreleases, wenn es
mehrere solcher Nummern gibt, die sich auf verschiedene Sequenzen
des Proteins beziehen.

7. Unzuldssige Angaben

7.1 Kategorien

Es gibt drei Kategorien unzulassiger Angaben, die in Regel 48 (1)
unter den Buchstabena bisc eigens aufgefiihrt sind (siehe
auch G-ll, 4).

7.2 Angaben, die gegen die 6ffentliche Ordnung oder die guten
Sitten verstoRen

Angaben dieser ersten Kategorie sind bei der Veroffentlichung der
Anmeldung auszuschliefden. Beispiele flir unzuldssige Angaben dieser
Kategorie sind: Angaben, die einen Anreiz zum Aufruhr oder fir
Handlungen bieten, durch die die offentliche Ordnung gestért wird;
Angaben, die einen Anreiz fir verbrecherische Handlungen bieten;
rassendiskriminierende, religionsdiskriminierende oder &ahnliche
diskriminierende Propaganda und grob obszdne Angaben.

Zur Frage der Patentierbarkeit in solchen Fallen siehe G-Il, 4.1 und
Unterpunkte.

7.3 Herabsetzende AuBerungen

Bei der zweiten Kategorie muss unterschieden werden zwischen
beleidigenden oder ahnlich herabsetzenden Angaben, die unzuldssig
sind, und sachlichen Kommentaren, die - falls zutreffend - erlaubt sind,
wie beispielsweise Bemerkungen in Bezug auf offensichtliche oder
allgemein festgestellte Nachteile oder Nachteile, die der Anmelder
nach seinen eigenen Aussagen festgestellt und begrindet hat.

7.4 Belanglose Angaben

Bei der dritten Kategorie handelt es sich um belanglose Angaben. Es
ist jedoch festzustellen, dass nach Regel 48 (1) c) solche Angaben nur
dann unzulassig sind, wenn sie "offensichtlich belanglos oder unnétig
sind", beispielsweise wenn sie flir den Gegenstand der Erfindung oder
den einschlagigen Stand der Technik ohne Bedeutung sind (siehe
auch F-ll, 4.4). Die zu streichenden Angaben kénnen bereits in der
ursprunglichen Beschreibung offensichtlich belanglos oder tiberfllissig
sein. Es kann sich aber auch um Angaben handeln, die erst im Laufe
des Prifungsverfahrens offensichtlich belanglos oder Uberflissig
geworden sind, z. B. wegen einer Beschrankung der Patentanspriiche
auf eine von urspringlich mehreren Alternativen. Werden Angaben
aus der Beschreibung gestrichen, ist in der Patentschrift keine
Verweisung auf die entsprechenden Angaben in der veréffentlichten

Regel 48

Regel 48 (1) a)

Regel 48 (1) b)

Regel 48 (1) ¢)
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Regel 48 (2) und (3)

Anmeldung oder in einem anderen Dokument zuldssig (siehe
auch F-ll1, 8).

7.5 Ausschluss von Angaben bei der Veroéffentlichung

Im Allgemeinen wird sich die Eingangsstelle mit den unter die Kate-
gorie 1 a) fallenden Angaben befassen; unter Umstanden wird sie sich
auch mit offensichtlich unter die Kategorie 1 b) fallenden Angaben
befasst haben; wenn jedoch derartige Angaben nicht als solche
erkannt und deshalb bei der Veroffentlichung der Anmeldung nicht
weggelassen wurden, sollte ihre Streichung im Verlauf der Prifung der
Anmeldung gegebenenfalls im Rahmen der Behandlung sonstiger
unzulassiger Angaben verlangt werden. Der Anmelder muss davon
unterrichtet werden, unter welche Kategorie die Angaben fallen, deren
Streichung verlangt wird.
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Anlage 1
Kontrollliste fiir die Priifung der Zusammenfassung
(siehe F-II, 2.5)

In der folgenden Kontrollliste ist nach Prifung der zusammenzufas-
senden Offenbarung neben den zutreffenden Begriffen in Spalte 1 das
Kastchen in Spalte 2 anzukreuzen. Bei der Anfertigung der Zusam-
menfassung sind je nach den angekreuzten Begriffen in Spalte 1 die
Erfordernisse in Spalte 3 zu berlcksichtigen. Zum Schluss kann die
fertige Zusammenfassung anhand der entsprechenden Erfordernisse
kontrolliert und Spalte 4 angekreuzt werden, wenn sie den Anforde-
rungen entspricht.

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

Verfahren oder
Wirkungsweise

Art und kennzeichnende Merk-
male; eingesetzte Materialien
und Bedingungen; falls von
Bedeutung: 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 Alternative
wesentlich unterscheiden

Gesamtanzahl der Worter < 250: .......... zwischen 50 und 150: ............

Betr: Normen -- ST. 12/A, April 1994
Ubersetzung des Originals aus dem "Handbook on Industrial Property Information and
Documentation”, Verdéffentlichung Nr. 208(E), 1998, WIPO, Genf (CH).
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Anlage 2
In der internationalen Praxis anerkannte Einheiten gemaR
Regel 49 (10) (siehe F-Il, 4.13) *

Inhaltsverzeichnis

1.

1.1
1.1.1

1.2
1.2.1
1.2.2

1.3

1.4

SI-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile

Sl-Basiseinheiten

Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen flr die
abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von
Celsius-Temperaturen

Abgeleitete Sl-Einheiten

Allgemeine Regel flr abgeleitete SI-Einheiten
Besondere Namen und Einheitenzeichen fir abgeleitete
SI-Einheiten

Vorsatze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von
bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zugelassene besondere Einheitennamen und
Einheitenzeichen fir dezimale Vielfache oder Teile von
SI-Einheiten

Einheiten, die ausgehend von Sl Einheiten definiert,
aber nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind

Einheiten, die mit dem Sl verwendet und deren
Sl-Werte uiber Versuche erhalten werden

Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in
speziellen Anwendungsbereichen zugelassen sind

Zusammengesetzte Einheiten

Basierend auf Kapitel | des Anhangs der Richtlinie 80/181/EWG vom 20.12.1979,
gedndert durch die Richtlinien 85/1/EWG vom 18.12.1984, 89/617/EWG vom
27.11.1989, 1999/103/EG vom 24.1.2000 und 2009/3/EG vom 11.3.2009.
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1. Sl-Einheiten und ihre dezimalen Vielfachen und Teile

1.1 Sl-Basiseinheiten

Grolke Einheit
Name Einheitenzeichen
Lange Meter m
Masse Kilogramm kg
Zeit Sekunde S
Elektrische Stromstarke Ampere A
Thermodynamische Kelvin K
Temperatur
Stoffmenge Mol mol
Lichtstarke Candela cd

Die Definitionen der Sl-Basiseinheiten lauten wie folgt:

— Basiseinheit der Lange

Das Meter ist die Lange der Strecke, die Licht in Vakuum wahrend der
Dauer von 1/299 792 458 Sekunden zurlcklegt.

— Basiseinheit der Masse
Das Kilogramm ist die Einheit der Masse; es ist gleich der Masse des
Internationalen Kilogrammprototyps.

— Basiseinheit der Zeit

Die Sekunde ist das 9 192 631 770fache der Periodendauer der dem
Ubergang zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grund-
zustands von Atomen des Nuklids **Cs entsprechenden Strahlung.

— Basiseinheit der elektrischen Stromstarke

Das Ampere ist die Starke eines zeitlich unveranderlichen elektrischen
Stroms, der, durch zwei im Vakuum parallel im Abstand von 1 Meter
voneinander angeordnete, geradlinige, unendlich lange Leiter von
vernachlassigbar kleinem, kreisformigem Querschnitt flieRend, zwi-
schen diesen Leitern je 1 Meter Leiterlange die Kraft 2 x 107 Newton
hervorrufen wirde.

— Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur

Das Kelvin, Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der
273,16te Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunkts
des Wassers.

Diese Definition bezieht sich auf Wasser, dessen Isotopenzusam-
mensetzung durch folgende Stoffmengenverhaltnisse definiert ist:
0,00015576 Mol *H pro Mol 'H, 0,0003799 Mol 'O pro Mol "®0 und
0,0020052 Mol "®0 pro Mol "®0.

— Basiseinheit der Stoffmenge

Das Mol ist die Stoffmenge eines Systems, das aus ebenso viel
Einzelteilchen besteht, wie Atome in 0,012 Kilogramm des Nuklids '“C
enthalten sind. Bei Verwendung des Mol missen die Einzelteilchen
des Systems spezifiziert sein; es kébnnen Atome, Molekiile, lonen,



Teil F - Kapitel 11-18

September 2013

H

Elektronen sowie andere Teilchen oder Gruppen solcher Teilchen
genau angegebener Zusammensetzung sein.

— Basiseinheit der Lichtstarke

Die Candela ist die Lichtstarke einer Strahlungsquelle, welche mono-
chromatische Strahlung der Frequenz 540 x 10" Hertz in eine
bestimmte Richtung aussendet, in der die Strahlstarke 1/683 Watt
durch Steradiant betragt.

1.1.1 Besonderer Name und besonderes Einheitenzeichen fiir
die abgeleitete SI-Temperatureinheit bei der Angabe von
Celsius-Temperaturen

Grolke Einheit
Name Einheitenzeichen
Celsius-Temperatur Grad Celsius | °C

Die Celsius-Temperatur t ist gleich der Differenzt=T - To zwischen
zwei thermodynamischen Temperaturen T und Ty mit To= 273,15 K.
Ein Temperaturintervall oder eine Temperaturdifferenz kann entweder
in Kelvin oder in Grad Celsius ausgedrtickt werden. Die Einheit Grad
Celsius ist gleich der Einheit Kelvin.

1.2 Abgeleitete SI-Einheiten

1.2.1 Allgemeine Regel fiir abgeleitete Sl-Einheiten

Aus den Sl-Basiseinheiten koharent abgeleitete Einheiten werden als
algebraische Ausdricke in der Form von Potenzprodukten aus den
Sl-Basiseinheiten mit dem Zahlenfaktor 1 dargestellt.

1.2.2 Besondere Namen und Einheitenzeichen fiir abgeleitete
Sl-Einheiten

Grolle Einheit ausgedriickt

Name Einhei- [in in den
tenzei- [anderen |S|-Basis-
chen  |SI-Ein- [ginheiten

heiten
Ebener Winkel Radiant |rad m-m”’
Raumlicher Winkel Steradiant [sr m*-m™
Frequenz Hertz Hz s’
Kraft Newton [N m-kg-s™
Druck, mechanische [Pascal Pa N-m™ m™-kg-s™
Spannung
Energie, Arbeit, Joule J N-m m*kg-s™
Warmemenge
Leistung, Energiefluss |Watt W J-s™ m°kg-s™
Elektrizitatsmenge, Coulomb |C s-A

elektrische Ladung

Elektrische Spannung,
elektrische Potenzial-
differenz, elektro-
motorische Kraft Volt v W-A'  |m*kgs>A’

Elektrischer Wider- Ohm Q VA" m*-kg-s>-A*
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Grolde Einheit ausgedrickt
Name Einhei- |in in den
tenzei- |anderen [S|-Basis-
chen SI-Ein-  |einheiten
heiten
stand
AV
Leitwert Siemens |[S m2kg'sA?
c.Vv!
Kapazitét Farad F mZkg'-s*A?
Vs
Magnetischer Fluss  |Weber  [Wb m?kg-s2A"
Magnetische Fluss- Wb-m™
dichte Tesla T kg-s2A"
Wb-A™
Induktivitat Henry H m?kg-s%A?
cd-sr cd
Lichtstrom Lumen Im
Im-m?  [mZcd
Beleuchtungsstéarke Lux Ix
Aktivitat (ionisierende
Strahlung) Becquerel |Bq s’
Energiedosis,
spezifische Energie,
Kerma, Energie-
dosisindex Gray Gy Jkg™ m?.s™
Aquivalentdosis Sievert  [Sv J-kg™ m”.s™
Katalytische Aktivitat |Katal kat mol-s™

die Angabe von Wechselstrom-Blindleistungen.

Aus den Sl-Basiseinheiten abgeleitete Einheiten kénnen durch die in

Besondere Namen fir die Einheit der Leistung: Voltampere - Einheitenzeichen VA - fiir
die Angabe von Wechselstrom-Scheinleistungen und Var - Einheitenzeichen var - fur

dieser Anlage aufgeflhrten Einheiten ausgedrickt werden.

Insbesondere kdnnen abgeleitete Sl-Einheiten unter Verwendung der
besonderen Namen und Einheitenzeichen der vorstehenden Tabelle
ausgedruckt werden. Beispielsweise kann die SI-Einheit der dynami-
schen Viskositat als m™kg-s" oder N-ssm? oder Pa-s ausgedriickt

werden.
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1.3 Vorsitze und Vorsatzzeichen zur Bezeichnung von
bestimmten dezimalen Vielfachen und Teilen von Einheiten

Zehner- Vorsatz Vorsatz- | Zehner- Vorsatz Vorsatz-
potenz zeichen potenz zeichen
10%* Yotta Y 10 Dezi d

102" Zetta Z 102 Zenti c

108 Exa E 1073 Milli m

10" Peta P 10° Mikro m

10'? Tera T 10° Nano n

10° Giga G 10712 Piko p

10° Mega M 10" Femto f

103 Kilo k 1078 Atto a

10? Hkto h 102 Zepto z

10" Deka da 1024 Yokto y

Die Namen und Einheitenzeichen der dezimalen Vielfachen und Teile
der Einheit der Masse werden durch Vorsetzen der Vorsatze vor das
Wort "Gramm" und der Vorsatzzeichen vor das Einheitenzeichen "g"
gebildet.

Zur Bezeichnung von dezimalen Vielfachen und Teilen einer als
Quotient ausgedriickten abgeleiteten Einheit kann ein Vorsatz mit
einer Einheit entweder im Nenner oder im Zahler sowie auch in beiden
Teilen des Quotienten verbunden werden.

Zusammengesetzte, d. h. durch Aneinanderreihen mehrerer Vorsatze
gebildete Vorsatze dirfen nicht verwendet werden.

1.4 Zugelassene besondere Namen und Einheitenzeichen fiir
dezimale Vielfache oder Teile von SI-Einheiten

Grole Einheit
Name Einheiten | Beziehung
zeichen
Volumen Liter loder L'V [11=1dm’=10"m’
Masse Tonne |t 1t=1Mg = 10’kg
Druck, mecha- Bar bar 1 bar = 10° Pa
nische Spannung

" Fir die Einheit Liter kdnnen die beiden Einheitenzeichen "I" und "L" verwendet werden.

Die unter F-ll, Anlage 2, 1.3 aufgefiihrten Vorsatze und Vorsatz-
zeichen gelten auch fir die obigen Einheiten und Einheitenzeichen.
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2. Einheiten, die ausgehend von SI-Einheiten definiert, aber
nicht dezimale Vielfache oder Teile davon sind

Grole Einheit
Name Einheiten- | Beziehung
zeichen
Ebener | Vollwinkel © 1 Vollwinkel = 2 7 rad
Winkel
Neugrad oder gon 1 gon = x/ 200 rad
Gon
Grad ° 1° ==/ 180 rad
(Winkel-) Minute |' 1'=n/ 10 800 rad
(Winkel-) " 1" = n/ 648 000 rad
Sekunde
Zeit Minute min Tmin=60s
Stunde h 1h=3600s
Tag d 1d=86400s

(a) Es gibt kein international vereinbartes Einheitenzeichen.

Die unter F-II, Anlage 2, 1.3 aufgefihrten Vorsatze gelten nur fir den
Einheitennamen Neugrad oder Gon, die Vorsatzzeichen nur fir das
Einheitenzeichen gon.

3. Einheiten, die im Sl verwendet und deren SI-Werte iiber
Versuche erhalten werden

Die atomare Masseneinheit ist 1/12 der Masse eines Atoms des
Nuclids '?C.

Das Elektronvolt ist die kinetische Energie, die ein Elektron bei
Durchlaufen einer Potenzialdifferenz von 1 Volt in Vakuum gewinnt.

GrolRe Einheit
Name Einheiten- | Beziehung
zeichen
Masse atomare u 1u~1,6605655 - 10°" kg
Massen-
einheit
Energie | Elektronvolt | eV 1eV ~ 1,6021892 - 107° J

Die Beziehungen dieser Einheiten zu den Sl-Einheiten sind mit einer
Unsicherheit behaftet.

Die unter F-Il, Anlage 2, 1.3 aufgefuhrten Vorsatze und Vorsatz-
zeichen gelten auch fur diese Einheiten und Einheitenzeichen.
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4. Einheiten und Namen von Einheiten, die nur in speziellen

Anwendungsbereichen zugelassen sind

Grolke Einheit
Name Einheiten | Beziehung
zeichen
Brechkraft von | Dioptrie 1 Dioptrie=1m"
optischen
Systemen
Masse von metrisches 1 metr. Karat=2- 10" kg
Edelsteinen Karat
Flache von Are a 1a=10°m?
Grundstuicken
und
Flursticken
Langenbezo- | Tex tex 1tex = 10 kg-m™
gene Masse
von textilen
Fasern und
Garnen
Blutdruck und | Millimeter mm Hg 1 mm Hg = 133,322 Pa
Druck anderer | Queck-
Korperflissig- | silbersaule
keiten
Wirkungsquer- | Barn b 1b =102 m?
schnitt

Die unter F-ll, Anlage 2, 1.3 aufgeflhrten Vorsatze und Vorsatz-
zeichen gelten auch fur die obigen Einheiten und Einheitenzeichen, mit
Ausnahme der Einheit Millimeter Quecksilbersaule und ihres Einhei-
tenzeichens. Das Vielfache 10? a wird jedoch "Hektar" genannt.

5. Zusammengesetzte Einheiten

Durch Kombination der in dieser Anlage genannten Einheiten werden
zusammengesetzte Einheiten gebildet.
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Kapitel lll - Ausreichende Offenbarung

1. Ausreichende Offenbarung

Es ist wenigstens ein Weg zur Ausfiihrung der Erfindung im Einzelnen
anzugeben. Da die Anmeldung flr Fachleute bestimmt ist, ist es weder
notwendig noch wiunschenswert, dass Einzelheiten allgemein
bekannter Merkmale angegeben werden; die Beschreibung muss aber
die Merkmale, die fiir die Ausfihrung der Erfindung wesentlich sind, so
genau offenbaren, dass fir den Fachmann ersichtlich ist, wie die
Erfindung ausgefihrt werden kann. Ein einziges Beispiel kann
geniigen; wenn aber die Patentanspriiche weit gefasst sind, sollten die
Erfordernisse des Art. 83 in der Regel nur dann als durch die
Anmeldung erflllt gelten, wenn die Beschreibung mehrere Beispiele
angibt oder alternative Ausfiihrungsformen oder Varianten beschreibt,
die den von den Patentanspriichen umfassten Bereich abdecken. Man
muss jedoch die Tatsachen und Beweismittel im jeweiligen Fall
bertcksichtigen. Es gibt Falle, in denen auch ein sehr weit gefasster
Patentanspruch durch eine geringe Anzahl von Beispielen oder sogar
nur ein Beispiel ausreichend verdeutlicht wird (siehe auch F-I1V, 6.3). In
diesen letztgenannten Féllen muss die Anmeldung zusatzlich zu den
Beispielen ausreichende Angaben enthalten, anhand deren der Fach-
mann die Erfindung mithilfe seines allgemeinen Fachwissens ohne
unzumutbaren Aufwand und ohne erfinderisches Zutun im gesamten
beanspruchten Bereich ausfuhren kann (siehe T 727/95). Der
"gesamte beanspruchte Bereich" umfasst in diesem Zusammenhang
im Wesentlichen alle unter den Umfang der Anspriiche fallenden
Ausfuhrungsarten, wobei ein Herumexperimentieren in gewissen
Grenzen vertretbar sein kann, zum Beispiel auf einem noch uner-
forschten Gebiet oder wenn grofle technische Schwierigkeiten
vorliegen (siehe T 226/85 und T 409/91).

Ein Einwand mangelnder Offenbarung nach Art. 83 darf nur dann
erhoben werden, wenn ernsthafte, durch nachprifbare Fakten erhar-
tete Zweifel bestehen (siehe T 409/91 und T 694/92). Kann die
Prifungsabteilung unter den besonderen Umstanden dieses Einzel-
falls ftriftige Argumente dafiir anfiihren, dass die Anmeldung die
Erfindung nicht ausreichend offenbart, so obliegt es dem Anmelder zu
zeigen, dass die Erfindung im Wesentlichen im gesamten bean-
spruchten Bereich durchgefiihrt und wiederholt werden kann
(siehe F-III, 4).

Damit den Erfordernissen des Art. 83 und der Regel 42 (1) ¢c) und e)
voll entsprochen wird, muss nicht nur die Struktur des Erfin-
dungsgegenstands, sondern auch dessen Funktion beschrieben
werden, sofern diese nicht ohne Weiteres erkennbar ist. Auf einigen
technischen Gebieten (z. B. Datenverarbeitungsanlagen) kann eine
klare Funktionsbeschreibung viel zweckmaliger sein als eine
Ubergenaue Strukturbeschreibung.

Regel 42 (1) e)
Art. 83

Art. 83
Regel 42 (1) ¢)
unde)
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Regel 63

Art. 83
Art. 123 (2)

Art. 83

Wurde befunden, dass in der Anmeldung nur ein Teil des bean-
spruchten Gegenstands im Sinne von Art. 83 ausreichend offenbart
ist, so ist unter Umstanden gemal Regel 63 nur ein teilweiser euro-
paischer oder erganzender europaischer Recherchenbericht erstellt
worden (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fallen ist, sofern die
Anmeldung nicht in geeigneter Weise geandert wird, aulierdem ein
Einwand nach Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5 und 6.1).

2. Art. 83 und Art. 123 (2)

Es ist Sache des Anmelders, sicherzustellen, dass bei Einreichung
seiner Anmeldung eine ausreichende Offenbarung erfolgt, d. h. eine
Offenbarung, die die Erfordernisse des Art. 83 in Bezug auf die in allen
Patentansprichen beanspruchte Erfindung erfillt. Wird die Erfindung
oder eines ihrer Merkmale in den Patentanspriichen durch Parameter
(siehe F-1V, 4.11) definiert, so muss die Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung eine klare Beschreibung der zur Ermittlung der
Parameterwerte verwendeten Methoden enthalten, es sei denn, ein
Fachmann wirde wissen, welche Methode zu verwenden ist, oder alle
Methoden wiirden zu demselben Ergebnis fihren (siehe F-IV, 4.18).
Weist die Offenbarung erhebliche Mangel auf, so kénnen solche
Mangel spater nicht durch Hinzufiigung weiterer Beispiele oder Merk-
male behoben werden, ohne dass Art. 123 (2) verletzt wird, wonach
Anderungen nicht zur Einfilhrung von Gegensténden fiihren diirfen,
die Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten
Fassung hinausgehen (siehe H-IV, 2.1, siehe auch H-V, 2.2). Deshalb
muss die Anmeldung unter solchen Umstanden in der Regel
zuriickgewiesen werden. Wenn die Mangel jedoch nur einige Ausflih-
rungsformen der Erfindung betreffen, kbnnen sie durch Beschrankung
der Anspriiche auf die hinreichend beschriebenen Ausfiihrungsformen
behoben werden; die Beschreibung der tbrigen Ausfiihrungsformen
ist zu streichen.

3. Unzureichende Offenbarung

Gelegentlich werden Anmeldungen eingereicht, bei denen die
Erfindung von Grund auf insofern unzulanglich ist, als sie von einem
Fachmann nicht ausgefiihrt werden kann; sie entspricht dann nicht den
Erfordernissen des Art. 83, was einen im Wesentlichen nicht beheb-
baren Mangel darstellt. Zwei Beispiele solcher Falle bedirfen
besonderer Erwahnung. Im ersten Fall handelt es sich darum, dass die
erfolgreiche Ausfuhrung der Erfindung zufallsbedingt ist. Das bedeu-
tet, dass der Fachmann bei Befolgung der Anweisungen zur
Ausfuhrung der Erfindung feststellt, dass die angeblichen Ergebnisse
der Erfindung nicht wiederholbar sind oder dass diese Ergebnisse in
vollig unzuverlassiger Weise erzielt werden. Ein Beispiel, bei dem
dieser Fall eintreten kdnnte, ist ein mikrobiologisches Verfahren, bei
dem Mutationen auftreten. Solche Falle sind von den Fallen zu
unterscheiden, in denen ein wiederholter Erfolg gewahrleistet ist, auch
wenn sich dabei eine Fehlerquote ergibt, wie beispielsweise bei der
Herstellung kleiner Magnetkerne oder elektronischer Bauteile. Im
letztgenannten Fall sind, sofern sich die fehlerlosen Teile ohne
Weiteres durch ein zerstorungsfreies Prifverfahren aussondern
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lassen, keine Einwande gemal Art. 83 zu erheben. Das zweite
Beispiel betrifft Falle, in denen eine erfolgreiche Ausfliihrung der
Erfindung an sich schon unmdoglich ist, da sie feststehenden physika-
lischen Gesetzen widersprechen wirde; dies gilt beispielsweise fir ein
Perpetuum mobile. Wenn sich die Patentanspriiche flir eine solche
Maschine auf deren Funktionsweise und nicht nur auf deren konstruk-
tiven Aufbau beziehen, so ergeben sich Einwande nicht nur gemafR
Art. 83, sondern auch gemal Art. 52 (1), da die Erfindung nicht
"gewerblich anwendbar ist" (siehe G-IlI, 1).

4. Beweislast fiir Ausfiihrbarkeit und Wiederholbarkeit

Wenn ernsthafte Zweifel hinsichtlich der Ausfiihrbarkeit und damit der
planmaRigen Wiederholbarkeit bestehen, obliegt die Beweislast fir die
Ausflhrbarkeit oder zumindest deren Glaubhaftmachung dem
Anmelder oder Patentinhaber. Im Einspruchsverfahren kann dies z. B.
dann erforderlich sein, wenn Versuche eines Einsprechenden darauf
schliel3en lassen, dass der Gegenstand des Patents nicht das beab-
sichtigte technische Ergebnis mit sich bringt. Zur Ausfuhrbarkeit und
Wiederholbarkeit siehe auch F-llI, 3.

5. Falle von teilweise nicht ausreichender Offenbarung

5.1 Nur Varianten der Erfindung sind nicht ausfiihrbar

Sind nur Varianten der Erfindung, z. B. eines von mehreren Ausfih-
rungsbeispielen, nicht ausfiihrbar, so lasst dies noch nicht die Schluss-
folgerung zu, dass der Gegenstand des Patents insgesamt nicht
ausfihrbar, also nicht in der Lage ist, die Aufgabe zu losen, d. h. das
angestrebte technische Ergebnis zu erzielen.

Die sich auf die nicht ausfiihrbaren Varianten der Erfindung bezie-
henden Teile der Beschreibung und die zugehdrigen Patentanspriche
sind jedoch dann, wenn der Mangel nicht behoben wird, auf Aufforde-
rung der Abteilung zu streichen oder als Hintergrundinformationen zu
kennzeichnen, die nicht Teil der Erfindung sind (siehe F-IV, 4.3 iii)).
Dabei ist die Patentschrift so abzufassen, dass die noch verbleibenden
Patentanspriiche von der Beschreibung gestitzt und nicht auf
Gegenstande gerichtet sind, die sich als nicht ausfihrbar heraus-
gestellt haben.

5.2 Fehlen bekannter Einzelheiten

Fir eine ausreichende Offenbarung braucht die Patentschrift nicht in
allen Einzelheiten vorzuschreiben, wie der Fachmann nach der ange-
gebenen Lehre zu handeln hat, wenn sich diese Einzelheiten aus dem
Gattungsbegriff der Patentanspriiche und auch dem Allgemeinwissen
als bekannt und naheliegend ergeben (siehe diesbezlglich auch
F-lll, 1 und F-1V, 4.5).

5.3 Schwierigkeiten bei der Ausfiihrung

Auch gewisse, einen zumutbaren Umfang nicht Uberschreitende
Schwierigkeiten bei der Ausflihrung (z. B. sogenannte "Kinderkrank-
heiten") machen eine Erfindung noch nicht unausfiihrbar.
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Regel 26 (3)
Regel 31 (1)

1. Beispiel: Die Schwierigkeiten, die sich z. B. daraus ergeben, dass
Huftgelenkprothesen ausschlieRlich von Chirurgen mit groRer Erfah-
rung und Uberdurchschnittichem Kénnen in den menschlichen Koérper
eingepasst werden koénnen, hindern die Hersteller orthopadischer
Hilfen nicht daran, der Beschreibung eine vollstandige und wieder-
holbare Lehre im Hinblick auf die Anfertigung einer Huftgelenk-
prothese zu entnehmen.

2. Beispiel: Ein steuerbares Halbleiterelement, das erfindungsgeman
zum kontaktlosen und damit verschleil3freien Ein- und Ausschalten
von elektrischen Stromkreisen verwendet wird, bringt zwar noch die
Kinderkrankheit mit sich, dass im ausgeschalteten Zustand des
Stromkreises ein kleiner Reststrom flie3t; dieser Reststrom beein-
trachtigt die Verwendung eines solchen kontaktlosen elektrischen
Schalters jedoch nur auf einzelnen Gebieten und Iasst sich im Ubrigen
durch routinemallige Weiterentwicklung des Halbleiterelements auf
vernachlassigbare Werte reduzieren.

