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Einleitung

Teil E enthalt Richtlinien flr solche die Prifung europaischer Patentanmel-
dungen und Patente betreffenden Verfahrensschritte, die, soweit es das
EPU zulasst, ohne wesentliche Abweichungen in mehreren Verfahrens-
stufen vorkommen kénnen. Es wird auch auf Art. 125 hingewiesen. Dieser
schreibt Folgendes vor: "Soweit dieses Ubereinkommen Vorschriften tber
das Verfahren nicht enthalt, bericksichtigt das EPA die in den Vertrags-
staaten im Allgemeinen anerkannten Grundsatze des Verfahrensrechts."
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Kapitel | - Bescheide und Mitteilungen sowie
Zustellungen

1. Bescheide und Mitteilungen

1.1 Allgemeines
Bescheide bzw. Mitteilungen werden unter anderem erforderlich sein,

i) wenn einem Beteiligten Mangel mitzuteilen sind, gegebenenfalls in
Verbindung mit einer Aufforderung zur Beseitigung der Méangel, z. B.
gemal den Regeln 55, 58, 59, 62a, 63, 64 (1), 71 (1), 77 (2), 95 (2)
oder 108 (2),

i) wenn ein Beteiligter im Hinblick auf die Klarung der Sachlage, zur
Stellungnahme zu bestimmten Fragen oder zur Einreichung von
Unterlagen, Beweismitteln und dergleichen aufgefordert werden soll,

i)  wenn nach Auffassung der Priifungs- oder Einspruchsabteilung die
Erteilung bzw. Aufrechterhaltung des Patents in der vom Anmelder
bzw. Patentinhaber beantragten Fassung nicht mdglich ist, aber
unter Umstanden ein Patent in geanderter, eingeschrankter Fassung
zugelassen werden kdnnte,

iv)  wenn verfahrenslenkende Mitteilungen an die Beteiligten erforderlich
sind, z. B. gemaf den Regeln 14 (2) und (3), 35 (4) oder 142 (2) und

(3),
V) zur Vorbereitung einer mindlichen Verhandlung (siehe E-Il, 5) oder

vi)  wenn eine Entscheidung auf Grinde gestutzt werden soll, zu denen
sich die Beteiligten noch nicht duflern konnten (siehe E-IX, 1).

1.2 Zahl der Bescheide

Da mit dem Erlass eines jeden Bescheids eine Verlangerung des Ver-
fahrens verbunden sein kann, sollte die Verfahrensfliihrung darauf gerichtet
werden, mit einer mdglichst geringen Zahl von Bescheiden auszukommen.
Soweit ein Bescheid ergehen muss, sollte er daher alle Punkte behandeln,
die fir den betreffenden Verfahrensschritt, z. B. zur Vorbereitung einer
mundlichen Verhandlung oder einer Entscheidung, erforderlich sind oder
von Bedeutung sein kdnnen.

1.3 Form der Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen

Entscheidungen, Bescheide und Mitteilungen des EPA sind mit der Unter- Regel 113 (1) und (2)
schrift und dem Namen des zustindigen Bediensteten zu versehen.

Werden diese Schriftstlicke vom zustandigen Bediensteten mit Hilfe einer
Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch ein

Dienstsiegel ersetzt werden. Werden diese Schriftstlicke automatisch durch

eine Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe

des zustandigen Bediensteten entfallen. Dies gilt auch flr vorgedruckte Be-

scheide und Mitteilungen.
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Art. 119
Regel 125
Regel 126

Regel 125 (2) und (3)

Regel 126

2. Zustellung

2.1 Allgemeines

Das EPA stellt von Amts wegen alle Entscheidungen und Ladungen sowie
die Bescheide und Mitteilungen zu, durch die eine Frist in Lauf gesetzt wird
oder die nach anderen Vorschriften des EPU zuzustellen sind oder fir die
der Prasident des EPA die Zustellung vorgeschrieben hat. Die Zustellungen
kénnen, soweit dies aullergewdhnliche Umstande erfordern, durch Ver-
mittlung der Zentralbehorden fur den gewerblichen Rechtsschutz der
Vertragsstaaten bewirkt werden. In den Verfahren vor dem EPA wird ent-
weder das Originalschriftstick zugestellt oder eine vom EPA beglaubigte
oder mit Dienstsiegel versehene Abschrift dieses Schriftstiicks, ein mit
Dienstsiegel versehener Computerausdruck oder ein das Dienstsiegel
enthaltendes oder anderweitig beglaubigtes elektronisches Dokument.
Abschriften von Schriftstiicken, die von Beteiligten eingereicht werden,
bedurfen keiner solchen Beglaubigung.

2.2 Bewirkung der Zustellung

Zustellungen werden durch Postdienste, durch Ubergabe im EPA, durch
offentliche Bekanntmachung oder durch Einrichtungen zur elektronischen
Nachrichtentbermittiung bewirkt, die der Prasident des EPA unter Festle-
gung der Bedingungen fir ihre Benutzung bestimmt. Nahere Einzelheiten
der Zustellung sind aus den Regeln 126 bis 129 ersichtlich. Die Zustellung
durch Vermittlung der fir den Empfanger zustandigen Zentralbehoérde fir
den gewerblichen Rechtsschutz eines Vertragsstaats erfolgt nach den
Vorschriften, die von dieser Behorde in nationalen Verfahren anzuwenden
sind.

2.3 Zustellung durch Postdienste

Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist oder die Frist fir einen
Antrag auf Uberprifung in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom
Prasidenten des EPA bestimmte Schriftsticke werden durch einge-
schriebenen Brief mit Ruckschein oder gleichwertigem Beleg zugestellt.
Alle anderen Zustellungen durch Postdienste erfolgen mittels
eingeschriebenen Briefs. Der Prasident des EPA hat bislang noch keine
anderen Schriftsticke bestimmt, die durch eingeschriebenen Brief mit
Ruckschein oder gleichwertigem Beleg zugestellt werden muissen.

Der Brief gilt mit dem zehnten Tag nach der Ubergabe an den Postdienste-
anbieter als zugestellt, es sei denn, dass das zuzustellende Schriftstiick
nicht oder an einem spateren Tag zugegangen ist; im Zweifel hat das EPA
den Zugang des Schriftstlicks und gegebenenfalls den Tag des Zugangs
nachzuweisen.

Die Zustellung gilt auch dann als bewirkt, wenn die Annahme des Briefs
verweigert wird.

Auf andere Fragen bezlglich der Zustellung, z. B. ob eine Auslieferung an
eine andere Person als den Empfanger eine wirksame Zustellung an
Letzteren darstellt, ist das Recht des Staats anzuwenden, in dessen
Hoheitsgebiet die Zustellung erfolgt.



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil E — Kapitel I-3

2.4 Elektronische Zustellung

Hat sich ein Anmelder mit der elektronischen Zustellung einverstanden
erklart, so gilt das elektronische Dokument mit dem zehnten Tag nach
seiner Ubermittlung als zugestellt, es sei denn, es ist nicht oder an einem
spateren Tag zugegangen. Der Tag der Ubermittlung ist der Tag, auf den
das Dokument datiert ist, sofern der Adressat zu diesem Zeitpunkt in der
Mailbox darauf Zugriff hat. Naheres ist dem Beschluss des Prasidenten des
EPA vom 11.Marz 2015 Uber das Pilotprojekt zur Einfihrung neuer
Einrichtungen zur elektronischen Nachrichtentbermittlung fir Verfahren vor
dem Europaischen Patentamt (ABI. EPA 2015, A28) bzw. der Mitteilung
des EPA vom 30. Marz 2015 (ABI. EPA 2015, A36) zu entnehmen.

2.5 Zustellung an Vertreter

Ist ein Vertreter bestellt worden, so werden die Zustellungen an den Vertre-
ter gerichtet. Sind mehrere Vertreter flir einen Beteiligten bestellt, so
genlgt die Zustellung an einen von ihnen. Wenn mehrere Personen
gemeinsam Anmelder oder Patentinhaber sind oder gemeinsam einen
Einspruch eingereicht haben und keinen gemeinsamen Vertreter bezeich-
net haben, genigt ebenfalls die Zustellung an eine, namlich an die in
Regel 151 bestimmte Person. Haben mehrere Beteiligte einen gemein-
samen Vertreter, so genigt die Zustellung nur eines Schriftstiicks an den
gemeinsamen Vertreter.

2.6 Zustellungsmangel

Kann das EPA die formgerechte Zustellung eines Schriftsticks nicht
nachweisen oder ist das Schriftstiick unter Verletzung von Zustellungs-
vorschriften zugegangen, so gilt das Schriftstlick als an dem Tag zugestellt,
den das EPA als Tag des Zugangs nachweist. Kann das EPA den
tatsachlichen Tag der Zustellung nicht nachweisen, so wird beispielsweise
ein vom Empfanger selbst Ubersandtes Schreiben, in dem er das Ein-
gangsdatum angibt, als Nachweis anerkannt. Lasst ein Antwortschreiben
des Empfangers erkennen, dass er das Schriftstlick erhalten hat, ohne
dass er den Zustellungstag des Schriftstlicks erwahnt, so ist der Tag der
Ausfertigung des Antwortschreibens als Tag der Zustellung des Schrift-
sticks zu werten.

Regel 127

Regel 130

Regel 125 (4)
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Kapitel Il - Mindliche Verhandlung

1. Allgemeines

Unter "mundlicher Verhandlung" ist eine férmliche Verhandlung im Sinne
des Art. 116 zu verstehen. Es handelt sich hierbei also nicht um formlose
personliche Rucksprachen oder telefonische Kontakte, wie sie im Prifungs-
verfahren und im Beschrankungs- bzw. Widerrufsverfahren vorkommen
(siehe C-VII, 2). Im Hinblick auf Regel 81 (2) sind solche formlosen person-
lichen Ruicksprachen oder telefonischen Kontakte jedoch nicht im Ein-
spruchsverfahren mit mehreren Beteiligten zulassig, es sei denn, die
Rucksprache oder der telefonische Kontakt betrifft Angelegenheiten, die
nicht in die Belange der anderen Beteiligten eingreifen, z. B. bei Verfahren
zur Prifung der Zulassigkeit eines Einspruchs, soweit sich dieses lediglich
zwischen dem EPA und dem betreffenden Einsprechenden abspielt.

Die mundliche Verhandlung findet vor dem zustandigen Organ statt, z. B. in
der Eingangsstelle vor dem zustadndigen Formalsachbearbeiter und im
Prifungs- bzw. Einspruchsverfahren vor der ganzen Abteilung. Das Recht
auf eine miuindliche Verhandlung ist ein mafRgeblicher Aspekt des in
Art. 113 verankerten Anspruchs auf rechtliches Gehor.

2. Mindliche Verhandlung auf Antrag eines Beteiligten

Stellt im Laufe eines anhangigen Verfahrens ein Beteiligter einen Antrag
auf Durchfihrung einer mindlichen Verhandlung, so hat das zustandige
Organ diesem Antrag stattzugeben. Das EPA weist den betreffenden
Beteiligten nicht auf dieses Recht hin; es erwartet von ihm vielmehr, dass
er —wenn er bei dem zustandigen Organ nicht weiterkommt — eine mind-
liche Verhandlung beantragt (falls er dies wiinscht), bevor eine Entschei-
dung ergeht.

Nach Art. 116 (1) kénnen die Verfahrensbeteiligten jederzeit eine mind-
liche Verhandlung beantragen, solange noch keine Entscheidung ergangen
ist. Insbesondere muss einem Antrag auf mindliche Verhandlung bis zu
dem Zeitpunkt stattgegeben werden, zu dem der Beschluss Uber die
Erteilung oder die Beschrankung des Patents der internen Poststelle
Ubergeben wird (siehe T 556/95 und G 12/91).