6. Biologisches Material betreffende Erfindungen

6.1 Biologisches Material

Fur Anmeldungen betreffend biologisches Material gelten die beson-
deren Vorschriften der Regel 31. Nach Regel 26 (3) gilt als "biologi-
sches Material" jedes Material, das genetische Informationen enthalt
und sich selbst reproduzieren oder in einem biologischen System
reproduziert werden kann. Wird bei einer Erfindung biologisches
Material verwendet oder bezieht sie sich auf biologisches Material, das
der Offentlichkeit nicht zuganglich ist und in der europaischen Patent-
anmeldung nicht so beschrieben werden kann, dass ein Fachmann die
Erfindung danach ausfiihren kann, so gelten die Erfordernisse des
Art. 83 in Bezug auf die Offenbarung nur dann als erfullt, wenn den
Erfordernissen der Regel 31 (1), (2) Satze 1 und 2 sowie Regel 33 (1)
Satz 1 entsprochen worden ist.

6.2 Offentliche Zuginglichkeit von biologischem Material

Der Prifer muss sich daruber klar werden, ob das biologische Material
der Offentlichkeit zuganglich ist oder nicht. Es bestehen mehrere
Méglichkeiten. So kann es sich um biologisches Material handeln, das
Fachleuten bekanntermallen ohne Weiteres zuganglich ist; dies gilt
beispielsweise fiir Backhefe oder "Bacillus natto", die im Handel
erhaltlich sind; es kann sich aber auch um einen als Muster auf-
bewahrten Stamm oder um sonstiges biologisches Material handeln,
von dem der Prifer weil3, dass es bei einer anerkannten Hinter-
legungsstelle hinterlegt und der Offentlichkeit uneingeschrankt
zuganglich ist (siehe Mitteilung des Europaischen Patentamts vom
7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). Es ist auch moglich, dass der
Anmelder in der Beschreibung so erschopfende Angaben Uber die
Erkennungsmerkmale des biologischen Materials und Uber den schon
zuvor bestehenden uneingeschrankten Zugang der Offentlichkeit zu
diesem biologischen Material bei einer im Sinne der Regel 33 (6)
anerkannten Hinterlegungsstelle flir Kulturen mitgeteilt hat, dass der
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Prifer zufriedengestellt ist (siehe Mitteilung des Europaischen Patent-
amts vom 7. Juli 2010, ABI. EPA 2010, 498). In all diesen Fallen sind
keine weiteren MalRnahmen erforderlich. Hat der Anmelder jedoch
keine oder nur unzureichende Angaben dariber gemacht, ob das
biologische Material der Offentlichkeit zuganglich ist, und handelt es
sich bei dem biologischen Material um einen besonderen Stamm, der
nicht unter bekannte Stdmme wie die bereits erwdhnten fallt, so muss
der Priifer unterstellen, dass dieser Mikroorganismus der Offentlichkeit
nicht zuganglich ist. Er muss auch prifen, ob das biologische Material
in der europaischen Patentanmeldung so hatte beschrieben werden
kdnnen, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausfuhren kann
(siehe insbesondere F-IlI, 3 und G-I, 5.5).

6.3 Hinterlegung von biologischem Material

Ist das biologische Material der Offentlichkeit nicht zuganglich und
kann es in der europaischen Patentanmeldung nicht so beschrieben
werden, dass ein Fachmann die Erfindung danach ausfiihren kann, so
muss der Prufer nachprifen:

i) ob die Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung
die dem Anmelder zur Verfligung stehenden mafgeblichen
Angaben uber die Merkmale des biologischen Materials enthalt.
Die maligeblichen Angaben nach dieser Vorschrift betreffen die
Klassifikation des biologischen Materials und die wichtigen
Unterschiede gegenliber bekanntem biologischen Material. Der
Anmelder hat deshalb morphologische und biochemische
Kennzeichen, soweit sie ihm bekannt sind, und die vorgeschla-
gene taxonomische Beschreibung mitzuteilen.

Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass dem Anmelder
die Angaben Uber das betreffende biologische Material vorlie-
gen, die dem Fachmann im Allgemeinen am Anmeldetag
bekannt sind; er hat sie daher mitzuteilen. Gegebenenfalls
missen sie durch Versuche in Ubereinstimmung mit der maf-
geblichen Standardliteratur geliefert werden.

Zur Charakterisierung von Bakterien beispielsweise ware das
malfigebliche Standardwerk R. E. Buchanan, N. E. Gibbons:
Bergey's Manual of Determinative Bacteriology.

Vor diesem Hintergrund sollten dann Angaben Uber jedes
weitere spezifische morphologische oder physiologische Merk-
mal gemacht werden, das fir die Erkennung und Vermehrung
des biologischen Materials relevant ist, z. B. geeignete Nahr-
medien (Zusammensetzung der Bestandteile), insbesondere
wenn Letztere geandert werden.

Abkulrzungen flr biologisches Material oder Nahrmedien sind oft
nicht so bekannt, wie der Anmelder annimmt, und sollten
deshalb vermieden oder mindestens einmal ausgeschrieben
werden.

Regel 31 (1) und (2)
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ii)

Wird biologisches Material hinterlegt, das sich nicht selbst
reproduzieren kann, sondern in einem biologischen System
reproduziert werden muss (z.B. Viren, Bakteriophagen,
Plasmide, Vektoren oder freie DNA oder RNA), so sind die vor-
stehend genannten Angaben auch fir diese biologischen
Systeme erforderlich. Wird beispielsweise sonstiges biologi-
sches Material wie Wirtszellen oder Helferviren bendtigt, das
nicht ausreichend beschrieben werden kann oder der Offent-
lichkeit nicht zuganglich ist, so muss auch dieses Material
hinterlegt und entsprechend charakterisiert werden. Zusatzlich
ist das Verfahren zur Herstellung des biologischen Materials
innerhalb dieses biologischen Systems anzugeben.

Die vorstehend genannten erforderlichen Angaben dirften in
vielen Fallen schon bei der Hinterlegungsstelle gemacht worden
sein (siehe Regel 6.1 a) iii) und 6.1 b) Budapester Vertrag) und
mussen dann nur noch in die Anmeldung Gbernommen werden.

ob der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangsnummer
der hinterlegten Kultur am Anmeldetag angegeben wurden.
Sind der Name der Hinterlegungsstelle und die Eingangs-
nummer der hinterlegten Kultur nachgereicht worden, so muss
gepruft werden, ob dies innerhalb der maRRgeblichen Frist nach
Regel 31 (2) geschehen ist. Ist das der Fall, so ist weiter zu
prufen, ob am Anmeldetag ein Bezugszeichen angegeben
wurde, mit dem sich die nachgereichte Eingangsnummer der
hinterlegten Kultur zuordnen lasst. In der Regel wird in den
Anmeldungsunterlagen das Bezugszeichen verwendet, das der
Hinterleger selbst seiner Kultur zugeteilt hat. Das einschlagige
Dokument fir die Nachreichung der Angaben nach
Regel 31 (1) c) kdnnte ein Schreiben sein mit dem Namen der
Hinterlegungsstelle, der Eingangsnummer und dem vorstehend
erwahnten Bezugszeichen oder aber der Empfangsbestatigung,
die alle diese Angaben enthalt (siehe auch G 2/93 und
A-1V, 4.2); und

ob die Hinterlegung von einer anderen Person als vom Anmel-
der selbst vorgenommen wurde und ob in diesem Fall der Name
und die Anschrift des Hinterlegers in der Anmeldung angegeben
oder innerhalb der einschlagigen Frist nach Regel 31 (2)
nachgereicht wurden. In diesem Fall muss der Prifer auch
nachprifen, ob das Dokument, das die in Regel 31 (1) d)
genannten Erfordernisse erflllt, innerhalb derselben Frist beim
EPA vorgelegt wurde (Einzelheiten dazu, wann das in
Regel 31 (1) d) genannte Dokument vorzulegen ist, enthalt
A-1V, 4.1).

Zusatzlich zu den unteri) bis iii) genannten Prifungen fordert der
Prifer auch zur Vorlage einer von der Hinterlegungsstelle ausge-
stellten Empfangsbestatigung (siehe Regel 7.1 Budapester Vertrag)
oder eines gleichwertigen Nachweises fur die Hinterlegung eines
biologischen Materials auf, falls ein solcher Nachweis nicht bereits
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eingereicht wurde (siehe Ziffer ii) und A-1V, 4.2). Diese Unterlagen
dienen als Beweismittel flir die vom Anmelder nach Regel 31 (1) c)
gemachten Angaben.

Ist die Empfangsbestatigung innerhalb der malfigeblichen Frist nach
Regel 31 (2) schon eingereicht worden, so gilt dieses Dokument allein
als Vorlage der Angaben nach Regel 31 (1) c).

Daruber hinaus muss die angegebene Hinterlegungsstelle eine der
anerkannten Hinterlegungsstellen sein, deren Verzeichnis im Amts-
blatt des EPA verdffentlicht ist. Eine aktualisierte Liste erscheint
regelmafig im Amtsblatt.

Ist eines dieser Erfordernisse nicht erfiillt, so kann das betreffende
biologische Material nicht als durch eine Bezugnahme auf die Hinter-
legung im Sinne des Art. 83 offenbart gelten.

Aulerdem gibt es zwei Falle, in denen der Anmelder die nach
Regel 31 (1) ¢) und gegebenenfalls d) erforderlichen Angaben zur
Hinterlegung in einem Schriftstlick vorlegen kann, das nach dem
zuerkannten Anmeldetag und innerhalb der Frist fir die Einreichung
des betreffenden Schriftstlicks, aber nach Ablauf einer der Fristen
nach Regel 31 (2) a) bis c) eingereicht wird. Wenn Angaben nach
Ablauf der entsprechenden Frist nach Regel 31 (2) eingereicht
werden, ist die Folge dieselbe wie im vorherigen Absatz, d. h. das
biologische Material kann nicht als durch Bezugnahme auf die
Hinterlegung im Sinne des Artikels 83 offenbart gelten.

i) in einer friher eingereichten Anmeldung, auf die nach
Regel 40 (1) c) Bezug genommen wird und deren Abschrift
innerhalb der Zweimonatsfrist nach Regel 40 (3) oder 55 einge-
reicht wird, oder

i) in fehlenden Teilen der Beschreibung, die innerhalb der
Zweimonatsfrist nach Regel 56 (2) nachgereicht werden, wenn
die Erfordernisse der Regel 56 (3) erflllt sind, sodass der
Anmeldetag nicht neu festgesetzt wird.

6.4 Priorititsanspruch

In einer Anmeldung kann fiir nicht zugangliches biologisches Material
(siehe F-Ill, 6.1) die Prioritat einer friheren Anmeldung in Anspruch
genommen werden. In diesem Fall gilt die Erfindung fliir die Zwecke
des Prioritatsanspruchs nach Art. 87 (1) nur dann als in der friheren
Anmeldung offenbart, wenn das biologische Material spatestens am
Tag der Einreichung der friilheren Anmeldung hinterlegt wurde und die
Hinterlegung den Erfordernissen des Landes genigt, in dem die
frihere Patentanmeldung eingereicht worden ist. Auch muss die
Bezugnahme auf die Hinterlegung in der frGheren Anmeldung ihre
Identifizierung erméglichen. Sind die Hinterlegungen des biologischen
Materials, auf das in der europaischen Patentanmeldung und in der
Prioritdtsanmeldung Bezug genommen wird, nicht identisch, so muss

Regel 33 (6)

Regel 31
Regel 40 (1) ¢)
Regel 56 (2) und (3)
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der Anmelder den Nachweis flir die Identitat des biologischen
Materials erbringen, wenn das EPA dies flir erforderlich halt (siehe
auch Mitteilung des Europaischen Patentamts vom 7. Juli 2010,
ABI. EPA 2010, 498).

6.5 Euro-PCT-Anmeldungen

Internationale Anmeldungen, in denen wie oben beschrieben auf nicht
zugangliches biologisches Material Bezug genommen wird und fur die
das EPA Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt ist, mussen die
Erfordernisse von Regel 13bis PCT in Verbindung mit Regel 31
erfillen. Das heildt, damit das Material als ausreichend offenbart gilt,
muss die Hinterlegung bei einer anerkannten Hinterlegungsstelle
spatestens am internationalen Anmeldedatum erfolgen, die Anmel-
dung muss die mafRgeblichen Angaben enthalten und die erforder-
lichen Angaben mussen in der internationalen Phase gemacht werden
(siehe auch Mitteilung des Europaischen Patentamts vom 7. Juli 2010,
ABI. EPA 2010, 498).

7. Eigennamen, Marken und Handelsnamen

Die Verwendung von Eigennamen, Marken oder Handelsnamen oder
ahnlichen Woértern zur Bezeichnung von Stoffen oder Gegenstanden
sollte unterbleiben, sofern solche Worter nur die Herkunft bezeichnen
oder wenn sie sich auf eine ganze Reihe verschiedener Erzeugnisse
beziehen kdnnen. Wird ein solches Wort benutzt, so ist in den Fallen,
in denen es notwendig ist, um den Erfordernissen des Art. 83 zu
genugen, das Erzeugnis so zu kennzeichnen, dass ein Fachmann die
Erfindung auch ohne Verweisung auf dieses Wort am Anmeldetag
ausfihren kann. Wenn jedoch diese Worter international als beschrei-
bende Standardausdriicke akzeptiert sind und eine feste Bedeutung
erhalten haben (z. B. Bowdenzug, Bellevillefeder, Panhardstab,
Caterpillarkette), so kdnnen sie ohne eine weitere Beschreibung des
Erzeugnisses, auf das sie sich beziehen, verwendet werden. Zur
Beurteilung der Klarheit von Ansprichen, die Bezug auf eine Marke
nehmen (Art. 84), siehe F-1V, 4.8.

8. Bezugsdokumente

In europaischen Patentanmeldungen enthaltene Verweisungen auf
andere Dokumente kénnen sich entweder auf den bisherigen Stand
der Technik oder einen Teil der Offenbarung der Erfindung beziehen.

Bezugsdokumente, die den bisherigen Stand der Technik betreffen,
kénnen schon in der urspriinglich eingereichten Anmeldung genannt
sein oder spater in die Anmeldung aufgenommen werden (siehe
F-1l, 4.3 und 4.4 sowie H-1V, 2.3.7).

Betrifft das Bezugsdokument direkt die Offenbarung der Erfindung
(z. B. Einzelheiten eines Bestandteils einer beanspruchten Vorrich-
tung), so sollte der Prifer zunachst prifen, ob die Kenntnis des Inhalts
des Dokuments fir die Ausfiihrung der Erfindung im Sinne des Art. 83
tatsachlich erforderlich ist.
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Falls sie nicht erforderlich ist, sollte der normalerweise verwendete
Ausdruck "In dieser Hinsicht wird Bezug genommen auf die Anmel-
dung ..., deren Inhalt hiermit in diese Anmeldung aufgenommen wird"
oder eine Formulierung ahnlicher Art aus der Beschreibung gestrichen
werden.

Wenn Angaben in dem Dokument, auf das verwiesen wird, fur die
Erfillung der Erfordernisse des Art. 83 unerlasslich sind, sollte der
Prufer verlangen, dass die obige Formulierung gestrichen wird und die
Angaben stattdessen explizit in die Beschreibung aufgenommen
werden, da die Patentschrift hinsichtlich der wesentlichen Merkmale
der Erfindung aus sich heraus, d. h. ohne Verweisung auf andere
Dokumente, verstandlich sein muss. Das ist auch insofern wichtig, als
Bezugsdokumente nicht Teil des gemal Art. 65 zu Ubersetzenden
Texts sind.

Eine solche Aufnahme wesentlicher Gegenstande oder wesentlicher
Merkmale unterliegt jedoch den in H-1V, 2.3.1 genannten Beschran-
kungen. Es kann sein, dass die Recherchenabteilung den Anmelder
aufgefordert hat, das Bezugsdokument beizubringen, um eine sinn-
volle Recherche durchfiihren zu kénnen (siehe B-1V, 1.3).

Wird in einer Anmeldung in ihrer urspringlich eingereichten Fassung
zur Offenbarung der Erfindung auf ein Dokument verwiesen, so gilt der
relevante Inhalt dieses Bezugsdokuments als Teil des Inhalts der
Anmeldung, wenn diese Anmeldung gemafl Art. 54 (3) spateren
Anmeldungen entgegengehalten wird. Fir Bezugsdokumente, die der
Offentlichkeit vor dem Anmeldetag nicht zugénglich waren, gilt dies
nur, wenn die Voraussetzungen nach H-1V, 2.3.1 erfillt sind.

Wegen dieser Wirkung gemaR Art. 54 (3) ist es sehr wichtig, falls eine
Verweisung nur auf einen bestimmten Teil des Dokuments, auf das
verwiesen wird, Bezug nimmt, diesen Teil in der Verweisung deutlich
anzugeben.

9. Durchgriffsanspriiche
Auf bestimmten technischen Gebieten (z. B. Biotechnologie, Pharma-
zie) kénnen Falle auftreten, in denen

i) der Beitrag zum Stand der Technik allein darin besteht, dass
eines der folgenden Molekile und seine jeweilige Verwendung
in einem Screening-Verfahren definiert werden,

ein Polypeptid,

ein Protein,

- ein Rezeptor,

ein Enzym usw., oder

Art. 65
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i) ein neuartiger Wirkungsmechanismus eines solchen Molekuls
definiert wird.

Es kann vorkommen, dass solche Anmeldungen sogenannte "Durch-
griffsanspriiche" enthalten, d. h. Anspriiche, die auf eine chemische
Verbindung (bzw. deren Verwendung) gerichtet sind, die nur
funktionell durch die technische Wirkung auf eines der vorstehend
genannten Molekule definiert ist.

Typische Beispiele fur solche Anspriiche kdénnen folgendermalien
lauten: "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das
Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert]"; "Agonist/
Antagonist von Polypeptid X [optional: wie durch das Screening-
Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur therapeutischen
Verwendung"; "Agonist/Antagonist von Polypeptid X [optional: wie
durch das Screening-Verfahren nach Anspruch A identifiziert] zur
Verwendung bei der Behandlung der Krankheit Y", wobei aus der
Beschreibung hervorgeht, dass das Polypeptid X bei der Krankheit Y
eine Rolle spielt.

Nach Art. 83 und Regel 42 (1) c) muss der Anspruch eine ausrei-
chende technische Offenbarung der Losung zu der jeweiligen Aufgabe
enthalten. Die funktionelle Definition einer chemischen Verbindung
(Durchgriffsanspruch) umfasst alle Verbindungen, die die im Anspruch
genannte Aktivitat oder Wirkung aufweisen. Es ware ein unzumutbarer
Aufwand, alle potenziellen Verbindungen (z.B. Agonisten bzw.
Antagonisten) ohne irgendeinen effektiven Hinweis auf ihre Identitat zu
isolieren und zu charakterisieren (siehe F-lll, 1) oder jeden bekannten
und jeden erdenklichen klinftigen Stoff auf diese Aktivitat zu testen, um
zu ermitteln, ob er unter den Schutzumfang des Anspruchs fallt. De
facto versucht der Anmelder etwas patentieren zu lassen, das noch
gar nicht erfunden ist, und die Tatsache, dass er die Wirkung austes-
ten kann, anhand deren die Stoffe definiert werden, bedeutet noch
lange nicht, dass der Anspruch ausreichend offenbart ist; tatsachlich
handelt es sich dabei um eine Aufforderung an den Fachmann zur
Durchfiuihrung eines Forschungsprogramms (siehe T 435/91, Nr. 2.2.1
der Entscheidungsgriinde, gefolgt von T 1063/06, Leitsatz II).

Ein Anspruch auf lediglich aufgabenhaft definierte chemische Verbin-
dungen, die (z. B. unter Anwendung eines neuen Screening-Verfah-
rens auf der Basis eines neu entdeckten Molekuls oder eines neuarti-
gen Wirkungsmechanismus) mit einem neuartigen Forschungswerk-
zeug aufgefunden werden sollen, ist generell auf zuklnftige Erfin-
dungen gerichtet, fiir die Patentschutz nach dem EPU nicht bestimmt
ist. Bei solchen Durchgriffsanspriichen ist es nicht nur zumutbar,
sondern geboten, den Anspruchsgegenstand auf den tatsachlichen
Beitrag zum Stand der Technik zu beschranken (siehe T 1063/06,
Leitsatz I).
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10. Ausreichende Offenbarung und Regel 56

Nach Regel 56 kann der Anmelder fehlende Teile zurlicknehmen, um
den urspriinglichen Anmeldetag aufrechtzuerhalten; diese Teile gelten
dann nicht mehr als Teil der Anmeldung (siehe auch A-ll, 5.4.2 und
5.5, C-lll, 1 und H-1V, 2.3.2).

In diesem Fall muss der Prifer sorgfaltig abwagen, ob die Erfindung
ohne die in den zuriickgenommenen fehlenden Teilen enthaltenen
technischen Informationen noch ausreichend offenbart ist. Sollte der
Prufer dann zu dem Ergebnis kommen, dass den Erfordernissen des
Art. 83 nicht entsprochen ist, erhebt er einen entsprechenden Ein-
wand. Die Anmeldung kann schliellich wegen mangelnder Offen-
barung zurickgewiesen werden (siehe F-llI, 3 bis 5).

11. Ausreichende Offenbarung und Klarheit

Eine Unklarheit in den Ansprichen kann zu einem Einwand wegen
unzureichender Offenbarung filhren. Eine solche Unklarheit betrifft
jedoch auch den Umfang der Anspruche, d. h. Art. 84 (siehe F-IV, 4).
In der Regel wird daher bei einer Unklarheit in einem Anspruch nur
dann ein Einwand nach Art. 83 erhoben, wenn der gesamte
Schutzumfang des Anspruchs betroffen ist, d. h. wenn es unmdglich
ist, die gesamte darin definierte Erfindung auszufihren. Andernfalls
wird ein Einwand nach Art. 84 erhoben (siehe T 608/07).

Ein Einwand nach Art. 83 sollte insbesondere erhoben werden, wenn
ein Anspruch ungenau definierte ("unklare”, "mehrdeutige") Parameter
enthalt (siehe auch F-IV, 4.11) und es dem Fachmann nicht moglich
ist, anhand der Offenbarung als Ganzes und mithilfe seines allge-
meinen Fachwissens (ohne unzumutbaren Aufwand) die technischen
MalRnahmen zu identifizieren, die zur Lésung der der Anmeldung
zugrunde liegenden Aufgabe erforderlich sind. Ist ein Parameter so
ungenau definiert, dass der Fachmann nicht weil3, ob er innerhalb oder
aulRerhalb des Schutzbereichs des Anspruchs arbeitet, so ist dieses
Fehlen einer klaren Definition fur sich genommen ein Grund fir einen
Einwand nach Art. 84. Siehe T 593/09.

Bei diesem heiklen Balanceakt zwischen Art. 83 und Art. 84 ist die
genaue Sachlage im Einzelfall entscheidend. Es ist daher im
Einspruchsverfahren darauf zu achten, dass ein Einwand wegen
mangelnder Offenbarung nicht blo3 ein verborgener Einwand nach
Art. 84 ist; dies gilt insbesondere bei Unklarheiten in den Ansprichen
(T 608/07). Obwohl mangelnde Stitzung/Klarheit selbst keinen
Einspruchsgrund darstellt (siehe auch F-1V, 6.4), kann ein damit
zusammenhangender Mangel nach Art. 83 problematisch sein.
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Kapitel IV — Patentanspriche (Art. 84 und
Formerfordernisse)

1. Allgemeines
Die Anmeldung muss "einen oder mehrere Patentanspriche"
enthalten.

Die Patentanspriiche missen

i) "den Gegenstand angeben, fiir den Schutz begehrt wird",
i) "deutlich" und "knapp gefasst" und

i)  "von der Beschreibung gestitzt sein".

Es ist aulerst wichtig, dass die Patentanspriiche klar formuliert sind,
da der Schutzbereich des europaischen Patents oder der euro-
paischen Anmeldung durch die Patentanspriiche bestimmt wird (zu
deren Auslegung die Beschreibung und die Zeichnungen heranzu-
ziehen sind) (siehe auch F-IV, 4).

2. Form und Inhalt der Patentanspriiche

21 Technische Merkmale

Die Patentanspriiche missen die "technischen Merkmale der Erfin-
dung" angeben. Dies bedeutet, dass die Patentanspriiche beispiels-
weise keine Angaben Uber kommerzielle Vorteile oder sonstige nicht
technische Angaben enthalten durfen; Angaben tUber den Zweck sind
dagegen zulassig, wenn sie zur Festlegung der Erfindung beitragen.

Nicht jedes Merkmal muss als strukturelle Beschrankung ausgedruckt
werden. Funktionelle Merkmale sind zuldssig, sofern ein Fachmann
ohne Weiteres Mittel zur Ausflihrung dieser Funktion angeben kann,
ohne dass er dabei schopferisch tatig wird (siehe F-IV, 6.5). Naheres
Uber den Sonderfall der funktionellen Definition eines pathologischen
Leidens ist dem Abschnitt F-1V, 4.22 zu entnehmen.

Patentanspriche auf die Verwendung der Erfindung im Sinne ihrer
technischen Anwendung sind zulassig.

2.2 Zweiteilige Untergliederung

In Regel 43 (1) a) und b) ist die zweiteilige Untergliederung festgelegt,
die fur einen Patentanspruch zu wahlen ist, "wo es zweckdienlich ist".
Der erste Teil muss "die Bezeichnung des Gegenstands der
Erfindung" enthalten, d. h. die allgemeine technische Klasse der
Vorrichtung, des Verfahrens usw., worauf sich die Erfindung bezieht,
sowie die "technischen Merkmale, die zur Festlegung des
beanspruchten Gegenstands der Erfindung notwendig sind, jedoch in
Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehdren". Diese
Angabe der Merkmale, die zum Stand der Technik gehéren, gilt nur fur

Art. 78 (1) ¢)

Art. 84

Art. 69 (1)

Regel 43 (1)

Regel 43 (1)
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unabhangige Patentanspriiche, nicht jedoch flir abhangige Patent-
anspriiche (siehe F-1V, 3.4). Aus dem Wortlaut der Regel 43 geht
eindeutig hervor, dass nur auf die fir die Erfindung erheblichen
Merkmale des Stands der Technik Bezug genommen zu werden
braucht. Bezieht sich die Erfindung beispielsweise auf einen Foto-
apparat, die erfinderische Tatigkeit jedoch ausschlieRlich auf den Ver-
schluss, so reicht es aus, wenn der erste Teil des Patentanspruchs wie
folgt lautet: "Ein Fotoapparat mit einem Schlitzverschluss"; es ist nicht
notwendig, auch auf andere bekannte Merkmale eines Fotoapparats,
wie Linse oder Sucher, Bezug zu nehmen. Der zweite oder
"kennzeichnende Teil" gibt die Merkmale an, die dem Stand der
Technik durch die Erfindung hinzugefugt werden, also "die techni-
schen Merkmale (...), fur die in Verbindung mit den unter Buchstabe a
(erster Teil) angegebenen Merkmalen Schutz begehrt wird".

Geht aus einem zum Stand der Technik geman Art. 54 (2) gehdrenden
Dokument, z.B. aus einem im Recherchenbericht genannten
Dokument, hervor, dass ein oder mehrere Merkmale im zweiten Teil
des Patentanspruchs in Verbindung mit allen Merkmalen im ersten Teil
des Patentanspruchs bereits bekannt waren und in dieser Verbindung
die gleiche Wirkung haben, die sie gemal} der Erfindung auch in der
Gesamtverbindung haben, so hat der Prifer zu verlangen, dass dieses
Merkmal oder diese Merkmale in den ersten Teil Ubertragen werden.
Wenn sich jedoch ein Patentanspruch auf eine neue Kombination von
Merkmalen bezieht und es fiir die Aufteilung der Merkmale des
Patentanspruchs auf den den Stand der Technik betreffenden Teil und
den kennzeichnenden Teil mehrere richtige Mdglichkeiten gibt, so
sollte der Anmelder nicht ohne triftige Griinde gedrangt werden, eine
andere als die von ihm gewahlte Aufteilung der Merkmale vorzu-
nehmen, wenn seine Fassung nicht fehlerhaft ist.

Wenn der Anmelder darauf besteht, dass mehr Merkmale im Ober-
begriff stehen, als dem nachstkommenden verfligbaren Stand der
Technik zu entnehmen sind, sollte dies akzeptiert werden. Falls kein
anderer Stand der Technik verfugbar ist, kdnnte ein solcher Ober-
begriff dazu verwendet werden, um einen Einwand wegen fehlender
erfinderischer Tatigkeit zu erheben.