Vor der Eingangsstelle findet eine mindliche Verhandlung auf Antrag des
Anmelders nur statt, wenn die Eingangsstelle dies flir sachdienlich erachtet
oder beabsichtigt, die europaische Patentanmeldung zurickzuweisen. Halt
die Eingangsstelle eine mundliche Verhandlung nicht fur erforderlich, so
muss sie dies dem Anmelder mitteilen (siehe J 16/02).

Das zustandige Organ bestimmt nach dem Gesichtspunkt der Zweck-
mafigkeit den Zeitpunkt der mundlichen Verhandlung, die jedoch nur
anzuberaumen ist, nachdem die zu entscheidenden Probleme ausreichend
klar sind (siehe E-Il, 5).

Bei einem bedingten Antrag auf mindliche Verhandlung, d. h. wenn der
betreffende Beteiligte zum Ausdruck gebracht hat, dass der Antrag auf

Art. 18 (2)
Art. 19 (2)
Art. 113

Art. 116 (1)

Art. 116 (2)
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Art. 116 (1)

mindliche Verhandlung nur hilfsweise fiir den Fall gestellt ist, dass seinem
Sachantrag nicht entsprochen wird, findet die mindliche Verhandlung nur
statt, wenn eine Entscheidung zu seinen Ungunsten in Betracht gezogen
wird.

Wurde hingegen ein unbedingter Antrag auf miindliche Verhandlung
gestellt und halt das Organ die Sache schon aufgrund des schriftlichen
Vorbringens fur entscheidungsreif und beabsichtigt es, eine Entscheidung
zu treffen (z. B. nach den Art. 97, 101 oder 105b), die voll dem Sachantrag
desjenigen bzw. derjenigen Beteiligten entspricht, der die miuindliche
Verhandlung beantragt hat bzw. die sie beantragt haben, so empfiehlt es
sich, dies dem oder den betreffenden Beteiligten mitzuteilen und
anzufragen, ob der Antrag bzw. die Antrdge auf muindliche Verhandlung
auch im Falle einer Entscheidung im Sinne ihrer Sachantrage weiterhin
aufrechterhalten werden. Wird der Antrag nicht ausdricklich
zurickgenommen, so muss die mundliche Verhandlung stattfinden.

Antragen auf Verlegung der mundlichen Verhandlung an einen anderen als
den in der Ladung angegebenen Dienstort des EPA kann nicht statt-
gegeben werden (siehe T 1012/03).

2.1 Antrag eines Einsprechenden auf miindliche Verhandlung, wenn
der Einspruch als unzulassig zu verwerfen ist oder als nicht eingelegt
gilt

Nach Art. 116 (1) kann eine mindliche Verhandlung nur von einem an
einem anhangigen Verfahren Beteiligten beantragt werden. Stellt die
Einspruchsabteilung in einer Einspruchsschrift Mangel nach Regel 77 (1)
fest, bleibt der Einsprechende dennoch Verfahrensbeteiligter, solange der
Einspruch nicht als unzulassig verworfen ist. Dies gilt auch, wenn aufgrund
von Mangeln festgestellt wird, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt
(siehe D-IV, 1.4.1).

3. Antrag auf erneute mundliche Verhandlung

Das EPA kann einen Antrag auf erneute mandliche Verhandlung vor dem-
selben Organ ablehnen, wenn die Parteien und der dem Verfahren zugrun-
de liegende Sachverhalt unverandert geblieben sind.

Eine mindliche Verhandlung, insbesondere im Einspruchsverfahren, findet
statt, um alle aufgeworfenen Fragen abschlielend erdrtern zu kdnnen; sie
endet in der Regel mit einer mundlich verkindeten Entscheidung. Die
Abteilung ist nach der Verkiindung an diese Entscheidung gebunden und
kann die Verhandlung nicht wiedererdffnen, um weitere Eingaben zu
ermdglichen oder neue Tatsachen zu berlicksichtigen (siehe die beiden
letzten Absatze von E-V, 2). Nur wenn die Abteilung in der mindlichen
Verhandlung keine Entscheidung verkiindet, sondern beschlossen hat, das
Verfahren schriftlich fortzusetzen, kénnen weitere Eingaben gepriift
werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Prifungs-
abteilung erklart, dass sie beabsichtigt, ein Patent auf der Grundlage der
wahrend der mundlichen Verhandlung eingereichten Unterlagen zu erteilen
(oder ein erteiltes Patent im Beschrankungsverfahren zu beschranken).
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So besteht z. B. im Prifungs-, Beschrankungs- oder Einspruchsverfahren
in der Regel kein Anlass zur erneuten mindlichen Verhandlung, wenn einer
der Beteiligten einen bereits im Laufe des Verfahrens vor oder wahrend der
ersten mindlichen Verhandlung vorgebrachten Sachverhalt nochmals unter
anderem Gesichtswinkel erortern will. Wird jedoch die miindliche Ver-
handlung nicht mit einer Entscheidung beendet und andert sich danach der
Gegenstand des Verfahrens, beispielsweise wenn nach der ersten mind-
lichen Verhandlung neue Beweismittel zum Verfahren zugelassen werden,
so muss in der Regel auf Antrag eine erneute mindliche Verhandlung
stattfinden (siehe T 194/96).

4. Miundliche Verhandlung von Amts wegen

Das zustandige Organ des EPA kann auch ohne Antrag eines Beteiligten
eine mindliche Verhandlung anberaumen, wenn es dies fiir sachdienlich
erachtet.

Eine mandliche Verhandlung wird in der Regel erst dann sachdienlich sein,
wenn gegebenenfalls nach dem Versuch der schriftichen Klarung noch
entscheidungswesentliche Fragen oder Zweifel offen bleiben, die rationeller
oder sicherer durch muindliche Erérterung mit dem oder den Beteiligten
geklart werden kdnnen, oder wenn eine Beweiserhebung im Rahmen einer
mundlichen Verhandlung erforderlich ist (siehe E-lll, 1.3 und 1.6.1). Das
zustandige Organ sollte dabei auch den Gesichtspunkt der Verfah-
rensékonomie im Auge behalten, da mindliche Verhandlungen sowohl fiir
das EPA als auch fiir den oder die Beteiligten mit Kosten verbunden sind.

5. Vorbereitung der miindlichen Verhandlung

Ziel einer mundlichen Verhandlung sollte es sein, mdglichst alle zur Ent-
scheidungsfindung noch anstehenden offenen Fragen zu klaren. Unter
Bertcksichtigung dieses Ziels ist die Verhandlung nach Prifung aller
eingereichten Schriftsatze sorgfaltig vorzubereiten und dementsprechend
der zweckmaRigste Zeitpunkt fur die Durchflhrung der mindlichen Ver-
handlung zu wahlen.

Bei der Vorbereitung einer mundlichen Verhandlung im Einspruchs-
verfahren sollte die Einspruchsabteilung sorgféaltig prifen, ob mit kompli-
zierten Rechtsfragen zu rechnen ist und es daher geboten erscheint, die
Abteilung durch einen rechtskundigen Prifer zu ergéanzen (Art. 19 (2)).

Soweit bestimmte entscheidungswesentliche Fragen amtsseitig flr
erdrterungsbeduirftig gehalten werden, wird es in vielen Fallen zweckmaRig
sein, den bzw. die Beteiligten vorher in einem Bescheid hierauf hinzu-
weisen und gegebenenfalls auch einen oder mehrere der Beteiligten zu
einer schriftlichen Stellungnahme anzuregen sowie gegebenenfalls zur
Vorlage von Beweismitteln aufzufordern. Die Beteiligten kdnnen zur
Stltzung ihres Vorbringens von sich aus Beweismittel vorlegen. Wenn
jedoch die Beweismittel in einer friheren Verfahrensstufe hatten einge-
reicht werden sollen, im Einspruchsverfahren z. B. gemaf D-1V, 1.2.2.1v)
und 5.4, hat das zustandige Organ zu entscheiden, ob die verspatet
vorgebrachten Beweismittel zugelassen werden sollen (siehe E-V, 2).
Etwaige Stellungnahmen sollten so rechtzeitig eingehen, dass sie den

Art. 116 (1)



Teil E — Kapitel 11-4

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2016

Regel 115 (1)
Art. 119

Regel 116 (1)

Ubrigen Beteiligten spatestens 1 Monat vor der mundlichen Verhandlung
zugehen. Dementsprechend ist auch die Frist zur Einreichung der Stellung-
nahme zu bemessen, insbesondere wenn die Aufforderung zur Stellung-
nahme erst mit der Ladung zur mindlichen Verhandlung ergeht.

5.1 Anberaumung miindlicher Verhandlungen in der Sachpriifung

Ist die Prufungsabteilung bei Beginn der Sachprifung der Auffassung, dass
nicht direkt ein Patent erteilt werden kann, so ist mindestens ein sachlicher
Bescheid im Sinne des Art. 94 (3) zu versenden, bevor die Abteilung die
Anberaumung einer muindlichen Verhandlung in Betracht ziehen kann
(siehe C-lIl, 4).

Dabei ist insbesondere zu beachten, dass weder die einem EESR beige-
fugte Stellungnahme zur Recherche, noch die Stellungnahme zu einer
erganzenden Recherche (ESOP), noch eine Stellungnahme oder ein
Bericht im PCT-Verfahren (WO-ISA, SISR, IPRP oder IPER) einen
Bescheid nach Art. 94 (3) darstellt, d. h. selbst wenn der Anmelder auf eine
solche Stellungnahme oder einen solchen Bericht reagiert hat, kann nicht
als erster Bescheid in der europaischen Sachprifung eine Ladung zur
mindlichen Verhandlung ergehen.

Auch die folgenden Mitteilungen/Antrage gelten nicht als sachlicher
Bescheid der Prifungsabteilung fir diese Zwecke: Aufforderung nach
Regel 62a oder Regel 63, Mitteilung nach Regel 137 (4), Antrag nach
Regel 53 (3), Antrag nach Art. 124 und Regel 141, Aufforderung nach
Regel 164 (2) a).

Wurde der Anmelder in der Prifungsphase nach Regel 53 (3) aufgefordert,
eine Ubersetzung der Prioritdt einzureichen (siehe A-lll, 6.8.2 und
F-VI, 3.4), ergeht so lange keine Ladung zur miindlichen Verhandlung, bis
entweder die Ubersetzung vorgelegt oder die Frist fir die Weiterbehand-
lung in Bezug auf die Frist nach Regel 53 (3) abgelaufen ist.

6. Ladung zur mundlichen Verhandlung

Zu einer mdndlichen Verhandlung missen alle Beteiligten ordnungsgemaf
im Wege der Zustellung geladen werden. In der Ladung sind der Gegen-
stand sowie der Tag und die Uhrzeit der mundlichen Verhandlung anzu-
geben.

Die Abteilung sollte einen einzigen Termin fur die mundliche Verhandlung
anberaumen, d. h. einen Tag oder in Sonderfallen mehrere aufeinander-
folgende Tage. Eine vorherige Absprache des Termins per Telefon oder
Fax erfolgt nicht.

Der Ladung wird ein Bescheid beigefligt, in dem auf erérterungsbedurftige
Fragen hingewiesen wird und der in der Regel die vorlaufige, unverbind-
liche Auffassung der Einspruchsabteilung enthalt. In der Ladung wird
gleichzeitig der Zeitpunkt bestimmt, bis zu dem Schriftsdtze oder Anderun-
gen, die den Erfordernissen des EPU geniigen, eingereicht werden kénnen
(siehe auch D-VI, 3.2).
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Nach Regel 115 (1) muss die Ladungsfrist mindestens zwei Monate betra-
gen, sofern die Beteiligten nicht mit einer kiirzeren Frist einverstanden sind.