2.3 Zweiteilige Untergliederung ungeeignet

Vorbehaltlich der nachfolgenden Ausfihrungen in F-IV, 2.3.2, letzte
zwei Satze, sollte vom Anmelder verlangt werden, dass er diese Form
der zweiteiligen Untergliederung in seinem unabhangigen Patent-
anspruch oder seinen unabhangigen Patentansprichen einhalt, wenn
beispielsweise klar ist, dass seine Erfindung in einer ganz bestimmten
Verbesserung einer bereits bekannten Kombination von Teilen oder
Verfahrensschritten besteht. Aus der Regel 43 geht jedoch hervor,
dass diese Form nur dort eingehalten werden muss, wo es zweck-
dienlich ist. Die Erfindung kann so beschaffen sein, dass diese Form
der Patentanspriiche ungeeignet ist, weil sie beispielsweise ein
verzerrtes oder irrefihrendes Bild von der Erfindung oder dem Stand
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der Technik vermitteln wirde. Beispiele fiur Erfindungen, bei denen
eine andere Darstellung zweckmafig sein kdnnte, sind:

i) die Kombination bereits bekannter gleichberechtigter Merkmale,
wobei die erfinderische Tatigkeit lediglich in der Kombination
besteht;

i) die Abanderung - im Unterschied zur Ergénzung - eines bekann-
ten chemischen Verfahrens, beispielsweise durch Weglassen
eines Stoffs oder durch Ersetzen eines Stoffs durch einen
anderen;

i)  ein komplexes System funktionell zusammenhangender Teile,
wobei die erfinderische Tatigkeit in der Veranderung mehrerer
dieser Teile oder in ihrer Beziehung zueinander besteht.

Bei den Beispielen i) und ii) konnte die der Regel 43 entsprechende
Form der Patentanspriche gekunstelt und unzweckmafig sein; beim
Beispiel iii konnte sie zu weitschweifigen, komplizierten und damit
undbersichtlichen Patentanspriichen filhren. Ein weiteres Beispiel fur
einen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende Form der Patent-
anspriche ungeeignet sein kénnte, ware die Erfindung einer neuen
chemischen Verbindung oder Gruppe von Verbindungen. Wahr-
scheinlich werden auch andere Faélle auftreten, in denen der Anmelder
eine andere Form flir die Abfassung der Patentanspriche Uberzeu-
gend begriinden kann.

2.3.1 Keine zweiteilige Untergliederung

Es gibt einen speziellen Fall, in dem die der Regel 43 entsprechende
Form der Patentanspriiche vermieden werden sollte. Dies gilt dann,
wenn der einzige einschlagige Stand der Technik aus einer anderen
europaischen Patentanmeldung nach Art. 54 (3) besteht. Dieser Stand
der Technik sollte jedoch in der Beschreibung eindeutig angegeben
werden (vgl. F-Il, 4.3, vorletzter Absatz und 4.4).

2.3.2 Zweiteilige Untergliederung, "wo es zweckdienlich ist"

Bei der Prifung, ob ein Patentanspruch in der in Regel 43 (1) Satz 2
vorgesehenen Form abzufassen ist, kommt es darauf an, ob eine
solche Fassung "zweckdienlich" ist. Hierbei ist zu bericksichtigen,
dass die zweiteilige Form dem Leser klar zu erkennen geben soll,
welche zur Festlegung der beanspruchten Erfindung notwendigen
Merkmale in Verbindung miteinander zum Stand der Technik gehoren.
Dies kann sich auch aus den nach Regel 42 (1) b) in die Beschreibung
aufzunehmenden Angaben zum Stand der Technik klar ergeben. In
diesem Falle sollte nicht auf der zweiteiligen Untergliederung eines
Anspruchs bestanden werden.

2.4 Formeln und Tabellen

Die Patentanspriiche sowie die Beschreibung diirfen chemische oder
mathematische Formeln enthalten, jedoch keine Zeichnungen. Ein
Patentanspruch darf nur dann Tabellen enthalten, "wenn sein

Art. 54 (3)

Regel 49 (9)



Teil F - Kapitel IV-4

September 2013

Regel 43 (2)

Regel 43 (2)

Gegenstand die Verwendung von Tabellen wiinschenswert erschei-
nen lasst". Der Begriff "wlinschenswert" ist so zu verstehen, dass der
Prifer die Verwendung von Tabellen in Patentanspriichen nicht
beanstanden sollte, wenn sie angebracht ist.

3. Arten der Patentanspriiche

3.1 Kategorien

Im EPU werden verschiedene "Kategorien" von Patentanspriichen
genannt ("Erzeugnis, Verfahren, Vorrichtung oder Verwendung"). Bei
vielen Anmeldungen sind fur den vollen Schutz Patentanspriche in
mehr als einer Kategorie erforderlich. In Wirklichkeit gibt es nur zwei
grundlegende Arten von Patentansprichen, namlich Patentanspriiche
fur Gegenstande (Erzeugnis, Vorrichtung) und Patentanspriche fir
Tatigkeiten (Verfahren, Verwendung). Die erste grundlegende Art von
Patentansprichen ("Erzeugnisanspriche") umfasst sowohl Stoffe
bzw. Stoffgemische (beispielsweise eine chemische Verbindung oder
ein Gemisch von Verbindungen) als auch alle kérperlichen Dinge
(beispielsweise Gegenstand, Ware, Vorrichtung, Maschine oder
Anordnung zusammenwirkender Vorrichtungen), die durch mensch-
liche technische Fertigkeit hergestellt worden sind. Beispiele hierfur
sind: "eine Steuervorrichtung mit automatischer Rickfihrung ...", "ein
gewebtes Kleidungsstuck aus...", "ein Insektenvernichtungsmittel,
bestehend aus X, Y, Z" oder "ein Nachrichtensystem, bestehend aus
einer Vielzahl von Sende- und Empfangsstationen". Die zweite grund-
legende Art von Patentanspriichen ("Verfahrensanspriiche") bezieht
sich auf alle Arten von Tatigkeiten, in die die Verwendung von etwas
Gegenstandlichem fir die Durchflihrung des Verfahrens einbezogen
ist; die Tatigkeit kann in Verbindung mit Gegenstanden, Energie,
anderen Verfahren (wie bei Steuerungsverfahren) oder Lebewesen
(siehe jedoch G-I, 4.2 und 5.4) ausgeulbt werden.

3.2 Anzahl unabhéngiger Patentanspriiche

Gemal Regel 43 (2) dirfen alle europaischen Patentanmeldungen,
fur die bis zum 2. Januar 2002 keine Mitteilung nach Regel 51 (4)
EPU 1973 (entspricht Regel 71 (3) EPU 2000) ergangen ist, nicht
mehr als einen unabhangigen Patentanspruch in der gleichen
Kategorie enthalten.

Ausnahmen von dieser Regel sind nur in den unter den Buch-
staben a, b und ¢ aufgeflihrten Sonderfallen zulassig, sofern das
Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach Art. 82 erflllt ist
(siehe F-V).
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Die folgenden Beispiele stellen typische Falle dar, die unter die
Ausnahmeregelung fallen, nach der mehr als ein unabhangiger
Anspruch der gleichen Kategorie zulassig ist:

i)

ii)

Beispiele fir mehrere miteinander in Beziehung stehende
Erzeugnisse (Regel 43 (2) a)):

Stecker und Steckdose
- Sender und Empfanger

Zwischenprodukt(e) und chemisches Endprodukt

- Gen — Genkonstrukt — Host — Protein — Medikament

Fur die Zwecke der Regel 43 (2) a) wird der Begriff "miteinander
in Beziehung stehend" ausgelegt als "mehrere Gegenstande,
die sich gegenseitig erganzen oder zusammenwirken". Aul3er-
dem kann Regel 43 (2) a) so ausgelegt werden, dass sie
Vorrichtungsanspriiche abdeckt, weil der Begriff "Erzeugnisse”
so zu verstehen ist, dass er auch Vorrichtungen einschlieft.
Ebenso fallen darunter Systeme, Untersysteme und Unter-
elemente solcher Systeme, sofern diese Einheiten miteinander
in Beziehung stehen.

Beispiele fir eine Vielzahl verschiedener erfinderischer
Verwendungen eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung
(Regel 43 (2) b)):

- Anspriiche, die auf weitere medizinische Verwendungen
gerichtet sind, wenn eine erste medizinische Verwendung
bekannt ist (siehe G-Il 4.2)

- Anspriche, die auf die Verwendung der Verbindung X flr
verschiedene Zwecke gerichtet sind, z. B. kosmetische
Starkung des Haares und Férderung des Haarwuchses

Beispiele fur Alternatividsungen fir eine bestimmte Aufgabe
(Regel 43 (2) c)):

- eine Gruppe chemischer Verbindungen

- zwei oder mehr Verfahren zur Herstellung dieser Verbin-
dungen

Beispiele fir zulassige Anspruchsformen:

- bestimmter Schaltkreis, Vorrichtung umfassend diesen
Schaltkreis; Verfahren fir den Betrieb eines Daten-
verarbeitungssystems, umfassend die Schritte A, B, ...;
Vorrichtung/System zur Datenverarbeitung, umfassend



Teil F - Kapitel IV-6

September 2013

Regel 43 (2)

Mittel zur Ausfihrung des Verfahrens; Computer-
programm[produkt], das so angepasst ist, dass es dieses
Verfahren ausfiihrt; computerlesbares Speichermedium/
Datentrager, das/der dieses Programm umfasst; es ist
jedoch zu beachten, dass die Ausnahmen nach
Regel 43 (2) normalerweise nicht greifen, wenn mehrere
unabhangige Anspriche auf aquivalente Ausfuhrungs-
formen gerichtet sind, die sich nicht ausreichend von-
einander unterscheiden (z. B. Computerprogramm, das
so angepasst ist, dass es dieses Verfahren ausflhren
kann, und das optional als elektrisches Tragersignal
Ubertragen wird; Computerprogramm mit Softwarecode,
der so angepasst ist, dass er die Schritte A, B ...
ausfuhrt).

Fur die Zwecke der Regel 43 (2) ¢) kann der Begriff "Alternativ-
I6sungen" ausgelegt werden als "verschiedene oder sich gegen-
seitig ausschlielende Mdglichkeiten". Zudem soll der Anmelder
Alternatividsungen nach Madglichkeit in einem einzigen
Anspruch wiedergeben. Gibt es zum Beispiel Uberschneidun-
gen und Ahnlichkeiten bei den Merkmalen der unabhéngigen
Anspriche derselben Kategorie, so deutet dies darauf hin, dass
es zweckmalig ware, diese Anspriiche durch einen einzigen
unabhangigen Anspruch zu ersetzen, z.B. indem fir die
wesentlichen Merkmale eine gemeinsame Formulierung
gewahlt wird (siehe F-1V, 4.5).

3.3 Einwand nach Regel 43 (2) oder Regel 137 (5)

Umfasst die zu prifende Anmeldung nach der Recherche noch eine
ungerechtfertigte Vielzahl von unabhangigen Anspriichen ein und
derselben Kategorie (siehe B-VIII, 4.1 und 4.2), so wird ein Einwand
nach Regel 43 (2) erhoben. Wenn im Recherchenstadium keine
Aufforderung nach Regel 62a (1) versandt wurde, kann die Prifungs-
abteilung immer noch einen Einwand nach Regel 43 (2) erheben.
Handelt es sich bei der Anmeldung um eine Euro-PCT-Anmeldung, fur
die kein erganzender europaischer Recherchenbericht erstellt wurde
(siehe B-Il, 4.3.1), so kann im Prifungsstadium ebenfalls ein Einwand
nach Regel 43 (2) erhoben werden.

Bei einem Einwand nach Regel 43 (2) wird der Anmelder aufgefordert,
die Anspriche in geeigneter Weise zu andern. Ist die Recherche nach
Regel 62a beschrankt worden und erhalt die Prifungsabteilung den
Einwand nach Regel 43 (2) trotz etwaiger Gegenargumente des
Anmelders in seiner Erwiderung auf die Aufforderung nach
Regel 62a (1) (siehe B-VIIl, 4.2.2) oder die Stellungnahme zur Recher-
che nach Regel 70a (siehe B-X, 8) aufrecht, missen die Anspriiche
dahingehend geandert werden, dass alle nicht recherchierten Gegen-
stdnde (Regel 62a (2)) gestrichen werden und die Beschreibung
entsprechend angepasst wird (siehe H-Il, 5).
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Halt der Anmelder trotz des (in einer Mitteilung der Priifungsabteilung
erhobenen oder bestatigten) begriindeten Einwands an den zusatz-
lichen unabhangigen Anspriichen fest, ohne schlissig zu belegen,
dass einer der unter Regel 43 (2) a) bis ¢) genannten Sachverhalte
vorliegt, so kann die Anmeldung gemaf Art. 97 (2) zuriickgewiesen
werden.

Wird die Anmeldung so geandert, dass ein Regel 43 (2) genligender
Anspruchssatz vorliegt, der aber einen oder mehrere Anspruche
umfasst, deren Gegenstand nach Regel 62a (1) von der Recherche
ausgenommen wurde, so ist ein Einwand nach Regel 137 (5) zu
erheben, und die Anmeldung kann aus diesem Grund ebenfalls nach
Art. 97 (2) zurlickgewiesen werden (siehe auch H-1l, 6 und 6.1). Bevor
diese Entscheidung getroffen werden kann, ist dem Anmelder jedoch
nach Art. 113 (1) Gelegenheit zu geben, sich zu der zugrunde
liegenden Frage zu &ufdern, ob die Anspriche, in Bezug auf die eine
Aufforderung nach Regel 62a (1) ergangen ist, tatsachlich
Regel 43 (2) entsprechen.

Die Beweislast fir einen Einwand nach Regel 43 (2) geht zunachst auf
den Anmelder Uber, d. h. der Anmelder muss Uberzeugend darlegen,
warum zusatzliche unabhangige Anspriche aufrechterhalten werden
kénnen. Nicht Gberzeugend ist beispielsweise die bloRe Aussage, die
Zahl der Anspriiche sei flir den gesamten vom Anmelder angestrebten
Schutzumfang unbedingt notwendig (siehe T 56/01, Nr.5 der
Entscheidungsgriinde).

Ist die Anmeldung zudem nicht einheitlich, so kann der Priifer einen
Einwand nach Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften
erheben. Der Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser
Einwande Vorrang hat (siehe T 1073/98, Nr. 7.2 der Entscheidungs-
grinde).

3.4 Unabhangige und abhéangige Patentanspriiche

Alle Anmeldungen enthalten einen oder mehrere "unabhangige"
Patentanspriche, die sich auf die wesentlichen Merkmale der Erfin-
dung beziehen. Zu jedem dieser Anspruche kdnnen ein oder mehrere
Patentanspriche aufgestellt werden, die sich auf "besondere Ausfiih-
rungsarten" der betreffenden Erfindung beziehen. Natlrlich muss jeder
Patentanspruch, der sich auf eine besondere Ausfiihrungsart oder
-form bezieht, tatsachlich auch die wesentlichen Merkmale der
Erfindung und somit alle Merkmale wenigstens eines unabhangigen
Patentanspruchs einschlielen. Der Begriff "besondere Ausfiihrungs-
art" ist in weitem Sinne so auszulegen, dass darunter eine spezifi-
schere Offenbarung der Erfindung als die im unabhangigen Anspruch
oder in den unabhangigen Ansprichen angegebene zu verstehen ist.

Jeder Patentanspruch, der alle Merkmale eines anderen Patent-
anspruchs enthalt, wird als "abhangiger Patentanspruch" bezeichnet.
Ein solcher Patentanspruch hat, wenn maoglich in seiner Einleitung,
eine Bezugnahme auf den anderen Patentanspruch zu enthalten,

Regel 43 (3) und (4)

Regel 43 (4)
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Art. 84

Art. 84

Regel 43 (4)

dessen samtliche Merkmale er einschlie3t (siehe jedoch F-1V, 3.8 zu
Patentanspriichen in verschiedenen Kategorien). Da ein abhangiger
Anspruch an sich nicht alle kennzeichnenden Merkmale des in ihm
beanspruchten Gegenstands angibt, sind Ausdriicke wie "dadurch
gekennzeichnet, dass" oder "gekennzeichnet durch" in einem solchen
Patentanspruch zwar nicht erforderlich, aber dennoch zulassig. Ein
Patentanspruch, in dem weitere Einzelheiten einer Erfindung ange-
geben werden, kann alle Merkmale eines anderen abhangigen
Patentanspruchs einschlieRen und sollte dann auf diesen Patent-
anspruch Bezug nehmen. In manchen Fallen kann ein abhangiger
Patentanspruch auch ein oder mehrere bestimmte Merkmale
angeben, das bzw. die sich in geeigneter Weise mehr als einem
vorhergehenden (unabhangigen oder abhangigen) Patentanspruch
hinzufiigen lassen. Daraus ist zu folgern, dass mehrere Moéglichkeiten
bestehen: Ein abhangiger Patentanspruch kann sich auf einen oder
mehrere unabhangige Patentanspriuche, auf einen oder mehrere
abhangige Patentanspriiche oder zugleich auf unabhangige und
abhangige Patentanspriiche beziehen.

Manchmal kommt es vor, dass ein unabhangiger Anspruch sich
explizit auf Alternatividsungen bezieht und diese Alternativiésungen
auch gesondert in abhangigen Patentansprichen beansprucht
werden. Solche anscheinend Uberflissigen Anspriiche kénnen flr den
Anmelder im Rahmen der nationalen Verfahren einiger Staaten jedoch
sehr wichtig sein, wenn er die Ansprliche beschranken mochte.

Der Prifer sollte nur dann einen Einwand gegen derartige Anspriiche
erheben, wenn dadurch die Klarheit der Anspriche insgesamt
beeintrachtigt wird.

Ein abhangiger Anspruch, der sich explizit auf unabhangige Anspri-
che zweier Kategorien als Alternativen bezieht, ist nicht allein aus
diesem Grund zu beanstanden. Betrifft beispielsweise die Erfindung
sowohl ein Stoffgemisch als auch eine Verwendung dieses Stoff-
gemischs, dann ist es mdglich, einen weitere Merkmale des Stoff-
gemischs angebenden Anspruch sowohl vom unabhangigen Anspruch
fur das Stoffgemisch als auch vom unabhangigen Anspruch fir seine
Verwendung abhangig zu machen.

Gegen diese Abhangigkeitsstruktur der Anspriiche sollten jedoch dann
Einwande erhoben werden, wenn sie zu Unklarheiten flihrt.

3.5 Reihenfolge der Patentanspriiche

Alle abhangigen Patentanspriiche, die sich auf einen oder mehrere
vorhergehende Patentanspriiche beziehen, sind soweit wie moglich
und auf die zweckmaRigste Weise zusammenzufassen. Die Reihen-
folge muss daher dergestalt sein, dass der Zusammenhang aufeinan-
der bezogener Patentanspriiche sich ohne Weiteres feststellen lasst
und ihre Bedeutung im Zusammenhang sich ohne Weiteres ergibt. Der
Prifer sollte Einwande erheben, wenn die Reihenfolge der Patent-
anspriiche zu Unklarheiten bei der Definition des zu schitzenden
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Gegenstands Anlass gibt. Ist der entsprechende unabhangige Patent-
anspruch gewahrbar, so sollte sich jedoch der Prifer in der Regel nicht
unnotig mit dem Gegenstand der abhangigen Patentanspriiche
befassen, sofern er davon Uberzeugt ist, dass es sich tatsachlich um
abhangige Anspriiche handelt, durch die der Schutzumfang der in dem
entsprechenden unabhangigen Patentanspruch definierten Erfindung
in keiner Weise erweitert wird (siehe auch F-IV, 3.8).

3.6 Gegenstand eines abhangigen Patentanspruchs

Wenn fur einen unabhangigen Patentanspruch die zweiteilige Form
gewahlt wird, kdnnen sich abhangige Patentanspriche auf weitere
Ausbildungen der Merkmale sowohl des Oberbegriffs als auch des
kennzeichnenden Teils beziehen.

3.7 Alternativiosungen in einem Patentanspruch

Ein unabhangiger oder abhangiger Patentanspruch kann sich auf
Alternatividsungen beziehen, sofern die Anzahl und die Darstellung
der Alternatividsungen in einem einzigen Patentanspruch bei diesem
keine Unklarheiten oder Auslegungsschwierigkeiten zur Folge haben
und der Patentanspruch das Erfordernis der Einheitlichkeit der
Erfindung erfillt (siehe auch F-V, 4 und 9). Bei einem Anspruch mit
mehreren (chemischen oder nichtchemischen) Alternatividsungen,
also einer so genannten "Markush-Gruppe", sollte das Erfordernis der
Einheitlichkeit der Erfindung als erflllt gelten, wenn die Alternativ-
I6sungen ahnlicher Art und ohne Weiteres gegeneinander austausch-
bar sind (siehe F-V, 5).

3.8 Unabhingige Anspriiche mit Bezugnahme auf einen
anderen Anspruch oder auf Merkmale eines Anspruchs einer
anderen Kategorie

Ein Patentanspruch kann auch dann eine Bezugnahme auf einen
anderen Patentanspruch enthalten, wenn er kein abhangiger
Anspruch im Sinne der Regel 43 (4) ist. Ein Beispiel hierfur ist ein
Patentanspruch, der sich auf einen Anspruch einer anderen Kategorie
bezieht (z. B. "Vorrichtung zur Ausfiihrung des Verfahrens nach
Anspruch 1 ...", oder "Verfahren zur Herstellung des Erzeugnisses
nach Anspruch 1 ..."). Ebenso ist - wie bei dem Beispiel des Steckers
und der Steckdose unter F-1V, 3.2 i) - ein auf ein Teilstlick gerichteter
Patentanspruch, der auf das andere Teilstick Bezug nimmt (z. B.
"Stecker ..., der mit der Steckdose nach Anspruch 1 zusammen-
wirkt ..."), kein abhangiger Anspruch. In all diesen Féllen sollte der
Prufer sorgfaltig prifen, inwieweit der Anspruch, der die Bezugnahme
enthalt, zwangslaufig die Merkmale des Anspruchs beinhaltet, auf den
er Bezug nimmt. So kann ein Anspruch, der einfach lautet:
"Vorrichtung zur Ausflihrung des Verfahrens nach Anspruch 1" wegen
mangelnder Klarheit und wegen des Fehlens technischer Merkmale
(Regel 43 (1)) beanstandet werden. Da der Anspruch durch den
Wechsel der Anspruchskategorie zu einem unabhangigen Anspruch
geworden ist, sollte der Anmelder aufgefordert werden, die wesent-
lichen Merkmale der Vorrichtung in den Anspruch aufzunehmen.

Art. 84
Art. 82
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Art. 84

Der Gegenstand eines Patentanspruchs in einer Kategorie kann auch
bis zu einem gewissen Grad durch Merkmale einer anderen Kategorie
definiert sein; es kann also eine Vorrichtung durch die Funktionen
gekennzeichnet sein, die sie ausflihren kann, sofern die Struktur
hinreichend klar gemacht wird; oder ein Verfahren kann durch
wesentliche Strukturmerkmale der Vorrichtung zur Durchfiihrung des
Verfahrens gekennzeichnet sein; oder ein Element einer Vorrichtung
kann durch die Art seiner Herstellung definiert sein. Jedoch muss bei
der Formulierung solcher Anspriche und bei der Beurteilung des
beanspruchten Gegenstandes klar zwischen Erzeugnisansprichen
einerseits (z. B. Produkt, Vorrichtung, System) und Verfahrens-
anspruchen andererseits (z. B. Verfahren, Tatigkeit, Verwendung)
unterschieden werden. So kann beispielsweise ein Anspruch auf eine
Vorrichtung normalerweise nicht nur durch die Art und Weise
beschrankt werden, wie sie verwendet wird; aus diesem Grund sollte
ein Patentanspruch, der lediglich lautet: "Vorrichtung Z, verwendet zur
Durchfiihrung des Verfahrens Y" ebenfalls wegen mangelnder Klarheit
und wegen des Fehlens technischer Merkmale (Regel 43 (1))
beanstandet werden.

Bei einem Anspruch fur ein Verfahren, das zu einem Erzeugnis fihrt,
das Gegenstand eines Erzeugnisanspruchs ist, braucht das Verfahren
nicht auf das Vorliegen von Neuheit und erfinderischer Tatigkeit hin
gepruft zu werden, wenn der Erzeugnisanspruch als solcher patent-
fahig ist, sofern alle Merkmale des Erzeugnisses, so wie es im
Erzeugnisanspruch definiert ist, zwingend (siehe auch G-VII, 13) aus
dem beanspruchten Verfahren hervorgehen (siehe F-IV, 4.5 und
T 169/88). Dies gilt auch bei einem Anspruch fir die Verwendung
eines Erzeugnisses, wenn das Erzeugnis patentierbar ist und mit
seinen beanspruchten Merkmalen verwendet wird (siehe T 642/94).
Ansonsten gilt, dass die Patentfahigkeit des Anspruchs, auf den Bezug
genommen wird, nicht zwangslaufig bedeutet, dass auch der die
Bezugnahme enthaltende unabhangige Anspruch patentfahig ist. Zu
beachten ist ferner, dass, wenn Verfahrens-, Erzeugnis- und/oder
Verwendungsanspruche unterschiedliche wirksame Daten haben
(siehe F-VI, 1 und 2), noch eine separate Prifung im Hinblick auf
Zwischenliteratur erforderlich sein kann (siehe auch G-VII, 13).

4. Klarheit und Auslegung der Patentanspriiche

4.1 Klarheit

Das Erfordernis der Klarheit gilt sowohl fur einzelne Patentanspriche
als auch fir die Patentanspriiche insgesamt. Die Klarheit der Patent-
anspriche ist von grofiter Bedeutung, da sie den Gegenstand
bestimmen, fir den Schutz begehrt wird. Deshalb sollte die inhaltliche
Bedeutung eines Anspruchs flir den Fachmann méglichst schon aus
dem Wortlaut des Anspruchs allein klar hervorgehen (siehe auch
F-1V, 4.2). In Anbetracht der Unterschiede in dem Schutzumfang, der
mit den verschiedenen Kategorien von Patentanspriichen verbunden
sein kann, sollte der Prifer darauf achten, dass der Wortlaut eines
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Patentanspruchs hinsichtlich der Kategorie, unter die er féllt, keinen
Zweifel zulasst.

Wurden Anspriiche fiir nicht deutlich im Sinne des Art. 84 befunden, so
ist unter Umstanden gemal Regel 63 nur ein teilweiser europaischer
oder erganzender europaischer Recherchenbericht erstellt worden
(siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fallen ist, sofern die Anmeldung
nicht in geeigneter Weise geandert wird und/oder der Anmelder nicht
Uberzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach
Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, auRerdem ein Einwand nach
Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

4.2 Auslegung

Der Wortlaut eines jeden Patentanspruchs ist so zu verstehen, dass
sich fir die einzelnen Worter die Bedeutung und die Reichweite
ergeben, die sie auf dem betreffenden Gebiet normalerweise haben,
es sei denn, die Beschreibung verleiht den Wortern in bestimmten
Fallen durch ausdriickliche Definition oder auf andere Weise eine
besondere Bedeutung. Auflierdem sollte der Priifer, wenn eine solche
besondere Bedeutung vorliegt, mdglichst verlangen, dass der
Patentanspruch so geandert wird, dass die Bedeutung aus dem
Wortlaut des Patentanspruchs allein deutlich wird. Dies ist wichtig, da
nur die europaischen Patentanspriiche, nicht aber die Beschreibung,
in allen Amtssprachen des EPA verdffentlicht werden. Der Patent-
anspruch muss auch so gelesen und verstanden werden, dass er
technisch einen Sinn ergibt. Das kann zur Folge haben, dass von der
streng wortlichen Bedeutung des Wortlauts der Patentanspriiche
abgegangen werden muss. Art. 69 und sein Protokoll bieten keine
Grundlage flir den Ausschluss eines unter den eigentlichen Wortsinn
der Anspriche fallenden Gegenstands (siehe T 223/05).

4.3 Widerspriiche

Widerspriiche zwischen der Beschreibung und den Patentanspriichen
sind zu vermeiden, wenn sie Zweifel Uber den Schutzbereich entste-
hen lassen und damit die Klarheit oder Stitzung des Patentanspruchs
nach Art. 84 Satz 2 beeintrachtigen oder alternativ dazu fuhren, dass
der Patentanspruch nach Art. 84 Satz 1 beanstandet werden kann.
Diese Widerspriiche kdnnen folgender Art sein:

i) Widerspruch im Wortlaut

Die Beschreibung kann z. B. eine Angabe enthalten, aus der
hervorgeht, dass sich die Erfindung auf ein bestimmtes Merkmal
beschrankt; die Patentanspriiche enthalten jedoch keine solche
Beschrankung; auch wird in der Beschreibung dieses Merkmal
nicht besonders hervorgehoben, und es besteht kein Grund zu
der Annahme, dass das Merkmal fir die Ausfihrung der
Erfindung wesentlich ist. In diesem Fall kann der Widerspruch
entweder durch Erweiterung der Beschreibung oder durch
Beschrankung der Patentanspriiche behoben werden. Sind
umgekehrt die Patentanspriche enger gefasst als die
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ii)

Beschreibung, so kdnnen die Patentanspriche erweitert oder
kann die Beschreibung eingeschrankt werden.