Im Einklang mit den flr das schriftliche Verfahren geltenden Grundsatzen
(E-VII, 1.2) sollte bei der Festsetzung des Termins einer miindlichen
Verhandlung wie folgt vorgegangen werden, damit den Beteiligten fiir die
Erstellung und Einreichung von Schriftsatzen gentigend Zeit zur Verfigung
steht:

i) Sofern vorab die Zustimmung der Beteiligten eingeholt wurde, kann
jede beliebige Frist (auch unter zwei Monaten) gesetzt werden.

ii) In der Regel sollte die Ladung im Prufungsverfahren mindestens
vier Monate vor dem Termin der mundlichen Verhandlung und im
Einspruchsverfahren mindestens sechs Monate vor dem Termin der
mundlichen Verhandlung ergehen.

iii)  Zwischen zwei und vier Monate vor der mundlichen Verhandlung
kann die Ladung nur unter ganz bestimmten Umstanden ohne vor-
herige Zustimmung ergehen, weil die Beteiligten dann nur sehr wenig
Zeit haben, vor dem in der Ladung bestimmten Termin Schriftsatze
einzureichen (z. B. im Prifungsverfahren, wenn der Ladung ein
umfassender Meinungsaustausch zwischen dem beauftragten Prifer
und dem Anmelder vorausging, oder wenn die mindliche Verhand-
lung verlegt werden muss) (siehe auch E-Il, 7.2).

iv)  Gegebenenfalls kann eine langere Frist gesetzt werden, z. B. wenn
klar ist, dass die Frist nach MalRgabe des vorstehenden Buch-
stabens ii angesichts der besonderen Umstande des Einzelfalls nicht
eingehalten werden kann oder die Abteilung Schwierigkeiten hat,
einen geeigneten Raum zu finden.

In der Ladung ist darauf hinzuweisen, dass bei Nichterscheinen eines
ordnungsgemaly geladenen Beteiligten das Verfahren ohne diesen fort-
gesetzt werden kann.

Im Einspruchsverfahren sind auch im Rahmen vdllig verschiedener
Einspruchsgriinde beantragte mundliche Verhandlungen in der Regel in
einer einzigen Verhandlung abzuwickeln.

Liegen mehrere Einspriiche vor, so sollten die dazu beantragten mind-
lichen Verhandlungen auch dann in einer einzigen Verhandlung abge-
wickelt werden, wenn sich die Einspriiche auf unterschiedliche Griinde
stiitzen. Das heildt, alle Beteiligten sind zu der miindlichen Verhandlung zu
laden, und sie kénnen sich zu allen vorgebrachten Griinden aufiern.

7. Verlegung einer miindlichen Verhandlung
7.1 Antrag auf Verlegung einer miindlichen Verhandlung

Einem Antrag auf Verlegung einer mindlichen Verhandlung kann nur
stattgegeben werden, wenn der Beteiligte schwerwiegende Griinde vor-

Regel 115 (1)
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bringen kann, die die Festlegung eines neuen Termins rechtfertigen
(siehe T 1080/99, T 300/04, J4/03 und T 178/03). Der Antrag, einen
anderen Termin anzuberaumen, ist so bald wie mdéglich nach dem Ein-
treten dieser Griinde zu stellen; ihm ist eine hinreichend substanziierte
Begriindung beizufligen (siehe ABI. EPA 2009, 68; sieche auch T 178/03).

Schwerwiegende Grunde, aus denen die Verlegung einer mundlichen
Verhandlung beantragt werden kann, sind z. B.:

- Ladung desselben Beteiligten zu einer mindlichen Verhandlung in
einem anderen Verfahren vor dem EPA oder einem nationalen
Gericht, die vor der Ladung in dem betreffenden Verfahren zugestellt
wurde,

— wenn die andere mindliche Verhandlung am selben Tag oder
— am vorhergehenden oder nachfolgenden Tag oder

- an einem geografisch entfernt liegenden Ort zwei Tage davor
oder danach stattfindet,

- eine schwere Erkrankung,
- Todesfall in der Familie,

- EheschlieBung einer Person, auf deren Anwesenheit es in der
muandlichen Verhandlung ankommt,

- Wehrdienst oder sonstige zwingend vorgeschriebene Wahrnehmung
staatsbirgerlicher Pflichten,

— Geschéftsreisen, die vor Zustellung der Ladung zur muandlichen
Verhandlung bereits fest gebucht waren,

— Urlaub, der vor Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung
bereits fest gebucht war. Bei geplantem, aber noch nicht gebuchtem
Urlaub hat der Vertreter die Umstédnde (z. B. Schulferien) anzu-
fuhren, die keine Verlegung des Urlaubs gestatten.

Erflllen die von einem Beteiligten angegebenen Griinde, aus denen eine
mundliche Verhandlung verlegt werden soll, die oben angefuhrten Voraus-
setzungen nicht, so teilt die Abteilung den Beteiligten mit, dass die mind-
liche Verhandlung zu dem in der Ladung angegebenen Termin stattfindet.

Die Grinde, die fir eine Verlegung geltend gemacht werden kdénnen,
gelten nur fur diejenigen Beteiligten, deren Anwesenheit in der miindlichen
Verhandlung unerlasslich ist, z. B. flr den Vertreter oder einen Zeugen.

Wurden wahrend des Verfahrens von mehreren Vertretern eines Unter-
nehmens oder einer Kanzlei sachlich relevante Schriftsatze eingereicht, so
ist zu begriinden, warum keiner dieser Vertreter den Fall in der mindlichen
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Verhandlung vortragen kann, warum also die Teilnahme des verhinderten
Vertreters unerlasslich ist bzw. die anderen Vertreter ebenfalls verhindert
sind.

Im Einspruchsverfahren, vor allem bei mehr als einem Einsprechenden,
kann ein strengerer Ansatz verfolgt werden, damit Termine nicht mehrfach
verschoben werden (siehe T 1102/03).

Nicht akzeptabel sind in der Regel beispielsweise folgende Grinde:

- Ladung zu einer mundlichen Verhandlung vor dem EPA oder einem
nationalen Gericht, die nach der Ladung in dem betreffenden
Verfahren zugestellt wurde,

- UbermaRige Arbeitsbelastung.

Da Montag und Freitag normale Arbeitstage sind, werden mindliche
Verhandlungen im Hinblick auf eine effiziente Nutzung der verfligbaren
Sitzungssale auch fir diese Tage angesetzt. Dass der Vertreter und/oder
die Verfahrensbeteiligten am Wochenende reisen muissen, ist kein aus-
reichender Grund fir eine Terminverlegung der muindlichen Verhandlung.
Falls die Umstande dies erlauben, wird sich die erste Instanz jedoch um
Flexibilitat bemihen, wenn ein Verfahrensbeteiligter eine Verschiebung der
Anfangszeit beantragt, um am selben Tag anreisen zu kénnen.

7.2 Verlegung einer miindlichen Verhandlung auf Veranlassung der
Abteilung

In Ausnahmefallen kann die mindliche Verhandlung aus ahnlichen wie den
oben genannten Griinden auf Veranlassung der Abteilung verlegt werden.
Die Verhandlung sollte allerdings nur verlegt werden, wenn kein geeigneter
Ersatz gefunden werden kann.

7.3 Verlegung einer miundlichen Verhandlung — Ladungsfrist

Die in Regel 115 (1) festgelegte Ladungsfrist von zwei Monaten gilt auch im
Fall einer Verlegung, sofern die Beteiligten nicht mit einer kirzeren Frist
einverstanden sind (siehe auch E-II, 6 iii) und E-Il, 8.11.1).

8. Durchfiuihrung der mundlichen Verhandlung

8.1 Offentlichkeit des Verfahrens
Die mandliche Verhandlung vor der Eingangsstelle, den Prifungsabteilun-
gen und der Rechtsabteilung ist nicht offentlich.

Die mindliche Verhandlung, einschlieBlich der Verkiindung der Entschei-
dung (siehe E-Il, 9), ist vor der Einspruchsabteilung 6ffentlich, sofern die
Einspruchsabteilung nicht in Fallen anderweitig entscheidet, in denen
insbesondere fiir eine am Verfahren beteiligte Partei die Offentlichkeit des
Verfahrens schwerwiegende und ungerechtfertigte Nachteile zur Folge
haben kénnte. Dies kdnnte z. B. der Fall sein, wenn einer der Beteiligten
zur Stitzung seines Vorbringens Angaben Uber Verkaufszahlen oder
andere innerbetriebliche Geheimnisse vortragen will. Der Ausschluss der

Art. 116 (3)

Art. 116 (4)
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Offentlichkeit wird in der Regel auf den Vortrag dieser Geheimnisse zu
beschranken sein.

8.2 Leitung der miindlichen Verhandlung

Vor der Eingangsstelle wird die mindliche Verhandlung vom Formalsach-
bearbeiter, vor der Prifungs- bzw. Einspruchsabteilung vom Vorsitzenden
der betreffenden Abteilung geleitet.

Die Verhandlungsleitung umfasst neben der Aufrechterhaltung der
Ordnung die formliche und sachliche Leitung der Verhandlung.

Der Leiter der Verhandlung hat insbesondere darauf hinzuwirken, dass alle
fur die zu treffende Entscheidung wesentlichen, vorher erforderlichenfalls
listenmalig zusammenzustellenden Punkte, die noch strittig oder unklar
sind, erortert werden und dass dem oder den Beteiligten Gelegenheit
gegeben wird, zu diesen Stellung zu nehmen.

Andererseits sollte die mindliche Verhandlung so straff geleitet werden,
dass der Vortrag des oder der Beteiligten und die Diskussion nicht unndtig
in die Lange gezogen werden und nicht auf Punkte abschweifen, die flr die
Entscheidungsfindung ohne Bedeutung sind. Wiederholungen sollten
mdglichst unterbunden werden. Insbesondere braucht der Inhalt der dem
zustandigen Organ und dem oder den Beteiligten rechtzeitig zuge-
gangenen, bereits Gegenstand des Verfahrens bildenden Schriftsatze nicht
lang und breit verlesen zu werden; es genligt gegebenenfalls eine
Bezugnahme auf diese Schriftsatze.

8.2.1 Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geraten in
miindlichen Verhandlungen im Ex-parte- oder Inter-partes-Verfahren
Die Benutzung von Laptops und anderen elektronischen Geraten in miind-
lichen Verhandlungen wird in der Regel gestattet, sofern die Beteiligten
sich dadurch nicht gestdrt fihlen und die Gerate nicht fir Tonaufzeich-
nungen verwendet werden (siehe Mitteilung der Vizeprasidenten General-
direktionen 2 und 3 vom 25. Februar 1986, veroffentlicht im ABI. EPA
1986, 63).

Die Abteilung sollte die Verwendung eines elektronischen Gerats nur bei
aullergewOhnlichen Umstanden nicht gestatten, beispielsweise wenn die
Verwendung des Gerats die mundliche Verhandlung stért und die Stérung
auch nach entsprechender Aufforderung der Abteilung nicht behoben wird.
Es sollte beriicksichtigt werden, dass sich Vertreter Ublicherweise fir die
Darlegung ihres Falls auf elektronisch gespeicherte Dokumente verlassen
und in Schwierigkeiten geraten kénnen, wenn die Abteilung die Benutzung
von Laptops untersagt.
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8.3 Eroffnung der miindlichen Verhandlung, Nichterscheinen eines
Beteiligten

8.3.1 Uberpriifung der Identitit und der Bevollméchtigung der
Teilnehmer einer miindlichen Verhandlung

Zugelassene Vertreter missen nur noch in Ausnahmefallen eine Vollmacht
einreichen (siehe Beschluss der Prasidentin des EPA, Sonderausgabe
Nr. 3, ABI. EPA 2007, L.1).