Widerspruch betreffend offensichtlich wesentliche Merkmale

Aus dem allgemeinen Fachwissen bzw. aus den Angaben oder
dem Zusammenhang der Beschreibung kann z.B. hervor-
gehen, dass ein bestimmtes technisches Merkmal, das in einem
unabhangigen Patentanspruch nicht erwahnt ist, fir die Aus-
fuhrung der Erfindung wesentlich ist oder, anders ausgedriickt,
zur Lésung der erfindungsgemalen Aufgabe erforderlich ist. In
diesem Fall erfillt der Patentanspruch die Erfordernisse des
Art. 84 nicht; Art. 84 Satz 1 in Verbindung mit Regel 43 (1) und
(3) ist namlich so zu verstehen, dass ein unabhangiger Patent-
anspruch nicht nur technisch gesehen verstandlich sein,
sondern auch den Gegenstand der Erfindung eindeutig kenn-
zeichnen, d. h. alle seine wesentlichen Merkmale angeben
muss (siehe T 32/82). Legt der Anmelder auf einen solchen
Einwand hin z. B. durch weitere Unterlagen oder sonstiges
Beweismaterial Uberzeugend dar, dass das Merkmal tatsachlich
nicht wesentlich ist, so darf er den Anspruch unverandert
beibehalten und gegebenenfalls die Beschreibung andern. Der
umgekehrte Fall, in dem ein unabhangiger Anspruch Merkmale
enthalt, die fir die Ausfiihrung der Erfindung nicht wesentlich
erscheinen, ist nicht zu beanstanden. Hier bleibt die Entschei-
dung dem Anmelder Gberlassen. Der Prifer sollte daher nicht
vorschlagen, dass ein Anspruch durch das Weglassen offen-
sichtlich unwesentlicher Merkmale erweitert wird.

Ein Teil des Gegenstands der Beschreibung oder der
Zeichnungen wird von den Patentanspriichen nicht abgedeckt.

Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn in allen Patentanspriichen
von einer elektrischen Schaltung die Rede ist, bei der Halbleiter-
elemente verwendet werden, bei einer der in der Beschreibung
und in den Zeichnungen wiedergegebenen Ausflihrungsarten
jedoch stattdessen Elektronenrdhren verwendet werden. Ein
solcher Widerspruch lasst sich in der Regel dadurch beheben,
dass entweder die Anspriiche erweitert werden (sofern diese
Erweiterung durch die Beschreibung und die Zeichnungen als
Ganzes entsprechend gestiitzt wird) oder der "Uberschuss" aus
der Beschreibung und den Zeichnungen herausgenommen
wird. Wird jedoch zu Beispielen in der Beschreibung oder in den
Zeichnungen, die in den Ansprichen nicht erfasst sind,
angegeben, dass es sich nicht um Ausfiihrungsformen der
Erfindung, sondern um den Stand der Technik oder um
Beispiele handelt, die das Verstandnis der Erfindung erleichtern,
so kdnnen diese Beispiele in der Anmeldung belassen werden.

Der Fall iii) tritt haufig dann auf, wenn die Anspriiche infolge einer
Aufforderung nach Regel 62a (1) oder Regel 63 (1) beschrankt



September 2013

Teil F - Kapitel 1V-13

wurden, die von der Recherche ausgeschlossenen Gegenstande aber
noch in der Beschreibung vorhanden sind. Gegen solche Gegen-
stande sollte nach Art. 84 ein Einwand erhoben werden (Widerspruch
zwischen den Anspriichen und der Beschreibung), es sei denn der
urspriingliche Einwand war nicht gerechtfertigt.

4.4 Allgemeine Angaben, "Wesen der Erfindung"

Allgemeine Angaben in der Beschreibung, durch die der Schutz-
bereich in verschwommener bzw. nicht klar definierter Weise erweitert
werden soll, sind zu beanstanden. Dies betrifft insbesondere Angaben,
durch die der Schutzbereich auf das "Wesen der Erfindung" ausge-
dehnt werden soll. Einwande sollten gleichfalls erhoben werden, wenn
die Patentanspriche auf eine Kombination von Merkmalen gerichtet
sind und irgendwelche Angaben den Eindruck zu vermitteln scheinen,
dass dennoch nicht nur die Kombination als Ganzes, sondern auch
einzelne Elemente oder Unterkombinationen unter Schutz gestellt
werden sollen.

4.5 Wesentliche Merkmale

4.5.1 Einwande wegen fehlender wesentlicher Merkmale

Die Anspriiche, die den Gegenstand angeben, flir den Schutz begehrt
wird, missen deutlich sein. Das heifdt, ein Anspruch muss nicht nur
technisch gesehen verstandlich sein, sondern auch alle wesentlichen
Merkmale der Erfindung eindeutig definieren (siehe T 32/82). Ferner
gilt das Erfordernis einer Stlitzung der Anspriiche durch die Beschrei-
bung nach Art. 84 fir alle Merkmale, die in der Beschreibung
ausdriicklich als wesentlich fiir die Ausfiihrung der Erfindung darge-
stellt werden (siehe T 1055/92). Fehlen die wesentlichen Merkmale in
den unabhangigen Ansprichen, so ist dieser Mangel daher im
Rahmen der Erfordernisse der Klarheit und der Stitzung durch die
Beschreibung zu behandeln.

4.5.2 Definition des Begriffs "wesentliche Merkmale"

Die wesentlichen Merkmale eines Anspruchs sind die Merkmale, die
zur Erzielung einer technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die
der Anmeldung zugrunde liegende technische Aufgabe geldst wird (die
Aufgabe wird in der Regel aus der Beschreibung hergeleitet). Die
unabhangigen Anspriche sollten daher alle Merkmale enthalten, die in
der Beschreibung ausdrucklich als zur Ausfuhrung der Erfindung
notwendig angegeben sind. Merkmale, die nicht tatsachlich zur
Lésung der Aufgabe beitragen, sind keine wesentlichen Merkmale,
selbst wenn sie in der Anmeldung durchgangig in Zusammenhang mit
der Erfindung genannt werden.

Entscheidend fiir die Beantwortung der Frage, ob ein Merkmal zur
Lésung der Aufgabe beitragt, ist in der Regel die durch das Merkmal
erzielte technische Wirkung oder das erzielte Ergebnis (siehe auch
G-VIl, 5.2).

Art. 84
Regel 43 (1) und (3)
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Bezieht sich ein Patentanspruch auf ein Verfahren zur Herstellung des
Erzeugnisses, das die Erfindung darstellt, so muss es sich bei dem
beanspruchten Verfahren um ein Verfahren handeln, das, wenn es in
einer dem Fachmann verninftig erscheinenden Weise ausgefihrt
wird, zwangslaufig das betreffende Erzeugnis als Endergebnis hat;
andernfalls liegt bei dem Patentanspruch ein innerer Widerspruch und
somit ein Mangel an Klarheit vor.

Insbesondere, wenn die Patentierbarkeit von einer technischen
Wirkung abhangt, missen die Patentanspriiche so abgefasst sein,
dass sie alle die technischen Merkmale enthalten, die fur die techni-
sche Wirkung wesentlich sind (siehe T 32/82).

4.5.3 Verallgemeinerung wesentlicher Merkmale

Bei der Entscheidung dariber, wie spezifisch die wesentlichen Merk-
male sein missen, sind die Bestimmungen von Art. 83 zu beachten,
wonach es genugt, wenn die Anmeldung als Ganzes die notwendigen
Merkmale einer Erfindung so genau beschreibt, dass ein Fachmann
die Erfindung ausfiihren kann (siehe F-Ill, 3). Es ist nicht erforderlich,
alle Einzelheiten der Erfindung in den unabhangigen Anspruch
aufzunehmen. Daher ist eine Verallgemeinerung der beanspruchten
Merkmale bis zu einem gewissen Grad zulassig, sofern die bean-
spruchten verallgemeinerten Merkmale insgesamt die Loésung der
Aufgabe ermoglichen. In diesem Fall missen die Merkmale nicht
spezifischer definiert werden. Dies gilt entsprechend auch fiir struktu-
relle und funktionelle Merkmale.

4.5.4 Implizite Merkmale

Wie oben ausgefihrt sind in einem unabhangigen Patentanspruch alle
wesentlichen Merkmale ausdrticklich aufzufiihren, die zur Angabe der
Erfindung notwendig sind, es sei denn, dass die Gattungsbezeichnung
diese Merkmale beinhaltet; so braucht bei einem Patentanspruch fir
ein "Fahrrad" beispielsweise nicht angegeben zu werden, dass es
Rader hat.

Wenn sich der Patentanspruch auf ein Erzeugnis richtet, das der Art
nach bekannt ist, und die Erfindung darin besteht, es in bestimmter
Hinsicht zu andern, so reicht es aus, im Patentanspruch das Erzeugnis
deutlich anzugeben und im Einzelnen aufzuflihren, was geandert wird
und in welcher Weise dies geschieht. Ahnliches gilt fiir Patent-
anspruche, die sich auf eine Vorrichtung beziehen.

4.5.5 Beispiele
Veranschaulichende Beispiele zum Thema der wesentlichen Merk-
male enthalt die Anlage zu F-IV.

4.6 Relative Begriffe

Es ist nicht empfehlenswert, in einem Patentanspruch relative Begriffe
wie "dunn", "weit" oder "stark" bzw. ahnliche Ausdriicke zu verwenden,
es sei denn, der betreffende Ausdruck hat auf dem betreffenden
Fachgebiet eine allgemein anerkannte Bedeutung, z.B. "Hoch-
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frequenz" in Bezug auf einen Verstarker, und dies ist die beabsichtigte
Bedeutung. Hat der Ausdruck keine allgemein anerkannte Bedeutung,
so sollte er moglichst durch eine prazisere, urspriinglich offenbarte
Angabe ersetzt werden. Findet sich in der urspriinglichen Offenbarung
keine Basis fir eine klare Definition und ist der Ausdruck nicht
wesentlich fiir die Erfindung, so sollte er in der Regel in dem Anspruch
belassen werden, da seine Streichung im Allgemeinen unter Verstol}
gegen Art. 123 (2) zu einer Erweiterung des Gegenstands der Anmel-
dung Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten Fassung hinaus
fuhren wirde. Die Beibehaltung eines unklaren Ausdrucks in einem
Patentanspruch kann jedoch nicht gestattet werden, wenn dieser
Ausdruck wesentlich fur die Erfindung ist. Ebenso kann ein solcher
unklarer Ausdruck vom Anmelder nicht dazu benutzt werden, seine
Erfindung vom Stand der Technik abzugrenzen.

4.7 Begriffe wie "etwa" oder "ungefahr”

Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Verwendung des Begriffs
"etwa" oder ahnlicher Ausdricke wie "ungefahr" oder "im Wesent-
lichen". Ein derartiger Ausdruck kann beispielsweise im Zusam-
menhang mit einem bestimmten Wert (z. B. "etwa 200 °C"), einem
Bereich (z. B. "von etwa x bis etwa y") oder der strukturellen Einheit
einer Vorrichtung (z. B. "Schalenplatte mit einem im Wesentlichen
kreisférmigen Umfang") gebraucht werden. In jedem Falle sollte der
Prifer anhand seines Fachwissens entscheiden, ob die Bedeutung
des Begriffs im Zusammenhang mit dem Gesamtinhalt der
Anmeldungsunterlagen und angesichts der Bedeutung, die der durch
ein solches Wort beschriebene technische Begriff Ublicherweise auf
dem betreffenden Gebiet hat, hinreichend klar ist. Wenn solche Worte
bedeuten, dass eine bestimmte Wirkung oder ein bestimmtes Ergebnis
innerhalb einer gewissen Toleranz erzielt werden kénnen, und der
Fachmann weil}, wie er die Toleranz erreicht, dann kann der Gebrauch
solcher Begriffe zulassig sein. Lasst der Gebrauch eines solchen
Wortes dagegen vermuten, dass Abweichungen abgedeckt werden,
die Uber die zuldssige Toleranz hinausgehen, ist der Wortlaut vage
und unklar. In jedem Fall kann der Begriff nur dann zugelassen
werden, wenn die Erfindung hinsichtlich Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit anderweitig eindeutig vom Stand der Technik abgegrenzt ist.

4.8 Marken

In einem Patentanspruch sollte auch die Verwendung von Marken und
dergleichen nicht zugelassen werden, da nicht auszuschliel3en ist,
dass das Erzeugnis oder Merkmal, auf das verwiesen wird, wahrend
der Laufzeit des Patents geandert wird, seinen Namen aber beibehalt.
Sie kénnen in Ausnahmefallen zulassig sein, wenn ihre Verwendung
unvermeidlich und ihre genaue Bedeutung allgemein anerkannt ist
(siehe auch F-Il, 4.14 zur Notwendigkeit, Marken in der Beschreibung
entsprechend auszuweisen). Zur Auswirkung von Verweisen auf
Marken auf die ausreichende Offenbarung (Art. 83) siehe F-IIl, 7.
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4.9 Fakultative Merkmale

Ausdricke wie "vorzugsweise", "zum Beispiel", "wie z.B." oder
"insbesondere" sind sorgfaltig darauf zu prifen, ob sie keine Unklarheit
hervorrufen. Ausdriicke dieser Art bewirken keine Beschrankung des
Schutzumfangs des Patentanspruchs, d. h. das nach einem derartigen
Ausdruck stehende Merkmal ist als ganz und gar fakultativ zu
betrachten.

4.10 Zu erreichendes Ergebnis

Der durch die Patentanspriche angegebene Bereich muss so prazise
sein, wie es die Erfindung zulasst. Im Allgemeinen sollten Patent-
anspriche, in denen versucht wird, die Erfindung durch das zu
erreichende Ergebnis anzugeben, nicht zugelassen werden; dies gilt
insbesondere dann, wenn sie nur die zugrunde liegende technische
Aufgabe angeben. Sie sind jedoch statthaft, wenn die Erfindung
entweder nur auf diese Weise beschrieben oder anderweitig nicht
genauer definiert werden kann, ohne dass der Schutzbereich der
Anspriiche Uber Geblhr eingeschrankt wird und das Ergebnis
dergestalt ist, dass es durch Versuche oder Mallnahmen tatsachlich
unmittelbar nachgewiesen werden kann, die in der Beschreibung in
angemessener Weise dargelegt oder dem Fachmann bekannt sind
und keine unzumutbaren Experimente erfordern (siehe T 68/85). Die
Erfindung kann sich beispielsweise auf einen Aschenbecher beziehen,
in dem aufgrund seiner Form und relativen Abmessungen ein
glimmender Zigarettenstummel automatisch geléscht wird. Die
relativen Abmessungen kénnen auf eine schwer zu definierende
Weise stark variieren und doch die gewiinschte Wirkung haben.
Soweit im Patentanspruch Bau und Form des Aschenbechers so klar
wie maoglich spezifiziert werden, kdnnen die relativen Abmessungen
durch Verweisung auf das angestrebte Ergebnis definiert werden,
wobei die Angaben allerdings so ausreichende Anleitungen enthalten
mussen, dass der Leser die erforderlichen Abmessungen durch
routinemaRige Versuchsverfahren ermitteln kann (siehe F-lll, 1 bis 3).

Zu beachten ist, dass die obigen Voraussetzungen, unter denen ein
Gegenstand durch das zu erreichende Ergebnis definiert werden darf,
andere sind als die, unter denen eine Definition des Gegenstands
durch seine funktionellen Merkmale zuladssig ist (siehe F-IV, 4.22 und
6.5).

Ferner kénnen auf ein Ergebnis gerichtete Anspriiche auch insofern
problematisch sein, als wesentliche Merkmale fehlen (siehe F-1V, 4.5).

4.11 Parameter

Bezieht sich die Erfindung auf ein Erzeugnis, so kann dieses in einem
Patentanspruch auf verschiedene Art definiert werden, namlich als
chemisches Erzeugnis durch seine chemische Formel, als Produkt
eines Verfahrens (wenn keine klarere Definition mdéglich ist; siehe
auch F-1V, 4.12) oder ausnahmsweise durch seine Parameter.
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Bei Parametern handelt es sich um charakteristische Werte; diese
konnen definiert werden als Wert einer direkt messbaren Eigenschaft
(z. B. Schmelzpunkt eines Stoffs, Biegefestigkeit eines Stahls,
Widerstand eines elektrischen Leiters) oder als die in Form einer
Formel dargestellte mehr oder weniger komplizierte mathematische
Kombination verschiedener Variablen.

Die Kennzeichnung eines Erzeugnisses hauptsachlich durch seine
Parameter sollte nur erlaubt werden, wenn die Erfindung in keiner
anderen Weise ausreichend definiert werden kann, sofern diese
Parameter eindeutig und zuverlassig durch Hinweise in der Beschrei-
bung oder durch auf dem technischen Gebiet Ubliche objektive
Verfahren bestimmt werden kénnen (siehe T 94/82). Das Gleiche gilt
fur ein auf das Verfahren bezogenes Merkmal, das durch Parameter
definiert wird. Falle, bei denen unibliche Parameter verwendet werden
oder zum Messen der Parameter ein nicht zugangliches Gerat benutzt
wird, kbénnen prima facie wegen mangelnder Klarheit beanstandet
werden, da sich ein sinnvoller Vergleich mit dem Stand der Technik
nicht anstellen lasst. Solche Falle kdnnten auch mangelnde Neuheit
verschleiern (siehe G-VI, 6).

Die Verwendung uniblicher Parameter kann jedoch zuldssig sein,
wenn aus der Anmeldung hervorgeht, dass der Fachmann in der Lage
ware, die dargelegten Versuche ohne Weiteres durchzufiihren und
somit die genaue Bedeutung der Parameter festzustellen und einen
sinnvollen Vergleich mit dem Stand der Technik anzustellen (siehe
T 231/01). Den Nachweis dafiir, dass der unlbliche Parameter
tatsachlich ein unterscheidendes Merkmal gegentiber dem Stand der
Technik ist, muss der Anmelder erbringen. Legt er keine
entsprechenden Nachweise vor, kann nicht im Zweifelsfall zu seinen
Gunsten entschieden werden (siehe G-VI, 6).

Ob die Methode und die Mittel, mit denen die Parameterwerte
gemessen werden, ebenfalls in den Anspruch aufgenommen werden
mussen, wird in F-1V, 4.18 behandelt. Weitere Ausflhrungen zu
Parametern im Hinblick auf Klarheit, mangelnde Stutzung und
ausreichende Offenbarung enthalten F-IIl, 11 und F-IV, 6.4.

4.12 Product-by-Process-Anspruch

Patentanspriiche fir Erzeugnisse, die die Erzeugnisse durch ein Ver-
fahren zu ihrer Herstellung kennzeichnen, sind nur dann gewahrbar,
wenn die Erzeugnisse als solche die Voraussetzungen der Patentier-
barkeit erflllen, d. h., dass sie unter anderem neu und erfinderisch
sind. Ein Erzeugnis wird nicht schon dadurch neu, dass es durch ein
neues Verfahren hergestellt ist (siehe T 150/82). Ein Patentanspruch,
der ein Erzeugnis durch ein Herstellungsverfahren kennzeichnet, ist
als auf das Erzeugnis als solches gerichtet anzusehen. Er kann z. B.
die Form "Erzeugnis X, erhaltlich durch das Verfahren Y" haben.
Unabhangig davon, ob in dem Product-by-Process-Anspruch eine
Formulierung wie "erhaltlich durch", "erhalten durch", "direkt erhalten
durch" oder eine gleichbedeutende Formulierung verwendet wird,
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Art. 64 (2)

bezieht sich der Anspruch stets auf das Erzeugnis als solches und
gewahrt dafiir absoluten Schutz (siehe T 20/94).

In Bezug auf die Neubheit gilt, dass bei einem durch sein Herstellungs-
verfahren definierten Erzeugnis festgestellt werden muss, ob das
betreffende Erzeugnis mit bekannten Erzeugnissen identisch ist. Die
Beweislast fur ein angeblich unterscheidendes "Product-by-
process"-Merkmal liegt beim Anmelder, der nachweisen muss, dass
die Abwandlung der Verfahrensparameter zu einem anderen
Erzeugnis flhrt, indem er beispielsweise deutliche Unterschiede in den
Eigenschaften der Erzeugnisse darlegt (siehe T 205/83). Der Prifer
muss aber eine behauptete mangelnde Neuheit eines Product-by-
Process-Anspruchs trotzdem begriinden, insbesondere wenn dieser
Einwand vom Anmelder angefochten wird (siehe T 828/08).

Gemal Art. 64 (2) erstreckt sich der Schutz aus einem europaischen
Patent, dessen Gegenstand ein Verfahren ist, auch auf die durch das
Verfahren unmittelbar hergestellten Erzeugnisse. Die Vorschrift dieses
Artikels ist so zu verstehen, dass sie sich sowohl auf Verfahren
bezieht, durch die Erzeugnisse hergestellt werden, die von dem
Ausgangsmaterial vollig verschieden sind, als auch auf Verfahren, mit
denen lediglich Veranderungen der Oberflache bewirkt werden (z. B.
Streichen, Polieren). Art. 64 (2) betrifft jedoch nicht die Prifung von
Anspriichen in Bezug auf ihre Patentierbarkeit nach dem EPU und ist
von der Prifungsabteilung nicht zu berilicksichtigen (siehe T 103/00).

4.13 "Vorrichtung zu ...", "Verfahren zu ..." usw.

Beginnt ein Patentanspruch mit Worten wie: "Vorrichtung zur Durch-
fuhrung des Verfahrens usw.", so ist darunter lediglich eine Vorrich-
tung zu verstehen, die sich zur Durchfiihrung des Verfahrens eignet.
Eine Vorrichtung, die sonst alle in dem Patentanspruch aufgefuhrten
Merkmale besitzt, die aber zu dem angegebenen Zweck ungeeignet
ware oder einer Anderung bedirfte, damit sie zu diesem Zweck
verwendet werden kann, sollte normalerweise nicht als ein Gegen-
stand betrachtet werden, der den Gegenstand des Patentanspruchs
vorwegnimmt.

Anhnliche Erwagungen gelten fir Patentanspriiche fiir ein Erzeugnis,
das in besonderer Weise verwendet wird. Bezieht sich beispielsweise
ein Patentanspruch auf eine "Form fur Stahlschmelzen", so gehen
damit bestimmte Beschrankungen fur die Form einher. Eine Kunst-
stoffschale fur Eiswurfel mit viel niedrigerem Schmelzpunkt als Stahl
fiele deshalb nicht unter den Patentanspruch. Ahnlich wére ein
Patentanspruch auf einen Stoff oder ein Stoffgemisch flir einen
bestimmten Verwendungszweck dahingehend auszulegen, dass damit
ein Stoff oder ein Stoffgemisch gemeint ist, das tatsachlich flr den
angegebenen Zweck geeignet ist; ein bekanntes Erzeugnis, das prima
facie dem im Patentanspruch definierten Stoff oder Stoffgemisch
entspricht, jedoch dergestalt ist, dass es fir die angegebene Ver-
wendung ungeeignet ware, wirde die Neuheit des Gegenstands des
Patentanspruchs nicht beeintrachtigen. Mangelnde Neuheit lage
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dagegen vor, wenn das bekannte Erzeugnis dergestalt ist, dass es
sich tatsachlich fir die angegebene Verwendung eignet, auch wenn es
fur diesen Zweck nie zuvor beschrieben worden ist. Ausnahmen von
diesem allgemeinen Auslegungsgrundsatz bilden Falle, in denen sich
der Patentanspruch auf einen bekannten Stoff oder ein bekanntes
Stoffgemisch bezieht, der bzw. das bei Verfahren zur chirurgischen
oder therapeutischen Behandlung oder bei Diagnostizierverfahren
verwendet wird (siehe G-I, 4.2). Desgleichen werden im Bereich der
Datenverarbeitung/Computerprogrammierung Vorrichtungsmerkmale
des Typs "Mittel fur eine Funktion" ("Mittel zur ...") als Mittel verstan-
den, die nicht nur fur die Durchfuhrung der relevanten Schritte/
Funktionen geeignet sind, sondern vielmehr eigens dafiir konzipiert
wurden. Dadurch verleihen sie Neuheit gegeniber einer unpro-
grammierten oder anders programmierten Datenverarbeitungs-
vorrichtung.

Anders als bei einem Vorrichtungs- oder Erzeugnisanspruch sollte in
einem Verfahrensanspruch, der mit den Worten "Verfahren zum Um-
schmelzen von galvanischen Schichten" beginnt, die Formulierung
"zum Umschmelzen" nicht so verstanden werden, dass sich das
Verfahren lediglich zum Umschmelzen galvanischer Schichten eignet,
sondern vielmehr als ein das Umschmelzen galvanischer Schichten
betreffendes funktionelles Merkmal, d. h. als Definition eines der
Verfahrensschritte des beanspruchten Verfahrens (siehe T 848/93).

Davon zu unterscheiden sind Falle, in denen der Anspruch auf ein
Verfahren gerichtet ist, das einem bestimmten Zweck dient und
physische Schritte zur Herstellung eines Erzeugnisses umfasst (d. h.
der Anspruch ist tatsachlich auf die Herstellung eines Erzeugnisses
gerichtet). Hier ist der Zweck (die beabsichtigte Verwendung) so zu
verstehen, dass das Verfahren fur diese Verwendung lediglich
geeignet sein muss, sie aber kein Verfahrensschritt ist. Folglich ist eine
frihere Offenbarung desselben Verfahrens (zur Herstellung eines
Erzeugnisses) ohne Angabe des bestimmten Zwecks - fur den sich
das Verfahren aber dennoch eignet - neuheitsschadlich fir einen
Anspruch auf das Verfahren zu diesem bestimmten Zweck (siehe
T 304/08).

4.14 Definition durch Bezugnahme auf den Verwendungszweck
oder einen anderen Gegenstand

Wenn in einem auf einen Gegenstand (Erzeugnis, Vorrichtung)
gerichteten Patentanspruch der Versuch gemacht wird, die Erfindung
durch Merkmale zu definieren, die sich auf die Verwendung des
Gegenstands beziehen, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben.
Dies gilt insbesondere dann, wenn im Patentanspruch nicht nur der
Gegenstand selbst, sondern auch dessen Beziehung zu einem
zweiten Gegenstand definiert ist, der nicht Teil des beanspruchten
ersten Gegenstands ist (z. B. Zylinderkopf fir einen Motor, definiert
durch Merkmale seiner Anordnung im Motor). Bevor man die
Einschrankung auf eine Kombination in Betracht zieht, ist aber immer
zu bedenken, dass der Anmelder selbst dann, wenn er den ersten
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Gegenstand zunachst durch dessen Beziehung zu dem zweiten
Gegenstand definiert hat, normalerweise berechtigt ist, einen
selbststandigen Schutz auf den ersten Gegenstand per se zu erhalten.
Da der erste Gegenstand oft unabhangig von dem zweiten
Gegenstand hergestellt und verkauft werden kann, wird es meistens
maglich sein, hierfiir bei entsprechender Anspruchsformulierung (z. B.
"verbindbar" anstelle von "verbunden" usw.) auch einen unabhangigen
Patentschutz zu erlangen. Falls es nicht moglich sein sollte, den ersten
Gegenstand per se deutlich zu definieren, misste der Patentanspruch
auf eine Kombination aus erstem und zweitem Gegenstand gerichtet
werden (z. B. "Motor mit einem Zylinderkopf" oder "Motor enthaltend
einen Zylinderkopf").

Es kann auch zulassig sein, in einem unabhangigen Patentanspruch
Abmessungen und/oder Formen eines ersten Gegenstands durch
allgemeine Bezugnahmen auf Groflen und/oder korrespondierende
Formen eines zweiten Gegenstands zu definieren, der nicht Teil des
beanspruchten ersten Gegenstands ist, der aber mit diesem bei der
Verwendung in Beziehung steht. Dies gilt insbesondere dann, wenn
der zweite Gegenstand eine gewisse standardisierte GroRe aufweist
(z. B. Halterung fir das Kennzeichenschild eines Kraftfahrzeugs,
deren Rahmen und Befestigungselemente durch die Abmessungen
des Schilds vorgegeben sind). Aber auch Bezugnahmen auf zweite
Gegenstande, die keinerlei Standardisierung unterliegen, koénnen
ausreichend deutlich sein, und zwar dann, wenn der Fachmann ohne
grofie Muhen die sich dadurch fir den ersten Gegenstand ergebenden
Einschrankungen des Schutzbereichs herleiten kann (z. B. folienartige
Bedeckung fiir einen landwirtschaftlichen Rundballen, deren Lange,
Breite und Faltung in Bezug auf Umfang, Breite und Durchmesser des
Rundballens definiert sind; siehe T 455/92). Es ist weder notwendig,
dass solche Anspriche die genauen Abmessungen des zweiten
Gegenstands enthalten, noch missen sie auf eine Kombination aus
erstem und zweitem Gegenstand gerichtet werden. Eine Festlegung
bestimmter Langen-, Breiten- und/oder Héhenmale des ersten
Gegenstands ohne Bezugnahme auf den zweiten Gegenstand wirde
zu einer ungerechtfertigten Einschrankung des Schutzbereichs fihren.