Vollmachten brauchen nur dann Uberprift zu werden, wenn einer der
Beteiligten durch eine Person vertreten wird, deren Bevollmachtigung nicht
aus der Akte hervorgeht. Stellt sich heraus, dass diese Person entweder

a) ein zugelassener Vertreter ist, der in Untervollmacht handelt,

b) ein zugelassener Vertreter ist, der derselben Sozietat angehort wie
der bisher in der Sache in Erscheinung getretene Vertreter, oder

c) eine naturliche Person (z. B. ein Direktor) ist, die in dem Land, in
dem sich der Geschaftssitz des Beteiligten befindet, von Rechts
wegen bevollmachtigt ist, im Namen dieses Beteiligten zu handeln,

dann ist keine weitere Uberpriifung erforderlich.
Ist diese Person jedoch

a) ein zugelassener Vertreter, der weder Untervollmacht hat noch zur
selben Sozietdt gehoért und in der mindlichen Verhandlung zum
ersten Mal erscheint, oder

b) ein Rechtsanwalt oder Angestellter eines Beteiligten, der kein zuge-
lassener Vertreter ist,

dann sollte wie folgt vorgegangen werden:

Im Fall a) Uberpruft die Abteilung die Akte, um festzustellen, ob die
Vollmacht des bisherigen Vertreters erloschen ist. Ein Vertreterwechsel
oder die Aufhebung der Vollmacht eines bisherigen Vertreters kann elektro-
nisch Uber den MyFiles-Dienst mitgeteilt worden sein (siehe
ABI. EPA 2012, 352). Ist die Vollmacht des bisherigen Vertreters erloschen,
braucht der Sache nicht weiter nachgegangen zu werden. Andernfalls wird
der betreffende Vertreter aufgefordert, einen Hinweis auf eine registrierte
allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvollmacht einzureichen.

Im Fall b) fordert die Abteilung die betreffende Person auf, einen Hinweis
auf eine registrierte allgemeine Vollmacht vorzulegen oder eine Einzelvoll-
macht einzureichen.

Bei Fehlen einer Vollmacht wird die betreffende Person aufgefordert, diese
umgehend vorzulegen. Kann die Person die Vollmacht nicht sofort bei-
bringen, wird eine Frist von zwei Monaten fiir die Beibringung eingeraumt.
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Regel 115 (2)

Das Fehlen der Vollmacht und die Festsetzung einer Frist fir deren
Einreichung missen in der Niederschrift vermerkt werden. Die Verhandlung
wird normal fortgesetzt, allerdings kann am Ende der Verhandlung keine
Entscheidung verkiindet werden. In diesen Fallen muss die Entscheidung
schriftlich ergehen, sobald die fehlende Vollmacht nachgereicht worden ist.
Am Ende der Verhandlung sollte die Partei oder Person an das Einreichen
der Vollmacht erinnert werden.

Der Leiter der mindlichen Verhandlung lasst vor ihnrem Beginn gegebenen-
falls die Personalien der Teilnehmer und deren Volimachten prufen. Die
Beteiligten und ihre Vertreter haben sich auszuweisen, soweit sie nicht dem
Leiter der Verhandlung bzw. einem Mitglied der Prufungs- oder Einspruchs-
abteilung persdnlich bekannt sind.

8.3.2 Eroffnung der miindlichen Verhandlung

Nach der Erdffnung der mundlichen Verhandlung macht der Leiter der
Verhandlung die anwesenden Beteiligten miteinander bekannt. Er 1asst die
Personalien der Teilnehmer aufnehmen und stellt fest, in welcher
Eigenschaft sie erschienen sind. Diese Vorgange bzw. Ergebnisse sind in
die Niederschrift (siehe E-Il, 10) aufzunehmen.

8.3.3 Verspaitetes Eintreffen oder Nichterscheinen einer geladenen
Partei oder Person

8.3.3.1 Allgemeines

War ein nicht erschienener Beteiligter nicht ordnungsgemal geladen, so
wird dies in der Niederschrift vermerkt, und die mindliche Verhandlung
wird geschlossen. Danach muss eine erneute mundliche Verhandlung
anberaumt werden.

Ist ein ordnungsgemaf geladener Beteiligter zur mindlichen Verhandlung
nicht erschienen, so kann die mindliche Verhandlung ohne ihn durchge-
fuhrt werden, da er durch sein Nichterscheinen nicht das Ergehen einer
Entscheidung verzoégern kénnen sollte. Das gilt auch, wenn der Antrag auf
mundliche Verhandlung ausdrucklich zurickgenommen wird oder ein
Beteiligter mitteilt, dass er nicht erscheinen wird (was in der Regel mit einer
Ricknahme des Antrags gleichgesetzt wird) (siehe T 3/90, T 696/02 und
T 1027/03).

BeschlieRt die Abteilung, die mundliche Verhandlung durchzufuhren, so
bedeutet das, dass noch Einwande bestehen und diese in der miindlichen
Verhandlung erortert werden mussen. Der Anmelder und/oder Patent-
inhaber kann also damit rechnen, dass Probleme beziglich der Antrage,
die in Erwiderung auf die Ladung zur mindlichen Verhandlung eingereicht
wurden, in der mindlichen Verhandlung behandelt werden.

Bleibt der Anmelder und/oder Patentinhaber der mindlichen Verhandlung
fern, so entscheidet er sich daflir, die Méglichkeit, in der mindlichen Ver-
handlung zu den erhobenen Einwanden Stellung zu nehmen, nicht zu
nutzen und sich ausschlieBlich auf die schriftlich vorgebrachten Argumente
zu stitzen. Die Entscheidung kann in seiner Abwesenheit verkindet
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werden. Es gilt der Verfahrensgrundsatz, dass der Verfahrensbeteiligte
nicht von der Entscheidung lberrascht werden darf.