4.15 Das Wort "in"

Patentanspriiche, bei denen das Wort "in" zur Definition einer Bezie-
hung zwischen verschiedenen Gegenstadnden (Erzeugnissen,
Vorrichtungen) oder Gegenstanden und Téatigkeiten (Verfahren,
Verwendung) oder verschiedenen Tatigkeiten verwendet wird, sollten
zur Vermeidung von Unklarheiten genau Uberprift werden. Solche
Anspruchsformulierungen sind z. B.:

i) Zylinderkopf in einem Viertaktmotor

i) In einem Telefonapparat mit automatischem Wabhler, Signal-
Detektor und Regler enthalt der Signal-Detektor ...
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i) In einem Prozess unter Verwendung einer Elektroden-
Zuflihrung einer Lichtbogen-SchweiBmaschine weist ein
Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung des Lichtbogens
folgende Schritte auf ...

iv) In einem Verfahren/einem System/einer Vorrichtung usw. ....
besteht die Verbesserung darin, dass ...

Bei den Beispielen i) bis iii) ist es wegen der ausdrucklichen Hervor-
hebung der voll funktionsfahigen Untereinheiten (Zylinderkopf,
Signal-Detektor, Verfahren zur Strom- und Spannungsregelung)
gegenlber der Gesamtheit (Viertaktmotor, Telefonapparat, Prozess),
in der die Untereinheit angesiedelt ist, nicht immer klar, ob sich der
angestrebte Patentschutz nur auf die Untereinheit per se beschrankt
oder ob die Gesamtheit unter Schutz gestellt werden soll. Zur Klar-
stellung sollten derartige Anspriche entweder auf "eine Gesamtheit
mit einer (enthaltend eine) Untereinheit" gerichtet werden (z. B.
Viertaktmotor mit einem Zylinderkopf), oder aber, falls dies vom
Anmelder ausdrticklich gewlinscht wird und es dafiir eine Basis in den
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen im Hinblick auf Art. 123 (2)
gibt, auf die "Untereinheit" per se unter Angabe der Zweckbestimmung
(z. B. Zylinderkopf flr einen Viertaktmotor).

Bei Anspriichen gemaR Beispiel iv) ist es wegen der "in"-Beziehung
nicht immer klar, ob sich der Patentschutz nur auf die Verbesserung
beschrankt oder ob die Gesamtheit der im Anspruch definierten
Merkmale unter Schutz gestellt werden soll. Auch hier sollten
eindeutige Formulierungen verlangt werden.

Akzeptabel sind aber Anspriiche wie z. B. "Verwendung eines Stoffs

als antikorrosiver Bestandteil in einer Farben- oder Lack-
zusammensetzung ..." entsprechend der zweiten nicht medizinischen
Verwendung (siehe G-VI, 7.2 zweiter Absatz).

4.16 Verwendungsanspriiche

Bei der Prifung sollte ein "Verwendungs"-Anspruch etwa fur die "Ver-
wendung des Stoffs X als Insektenvernichtungsmittel" einem "Verfah-
rens"-Anspruch fur "ein Verfahren zur Vernichtung von Insekten unter
Verwendung des Stoffs X" gleichgestellt werden. So ist ein Patent-
anspruch der angegebenen Form nicht dahingehend auszulegen,
dass er auf den Stoff X gerichtet ist, bei dem erkennbar ist (beispiels-
weise durch weitere Zusatze), dass er zur Verwendung als Insekten-
vernichtungsmittel bestimmt ist. Ebenso wiirde ein Patentanspruch fir
"die Verwendung eines Transistors in einer Verstarkerschaltung"
einem Verfahrensanspruch fir ein Verfahren der Verstarkung unter
Verwendung einer Schaltung, in die der Transistor eingebaut ist,
gleichkommen und nicht dahingehend auszulegen sein, dass er auf
"eine Verstarkerschaltung, bei der der Transistor verwendet wird",
oder auf "ein Verfahren der Verwendung des Transistors beim Aufbau
einer solchen Schaltung" gerichtet ist. Jedoch kommt ein auf die
Verwendung eines Verfahrens zu einem bestimmten Zweck gerich-
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Regel 43 (6)

teter Anspruch einem auf dieses Verfahren gerichteten Anspruch
gleich (siehe T 684/02).

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

"Verfahren umfassend

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

b) das Feststellen, ob der Stoff die Aktivitat des Polypeptids beein-
flusst;

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

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

Mit einem solchen Anspruch wird versucht, das Stoffgemisch nach
Art. 64 (2) schitzen zu lassen. Laut G 2/88 gibt es zwei verschiedene
Arten von Verfahrensansprichen, namlich i) die Verwendung eines
Gegenstands zur Erzielung einer technischen Wirkung und ii) ein
Verfahren zur Herstellung eines Erzeugnisses. Die Entscheidung stellt
klar, dass Art. 64 (2) nur fur Verfahren des Typs ii) gilt. Anspriiche wie
der oben genannte enthalten daher eine Kombination aus zwei
verschiedenen, unvereinbaren Verfahrensansprichen. Schritt a) des
Anspruchs bezieht sich auf ein Verfahren des Typs i), Schritt b) auf ein
Verfahren des Typs ii). Schritt b) baut auf die in Schritt a) erzielte
"Wirkung" auf, anstatt ein spezifisches Ausgangsmaterial in Schritt b)
einzuflhren und ein spezifisches Erzeugnis hervorzubringen. Dies hat
zur Folge, dass der Anspruch das Erfordernis der Klarheit nach Art. 84
nicht erfillt.

4.17 Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen

Die Patentanspriiche dirfen sich, "wenn dies nicht unbedingt
erforderlich ist", hinsichtlich der technischen Merkmale der Erfindung
nicht auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die Zeichnungen
stitzen. Sie durfen sich insbesondere normalerweise nicht auf
Hinweise stltzen wie: "wie beschrieben in Teil ... der Beschreibung"
oder "wie in Figur 2 der Zeichnung dargestellt". Die ausdrickliche
Betonung der Ausnahme sollte beachtet werden. Es obliegt dem
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Anmelder nachzuweisen, dass es in einem bestimmten Fall "unbedingt
erforderlich ist", sich auf Bezugnahmen auf die Beschreibung oder die
Zeichnungen zu stitzen (siehe T 150/82). Ein Beispiel flir eine
zulassige Ausnahme ware ein Fall, in dem eine Erfindung eine
spezielle Formgebung beinhaltet, die in den Zeichnungen dargestellt
ist, aber nicht ohne Weiteres in Worten oder durch eine einfache
mathematische Formel angegeben werden kann. Ein weiterer
Sonderfall ware eine Erfindung, die sich auf chemische Erzeugnisse
bezieht, deren Merkmale sich zum Teil lediglich durch grafische Dar-
stellung oder Diagramme angeben lassen.

4.18 Messmethode und Messmittel fiir in den Patentanspriichen
genannte Parameterwerte

Ein weiterer Sonderfall liegt dann vor, wenn die Erfindung durch
Parameter definiert wird. Sofern die Bedingungen hierfur erfullt sind
(siehe F-IV, 4.11), sollte - wo immer moglich - die Definition der Erfin-
dung in vollem Umfang in den Anspruch selbst aufgenommen werden.
Die Angabe der Messmethode ist fur die eindeutige Definition der
Parameter grundsatzlich erforderlich. Die Messmethode und die
Messmittel, die fir das Messen der Parameterwerte herangezogen
werden, brauchen jedoch nicht in die Anspriiche aufgenommen zu
werden, wenn:

i) die Beschreibung der Methode so lang ist, dass ihre Aufnahme
den Patentanspruch unklar machen wirde, weil er nicht
pragnant formuliert oder schwer verstandlich ist; in diesem Fall
sollte der Patentanspruch eine Bezugnahme auf die Beschrei-
bung nach Regel 43 (6) enthalten,

i) ein Fachmann wissen wurde, welche Methode zu verwenden ist,
weil es z. B. nur eine Methode gibt oder Ublicherweise eine
bestimmte Methode verwendet wird, oder

iii)) alle bekannten Methoden zu demselben Ergebnis fiihren
(innerhalb der Messtoleranzen).

In allen anderen Fallen jedoch sollten die Messmethode und die Mess-
mittel in die Anspriiche aufgenommen werden, da die Anspriiche den
Gegenstand angeben missen, fiir den Schutz begehrt wird (Art. 84).

4.19 Bezugszeichen

Sind der Anmeldung Zeichnungen beigefugt und waren die Patent-
anspruche leichter verstandlich, wenn man den Zusammenhang
zwischen den Merkmalen der Anspriiche und den entsprechenden
Bezugszeichen in den Zeichnungen erkennen konnte, so sollten
entsprechende Bezugszeichen in Klammern hinter die Merkmale in
den Ansprichen gesetzt werden. Bei einer Vielzahl unterschiedlicher
Ausflihrungsformen mussen nur die Bezugszeichen der wichtigsten
Ausfihrungsformen in den unabhangigen Anspruch bzw. die unab-
hangigen Anspriche aufgenommen werden. Sind Anspriche in der
zweiteiligen Form nach Regel 43 (1) abgefasst, so sollten Bezugs-

Regel 43 (7)
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zeichen nicht nur in den kennzeichnenden Teil, sondern auch in den
Oberbegriff der Anspriiche eingefligt werden. Bezugszeichen sollten
jedoch nicht als Beschrankung des Umfangs des durch die Anspriiche
geschitzten Gegenstands verstanden werden; sie dienen lediglich
dem Zweck, die Anspriche leichter verstandlich zu machen. Eine
diesbezligliche Bemerkung in der Beschreibung ist zulassig (siehe
T 237/84).

Wird Text zu Bezugszeichen in Klammern in den Anspriuchen
hinzugefugt, so kann sich ein Mangel an Klarheit ergeben (Art. 84).
Ausdricke wie "Sicherungsmittel (Schraube 13, Nagel 14)" oder
"Ventileinheit (Ventilsitz 23, Ventilelement 27, Ventilsitz 28)" sind
keine Bezugszeichen im Sinn der Regel 43 (7), sondern besondere
Merkmale, auf die Regel 43 (7) letzter Satz keine Anwendung findet.
Infolgedessen ist unklar, ob die den Bezugszeichen hinzugefligten
Merkmale den Umfang des Anspruchs beschranken. Solche in
Klammern gesetzten Merkmale sind folglich generell nicht zuldssig.
Allerdings ist gegen zusatzliche Bezugnahmen auf Abbildungen, die
mit bestimmten Bezugszeichen versehen sind, beispielsweise
"(13 - Abbildung 3; 14 - Abbildung 4)", nichts einzuwenden.

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

4.20 Negative Beschrankungen (z. B. Disclaimer)

Der Gegenstand eines Anspruchs wird normalerweise durch positive
Merkmale definiert, die angeben, dass bestimmte technische
Elemente vorhanden sind. In Ausnahmefallen kann der Gegenstand
jedoch durch eine negative Einschrankung abgegrenzt werden, indem
man ausdrucklich feststellt, dass bestimmte Merkmale nicht
vorhanden sind. Davon kann z. B. Gebrauch gemacht werden, wenn
das Fehlen eines Merkmals aus der Anmeldung in der urspringlich
eingereichten Fassung herleitbar ist (siehe T 278/88).

Negative Einschréankungen wie etwa Disclaimer durfen nur dann ver-
wendet werden, wenn sich der verbleibende Schutzgegenstand durch
die Aufnahme positiver Merkmale in den Anspruch nicht klarer und
knapper definieren lasst (siehe G 1/03 und T 4/80) oder wenn dadurch
der Schutzumfang des Anspruchs unverhaltnismaRig eingeschrankt
wuirde (siehe T 1050/93). Es muss klar erkennbar sein, was mithilfe
des Disclaimers ausgeschlossen wird (siehe T 286/06). Ein Anspruch
mit einem oder mehreren Disclaimern muss zudem vollstandig den in
Art. 84 verankerten Erfordernissen der Klarheit und Knappheit genu-
gen (siehe G 1/03, Nr. 3 der Entscheidungsgriinde). Darlber hinaus
sollte im Interesse der Transparenz des Patents der ausgeklammerte
Stand der Technik in der Beschreibung gemall Regel 42 (1) b)
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angegeben und die Beziehung zwischen dem Stand der Technik und
dem Disclaimer aufgezeigt werden.

Zur Zulassigkeit von Disclaimern, die Ausfliihrungsformen ausklam-
mern, die in der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
als Teil der Erfindung offenbart waren, siehe H-V, 4.2. Zur Zulassigkeit
von Disclaimern, die in der Anmeldung in der urspriinglich eingereich-
ten Fassung nicht offenbart sind, siehe H-V, 4.1.

4.21 "beinhalten” gegeniiber "bestehen aus"

Wahrend in der Alltagssprache das Wort "beinhalten" sowohl die
Bedeutung "einschlieBen", "umfassen" oder "enthalten" als auch
"bestehen aus" haben kann, ist bei der Abfassung von Patent-
anspruchen aus Grinden der rechtlichen Klarheit in der Regel eine
weite Auslegung im Sinne von "einschliefen", "umfassen" oder
"enthalten" erforderlich. Werden andererseits in einem Anspruch fir
eine chemische Verbindung, "bestehend aus den Komponenten A, B
und C", die Anteile dieser Komponenten in Prozent ausgedrickt, so ist
das Vorhandensein einer zusatzlichen Komponente ausgeschlossen,
weshalb sich die Prozentangaben zu 100 % erganzen mussen (siehe
T 759/91 und T 711/90).

4.22 Funktionelle Definition eines pathologischen Leidens

Ist ein Anspruch auf eine weitere therapeutische Anwendung eines
Arzneimittels gerichtet und ist das zu behandelnde Leiden funktionell
definiert, z. B. als "Leiden, das durch die selektive Belegung eines
bestimmten Rezeptors gemildert oder dem dadurch vorgebeugt
werden kann", so kann der Anspruch nur dann als deutlich gelten,
wenn aus den Patentdokumenten oder dem allgemeinen Fachwissen
eine technische Lehre in Form experimenteller Untersuchungen oder
sonstiger in Versuchen Uberprifbarer Kriterien zu entnehmen ist,
anhand deren der Fachmann beurteilen kann, welche Leiden durch die
funktionelle Definition erfasst werden und damit in den Schutzbereich
des Anspruchs fallen (siehe T 241/95; siehe auch G-II, 4.2).

4.23 Breite Anspriiche

Im Ubereinkommen werden breite Anspriiche nicht direkt ange-
sprochen. Dennoch konnen sich aus verschiedenen Grinden
Einwande gegen solche Ansprliche ergeben.

Bei Diskrepanzen zwischen den Anspriichen und der Beschreibung
sind die Anspriiche nicht ausreichend durch die Beschreibung gestitzt
(Art. 84), und auflerdem ist dann in den meisten Fallen die Erfindung
nicht ausreichend offenbart (Art. 83) (siehe T 409/91 und F-1V, 6.1).

Manchmal ist ein Einwand wegen mangelnder Neuheit zu erheben,
z. B. wenn der Anspruch so breit formuliert ist, dass er bekannte
Gegenstande aus anderen Fachgebieten abdeckt. Breite Anspriiche
konnen auch Ausfiihrungsformen abdecken, die eine angebliche
Wirkung nicht erzielen. Zur Erhebung eines Einwands wegen
mangelnder erfinderischer Tatigkeit in solchen Fallen siehe G-VII, 5.2.

Art. 54 und Art. 56
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Art. 84
Regel 43 (5)

Zu breiten Anspriichen im Einspruchsverfahren siehe D-V, 4 und 5.

4.24 Reihenfolge der Patentanspriiche

Es gibt kein rechtliches Erfordernis, wonach der erste Anspruch der
am weitesten gefasste sein muss. Nach Art. 84 missen die Patent-
anspriche jedoch nicht nur einzeln deutlich sein, sondern auch in ihrer
Gesamtheit. Deshalb sollte eine groRe Anzahl von Ansprichen so
angeordnet werden, dass der breiteste Anspruch zuerst steht. Steht
bei vielen Ansprichen der am weitesten gefasste Anspruch weit
hinten, sodass er leicht Ubersehen werden kann, so sollte der Anmel-
der aufgefordert werden, entweder seine Anspriiche in eine logischere
Reihenfolge zu bringen oder auf den am weitesten gefassten
Anspruch im einfihrenden Teil oder in der Zusammenfassung der
Beschreibung aufmerksam zu machen.

Steht der am weitesten gefasste Anspruch nicht zuerst, so muss ferner
der spatere breiter gefasste Anspruch ebenfalls ein unabhangiger
Anspruch sein. Gehoéren diese unabhangigen Anspriiche der gleichen
Kategorie an, so kann dies auch zu einem Einwand nach Regel 43 (2)
fuhren (siehe F-I1V, 3.2 und 3.3).

5. Pragnante Formulierung, Anzahl der Patentanspriiche

Das Erfordernis der pragnanten Formulierung der Patentanspriiche gilt
sowohl fir die Patentanspriiche als Ganzes als auch flir einzelne
Patentanspriche. Die Anzahl der Patentanspriche hat sich bei
Bertcksichtigung der Art der Erfindung, fir die der Anmelder Schutz
begehrt, in vertretbaren Grenzen zu halten. Ungerechtfertigte Text-
wiederholungen, beispielsweise aus einem anderen Patentanspruch,
sind durch Verwendung der abhangigen Form zu vermeiden.
Hinsichtlich unabhangiger Patentanspriche der gleichen Kategorie
siehe F-1V, 3.2 und 3.3. Gegen eine vernunftige Anzahl abhangiger
Patentanspriche, die auf bestimmte bevorzugte Merkmale der
Erfindung gerichtet sind, ist nichts einzuwenden, doch sollte der Prufer
Einwande erheben, wenn allzu viele Patentanspriiche trivialer Natur
aufgefuhrt werden. Was unter einer vernunftigen Anzahl von Anspru-
chen zu verstehen ist, hangt von der Sachlage im Einzelfall ab (siehe
beispielsweise T 596/97, Nr. 8 der Entscheidungsgrinde). Beruck-
sichtigt werden mussen auch die Interessen der betroffenen Offent-
lichkeit. Durch die Art der Darstellung der Anspriiche darf die Ermitt-
lung des Gegenstands, flir den Schutz begehrt wird, nicht Gber Gebuhr
erschwert werden (T 79/91 und T 246/91). Ein Einwand kann auch
erhoben werden, wenn ein einziger Anspruch eine Vielzahl von Alter-
nativen enthalt, falls dies die Ermittlung des Gegenstands, fir den
Schutz begehrt wird, Gber Geblhr erschwert.

Wurden Anspriche nicht fir knapp im Sinne des Art. 84 befunden, so
wird unter Umstanden gemaR Regel 63 nur ein teilweiser europaischer
oder erganzender europaischer Recherchenbericht erstellt (siehe
B-VIII, 3.1 und 3.2). In diesen Fallen ist, sofern die Anmeldung nicht in
geeigneter Weise geadndert wird und/oder der Anmelder nicht
Uberzeugend darlegen kann, warum die Aufforderung nach



September 2013

Teil F - Kapitel IV-27

Regel 63 (1) nicht gerechtfertigt war, aulierdem ein Einwand nach
Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-II, 5).

6. Stiitzung durch die Beschreibung

6.1 Allgemeines

Die Patentanspriche missen von der Beschreibung gestitzt sein.
Dies bedeutet, dass der Gegenstand eines jeden Patentanspruchs
eine Grundlage in der Beschreibung haben muss und der Umfang der
Patentanspriche nicht Uber den durch die Beschreibung, die Zeich-
nungen und auch den Beitrag zum Stand der Technik gerechtfertigten
Umfang hinausgehen darf (siehe T 409/91). Hinsichtlich der Stitzung
abhangiger Anspriche durch die Beschreibung siehe F-1V, 6.6.

6.2 Verallgemeinerungsgrad

Meistens sind Patentanspriiche Verallgemeinerungen eines oder
mehrerer Beispiele. Der zulassige Verallgemeinerungsgrad ist ein
Punkt, den der Prufer in jedem einzelnen Fall unter Berucksichtigung
des Stands der Technik auf dem betreffenden Gebiet beurteilen muss.
Wenn beispielsweise eine Erfindung ein vollig neues Gebiet 6ffnet,
berechtigt dies in den Patentanspriichen zu mehr Verallgemei-
nerungen als bei einer Erfindung, die nur eine Weiterentwicklung einer
bekannten Technologie betrifft. Ein Patentanspruch ist richtig ange-
geben, wenn er nicht so weit gefasst ist, dass er Uber die Erfindung
hinausgeht, aber auch nicht so eng gefasst ist, dass der Anmelder
keinen angemessenen Nutzen aus der Offenbarung seiner Erfindung
zieht. Dem Anmelder muss gestattet werden, alle offensichtlichen
Abwandlungen, Aquivalente und Verwendungsméglichkeiten dessen,
was er beschrieben hat, in die Patentanspriiche einzuschlielen.
Besonders wenn Grund zu der Annahme besteht, dass alle von den
Patentansprichen einbezogenen Varianten die Eigenschaften oder
Verwendungsmaglichkeiten besitzen, die der Anmelder ihnen in der
Beschreibung zuschreibt, darf er seine Patentanspriche entsprechend
formulieren, nach dem Anmeldetag jedoch nur, soweit dies nicht
gegen Art. 123 (2) verstofit.

6.3 Einwand wegen mangelnder Stiitzung

Grundsatzlich sollte ein Patentanspruch als durch die Beschreibung
gestutzt angesehen werden, sofern nicht Grund zu der Annahme
besteht, dass der Fachmann nicht in der Lage ist, die besondere Lehre
der Beschreibung anhand der Angaben der Anmeldung in der einge-
reichten Fassung durch Anwendung routinemaRiger Experimentier-
oder Analyseverfahren auf den gesamten beanspruchten Bereich
auszudehnen. Die stiitzenden Angaben miuissen jedoch technischer
Natur sein; vage Behauptungen und Vermutungen ohne technischen
Inhalt sind nicht ausreichend.

Der Prifer sollte einen Einwand wegen mangelnder Stltzung durch
die Beschreibung nur bei Vorliegen triftiger Griinde erheben. Hat der
Prifer einen ftriftigen Grund daflir angefiihrt, dass beispielsweise ein
breiter Anspruch nicht in seiner ganzen Breite gestitzt wird, so obliegt

Art. 84
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es dem Anmelder zu zeigen, dass der Anspruch vollstandig gestitzt
wird (siehe F-IV, 4). Wird ein Einwand erhoben, so sollte er moglichst
auf ein veroffentlichtes Dokument gestiitzt werden.

Ein Gattungsanspruch, d. h. ein Anspruch, der sich auf eine ganze
Klasse beispielsweise von Werkstoffen oder Maschinen bezieht, kann
auch dann, wenn er breit ist, zuldssig sein, sofern er von der
Beschreibung angemessen gestitzt wird und kein Grund zu der
Annahme besteht, dass die Erfindung nicht im gesamten bean-
spruchten Bereich ausgefuhrt werden kann. Scheinen die gemachten
Angaben nicht so vollstandig zu sein, dass ein Fachmann die Lehre
der Beschreibung durch routinemaliges Experimentieren oder
Analysieren auf Teile des beanspruchten, aber nicht ausdricklich
beschriebenen Bereichs ausdehnen kann, so sollte der Priifer einen
begrindeten Einwand erheben und den Anmelder auffordern, durch
eine angemessene Reaktion nachzuweisen, dass die Erfindung auf
der Grundlage der gemachten Angaben tatsachlich im gesamten
beanspruchten Bereich ohne Weiteres angewendet werden kann, oder
andernfalls den Anspruch entsprechend zu beschranken.

Die folgenden Beispiele sollen das Problem der Stlitzung durch die Be-
schreibung veranschaulichen:

i) Ein Patentanspruch bezieht sich auf ein Verfahren zur
Behandlung von "Pflanzensamlingen” beliebiger Art mit einem
kontrollierten Kalteschock, wodurch im Einzelnen angegebene
Ergebnisse erzielt werden; die Beschreibung offenbart jedoch
nur die Anwendung dieses Verfahrens auf eine einzige
Pflanzenart. Da es allgemein bekannt ist, dass Pflanzen sehr
unterschiedliche Eigenschaften haben, besteht Grund zu der
Annahme, dass das Verfahren nicht auf alle Pflanzensamlinge
anwendbar ist. Sofern der Anmelder nicht tberzeugend darle-
gen kann, dass das Verfahren doch allgemein anwendbar ist,
muss er seinen Anspruch auf die in der Beschreibung genannte
Pflanzenart beschranken. Die bloRe Behauptung, dass das
Verfahren auf alle Pflanzensamlinge angewendet werden kann,
genlgt nicht.

ii) Ein Anspruch bezieht sich auf ein bestimmtes Verfahren zur
Behandlung von "Kunstharzformteilen" zur Erzielung bestimm-
ter Anderungen der physikalischen Eigenschaften. Alle Bei-
spiele der Beschreibung beziehen sich auf thermoplastische
Harze, und das Verfahren ist derart, dass es fUr warmehartbare
Harze nicht geeignet zu sein scheint. Sofern der Anmelder nicht
nachweisen kann, dass das Verfahren dennoch auf warme-
hartbare Harze anwendbar ist, muss er seinen Anspruch auf
thermoplastische Harze beschranken.

i)  Ein Anspruch bezieht sich auf verbesserte Dieselkraftstoff-
gemische mit einer bestimmten gewlnschten Eigenschaft. In
der Beschreibung findet sich eine Stlitzung fir einen Weg zur
Gewinnung von Dieselkraftstoffen mit dieser Eigenschaft,
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namlich durch die Zugabe bestimmter Mengen eines bestimm-
ten Zusatzes. Andere Wege zur Gewinnung von Dieselkraft-
stoffen mit der gewlinschten Eigenschaft sind nicht offenbart. Im
Anspruch wird der Zusatz nicht erwahnt. Der Anspruch wird
nicht in seiner ganzen Breite gestutzt und ist daher zu
beanstanden.

Wurde befunden, dass die Ansprliche nicht im Sinne des Art. 84 von
der Beschreibung gestitzt werden, so wird unter Umstadnden geman
Regel 63 nur ein teilweiser europaischer oder erganzender euro-
paischer Recherchenbericht erstellt (siehe B-VIII, 3.1 und 3.2). In
diesen Fallen ist, sofern die Anmeldung nicht in geeigneter Weise
geandert wird und/oder der Anmelder in seiner Erwiderung auf die
Aufforderung nach Regel 63 (1) (siehe B-VIIl, 3.2) oder die Stellung-
nahme zur Recherche nach Regel 70a (siehe B-XI, 8), keine Uber-
zeugenden Argumente angefiihrt hat, auRerdem ein Einwand nach
Regel 63 (3) zu erheben (siehe H-Il, 5).

6.4 Mangeinde Stiitzung und mangelnde Offenbarung

Es ist zu beachten, dass ein Einwand aufgrund mangelnder Stitzung
durch die Beschreibung zwar ein Einwand nach Art. 84 ist, dass er
aber haufig, wie in den vorstehenden Beispielen, auch als Einwand
wegen mangelnder Offenbarung der Erfindung nach Art. 83 ange-
sehen werden kann (siehe F-lll, 1 bis 3); beanstandet wird dann, dass
die Offenbarung so unzureichend ist, dass der Fachmann die
"Erfindung" nicht im gesamten beanspruchten breiten Bereich (wohl
aber in einem engeren Bereich) ausflihren kann. Beide Erfordernisse
sollen dem Grundsatz Rechnung tragen, dass der Inhalt eines
Anspruchs dem technischen Beitrag der Erfindung zum Stand der
Technik entsprechen bzw. von ihr gerechtfertigt sein sollte. Der
Umfang der ausreichenden Offenbarung einer Erfindung ist damit
auch fur die Frage der Stutzung durch die Beschreibung von
entscheidender Bedeutung. Tatsachlich kénnen die Erfordernisse des
Art. 83 aus genau denselben Grunden nicht erfullt sein, die zur
Verletzung des Art. 84 fuhren, namlich, dass sich die Erfindung im
gesamten beanspruchten Bereich auf einen technischen Gegenstand
bezieht, der fir den Fachmann nicht aus der urspriinglich einge-
reichten Anmeldung hervorgeht (siehe T 409/91, Nrn. 2 und 3.3 bis 3.5
der Entscheidungsgriinde).

Um Art. 84 zu entsprechen, muss beispielsweise ein technisches
Merkmal, das in der Beschreibung als wesentliches Merkmal der
Erfindung herausgestellt wird, unbedingt auch Bestandteil der unab-
hangigen Ansprlche sein, durch die die Erfindung definiert wird (siehe
F-1V, 4.5.1). Ist das betreffende (wesentliche) technische Merkmal
nicht in den Ansprichen enthalten und liegen keine Angaben vor, wie
die beanspruchte Erfindung ohne Verwendung dieses Merkmals
erfolgreich ausgefiihrt werden kann, so ist die in den Anspriichen
definierte Erfindung nicht in der nach Art. 83 vorgeschriebenen Weise
in der Beschreibung offenbart.

Art. 83
Art. 84
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Unter Umstanden kann ein Einwand sowohl nach Art. 84 als auch
nach Art. 83 ebenfalls gerechtfertigt sein. Dies ware beispielsweise der
Fall, wenn ein Anspruch auf eine durch messbare Parameter definierte
bekannte Klasse chemischer Verbindungen gerichtet ist, in der
Beschreibung aber keine technische Lehre offenbart ist, anhand derer
der Fachmann diese Verbindungen im Rahmen der vorgegebenen
Parameter herstellen kann, und dies auch nicht unter Heranziehung
des allgemeinen Fachwissens oder durch Routineversuche erreicht
werden kann. Ein solcher Anspruch ware weder technisch gestutzt
noch ausreichend offenbart, und zwar unabhangig davon, ob die
Definition durch Parameter dem Erfordernis der Klarheit nach Art. 84
genugt.

Ob ein Einwand wegen mangelnder Stutzung durch die Beschreibung
oder wegen mangelnder Offenbarung erhoben wird, ist im Prifungs-
verfahren ohne Belang, im Einspruchsverfahren aber von Bedeutung,
da dort nur der letztgenannte Grund zulassig ist (siehe D-IlI, 5).

6.5 Funktionelle Definition

In einem Patentanspruch darf ein Merkmal durch seine Funktion
umfassend angegeben werden, d. h. als funktionelles Merkmal, auch
wenn in der Beschreibung nur ein Beispiel des Merkmals angeflihrt
worden ist, falls der Fachmann zu dem Schluss gelangen wiirde, dass
auch andere Mittel fur die gleiche Funktion verwendet werden kénnten
(siehe auch F-IV, 2.1 und 4.10). Beispielsweise kann in einem
Patentanspruch eine "Endlagenfiihlervorrichtung" durch ein einziges
Beispiel gestitzt sein, das einen Endschalter umfasst, da es flir einen
Fachmann offensichtlich ist, dass stattdessen beispielsweise eine
fotoelektrische Zelle oder ein Dehnungsmesser verwendet werden
kann. Ist der gesamte Inhalt der Anmeldung jedoch so abgefasst, dass
der Eindruck vermittelt wird, dass eine Funktion auf eine besondere
Weise auszufuhren ist, wobei jedoch nicht darauf hingewiesen wird,
dass auch Alternativmoglichkeiten vorstellbar sind, und ist der Patent-
anspruch so abgefasst, dass er andere Mittel oder alle Mittel zur
Ausfuhrung der Funktion einschlief3t, so ergeben sich im allgemeinen
Einwande. Darlber hinaus genugt es unter Umstanden nicht, wenn in
der Beschreibung lediglich vage angegeben wird, dass andere Mittel
verwendet werden konnen, wenn dabei nicht hinreichend Klar ist,
worum es sich bei diesen Mitteln handeln kénnte oder wie sie
verwendet werden mussten.

6.6 Stitzung abhangiger Anspriiche

Wenn ein bestimmter Gegenstand in einem Patentanspruch der
Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung deutlich
offenbart wird, in der Beschreibung jedoch an keiner Stelle erwahnt ist,
so ist es statthaft, die Beschreibung so zu andern, dass sie auch
diesen Gegenstand umfasst. Handelt es sich um einen abhangigen
Patentanspruch, so genligt manchmal der Hinweis in der Beschrei-
bung, dass eine besondere Ausfiihrungsart der Erfindung in dem
Patentanspruch angegeben ist (siehe F-II, 4.5).
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Anlage
Beispiele fiir wesentliche Merkmale

Beispiel 1

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren zum Lagern von Gel-umhdllten
Samen mit einer Gelbeschichtung, die ein wassriges Gel umfasst, das
durch ein Metallion wasserunléslich gemacht wurde. Das Verfahren ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Gel-umhdillten Samen in einer
wassrigen Losung gelagert werden, die das Metallion enthalt. Gemaf
der Beschreibung soll die Erfindung ein Verfahren fir die einfache
Lagerung von Gel-umhillten Samen bereitstellen, ohne dass sich
dadurch Nachteile beim Ertrag und bei den Handhabungseigen-
schaften ergeben. In der Beschreibung wird betont, dass die Metall-
ionenkonzentration in einem bestimmten Bereich liegen muss, damit
die Ziele der Erfindung erreicht werden. Liegt die Metallionen-
konzentration auRerhalb dieses Bereichs, hat dies negative Folgen fiir
den Ertrag und die Handhabungseigenschaften. Durch den Gegen-
stand von Anspruch 1 - in dem der bestimmte Bereich nicht ange-
geben ist - wird somit die in der Beschreibung genannte Aufgabe nicht
gelost.

Beispiel 2

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur konkaven Formgebung
eines Metallstreifens. Im nachstliegenden Stand der Technik durch-
lauft der Metallstreifen quer zu seiner Lange eine Gruppe von Form-
gebungswalzen, mit denen dem Metallstreifen die konkave Form
aufgepragt wird. GemanR der Beschreibung besteht das Problem darin,
dass es mit den Walzen nicht méglich ist, eine Krimmungskraft auf die
seitlichen Enden auszuliben, sodass diese normalerweise flach
bleiben. Das Unterscheidungsmerkmal des unabhangigen Anspruchs
sieht ein flexibles Férderband oder eine Férderbahn vor, um den
Metallstreifen beim Durchlaufen der Gruppe von Formgebungswalzen
abzustlitzen. Dieses Merkmal ist ausreichend, um die Aufgabe zu
I6sen. Weitere Merkmale wie die Einzelheiten des Mechanismus zur
Einbringung des Metallstreifens in die Formgebungswalzen oder die
Bereitstellung von mindestens drei Walzen sind zur Lésung der
Aufgabe nicht erforderlich: solche zusatzlichen Merkmale wurden den
Anspruch unangemessen einschranken (siehe T 1069/01).

Beispiel 3

Anspruch 1 ist auf eine Absperrvorrichtung gerichtet, die das Ausbrei-
ten von Feuer in Leitungen in Bellftungssystemen verhindert. Geman
der Beschreibung liegt die zu l16sende Aufgabe darin, eine Absperr-
vorrichtung fur eine Leitung zur Verfigung zu stellen, die in einem nicht
aktivierten Zustand den niedrigstmdglichen Widerstand gegeniber
einer Stromung in der Leitung aufweist. In der Beschreibung ist
durchgangig offenbart, dass diese Aufgabe geldst werden kann, indem
Platten bereitgestellt werden, die sich in der Strémungsrichtung
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erstrecken und mit einer speziellen Feuerschutzfarbe beschichtet sind,
die sehr viel starker expandiert als die im Stand der Technik Ublichen
Materialien. So kann der Abstand zwischen den Platten vergrofiert
werden, was zu einer Reduzierung des Stromungswiderstands flihrt.
Allerdings erfordern die Haftungseigenschaften der Farbe, dass die
Platten eine bestimmte Lange haben. Da in der Beschreibung durch-
gangig darauf hingewiesen wird, dass die Lésung der Aufgabe nicht
nur im Langenmald der Platten, sondern auch in der Bereitstellung
einer stark expandierenden Farbe liegt, muss dieses letzte Merkmal im
unabhangigen Anspruch enthalten sein. Es reicht nicht aus, nur die
Abmessungen der Platten zu definieren, weil dies weder die Verwen-
dung eines speziellen Feuerschutzmaterials noch einen gréReren
Abstand zwischen den Platten impliziert (siehe T 575/02).

Beispiel 4

Anspruch 1 ist auf eine Vorrichtung fir die Kodierung von Fernseh-
signalen gerichtet, die neben anderen Merkmalen ein Mittel zur
Generierung von Parametern umfasst, das sicherstellt, dass der
Fehler zwischen den Pixeldaten des pradizierten und des tatsach-
lichen laufenden Halbbildes minimiert wird. Die Beschreibung umfasst
nur ein Beispiel fur die Minimierung des Fehlers, namlich ein Verfahren
der kleinsten Quadrate. Hier kommt es darauf an, dass der Fachmann
erkennen kann, wie die Fehlerminimierungsfunktion umgesetzt
werden kann. Ob das Verfahren der kleinsten Quadrate das einzige
anwendbare Verfahren ist, ist in diesem Zusammenhang unerheblich.
Es ist daher nicht nétig, das beanspruchte Mittel zur Parameter-
generierung dahin gehend weiter einzuschranken, dass es auf einem
Verfahren der kleinsten Quadrate beruht (siehe T 41/91).

Beispiel 5

GemalR der Beschreibung besteht das Ziel der Erfindung darin, einen
Monitor fur die Erfassung und Verarbeitung von EEG-Daten bereit-
zustellen, der eine verbesserte Signalqualitat bietet und unempfindlich
gegen elektrische Stérungen ist. In der Beschreibung ist angegeben,
dass dieses Ziel durch die Bereitstellung getrennter Module fur die
Datenerfassung und die Datenverarbeitung sowie durch die Verwen-
dung spezieller Elemente in diesen Modulen erreicht werden kann,
namlich insbesondere eines Delta-Sigma-Modulators und eines
Dezimationsfilters. Da sowohl der Modulator als auch der Dezima-
tionsfilter flr das Erreichen eines verbesserten Signal-Rausch-
abstands von Bedeutung sind, missen beide Komponenten im unab-
hangigen Anspruch definiert sein. Da ferner die Bereitstellung von
getrennten, abnehmbaren Modulen durchgangig als zweitrangig flr
die Rauschunterdriickung bezeichnet wird, reicht es nicht aus, nur
dieses Merkmal in den unabhangigen Anspruch aufzunehmen (siehe
T 1126/01).
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Beispiel 6

Gemal der Beschreibung wird eine Verbindung C erhalten, indem
man eine Mischung aus A und B fur mindestens 10 Minuten bei 100 °C
reagieren lasst. Es wird betont, dass A und B fir mindestens diese
Zeitspanne miteinander reagieren missen, weil die Reaktion andern-
falls unvollstandig ist und C nicht gebildet wird. Anspruch 1 ist auf ein
Verfahren zur Herstellung der Verbindung C gerichtet, das dadurch
gekennzeichnet ist, dass eine Mischung aus A und B fir 5 bis
15 Minuten bei 100 °C reagiert. Der Anspruch enthalt nicht alle
wesentlichen Merkmale der Erfindung, weil es in der Beschreibung
eindeutig heil’t, dass A und B fir mindestens 10 Minuten miteinander
reagieren mussen, damit die Reaktion vollstandig ist.

Beispiel 7

Gemal der Beschreibung besteht die zu |6sende Aufgabe darin,
Aerosolzusammensetzungen bereitzustellen, bei denen der Anteil der
als Treibmittel bendtigten unerwinschten flichtigen organischen
Verbindungen (VOCs) dramatisch reduziert wird, sodass weniger
VOCs in die Atmosphare abgegeben werden. Anspruch 1 nennt einen
Mindestanteil von 15 Gew.-% Treibmittel (VOC) im Aerosol, enthalt
aber keinerlei Angaben zu einer etwaigen Hochstmenge. Die der
Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, weniger VOCs in die Umwelt
abzugeben, wird nur gelost, wenn das Treibmittel eine bestimmte
Hdchstmenge in der Aerosolzusammensetzung nicht Uberschreitet:
dieser Hochstwert ist daher ein wesentliches Merkmal der Erfindung.
Anspruch 1 umfasst Aerosole mit einem Treibmittelanteil von
15 Gew.-% oder mehr und deckt somit konventionelle Aerosole mit
einem unerwilnscht hohen Anteil an Treibmitteln ebenfalls ab. Der
Anteil an unerwiinschten VOCs in den beanspruchten Aerosol-
Zusammensetzungen ist daher nicht "dramatisch reduziert", und das
erklarte Ziel der Erfindung wird nicht erreicht (siehe T 586/97).

Beispiel 8

Gemal der Anmeldung besteht die zu lI6sende Aufgabe darin, die
Ausbeute an mit dem erfindungsgemafRen Herstellungsprozess
erhaltenen 2-Alkylthiazol-5-Carbonsaurechloriden und deren Reinheit
zu verbessern. Vergleichsbeispiele zeigen, dass die 2-Alkylthiazol-5-
Carbonsaurechloride keine verbesserte Ausbeute und Reinheit
aufweisen, wenn die Reaktionstemperatur nicht innerhalb des
Bereichs zwischen 20 °C und Riuckfluss liegt. In diesem Fall wird somit
die gewinschte technische Wirkung nicht erzielt, und die der
Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe wird nicht geldst. Sie wird nur
geldst, wenn die Reaktionstemperatur zwischen 20 °C und Ruckfluss
liegt, sodass dieses Merkmal fir die Ausfihrung der Erfindung
wesentlich ist und in den unabhangigen Anspruch aufgenommen
werden muss (siehe T 488/96).
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Beispiel 9

Im Hinblick auf Diagnostizierverfahren hat die Grof’e Beschwerde-
kammer festgestellt (siehe G 1/04), dass die deduktive human- oder
veterindrmedizinische Entscheidungsphase als wesentliches Merkmal
in den unabhangigen Anspruch aufzunehmen ist, wenn sie sich aus
der Anmeldung oder dem Patent insgesamt zweifelsfrei ergibt. Wenn
also das zwangslaufige Ergebnis der ersten drei Phasen eines solchen
Verfahrens (siehe G-ll, 4.2.1.3) eine bestimmte Diagnose zu Heil-
zwecken ist, durch die die Abweichung einem bestimmten Krank-
heitsbild zugeordnet werden kann, muss die Entscheidungsphase im
unabhangigen Anspruch enthalten sein, damit die Erfordernisse von
Art. 84 erflllt sind. Jedoch fallt der Anspruch dann moglicherweise
unter das Patentierungsverbot von Art. 53 c) (siehe auch G-I, 4.2.1.3).
Die abschlielende Entscheidungsphase muss nur dann als wesent-
liches Merkmal im unabhangigen Anspruch enthalten sein, wenn aus
der Anmeldung/dem Patent insgesamt klar hervorgeht, dass die
Untersuchungsergebnisse zwangslaufig und eindeutig zu einer
bestimmten Diagnose flihren: dies ist vom jeweiligen Prifer im
Einzelfall zu entscheiden.
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Kapitel V — Einheitlichkeit der Erfindung

1. Allgemeines

Eine europaische Patentanmeldung darf "nur eine einzige Erfindung
enthalten oder eine Gruppe von Erfindungen, die untereinander in der
Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische
Idee verwirklichen" (siehe auch B-VII, 1). Bei der zweiten Mdglichkeit,
d. h. bei der durch eine einzige erfinderische Idee untereinander
verbundenen Gruppe von Erfindungen, kénnen mehrere unabhangige
Patentanspriche der gleichen Kategorie geltend gemacht werden,
sofern diese Anspriiche die in Regel 43 (2) genannten Voraus-
setzungen erflllen (siehe F-1V, 3.2 und 3.3), doch ist es Ublicher, dass
mehrere unabhangige Patentanspriiche verschiedener Kategorien
aufgestellt werden.

Bei der Beurteilung der Einheitlichkeit der Erfindung ist mangelnde
Klarheit der Patentanspriiche alleine normalerweise kein ausreichen-
der Grund fur die Feststellung mangelnder Einheitlichkeit.

Auch die Reihenfolge der Patentanspriche sollte die Beurteilung der
Einheitlichkeit der Erfindung normalerweise nicht beeinflussen. Sie
wirkt sich jedoch darauf aus, welche Erfindung als die in den
Anspriichen zuerst genannte Erfindung betrachtet wird (siehe
F-V, 8.2).

Ferner ist die Tatsache, dass die beanspruchten gesonderten
Erfindungen zu verschiedenen Gruppen innerhalb der Klassifikation
gehoren, fiur sich genommen kein Grund fir die Feststellung
mangelnder Einheitlichkeit.

Eine Anmeldung kann Patentanspriche verschiedener Kategorien
oder mehrere unabhangige Patentansprliche derselben Kategorie
enthalten. Dies ist flir sich genommen kein Grund fiir einen Einwand
wegen mangelnder Einheitlichkeit, wenn im Ubrigen die Erfordernisse
von Art. 82 und Regel 44 erfillt sind (Naheres zum Verhaltnis
zwischen Regel 43 (2) und Art. 82 enthalt F-V, 14).

Was die materiellrechtlichen Kriterien angeht, so wird die Einheit-
lichkeit der Erfindung in der Recherchen- und in der Sachprifung
sowohl im PCT- als auch im europaischen Verfahren nach denselben
Grundsatzen gepruft. Das gilt nicht fur die jeweiligen Verfahren an
sich, die erhebliche Unterschiede aufweisen.

2. Besondere technische Merkmale

Regel 44 (1) gibt an, wie festgestellt wird, ob das Erfordernis des
Art. 82 erflllt ist, wenn mehr als eine Erfindung vorzuliegen scheint.
Bei der in Art. 82 geforderten Verbindung zwischen den Erfindungen
muss es sich um eine technische Wechselbeziehung handeln, die in
den Patentanspriichen durch gleiche oder entsprechende besondere
technische Merkmale Ausdruck findet. Unter dem Begriff "besondere

Art. 82
Regel 43 (2)

Art. 84

Regel 43 (2)

Art. 150 (2)

Regel 44 (1)
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technische Merkmale" sind in jedem einzelnen Patentanspruch die-
jenigen technischen Merkmale zu verstehen, die einen Beitrag der
beanspruchten Erfindung als Ganzes zum Stand der Technik
kennzeichnen. Sobald die besonderen technischen Merkmale jeder
Erfindung ermittelt worden sind, muss festgestellt werden, ob
zwischen den Erfindungen eine technische Wechselbeziehung besteht
und ob sie sich auf diese Merkmale erstreckt. Dabei brauchen die
besonderen technischen Merkmale nicht in jeder Erfindung dieselben
zu sein. Regel 44 (1) macht deutlich, dass die geforderte Wechsel-
beziehung auch zwischen entsprechenden technischen Merkmalen
vorhanden sein kann. Eine solche Entsprechung ist beispielsweise im
folgenden Fall gegeben: In dem einen Anspruch ist das eine Federung
gewahrleistende besondere technische Merkmal eine Metallfeder, in
dem anderen Anspruch dagegen ein Gummiklotz.

Mehrere unabhangige Patentanspriiche verschiedener Kategorien
kénnen eine Gruppe von Erfindungen bilden, die untereinander in der
Weise verbunden sind, dass sie eine einzige allgemeine erfinderische
Idee verwirklichen. Dabei ist Regel 44 (1) so auszulegen, dass jede
der folgenden Kombinationen von Patentanspriichen verschiedener
Kategorien in derselben Anmeldung enthalten sein darf:

i) neben einem unabhangigen Anspruch fur ein bestimmtes
Erzeugnis ein unabhangiger Anspruch fir ein besonders ange-
passtes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses und ein
unabhangiger Anspruch flr eine Verwendung dieses Erzeug-
nisses oder

i) neben einem unabhangigen Anspruch fir ein bestimmtes Ver-
fahren ein unabhangiger Anspruch fir eine Vorrichtung oder ein
Mittel, die zur Ausfihrung dieses Verfahrens besonders
entwickelt wurden, oder

iii) neben einem unabhangigen Anspruch fir ein bestimmtes
Erzeugnis ein unabhangiger Anspruch flr ein besonders
angepasstes Verfahren zur Herstellung dieses Erzeugnisses
und ein unabhangiger Anspruch fiir eine Vorrichtung oder ein
Mittel, die zur Ausfihrung dieses Verfahrens besonders
entwickelt wurden.

Wahrend eine einzige Gruppe unabhangiger Patentanspriiche geman
einer der vorstehend genannten Kombinationen i), ii) oder iii) stets zu-
I&ssig ist, sind mehrere solcher Gruppen von unabhangigen Anspri-
chen in ein und derselben europaischen Patentanmeldung nur dann
gewahrbar, wenn die in Regel 43 (2) a) bis ¢) genannten besonderen
Umstande vorliegen und die Erfordernisse der Art. 82 und Art. 84
erflllt sind. Eine Vielzahl von unabhangigen Patentanspriichen, die
durch eine derartige Kombination zustande kdme, kann daher nur in
Ausnahmefallen zugelassen werden.
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Wesentlich ist ferner, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee
die Patentansprlche verschiedener Kategorien miteinander verbindet.
Auch wenn in allen Ansprichen Formulierungen wie "besonders
angepasst" oder "besonders entwickelt" vorkommen, bedeutet dies
nicht zwangslaufig, dass eine einzige allgemeine erfinderische Idee
vorliegt.

In der obigen Kombination i) ist das beanspruchte Verfahren dann zur
Herstellung des Erzeugnisses besonders angepasst, wenn es zu dem
beanspruchten Erzeugnis flhrt, d. h., wenn das Verfahren tatsachlich
geeignet ist, das beanspruchte Erzeugnis zugénglich zu machen, und
somit zwischen dem beanspruchten Erzeugnis und dem bean-
spruchten Verfahren ein technischer Zusammenhang im Sinne der
Regel 44 (1) besteht (siehe W 11/99). Ein Herstellungsverfahren und
dessen Produkt kdnnen daher nicht mit der einzigen Begrindung als
uneinheitlich betrachtet werden, dass das Herstellungsverfahren nicht
auf die Herstellung dieses beanspruchten Produkts beschrankt ist.

In der obigen Kombination ii) ist die Vorrichtung oder das Mittel dann
als speziell fir die Ausfiihrung des Verfahrens entwickelt anzusehen,
wenn die Vorrichtung oder das Mittel fir die Ausfihrung des
Verfahrens geeignet ist und somit zwischen der beanspruchten Vor-
richtung oder dem beanspruchten Mittel einerseits und dem bean-
spruchten Verfahren andererseits ein technischer Zusammenhang im
Sinne der Regel 44 (1) besteht. Es ist fir die Einheitlichkeit nicht
ausreichend, dass die Vorrichtung oder das Mittel lediglich dazu
geeignet ist, bei der Ausfliihrung des Verfahrens verwendet zu werden.
Andererseits ist es unerheblich, ob die Vorrichtung oder das Mittel
auch fur die Ausfiihrung eines anderen Verfahrens verwendet oder
das Verfahren auch unter Verwendung einer alternativen Vorrichtung
oder eines alternativen Mittels ausgefuhrt werden konnte.

3. Zwischen- und Endprodukte

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten ist unter
"Zwischenprodukt" ein Zwischen- oder Ausgangsprodukt zu verste-
hen. Solche Produkte werden mit dem Ziel bereitgestellt, durch eine
physikalische oder chemische Veranderung, bei der sie ihre Identitat
verlieren, Endprodukte herzustellen.

Im Zusammenhang mit Zwischen- und Endprodukten sollte auf Ein-
heitlichkeit der Erfindung erkannt werden, wenn

i) die Zwischen- und die Endprodukte das gleiche wesentliche
Strukturelement besitzen, d. h., ihre grundlegenden chemischen
Strukturen gleich oder ihre chemischen Strukturen technisch
eng miteinander verwandt sind, wobei das Zwischenprodukt in
das Endprodukt ein wesentliches Strukturelement einbringt,
und

ii) die Zwischen- und die Endprodukte technisch miteinander ver-
wandt sind, d.h. das Endprodukt unmittelbar aus dem
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Regel 44 (2)

Zwischenprodukt hergestellt wird oder von diesem durch eine
kleine Zahl von Zwischenprodukten getrennt ist, die alle das
gleiche wesentliche Strukturelement enthalten.

Einheitlichkeit der Erfindung kann auch vorliegen bei Zwischen- und
Endprodukten, deren Strukturen nicht bekannt sind - z. B. bei einem
Zwischenprodukt mit bekannter und einem Endprodukt mit unbe-
kannter Struktur oder bei einem Zwischenprodukt und einem
Endprodukt mit jeweils unbekannter Struktur. In solchen Fallen ist ein
hinreichender Nachweis fur die Schlussfolgerung zu verlangen, dass
die Zwischen- und die Endprodukte technisch eng miteinander
verwandt sind, was z. B. der Fall ist, wenn das Zwischenprodukt das
gleiche wesentliche Element enthalt wie das Endprodukt oder ein
wesentliches Element in das Endprodukt einbringt.

Verschiedene Zwischenprodukte, die in unterschiedlichen Verfahren
zur Herstellung des Endprodukts verwendet werden, kdénnen
beansprucht werden, sofern sie das gleiche wesentliche Struktur-
element besitzen. Zwischen- und Endprodukte dirfen wahrend des
Verfahrens, das vom einen zum anderen fihrt, nicht durch ein
Zwischenprodukt getrennt sein, das nicht neu ist. Werden verschie-
dene Zwischenprodukte fir verschiedene strukturelle Teile des
Endprodukts beansprucht, so ist den Zwischenprodukten keine
Einheitlichkeit zuzuerkennen. Handelt es sich bei den Zwischen- und
Endprodukten um Familien von Verbindungen, so muss jede
Zwischenverbindung einer in der Familie der Endprodukte bean-
spruchten Verbindung entsprechen. Es ist jedoch denkbar, dass es flr
einige der Endprodukte keine entsprechende Verbindung in der
Familie der Zwischenprodukte gibt, sodass die beiden Familien nicht
vollig deckungsgleich sein missen.

Dass Zwischenprodukte neben ihrer Eignung zur Herstellung von
Endprodukten auch noch andere mdgliche Wirkungen zeigen, beein-
trachtigt nicht schon allein die Einheitlichkeit der Erfindung.

4. Alternativen

Alternativen einer Erfindung kdnnen entweder durch mehrere unab-
hangige Patentanspriche, wie in F-V, 1 dargelegt, oder in einem
einzigen Patentanspruch beansprucht werden (siehe aber F-1V, 3.7).
Médglicherweise ist im letzten Fall die Unabhangigkeit der beiden
Alternativen voneinander nicht sogleich ersichtlich. In beiden Fallen
sollten jedoch dieselben Mal3stdbe bei der Entscheidung Uber die
Einheitlichkeit der Erfindung angelegt werden, wobei mangelnde
Einheitlichkeit der Erfindung auch innerhalb eines einzigen Patent-
anspruchs vorliegen kann.

5. Markush-Gruppe

Wenn ein einzelner Patentanspruch (chemische oder nichtchemische)
Alternativen, d. h. eine so genannte "Markush-Gruppe", kennzeichnet,
ist auf Einheitlichkeit der Erfindung zu erkennen, sofern die
Alternativen von ahnlicher Beschaffenheit sind (siehe F-IV, 3.7).



September 2013

Teil F - Kapitel V-5

Betrifft die Markush-Gruppe Alternativen chemischer Verbindungen,
so ist diesen eine ahnliche Beschaffenheit zuzuerkennen, wenn

i) alle Alternativen eine gemeinsame Eigenschaft oder Wirkung
aufweisen und

i) eine gemeinsame Struktur vorliegt, d. h., ein wesentliches
Strukturelement allen Alternativen gemeinsam ist, oder alle
Alternativen einer bekannten Klasse chemischer Verbindungen
auf dem erfindungsgemaflen Gebiet angehoren.

"Ein wesentliches Strukturelement" ist "allen Alternativen gemeinsam",
wenn die Verbindungen eine chemische Struktur gemeinsam haben,
die einen grofken Teil ihrer Struktur ausmacht, oder wenn Verbin-
dungen zwar nur einen kleinen Teil ihrer Struktur gemeinsam haben,
diese gemeinsame Struktur jedoch einen strukturell charakteristischen
Teil im Hinblick auf den Stand der Technik darstellt. Das Struktur-
element kann ein einzelner Bestandteil oder eine Kombination
einzelner, miteinander verbundener Bestandteile sein. Die Alternativen
gehdren einer "bekannten Klasse chemischer Verbindungen" an,
wenn aufgrund des einschlagigen Fachwissens zu erwarten ist, dass
sich die Mitglieder dieser Klasse in Zusammenhang mit der
beanspruchten Erfindung auf die gleiche Art und Weise verhalten
werden, d. h. jedes Mitglied durch jedes andere in der Erwartung
ersetzt werden kénnte, dass das gleiche angestrebte Ergebnis erzielt
wird.

Das wesentliche Strukturelement muss nicht absolut neu, d. h. nicht
per se neu sein. Gemeint ist vielmehr, dass bezlglich der gemein-
samen Eigenschaft oder Wirkung eine Gemeinsamkeit in der
chemischen Struktur vorhanden sein muss, die die beanspruchten
Verbindungen mit derselben Eigenschaft oder Wirkung unterscheidet.
Wenn sich jedoch ergibt, dass mindestens eine Markush-Alternative
nicht neu ist, ist die Einheitlichkeit der Erfindung erneut zu prifen.
Insbesondere wenn die Struktur mindestens einer der von einem
Markush-Anspruch abgedeckten Verbindungen in Zusammenhang mit
dieser Eigenschaft oder technischen Wirkung bekannt ist, ist das ein
Anzeichen fir mangelnde Einheitlichkeit der verbleibenden Verbin-
dungen (Alternativen).

6. Einzelmerkmale in einem Patentanspruch

Ein Einwand wegen mangelnder Einheitlichkeit ergibt sich nicht
dadurch, dass ein einziger Anspruch eine Reihe von Einzelmerkmalen
enthalt, auch wenn diese Merkmale keine technische Wechsel-
beziehung aufweisen d. h. keine Kombination, sondern lediglich eine
Aneinanderreihung darstellen (siehe G-VII, 7).

7. Nichteinheitlichkeit a priori oder a posteriori

Mangelnde Einheitlichkeit kann unmittelbar von vornherein (a priori)
ersichtlich sein, d. h. bevor die Patentanspriche gegeniber dem
Stand der Technik geprift werden, oder sich erst nachtraglich (a
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posteriori) ergeben, d.h. nach Berlicksichtigung des Stands der
Technik - beispielsweise kann aus einem zum Stand der Technik im
Sinne des Art. 54 (2) gehérenden Dokument hervorgehen, dass
mangelnde Neuheit oder mangelnde erfinderische Tatigkeit fur den
Gegenstand eines unabhangigen Anspruchs vorliegt, sodass zwei
oder mehrere abhangige Patentanspriche Ubrig bleiben, die nicht
mehr durch eine gemeinsame erfinderische |dee verbunden sind
(siehe F-V, 9). In diesem Zusammenhang sollten nach Art. 54 (3)
angefuhrte Dokumente bei der Bewertung der Einheitlichkeit der
Erfindung aulRer Acht gelassen werden, weil sie die erfinderische Idee
der zu prufenden Anmeldung nicht vorwegnehmen koénnen.

8. Herangehensweise des Priifers

Obgleich mangelnde Einheitlichkeit sowohl von vornherein vorliegen
als auch nachtraglich auftreten kann, ist zu bedenken, dass mangein-
de Einheitlichkeit in spateren Verfahren kein Einspruchs- und
Nichtigkeitsgrund ist. Daher ist zwar auf jeden Fall in klaren Fallen ein
Einwand vorzubringen und eine Anderung zu verlangen, als Folge
einer zu engen, zu wortlichen oder theoretischen Auslegung sollte
aber kein Einwand erhoben oder unnachgiebig verfahren werden. Dies
gilt insbesondere dann, wenn die mdgliche Uneinheitlichkeit keine
weitere Recherche erforderlich macht. Es sollte unter praktischen
Gesichtspunkten umfassend geprift werden, inwieweit Wechsel-
beziehungen zwischen den dargelegten Alternativen bestehen, und
zwar in Verbindung mit dem Stand der Technik, wie er im Recherchen-
bericht erlautert wird. Ist der gemeinsame Teil der unabhangigen
Patentanspriiche wohl bekannt, und unterscheidet sich der verblei-
bende Gegenstand eines jeden Patentanspruchs von dem der
anderen Patentanspriche, ohne dass es ein einheitliches neues
Konzept flr alle gemeinsam gibt, dann liegt offensichtlich mangelnde
Einheitlichkeit vor. Liegt dagegen ein gemeinsamer Gedanke oder
Grundsatz vor, der neu und erfinderisch ist, so sind Einwande wegen
mangelnder Einheitlichkeit gegenstandslos. Es ist nicht maoglich,
anhand strenger Regeln zu bestimmen, was zwischen diesen beiden
Extremfallen zuldssig ist; jeder Fall ist unter Berlcksichtigung des
jeweiligen Sachverhalts zu prifen, wobei in Zweifelsfallen zugunsten
des Anmelders zu entscheiden ist. Fir den besonderen Fall von
Patentanspriichen fir einen bekannten Stoff fir eine Reihe ver-
schiedener medizinischer Verwendungen siehe G-II, 4.2.

Bei mangelnder Einheitlichkeit werden die beanspruchten Gegen-
stdnde auf die einzelnen Erfindungen aufgeteilt. Unter "Erfindung" ist
in diesem Zusammenhang eine Erfindung zu verstehen, die techni-
schen Charakter hat und der eine technische Aufgabe im Sinne des
Art. 52 (1) zugrunde liegt (siehe G-I, 1 und 2); sie muss nicht
zwangslaufig den anderen Patentierbarkeitserfordernissen wie Neu-
heit und erfinderischer Tatigkeit entsprechen (siehe G-VI und G-VII).

8.1 Begriindung des Einwands der mangelnden Einheitlichkeit
Ein Einwand der mangelnden Einheitlichkeit sollte eine logisch
strukturierte technische Begriindung umfassen, aus der die grund-
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legenden Uberlegungen hervorgehen, die zur Feststellung der
mangelnden Einheitlichkeit gefihrt haben. Erforderlichenfalls sollte er
ferner Angaben zur Zahl und Gruppierung der beanspruchten geson-
derten Erfindungen enthalten. Insbesondere sollte der Prifer die
technische(n) Aufgabe(n) hervorheben, die durch die einzelnen Erfin-
dungen geldst werden, es sei denn, aus der restlichen Argumentation
ist eindeutig ersichtlich, dass die verschiedenen Erfindungen unmég-
lich unter eine Gesamtaufgabe subsumiert werden kdnnen. Auf3erdem
solite er fur jede Erfindung oder Gruppe von Erfindungen die
besonderen technischen Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der
Technik leisten, bzw. die gemeinsame allgemeine erfinderische Idee
anfihren. Beruht der Einwand auf einem Dokument, so sind die
einschlagigen Passagen entsprechend anzugeben.

8.2 Ermittlung der in den Anspriichen zuerst genannten
Erfindung

Bei mangelnder Einheitlichkeit beginnt die Reihenfolge der bean-
spruchten (Gruppen von) Erfindungen in der Regel mit der in den
Anspriichen zuerst genannten Erfindung ("erste" Erfindung); siehe
auch B-VIl, 1.1 und 2.3. Mit anderen Worten werden die Gegenstande
generell in der Reihenfolge aufgeteilt, in der die verschiedenen
Erfindungen in den Anspriichen erscheinen. Der Inhalt der abhangigen
Anspriche wird bei der Ermittlung der ersten Erfindung berticksichtigt.

9. Abhangige Patentanspriiche

Einwande wegen mangelnder Einheitlichkeit a priori sind nicht gerecht-
fertigt hinsichtlich eines abhangigen Patentanspruchs und des
Patentanspruchs, von dem dieser abhangig ist, wenn sie damit
begrindet werden, dass deren gemeinsame allgemeine ldee der
Gegenstand des unabhangigen Anspruchs ist, der auch in dem
abhangigen Anspruch enthalten ist. Als Beispiel sei der Fall genannt,
in dem im Patentanspruch 1 ein auf besondere Weise geformtes
Turbinenrotorblatt beansprucht ist, wahrend sich Patentanspruch 2 auf
"ein Turbinenrotorblatt wie im Patentanspruch 1 beansprucht, das aus
der Legierung Z hergestellt ist", bezieht. Die gemeinsame allgemeine
Idee, die den abhangigen mit dem unabhangigen Anspruch verbindet,
ist das "auf besondere Weise geformte Turbinenrotorblatt".

Wenn der unabhangige Patentanspruch aber nicht patentierbar
erscheint, muss sorgfaltig gepruft werden, ob noch eine erfinderische
Verbindung zwischen allen von diesem Anspruch abhangigen Patent-
ansprichen besteht (siehe F-V, 7, Nichteinheitlichkeit "a posteriori").
Es kann sein, dass die "besonderen technischen Merkmale" eines
Anspruchs, der von diesem nicht patentierbaren unabhangigen
Anspruch abhangt, in einem anderen Anspruch, der von diesem
Anspruch abhangt, nicht in derselben oder einer entsprechenden Form
vorhanden sind (siehe auch C-lll, 4.1).

Jeder Anspruch, der sich auf einen unabhangigen Anspruch bezieht,
aber nicht alle seine Merkmale enthalt, ist ein unabhangiger Anspruch
(Regel 43 (4)). Dies gilt beispielsweise flir einen Anspruch, der sich auf

Regel 64 (1)
Regel 164 (1)
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Regel 64 (1) und (2)

Regel 36 (1)

einen anderen Anspruch einer unterschiedlichen Kategorie bezieht
oder ein alternatives Merkmal umfasst, das ein entsprechendes Merk-
mal in dem unabhangigen Anspruch ersetzen soll, auf den Bezug
genommen wird (z. B. eine Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei
Komponente C durch Komponente D ersetzt wird).

10. Nichteinheitlichkeit wahrend der Recherche

In vielen und wahrscheinlich sogar in den meisten Fallen wird die
mangelnde Einheitlichkeit durch die Recherchenabteilung festgestellt,
die darauf hinweist und einen Teilrecherchenbericht erstellt, der auf
den Teilen der Anmeldung basiert, die sich auf die zuerst in den
Patentansprichen erwdhnte Erfindung oder einheitliche Gruppe von
Erfindungen beziehen. Die Recherchenabteilung kann die Anmeldung
weder wegen mangelnder Einheitlichkeit zurlickweisen noch eine
Beschrankung der Patentanspriiche verlangen; sie muss vielmehr
dem Anmelder mitteilen, dass flr die noch angegebenen weiteren
Erfindungen, die nicht an erster Stelle erwahnt sind, der Recher-
chenbericht nur erstellt wird, wenn hierfiir innerhalb von zwei Monaten
weitere Recherchengebuhren entrichtet werden.

11. Nichteinheitlichkeit wahrend der Sachpriifung

11.1 Allgemeines

Die letztendliche Verantwortung fur die Beurteilung, ob die Anmeldung
das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung erflllt, tragt die
Prifungsabteilung (siehe T 631/97; siehe auch C-lll, 3.1). Zu Euro-
PCT-Anmeldungen, die in die europdische Phase eintreten,
siehe F-V, 13.

Die Prifungsabteilung muss stets feststellen, ob die Erfindung
einheitlich ist, unabhangig davon, ob diese Frage von der Recherchen-
abteilung zur Sprache gebracht worden ist oder nicht. Die
Schlussfolgerung kann sich andern, z. B. wenn spater im Verfahren
ein neuer Stand der Technik bekannt wird. Ergibt sich die mangelnde
Einheitlichkeit erst bei der Sachprufung, sollte der Prufer nur in
eindeutigen Fallen einen Einwand erheben, insbesondere wenn die
Sachprifung weit fortgeschritten ist (siehe auch H-II, 7.3).

Wird mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, so ist vom Anmelder zu
verlangen, dass er seine Patentanspriche so beschrankt, dass der
Einwand hinfallig wird (siehe C-Ill, 3.1 und 3.2), d. h. auf eine einzige
recherchierte Erfindung (siehe H-Il, 7.1). Eine Streichung oder
Anderung von Teilen der Beschreibung kann gleichfalls notwendig
werden (siehe F-V, 4). Fir Teile, die zur Berlicksichtigung dieses Ein-
wands gestrichen wurden, kdnnen unter den in A-1V, 1.1.1 genannten
Voraussetzungen eine oder mehrere Teilanmeldungen eingereicht
werden (siehe C-IX, 1).

11.2 Einwédnde wegen nicht recherchierter Erfindungen
Siehe H-II, 7.2 und 7.3.
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11.3 Uberpriifung von Einwianden wegen Nichteinheitlichkeit

Die Uberpriifung von Einwénden wegen Nichteinheitlichkeit und die
Ruckerstattung zusatzlicher Recherchengebiihren werden in C-lll, 3.3
behandelt.

Stellt die Prifungsabteilung fest, dass die Erfindung einheitlich ist, und
hat der Anmelder eine oder mehrere weitere Recherchengebuihren
entrichtet und deren teilweise oder vollstandige Erstattung beantragt,
so ordnet die Prifungsabteilung die Rickzahlung der betreffenden
zusatzlich entrichteten Recherchengebuhr(en) an.

12. Gedanderte Anspriiche

Zu Fallen, in denen der Anmelder neue Anspriiche einreicht, die auf
einen Gegenstand gerichtet sind, der nicht recherchiert worden ist,
z. B. weil er nur in der Beschreibung enthalten war und es im Recher-
chenstadium nicht fir zweckmafig befunden wurde, die Recherche
auf diesen Gegenstand auszudehnen, siehe H-Il, 6.2 und B-lll, 3.5.

13. Euro-PCT-Anmeldungen

13.1 Internationale Anmeldungen ohne ergianzende Recherche
Wie in B-ll, 4.3.1 ausgefiihrt, wird zu bestimmten internationalen
Anmeldungen, die mit einem internationalen Recherchenbericht in die
europaische Phase eintreten, keine erganzende europaische Recher-
che durchgeflihrt. Bei der anschlieBenden Sachprifung lassen sich
dann folgende Falle unterscheiden:

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hatte der
Anmelder von der Mdglichkeit, fir die anderen Erfindungen
durch Zahlung weiterer Recherchengebihren Recherchen-
berichte erstellen zu lassen, nicht Gebrauch gemacht, sondern
die Patentanspriiche nach Erhalt des internationalen Recher-
chenberichts so geandert (siehe E-VIII, 3.3.1), dass sie auf die
recherchierte Erfindung beschrankt sind, und angegeben, dass
die Prifung fur diese gednderten Patentanspriiche durchgefihrt
werden soll, so legt der Prifer diese Patentanspriiche bei der
weiteren Bearbeitung zugrunde.

i) War im Zuge der internationalen Recherche ein Einwand wegen
mangelnder Einheitlichkeit erhoben worden und hat der
Anmelder weder von der Mdglichkeit Gebrauch gemacht, fir die
anderen Erfindungen durch Zahlung zusatzlicher Recherchen-
gebuhren Recherchenberichte erstellen zu lassen, noch die
Anspriiche so geandert, dass sie sich auf die recherchierte
Erfindung beschranken, und pflichtet der Prifer (unter Bertick-
sichtigung etwaiger Argumente des Anmelders zur Frage der
Einheitlichkeit in seiner Erwiderung auf den WO-ISA oder den
IPER - siehe E-VIII, 3.3.1) dem Einwand der ISA bei, so
versendet er eine Mitteilung nach Regel 71 (1) und (2), die

Regel 137 (5)

Art. 153 (7)

Regel 164 (2)
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Regel 137 (5)

Regel 36 (1)

Art. 163 (7)
Regel 164 (1)

ausschliel3lich den Gegenstand der einzigen recherchierten
Erfindung betrifft.

iii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase zusatzliche
Recherchengebihren entrichtet, so kann er entscheiden,
welche der recherchierten Erfindungen bei der weiteren Bear-
beitung zugrunde gelegt werden soll, wobei die anderen zu
streichen sind, wenn der Prifer dem Einwand der ISA
beipflichtet. Hat der Anmelder diese Entscheidung noch nicht
getroffen, fordert ihn der Prifer zu Beginn der Sachprifung dazu
auf.

iv)  Wenn die zu prifenden Anspriche eine Erfindung betreffen, die
sich von den urspriinglich beanspruchten Erfindungen unter-
scheidet und mit diesen auch nicht durch eine gemeinsame
erfinderische Idee verbunden ist, ist im ersten Bescheid nach
Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) ein Einwand nach
Regel 137 (5) zu erheben (siehe auch H-Il, 6.2).

V) Hat der Anmelder die weiteren Recherchengeblihren in der
internationalen Phase nicht entrichtet und pflichtet der Prifer
dem Einwand der ISA nicht bei (z. B. weil der Anmelder in seiner
Erwiderung auf den WO-ISA oder den IPER, siehe E-VIII, 3.3.1,
Uberzeugend dargelegt hat, dass das Erfordernis der Einheit-
lichkeit erflllt ist), so wird eine =zusatzliche Recherche
durchgefiihrt (siehe B-Il, 4.2 iii)), und die Prifung erstreckt sich
auf alle Patentanspriiche.

In den Fallen i) bis iv) kann der Anmelder Teilanmeldungen fir die
Erfindungen einreichen, die gestrichen wurden, um den Einwand der
Nichteinheitlichkeit auszurdumen (siehe C-IX, 1 und A-1V, 1), sofern
die geteilte Anmeldung bei Einreichung der Teilanmeldung noch
anhangig ist (siehe A-1V,1.1.1.1) und mindestens eine der in
Regel 36 (1) a) und b) vorgesehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist
(siehe A-1V, 1.1.1.2 und 1.1.1.3).

13.2 Internationale Anmeldungen mit erganzender Recherche
Fur internationale Anmeldungen, die mit einem internationalen
Recherchenbericht in die europaische Phase eintreten, der von einer
anderen ISA als dem EPA erstellt wurde, fihrt die Recherchen-
abteilung in den in B-Il, 4.3.2 genannten Faéllen eine erganzende
europaische Recherche durch. Stellt sie dabei mangelnde Einheitlich-
keit fest, gqilt B-VII, 2.3 entsprechend. Zusammen mit dem
erganzenden europaischen Recherchenbericht wird eine Stellung-
nahme zur Recherche erstellt, die nur die Erfindung (oder einheitliche
Gruppe von Erfindungen) betrifft, die zuerst in den dem erganzenden
Recherchenbericht zugrunde liegenden Anspriichen erwahnt ist
(Regel 164 (1)).

Das Verfahren vor der Prifungsabteilung in diesen Fallen wird in
E-VIII, 4.2 beschrieben. Zusammengefasst befasst sich der Prifer in
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der Regel ausschlielllich mit dieser ersten Erfindung (oder Gruppe von
Erfindungen). Die Wahlmdglichkeit nach Regel 164 (2) gibt es nicht,
weil die einzige vom EPA recherchierte Erfindung gemaR
Regel 164 (1) die dem erganzenden europaischen Recherchenbericht
zugrunde gelegte Erfindung ist (siehe auch F-V, 11).

13.3 Internationaler vorlaufiger Priifungsbericht (IPER)

Bei internationalen Anmeldungen, die mit einem internationalen vor-
ldufigen Prufungsbericht in die europaische Phase eintreten, sollte der
Prufer der in diesem Bericht vertretenen Auffassung sorgfaltig
Rechnung tragen, bevor er von ihr abweicht. Dies kann erforderlich
sein, wenn der Anmelder die Patentanspriche geandert oder den
Einwand erfolgreich entkraftet hat (beides ist in der Erwiderung auf den
IPER denkbar, siehe E-VIII, 3.3.1) oder die Auslegung der Vorschriften
betreffend die Einheitlichkeit der Erfindung falsch war; siehe dazu
auch F-V, 13.1 und 13.2.

13.4 Eingeschréankter IPER

Hat das EPA zu der Anmeldung einen IPER erstellt und begehrt der
Anmelder Schutz flr Patentanspriiche, die nicht Gegenstand dieses
IPER waren, da sie in der internationalen Phase aufgrund eines
Einwands wegen mangelnder Einheitlichkeit nicht recherchiert worden
waren, so muss er fur die nicht recherchierten Erfindungen eine oder
mehrere Teilanmeldungen einreichen, sofern die geteilte Anmeldung
bei Einreichung der Teilanmeldung noch anhangig ist (siehe
A-1V, 1.1.1.1) und mindestens eine der in Regel 36 (1) a) und b) vorge-
sehenen Fristen noch nicht abgelaufen ist (siehe A-IV, 1.1.1.2 und
1.1.1.3).

14. Verhiltnis zwischen Regel 43 (2) und Art. 82

In Regel 43 (2) wird durch die ausdrickliche Bezugnahme auf Art. 82
klargestellt, dass die Gegenstdnde der unabhangigen Patent-
anspriche ein und derselben Kategorie das Erfordernis der Einheit-
lichkeit erfullen missen. Besondere technische Merkmale, die sich auf
die einzige allgemeine erfinderische Idee im Sinne der Regel 44
beziehen, missen daher entweder implizit oder explizit in jedem der
unabhangigen Patentanspriiche vorhanden sein.

Mehrere unabhangige Patentanspriche derselben Kategorie, die auf
verwandte Gegenstande gerichtet sind, kdnnen das Erfordernis der
Einheitlichkeit auch dann erflllen, wenn die beanspruchten Gegen-
stdnde ganz unterschiedlich erscheinen, sofern die besonderen
technischen Merkmale, die einen Beitrag zum Stand der Technik
leisten, im Sinne der Regel 44 gleich sind oder einander entsprechen.
Beispiele fur solche Falle sind ein Sender, der zusammen mit einem
entsprechenden Empfanger beansprucht wird, ein Stecker, der
zusammen mit einer entsprechenden Steckdose beansprucht wird
usw. (siehe auch F-1V, 3.2).

Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich, wenn es neben Patent-
ansprichen, die durch eine Kombination von Elementen gekenn-

Art. 76
Regel 164 (2)
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zeichnet sind (z. B. A+B+C), auch noch Anspriiche mit Unter-
kombinationen gibt (z. B. A+B, A+C, B+C oder A, B, C separat).
Mangelnde Einheitlichkeit kann selbst dann vorliegen, wenn die bean-
spruchten Unterkombinationen patentierbare Gegenstande bezeich-
nen und der Kombinationsanspruch alle Merkmale der beanspruchten
Unterkombinationen enthalt.

Ist die Anmeldung nicht einheitlich und erfullt sie nicht die Erfor-
dernisse der Regel 43 (2), so kann der Prufer einen Einwand nach
Regel 43 (2) oder Art. 82 oder nach beiden Vorschriften erheben. Der
Anmelder kann nicht anfechten, welcher dieser Einwande Vorrang hat
(siehe T 1073/98, Nr. 7.2 der Entscheidungsgrunde).
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Kapitel VI — Prioritat

1. Prioritatsrecht
Siehe hierzu auch A-lll, 6.

1.1 Anmeldetag als wirksames Datum

Nach Art. 80 erhalt eine europaische Patentanmeldung als Anmelde-
tag den Tag, an dem sie die Erfordernisse der Regel 40 oder, wenn sie
nach dem PCT eingereicht wird, die Erfordernisse des Art. 11 PCT
erfillt. Dieser Tag andert sich nicht, abgesehen von den in
Regel 56 EPU und in Art. 14 (2) PCT vorgesehenen besonderen
Fallen nachtraglich eingereichter Zeichnungen oder nachtraglich
eingereichter Teile der Beschreibung.

Der Anmeldetag kann das einzige wirksame Datum der Anmeldung
sein. Es ist wichtig fur die Festlegung des Tags, an dem bestimmte
Fristen ablaufen (z.B. die Frist fur die Erfindernennung nach
Regel 60), zur Bestimmung des fur die Neuheit oder die erfinderische
Tatigkeit des Anmeldungsgegenstands maligebenden Stands der
Technik und im Falle des Art. 60 (2) zur Entscheidung der Frage, fir
welche von zwei oder mehreren europaischen Anmeldungen, die von
verschiedenen Personen fir die gleiche Erfindung eingereicht worden
sind, ein Patent zu erteilen ist.

1.2 Prioritatstag als wirksames Datum

In vielen Fallen wird jedoch flur eine europdische Anmeldung die
Prioritdt des Anmeldetags einer frGheren Anmeldung in Anspruch
genommen werden. In diesen Fallen ist der Prioritatstag (d. h. der Tag
der Einreichung der friilheren Anmeldung) fir die im vorstehenden
Abschnitt genannten Zwecke wirksam.

1.3 Giiltige Inanspruchnahme einer Prioritat
Damit ein Prioritatsanspruch giiltig ist, missen folgende Bedingungen
erfullt sein:

i) Die fruihere Anmeldung muss in eine der unter A-lll, 6.2 genann-
ten Gruppen fallen.

i) Die friihere Anmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen
wird, muss vom Anmelder des europaischen Patents oder
seinem Rechtsvorganger eingereicht worden sein.

iii)) Die friihere Anmeldung darf nicht friiher als 12 Monate vor dem
Anmeldetag der europaischen Anmeldung eingereicht worden
sein (vorbehaltlich gewisser Ausnahmen, siehe A-lll, 6.6).

iv)  Die frihere Anmeldung muss die "erste Anmeldung" gewesen
sein, die fur dieselbe Erfindung eingereicht wurde, auf die sich
die europaische Anmeldung bezieht (siehe F-VI, 1.4 und 1.4.1).

Regel 40

Art. 89

Art. 87 (1) und (5)
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Art. 87 (2) und (3)

Art. 87 (1)

Art. 87 (1)

Mit Bezug auf i) bedeuten die in A-lll, 6.2 genannten Worte "in einem
oder mit Wirkung fir einen" Staat der Pariser Verbandslbereinkunft
oder ein Mitglied der WTO, dass die Prioritat einer friiheren nationalen
Anmeldung, einer friiheren europaischen Anmeldung, einer nach
einem anderen regionalen Patentvertrag eingereichten friiheren
Anmeldung oder einer friheren PCT-Anmeldung in Anspruch genom-
men werden kann. Ist die frGhere Anmeldung in einem oder mit
Wirkung fiir einen EPU-Vertragsstaat eingereicht worden, so kann
dieser Vertragsstaat auch in der europadischen Anmeldung benannt
werden. Die frGhere Anmeldung kann ein Patent, ein Gebrauchs-
muster oder ein Gebrauchszertifikatbetreffen. Prioritatsanspriche aus
Geschmacksmusterhinterlegungen werden jedoch nicht anerkannt
(siehe J 15/80). Soweit der Inhalt der Anmeldung ausgereicht hat, um
einen Anmeldetag festzulegen, kann diese Anmeldung fur die Inan-
spruchnahme einer Prioritat herangezogen werden, wobei das spatere
Schicksal der Anmeldung ohne Bedeutung ist; sie kann beispielsweise
in der Folge fallen gelassen oder zurickgewiesen werden (siehe
A-ll1, 6.2).

Hinsichtlich ii) und iii) siehe A-lll, 6.1 bzw. 6.6.

Mit Bezug auf iv) ist der Ausdruck "dieselbe Erfindung" in Art. 87 (1) so
auszulegen, dass die Prioritdt einer friheren Anmeldung fir den
Gegenstand eines Anspruchs in einer europaischen Patentanmeldung
nur dann anzuerkennen ist, wenn der Fachmann den Gegenstand des
Anspruchs unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens
unmittelbar und eindeutig der friheren Anmeldung als Ganzes
entnehmen kann. Das bedeutet, dass die spezifische Merkmals-
kombination dieses Anspruchs zumindest implizit in der Anmeldung
offenbart sein muss (siehe F-VI, 2.2 und G 2/98).

1.4 Erste Anmeldung

Als Prioritat muss der Anmeldetag der "ersten Anmeldung", d. h. der
Anmeldung beansprucht werden, in der der Gegenstand der euro-
paischen Anmeldung erstmals ganz oder teilweise offenbart wurde.
Stellt sich heraus, dass die Anmeldung, deren Prioritat beansprucht
wird, nicht die erste Anmeldung in diesem Sinne ist, sondern der
betreffende Gegenstand ganz oder teilweise in einer noch friiheren
Anmeldung offenbart ist, die von demselben Anmelder oder seinem
Rechtsvorganger eingereicht wurde, so ist der Prioritdtsanspruch
insoweit ungultig, als der Gegenstand bereits in der noch friheren
Anmeldung offenbart ist (siehe F-VI, 1.4.1).

Soweit der Prioritdtsanspruch unguiltig ist, gilt als wirksames Datum
der europaischen Anmeldung ihr Anmeldetag. Der bereits friher
offenbarte Gegenstand der europaischen Anmeldung ist nicht neu,
wenn die oben genannte noch friihere Anmeldung vor dem wirksamen
Datum der europaischen Anmeldung veréffentlicht wurde (Art. 54 (2))
oder wenn die noch friilhere Anmeldung ebenfalls eine europaische
Anmeldung ist, die an oder nach dem wirksamen Datum der neuen
europaischen Anmeldung veréffentlicht wurde (Art. 54 (3)).
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1.4.1 Als erste Anmeldung geltende jiingere Anmeldung

Eine jlingere Anmeldung fiir denselben Gegenstand, die in oder mit
Wirkung flir denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO
eingereicht worden ist, wird flir Prioritatszwecke als "erste Anmeldung”
angesehen, wenn bei Einreichung dieser jingeren Anmeldung die
noch frihere Anmeldung zurlickgenommen, fallen gelassen oder
zurlckgewiesen worden war, und zwar, bevor sie 6ffentlich ausgelegt
wurde und ohne dass Rechte bestehen geblieben sind, und wenn sie
nicht Grundlage fur die Inanspruchnahme einer Prioritat war. Das EPA
wird auf diese Frage nur dann eingehen, wenn der Nachweis daflr
erbracht worden ist, dass eine noch frihere Anmeldung bestanden
hat, wie beispielsweise im Fall der Teilfortsetzung einer friheren
Anmeldung in den Vereinigten Staaten. In Fallen, in denen eindeutig
ist, dass eine noch friihere Anmeldung flir denselben Gegenstand
besteht, und in denen das Prioritatsrecht in Anbetracht des
zwischenzeitlichen Stands der Technik wichtig ist (siehe F-VI, 2.1), ist
vom Anmelder zu verlangen, dass er durch einen Beleg der
betreffenden Behoérde (in der Regel das nationale Patentamt) den
Nachweis daflir erbringt, dass keine Rechte aus der noch friiheren
Anmeldung in Bezug auf den Gegenstand der zu prifenden Anmel-
dung bestehen geblieben sind.

Beispiele fir Anmeldungen, die nicht als "erste Anmeldung" im Sinne
von Art. 87 (4) anerkannt werden kénnen:

i) US-Anmeldungen, die eine "continuation" einer friiheren
Anmeldung sind ("con");

i) US-Anmeldungen, die eine "continuation in part" einer friiheren
Anmeldung sind ("cip"), sofern der betreffende Gegenstand
schon in der urspriinglichen US-Anmeldung offenbart war;

iii) nationale Anmeldungen, in denen die Prioritat einer friheren
nationalen Anmeldung oder eines frlUheren nationalen
Gebrauchsmusters beansprucht wird.

Bei con- oder cip-Anmeldungen lautet der erste Satz der Beschrei-
bung: "This application is a continuation-in-part (continuation) of Serial

Number.... filed.....". Auf der Titelseite findet man die Information unter
der Uberschrift "CONTINUING DATA******": "VERIFIED THIS
APPLICATION IS A CIP (bzw. CON) OF........ " AuRerdem ist am Ende

der US-Patentanmeldung (in diesem Fall also beim US-Prioritats-
dokument) ein Formular "Declaration for Patent Application”
angeheftet. Dort missen frihere auslandische oder US-Anmeldungen
aufgezahlt werden, und zwar unter dem Titel "foreign priority benefits
under Title 35, United States Code, 119" bzw. "benefit under Title 35,
U.S.C., 120 of any United States application(s)".

Anmeldungen kénnen mit Bezugnahme auf eine friher eingereichte
Anmeldung eingereicht werden (siehe A-ll, 4.1.3.1). Wird diese friiher
eingereichte Anmeldung nicht als Prioritat in Anspruch genommen, so

Art. 87 (4)

Regel 40 (1) ¢)



Teil F - Kapitel VI-4

September 2013

Art. 88 (2) und (3)

fuhrt die Einreichung mit Bezugnahme selbst noch nicht dazu, dass
Rechte nach Art. 87 (4) bestehen bleiben.

Beispiel: Zu den nationalen Anmeldungen GB1 (eingereicht am
1. Februar 2002 ohne Inanspruchnahme einer Prioritat) und GB2
(eingereicht am 2. Januar 2008 ohne Inanspruchnahme einer
Prioritat), die sich auf denselben Gegenstand beziehen, gibt es eine
europaische Patentanmeldung EP1 (eingereicht am 2. Januar 2009),
die die Prioritdt von GB2 beansprucht, sich aber inhaltlich nach
Regel 40 (1) ¢) auf GB1 bezieht. Ist GB1 zurickgenommen, fallen
gelassen oder zurlickgewiesen worden, und zwar bevor sie 6ffentlich
ausgelegt worden ist und ohne dass sie Grundlage fir die Inan-
spruchnahme des Perioritatsrechts gewesen ist, so bedeutet die bloRRe
Bezugnahme darauf gemafR Regel 40 (1) c) nicht, dass im Sinne von
Art. 87 (4) Rechte bestehen bleiben. Deshalb ware fur EP1 in diesem
Fall die Prioritat von GB2 wirksam.

1.5 Mehrere Prioritiaten

"Mehrere Prioritaten kébnnen in Anspruch genommen werden", d. h. fur
eine europaische Anmeldung koénnen Prioritatsrechte in Anspruch
genommen werden, die auf mehr als einer friheren Anmeldung
basieren. Die frihere Anmeldung kann in demselben oder mit Wirkung
fur denselben Staat oder dasselbe Mitglied der WTO oder aber in
verschiedenen oder mit Wirkung fir verschiedene Staaten oder
Mitglieder der WTO eingereicht worden sein, doch darf die friiheste
Anmeldung in jedem Fall nicht friher als 12 Monate vor dem
Anmeldetag der europaischen Anmeldung eingereicht worden sein.
Der Gegenstand einer europadischen Anmeldung erhédlt den
Prioritatstag der friihesten prioritdtsbegriindenden Anmeldung, in der
er offenbart ist. Werden zum Beispiel in der europaischen Anmeldung
zwei Ausfuhrungsformen (A und B) einer Erfindung beschrieben und
beansprucht, wobei A in einer franzésischen Anmeldung und B in einer
deutschen Anmeldung offenbart worden ist und beide Anmeldungen
innerhalb der vorausgegangenen 12 Monate eingereicht worden sind,
so kénnen sowohl der Prioritdtstag der franzésischen Anmeldung als
auch der der deutschen Anmeldung fir die entsprechenden Teile der
europaischen Anmeldung in Anspruch genommen werden; die
Ausfuhrungsform A erhalt den franzdsischen und die Ausfihrungsform
B den deutschen Prioritdtstag als wirksames Datum. Werden die
Ausfuhrungsformen A und B als Alternativen in einem einzigen
Patentanspruch beansprucht, so erhalten diese Alternativen gleicher-
malien die verschiedenen Prioritatstage als wirksames Datum. Basiert
dagegen eine europaische Anmeldung auf einer friiheren Anmeldung,
die ein Merkmal C offenbart, und auf einer zweiten friheren Anmel-
dung, die ein Merkmal D offenbart, von denen aber keine die
Kombination von C und D offenbart, so kann fir diese Kombination
lediglich der Anmeldetag der europaischen Patentanmeldung selbst
beansprucht werden. Mit anderen Worten, es ist nicht zulassig,
Prioritatsunterlagen "mosaikartig" zusammenzufassen. Ein Ausnah-
mefall kbnnte vorliegen, wenn in einer Prioritdtsunterlage auf eine
andere verwiesen und ausdricklich angegeben wird, dass Merkmale
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aus den beiden Unterlagen auf eine bestimmte Art und Weise
kombiniert werden kénnen.

2. Festlegung der Prioritiatstage

2.1 Prifung der Giiltigkeit eines Prioritatsrechts

In der Regel sollte der Prufer die Gultigkeit eines Prioritatsrechts nicht
nachprifen. Das Prioritatsrecht wird jedoch wichtig, wenn ein Stand
der Technik in Erwagung zu ziehen ist, der im Sinne des Art. 54 (2) der
Offentlichkeit am oder nach dem beanspruchten Prioritatstag und vor
dem Anmeldetag zuganglich gemacht worden ist (z. B. Zwischen-
literatur, siehe G-IV, 3), oder wenn der Inhalt der europaischen
Patentanmeldung ganz oder teilweise mit dem Inhalt einer anderen
europdischen Patentanmeldung im Sinne des Art. 54 (3) Uberein-
stimmt, wobei flr diese andere Anmeldung ein Prioritdtstag bean-
sprucht wird, der innerhalb des vorgenannten Zeitraums liegt. In
solchen Fallen (d. h. in Fallen, in denen die in Betracht zu ziehende
Offenbarung relevant ware, wenn sie fruher erfolgt ware) muss sich
der Prifer Gewissheit dariber verschaffen, ob der beanspruchte
Prioritatstag oder die beanspruchten Prioritatstage den entsprechen-
den Teilen der von ihm gepriften Anmeldung zuerkannt werden
konnen. Der Prifer teilt dem Anmelder mit, ob bestimmte bean-
spruchte Prioritatstage den gepruften Teilen der Anmeldung zuerkannt
werden kénnen oder nicht, und ob demzufolge zum Beispiel die
Zwischenliteratur oder die andere europaische Patentanmeldung zum
Stand der Technik im Sinne des Art. 54 gehort. Im Falle einer etwaigen
Kollision mit einer anderen europaischen Anmeldung im Sinne des
Art. 54 (3) kénnte es darlber hinaus notwendig sein, den entspre-
chenden Teilen dieser anderen Anmeldung Prioritatstage zuzuordnen
und dies in sinngemaler Weise dem Anmelder mitzuteilen (siehe
auch G-IV, 3). Hat der Prifer die Frage des Prioritdtstags zu unter-
suchen, so sollte er alle in den Abschnitten F-VI, 1.3 bis 1.5 aufge-
fuhrten Erfordernisse berucksichtigen.

Liegt im Falle einer Euro-PCT-Anmeldung, fur die das EPA als Bestim-
mungsamt oder ausgewahltes Amt tatig ist, die Prioritatsunterlage
nicht vor, so kann trotzdem mit der Sachprifung begonnen werden.
Die Anmeldung kann bei nicht vorliegender Prioritdtsunterlage gege-
benenfalls sogar wegen mangelnder Neuheit oder mangelnder
erfinderischer Tatigkeit des beanspruchten Gegenstands zurlick-
gewiesen werden, sofern der mal3gebliche Stand der Technik weder
ein Dokument der Zwischenliteratur noch eine Patentanmeldung nach
Art. 54 (3) ist. Ein europaisches Patent kann jedoch nicht erteilt
werden, solange die Prioritatsunterlage fehlt. In diesem Fall wird der
Anmelder davon unterrichtet, dass kein Erteilungsbeschluss gefasst
wird, ehe die Prioritatsunterlage vorliegt.

Gibt es Zwischenliteratur oder Patentanmeldungen im Sinne des
Art. 54 (3) und hangt die Patentierbarkeit des beanspruchten Gegen-
stands von der Gdltigkeit des Prioritdtsanspruchs ab, so kann die
Sachprifung nicht abgeschlossen werden, solange die Prioritats-
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Art. 88 (4)

unterlage nicht vorliegt. Wenn der Anmelder Regel 17.1 a), b)
oder b-bis) PCT entsprochen hat, kann die Einreichung der
Prioritatsunterlage nicht von ihm verlangt werden. Das Verfahren ist
auszusetzen und der Anmelder wird davon unterrichtet, dass, da die
Patentfahigkeit des beanspruchten Gegenstands von der Giltigkeit
des Prioritdtsanspruchs abhangt, die Sachprifung nicht abge-
schlossen werden kann, solange die Prioritatsunterlage nicht vorliegt.

2.2 Dieselbe Erfindung

Die grundlegende Prifung, ob einem Patentanspruch der Prioritatstag
einer Prioritatsunterlage zukommt, ist - was das Erfordernis "derselben
Erfindung" angeht (siehe F-VI, 1.3 iv)) - identisch mit der Prifung, ob
eine Anderung einer Anmeldung das Erfordernis des Art. 123 (2) erfullt
(siehe H-1V, 2). Dies bedeutet, dass der beanspruchte Prioritatstag in
dieser Hinsicht nur glltig ist, wenn der Gegenstand des Patent-
anspruchs unmittelbar und eindeutig aus der Offenbarung der Erfin-
dung in der Prioritatsunterlage herleitbar ist, wobei auch Merkmale in
Betracht zu ziehen sind, die in der Unterlage zwar nicht ausdrucklich
genannt, aber fir den Fachmann vom Inhalt mit erfasst sind (siehe
G 2/98). Zum Beispiel kann einem Patentanspruch fiir ein Gerat mit
"lésbarer Verschlussvorrichtung" der Prioritatstag einer Offenbarung
dieses Gerats zukommen, wenn dort der entsprechende Verschluss-
mechanismus beispielsweise aus Mutter und Schraube, einem
Schnappverschluss oder einem Klinkenverschluss besteht, sofern der
allgemeine Begriff "l6sbar" aus dieser Offenbarung eines solchen
Mechanismus fir den Fachmann hervorgeht. Ist aber beispielsweise in
einer Anmeldung der Anspruch auf einen bestimmten Bereich
numerischer Werte gerichtet, wahrend in der Prioritdtsanmeldung ein
anderer Bereich numerischer Werte offenbart ist, so ist der Gegen-
stand nicht unmittelbar und eindeutig herleitbar, selbst wenn sich der
letztere Bereich mit dem ersten Bereich Uberschneidet bzw. in ihm
enthalten ist. In einem solchen Fall stellen die beanspruchten Mengen
einen kontinuierlichen Bereich numerischer Werte dar, der keinen
voneinander trennbaren alternativen Ausflihrungsarten (d. h. keinen
Merkmalen im Sinne von Art. 88 (3)) entspricht. Daher lassen sich
innerhalb dieses kontinuierlichen Bereichs keine trennbaren alter-
nativen Ausflhrungsarten ausmachen, fir die Anspruch auf den
Prioritatstag bestehen wiirde (T 1877/08).

Zur Festlegung eines Prioritatstags ist es nicht notwendig, dass der
Gegenstand der Erfindung, fir die die Prioritat in Anspruch genommen
wird, in einem Patentanspruch der friheren Anmeldung enthalten ist.
Es reicht aus, wenn die Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen der
friheren Anmeldung diesen Gegenstand "deutlich offenbart". Die
Beschreibung und die Patentanspriiche oder Zeichnungen der friihe-
ren Anmeldung sind daher bei der Entscheidung dieser Frage als eine
Gesamtheit anzusehen; nicht zu berlcksichtigen sind allerdings
Gegenstande, die lediglich in dem sich auf den Stand der Technik
beziehenden Teil der Beschreibung oder in einem Disclaimer enthal-
ten sind.
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Das Erfordernis, dass die Offenbarung deutlich sein muss, bedeutet,
dass es nicht ausreicht, wenn lediglich in groben Zigen und ganz
allgemein auf den betreffenden Gegenstand Bezug genommen wird.
Fir einen Patentanspruch auf eine detaillierte Ausfihrungsform eines
bestimmten Merkmals konnte aufgrund einer bloRen allgemeinen
Bezugnahme auf dieses Merkmal in einer Prioritatsunterlage keine
Prioritat beansprucht werden. Eine exakte wortliche Ubereinstimmung
ist jedoch nicht erforderlich. Es genugt, wenn sich bei einer ange-
messenen Beurteilung zeigt, dass tatsachlich derselbe Gegenstand des
Patentanspruchs offenbart wurde.

Durch einen nach Art. 123 (2) zulassigen Disclaimer (siehe H-V, 4.1
und 4.2) wird die Identitat der Erfindung im Hinblick auf Art. 87 (1) nicht
geandert. Daher kdnnte ein solcher Disclaimer bei der Abfassung und
Einreichung einer europaischen Folgeanmeldung aufgenommen
werden, ohne dass dadurch das Prioritatsrecht aus der friheren
Anmeldung beruhrt wird, die den Disclaimer nicht enthalt (siehe
G 1/03, G 2/03 und G 2/10).

2.3 Ungiiltiger Prioritiatsanspruch

Fallen die in F-VI, 2.2 beschriebenen Untersuchungen in Bezug auf
eine bestimmte friihere Anmeldung negativ aus, so gilt als wirksamer
Tag des Gegenstands des betreffenden Patentanspruchs entweder der
Anmeldetag der friihesten Anmeldung, in der die erforderliche Offen-
barung enthalten ist und deren Prioritat wirksam beansprucht wird
(sieche G 3/93), oder -bei Fehlen einer solchen Anmeldung - der
Anmeldetag der europaischen Anmeldung selbst (oder der neue
Anmeldetag, falls der Anmeldetag gemall Regel 56 neu festgesetzt
worden ist).

2.4 Einige Beispiele fiir die Festlegung von Prioritatstagen
Bemerkung: Die verwendeten Tage dienen lediglich der Veranschau-
lichung; nicht berlcksichtigt ist, dass die Annahmestellen des EPA an
Wochenenden und bestimmten gesetzlichen Feiertagen geschlossen
sind.

241 Zwischenveroffentlichung des Inhalts der prioritéts-
begriindenden Anmeldung

P ist die Anmeldung, deren Prioritédt von EP beansprucht wird, D ist die
Offenbarung des Gegenstands von P.

1.1.90 1.5.90 1.6.90
Einreichung Veroffentlichung Einreichung
P D EP

D ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn die Prioritat von P nicht
wirksam beansprucht werden kann.
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2.4.2 Zwischenveroffentlichung einer weiteren europaischen
Anmeldung

P1 ist die Anmeldung, deren Prioritat von EP1 beansprucht wird. P2 ist
die Anmeldung, deren Prioritat von EP2 beansprucht wird. EP1 und
EP2 werden von verschiedenen Anmeldern eingereicht.

1.2.89 1.1.90 1.2.90 1.8.90 1.1.91
Einreich. Einreich. Einreich. Veroffent. Einreich.
P1 P2 EP1 EP1 EP2
A+B A+B A+B A+B A+B

EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (3), wenn die Prioritat von P1
bzw. P2 wirksam beansprucht werden kann. Hieran andert sich nichts,
wenn EP1 nach dem Anmeldetag von EP2 veréffentlicht wird. Die
Veroffentlichung von EP1 ist Stand der Technik nach Art. 54 (2), wenn
die Prioritat von P2 nicht wirksam beansprucht werden kann.

2.4.3 Inanspruchnahme mehrerer Prioritaten fiir unter-
schiedliche Erfindungen in der Anmeldung zusammen mit einer
Zwischenveroffentlichung einer der Erfindungen

EP beansprucht die Prioritat von P1 und P2, D ist die Offenbarung von
A +B.

1.1.90 1.2.90 1.3.90 1.6.90

Einreichung  Veréffentlichung Einreichung  Einreichung

P1 D P2 EP

A+B A+B A+B+C Anspruch 1: A+ B
Anspruch 2:
A+B+C

Anspruch 1 kann die Prioritat von P1 fir seinen Gegenstand wirksam
beanspruchen; die Verdéffentlichung D kann somit diesem Anspruch
nicht als Stand der Technik nach Art. 54 (2) entgegengehalten werden.
Anspruch 2 steht die Prioritdt von P1 nicht zu, da er nicht denselben
Gegenstand betrifft. Damit ist die Veroffentlichung D fir diesen
Anspruch Stand der Technik nach Art. 54 (2) (siehe G 3/93). Es kommt
nicht darauf an, ob Anspruch 2 in Form eines abhangigen oder eines
unabhangigen Anspruchs abgefasst ist.

2.4.4 Ein Fall, in dem gepriift werden muss, ob die Anmeldung,
deren Prioritidt beansprucht wird, die "erste Anmeldung” im
Sinne des Art. 87 (1) ist

P1 ist die friheste Anmeldung desselben Anmelders, die die Erfindung
enthalt. EP beansprucht die Prioritat der spateren US-Anmeldung P2,
einer Teilfortsetzung der friheren Anmeldung P1 ("Continuation-
in-part" - cip). D ist eine offenkundige Offenbarung von A + B.
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1.7.89 1.1.90 1.6.90 1.12.90
Einreichung  Einreichung Veroffentlichung Einreichung
P1 P2 (cip) D EP
A+B A+B A+B Anspruch 1:
A+B
A+B+C Anspruch 2:
A+B+C

Die Prioritat von P2 kann fir Anspruch 1 nicht wirksam beansprucht
werden, weil P2 nicht die "erste Anmeldung" fir diesen Gegenstand im
Sinne des Art. 87 (1) ist; die "erste Anmeldung" ist vielmehr P1, die
insofern "Rechte bestehen lieR", als P2 eine Teilfortsetzung der
friheren Anmeldung P1 ist. Deshalb findet Art. 87 (4) keine Anwen-
dung; hieran andert sich auch nichts, wenn P1 fallen gelassen,
zuriickgenommen, zurickgewiesen oder nicht veréffentlicht wird. D ist
Stand der Technik nach Art. 54 (2) fir den Anspruch 1, nicht aber fur
den Anspruch 2, da diesem die jlingere Prioritat von P2 zusteht.

3. Inanspruchnahme der Prioritat

3.1 Allgemeines

Ein Anmelder, der eine Prioritat in Anspruch nehmen will, hat Folgen-  Art. 88 (1)

des einzureichen: eine Prioritatserklarung, in der bestimmte in der Regel 52 (1)

Regel 52 (1) aufgefiihrte Angaben Uber die frlhere Anmeldung Regel 53 (1) und (3)
enthalten sein missen, sowie eine beglaubigte Abschrift der friiheren

Anmeldung und, falls zur Uberpriifung der Patentierbarkeit erforder-

lich, eine Ubersetzung der friiheren Anmeldung in einer der Amts-

sprachen des EPA (siehe A-lll, 6.7 und 6.8).

3.2 Prioritatserklarung

Die Prioritatserklarung in Bezug auf eine frihere Anmeldung ist Regel 52 (1) und (2)
vorzugsweise bei Einreichung der europaischen Patentanmeldung

abzugeben, kann aber auch noch innerhalb von 16 Monaten ab dem

frlhesten beanspruchten Prioritdtstag abgegeben werden (siehe

A-lll, 6.5.1). In der Prioritatserklarung missen der Tag der prioritats-

begrindenden Anmeldung, die betreffenden Staaten der Pariser
Verbandsubereinkunft bzw. die betreffenden Mitglieder der WTO und

das Aktenzeichen angegeben werden.

Eine Prioritatserklarung kann innerhalb von 16 Monaten nach dem Regel 52 (3)
frGhesten Prioritatstag berichtigt werden. Diese Frist kann frihestens
vier Monate nach dem Anmeldetag enden (siehe A-lll, 6.5.2).

3.3 Beglaubigte Abschrift der friiheren Anmeldung (Prioritats-

unterlage)

Die beglaubigte Abschrift der friheren Anmeldung, d. h. die Prioritdts- Regel 53 (1)
unterlage, ist innerhalb einer Frist von 16 Monaten nach dem

Prioritatstag einzureichen (siehe A-lll, 6.7; zu Euro-PCT-Anmeldungen

siehe jedoch E-VIII, 2.3.5), sofern sie nicht schon in der Akte enthalten

ist, weil sie nach Regel 40 (3) (siehe A-ll, 4.1.3.1) oder auf eine
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Regel 63 (2)

Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

Aufforderung nach Regel 56 hin vorgelegt worden ist (siehe
A-ll, 5.4.3).

Im Ubrigen nimmt das EPA nach Regel 53 (2) und dem Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 9. August 2012 (ABI. EPA 2012, 492) eine
Abschrift der friheren Anmeldung gebuhrenfrei in die Akte der euro-
paischen Patentanmeldung auf, falls die fruhere Anmeldung
Folgendes ist:

i) eine europaische Patentanmeldung,

ii) eine beim Europaischen Patentamt als PCT-Anmeldeamt
eingereichte internationale Anmeldung,

i)  eine chinesische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung;
iv)  eine japanische Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung,

V) eine beim Patent- und Markenamt der Vereinigten Staaten
eingereichte vorlaufige oder endgultige Patentanmeldung oder

vi)  eine beim koreanischen Amt flr geistiges Eigentum eingereich-
te Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung.

Ein Antrag ist hierfur nicht erforderlich. Bei chinesischen Patent- und
Gebrauchsmusteranmeldungen gilt dies nur fir ab 3. September 2012
eingereichte Anmeldungen. Ist die frihere Anmeldung eine
US-Anmeldung, siehe Mitteilung des Europaischen Patentamts vom
27. Juni 2007 Uber praktische Aspekte des elektronischen Austauschs
von Prioritdtsunterlagen zwischen dem EPA und dem USPTO
(ABI. EPA 2007, 473). Sobald das EPA eine Abschrift der friiheren
Anmeldung in die Akte der europaischen Patentanmeldung aufge-
nommen hat, teilt es dies dem Anmelder mit.

3.4 Ubersetzung der friiheren Anmeldung

Eine Ubersetzung der frilheren Anmeldung in einer der Amtssprachen
des EPA ist nur erforderlich, wenn sie fir die Beurteilung der Wirksam-
keit des Prioritdtsanspruchs benétigt wird und diese fiir die Patentier-
barkeit der zugrunde liegenden Erfindung relevant ist. Die Uber-
setzung ist innerhalb der vom EPA bestimmten Frist einzureichen.
Weitere Einzelheiten zum Verfahren enthalt A-lll, 6.8 und Unterpunkte.

Es ist auch méglich, nach Regel 53 (3) innerhalb derselben Frist eine
Erklarung vorzulegen, dass die europaische Patentanmeldung eine
vollstdndige Ubersetzung der frilheren Anmeldung ist. Diese Erklarung
muss eindeutig sein; also entweder "vollstindige Ubersetzung" oder
z. B. "identische" oder "wértliche" Ubersetzung. Abgeschwéchte oder
modifizierte Erklarungen sind nicht zu akzeptieren (z. B. "praktisch
vollstandige" oder "im Wesentlichen inhaltsgleiche" Ubersetzung); das
Gleiche gilt fur Falle, wo die Erklarung offensichtlich nicht richtig sein
kann (z. B. wenn flr eine europdische Anmeldung mehrere Prioritaten

t -
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beansprucht werden oder wenn die europaische Anmeldung mehr
oder weniger Text als die frihere Anmeldung in der urspriinglich
eingereichten Fassung enthalt). In allen diesen Fallen ist eine voll-
standige Ubersetzung einzureichen. Enthalt die europaische Anmel-
dung an ihrem Anmeldetag Patentanspriiche und hat die prioritats-
begrindende Anmeldung an ihrem Anmeldetag keine oder weniger
Patentanspriiche als die spatere europdische Anmeldung enthalten,
kann die Erklarung nicht akzeptiert werden. Sind die verschiedenen
Bestandteile der Anmeldung lediglich anders angeordnet (stehen z. B.
die Anspriche einmal vor der Beschreibung und einmal danach), so
berthrt dies die Wirksamkeit einer solchen Erklarung nicht. Siehe auch
A-lll, 6.8.6.

Die Ubersetzung bzw. die Erklarung nach Regel 53 (3) ist auch in den
Fallen einzureichen, in denen das EPA eine Abschrift der friiheren
Anmeldung in die Akte aufnimmt (siehe Mitteilung des Europaischen
Patentamts, ABI. EPA 2002, 192).

Hat der Anmelder dem EPA eine Ubersetzung der Prioritatsunterlage
bereits vorgelegt, als er nach Regel 56 beantragt hat, dass den
fehlenden Teilen der Beschreibung oder den fehlenden Zeichnungen
die prioritatsbegriindende Anmeldung zugrunde gelegt wird (siehe
A-ll, 5.4 vi)), braucht er die Ubersetzung nicht ein zweites Mal
einzureichen.

Die Ubersetzung kann nicht telefonisch angefordert werden (unab-
hangig davon, ob dies in der Niederschrift erwahnt ist). Wegen der
Fristsetzung und der mdglichen Rechtsfolgen muss dies immer
schriftlich geschehen. Im Prifungsverfahren kann die Anforderung
alleine oder zusammen mit einer Mitteilung nach Art. 94 (3) erfolgen.
Eine Ubersetzung der Prioritatsunterlage kann auch erst spater im
Pruafungsverfahren erforderlich werden, namlich aufgrund von
Dokumenten, die eine abschlieRende Recherche nach kollidierenden
Anmeldungen gemalR Art. 54 (3) ergeben hat (siehe C-IV, 7.1 und
A-lll, 6.8.2). Dieser Fall kann auch im Einspruchsverfahren eintreten,
namlich wenn der Anmelder nicht aufgefordert wurde, vor der Erteilung
eine Ubersetzung einzureichen, und der Einsprechende Fragen der
Patentierbarkeit aufwirft, die eine Prifung der Wirksamkeit des
Prioritatsanspruchs erforderlich machen.

Wird die erforderliche Ubersetzung oder Erklarung nicht fristgerecht
eingereicht, so geht der Prioritdtsanspruch verloren und der Anmelder
bzw. Patentinhaber wird entsprechend informiert (siehe A-lll, 6.11).
Als Folge wird das Dokument (bzw. die Dokumente) auf Grund dessen
(bzw. deren) die Wirksamkeit des Prioritdtsanspruchs fiir die
Beurteilung der Patentierbarkeit relevant geworden war, Teil des
Stands der Technik gemaf Art. 54 (2) bzw. (3) (siehe A-lll, 6.8.3). Fir
die Bestimmung des Stands der Technik im Sinne von Art. 54 (3)
(siehe F-VI, 2.1 und 3.5) in Bezug auf jede andere europaische Patent-
anmeldung bleibt das Prioritdtsrecht jedoch aus Grinden der
Rechtssicherheit wirksam. In dieser Hinsicht kommt es auf die

Regel 56
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Art. 122
Regel 136 (1)

Einreichung der Ubersetzung oder Erklarung nicht an, da Anderungen,
die nach dem Veroéffentlichungstag wirksam werden, die Anwendung
des Art. 54 (3) nicht berlhren.

Wird die erforderliche Ubersetzung oder Erklarung fristgerecht
eingereicht - im Idealfall mit entsprechenden Erlauterungen -, so
werden der Umfang der Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs und die
damit zusammenhangenden materiellrechtlichen Fragen gepruft.

3.5 Verzicht auf den Prioritatsanspruch

Ein Anmelder kann zu jedem Zeitpunkt freiwillig auf eine beanspruchte
Prioritat verzichten. Falls er darauf verzichtet, bevor die technischen
Vorbereitungen fur die Veroéffentlichung abgeschlossen sind, ist der
Prioritdtstag nicht wirksam, und die Verdffentlichung wird bis zum
Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag aufgeschoben. Falls er
erst nach Abschluss der technischen Vorbereitungen fur die
Verodffentlichung darauf verzichtet, wird die Anmeldung dennoch
18 Monate nach dem urspringlich in Anspruch genommenen
Prioritatstag veroffentlicht (siehe A-VI, 1.1 und G-IV, 5.1.1).

3.6 Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist

Nach Art. 122 kann der Anmelder die Wiedereinsetzung in die
Prioritatsfrist beantragen (siehe A-lll, 6.6). Nach Regel 136 (1) Satz 2
ist ein Antrag auf Wiedereinsetzung in die Frist nach Art. 87 (1)
innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf dieser Frist zu stellen. Wurde
einem Antrag auf Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist stattgegeben,
sollte der Prifer sorgfaltig die Relevanz von Dokumenten des Stands
der Technik Uberprifen, die vorher im Recherchenbericht oder in
Mitteilungen aufgeflihrt wurden.
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