Es ist zu beachten, dass ein Beteiligter, der noch vor Ende der Ver-
handlung erscheint, das Recht hat, gehért zu werden.

Falls ein Beteiligter erst erscheint, nachdem die Verhandlung bereits
geschlossen ist, liegt es im Ermessen der Abteilung, ob sie die Verhand-
lung nochmals eréffnet. Fir eine Wiedereréffnung der Verhandlung missen
jedoch zwei Voraussetzungen erfillt sein:

a) Die Abteilung hat weder eine Entscheidung geman Art. 97 (1) oder
(2) oder geman Art. 101 (2) noch eine Zwischenentscheidung gemaf
Art. 106 (2) zur Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Form
nach Art. 101 (3) (siehe auch D-VI, 7.2.2) noch eine Entscheidung
Uber die Zurickweisung des Beschrankungsantrags nach
Regel 95 (4) verkiindet.

b) Alle Beteiligten missen der Wiedereroffnung zustimmen.

Liegt aber ein gewahrbarer Antrag auf Verlegung der mindlichen Ver-
handlung vor (siehe E-Il, 7), so sollte die mindliche Verhandlung abgesetzt
und zu einem neuen Termin geladen werden. Wurde der Antrag durch
leichtfertiges Verhalten des Betreffenden verspatet gestellt, so kann die
Verhandlung je nach Lage des Falls ebenfalls verlegt werden. Im Ein-
spruchsverfahren kann in dem zuletzt genannten Fall eine Kosten-
entscheidung zu treffen sein (siehe D-IX, 1.4).

8.3.3.2 Vorgehen im Einspruchsverfahren

Werden in einer mehrseitigen mundlichen Verhandlung, der ein Beteiligter
trotz ordnungsgemafer Ladung ferngeblieben ist, neue Tatsachen oder
Beweismittel vorgebracht, so ist zunachst zu prifen, ob dieses Vorbringen
unberucksichtigt bleiben kann (Art. 114 (2); siehe auch E-Il, 8.6 und
E-V, 2).

Werden neue Tatsachen berucksichtigt, so darf gema® G 4/92 eine am
Ende der mindlichen Verhandlung ergehende Entscheidung zuungunsten
des abwesenden Beteiligten nicht auf diese Tatsachen gestutzt werden.
Ferner kdnnen neue Beweismittel nur dann zuungunsten des abwesenden
Beteiligten berlcksichtigt werden, wenn sie vorher angekindigt waren und
lediglich die friheren Behauptungen des Beteiligten bestatigen, der sich auf
sie beruft. Neue Argumente konnen allerdings jederzeit aufgegriffen
werden, sofern sie an den Griinden, auf die die Entscheidung gestutzt ist,
nichts andern.

Damit schloss die Grolte Beschwerdekammer in G 4/92 die Mdglichkeit
aus, wahrend der mdundlichen Verhandlung eine Entscheidung zuun-
gunsten des abwesenden Beteiligten auf der Grundlage eines Uber-
raschenden Verfahrensverlaufs in der mindlichen Verhandlung zu treffen,
der den rechtlichen und faktischen Rahmen des Falls in unvorhersehbarer
Weise verandert (siehe T 414/94).

Art. 104 (1)
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Einen abwesenden Beteiligten kann es nicht Uberraschen, wenn die
Gegenseite wahrend der miindlichen Verhandlung versucht, vor der
Verhandlung erhobene Einwande auszuraumen. Insbesondere gilt es nicht
als "neue Tatsache", wenn wahrend der mundlichen Verhandlung ein
starker beschrankter und/oder formal gednderter Anspruchssatz mit der
Absicht eingereicht wird, die Einwande des Einsprechenden auszuraumen
(siehe T 133/92 und T 202/92). Es kommt auch nicht Uberraschend, wenn
geanderte Anspriche auf ihre formelle Zulassigkeit und die Einhaltung des
Art. 123 (2) und (3) gepruft werden (siehe T 341/92).

Wird in Abwesenheit eines Einsprechenden wahrend der mindlichen
Verhandlung erstmals ein neuer Stand der Technik vorgelegt, der der
Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents entgegenstehen kdnnte, so
kann dieser neue Stand der Technik trotz der Abwesenheit des Einspre-
chenden berlcksichtigt werden, da er 2zu seinen Gunsten ist
(siehe T 1049/93).

8.3.3.3 Vorgehen im Prufungsverfahren

Die mindliche Verhandlung bietet dem Anmelder Gelegenheit, seine
Rechte nach Artikel 113 (1) auszuliben. Reicht ein Anmelder im Prifungs-
verfahren vor der mindlichen Verhandlung geanderte Anspriiche ein und
erscheint dann nicht zur Verhandlung, kann er mit einer Entscheidung auf
der Grundlage von Einwanden rechnen, die mdglicherweise in seiner
Abwesenheit gegen diese Anspriiche erhoben werden. Es kann eine Ent-
scheidung getroffen werden, die sich auf zu einem friiheren Verfahrens-
zeitpunkt vorgebrachte Tatsachen und Argumente und/oder auf zu
erwartende neue Argumente stlitzt (siehe ABI. EPA 2008, 471).

Im Prifungsverfahren sollte die Ladung zur mindlichen Verhandlung alle
Einwande umfassen, die vermutlich in der miindlichen Verhandlung erortert
werden, und einen Hinweis enthalten, dass geanderte Anspriche, die in
Erwiderung auf die Mitteilung eingereicht werden, in der mindlichen
Verhandlung auf ihre Vereinbarkeit mit dem EPU geprift werden missen.
Dadurch wird sichergestellt, dass der Anspruch des Anmelders auf
rechtliches Gehdr (Art. 113 (1)) gewahrt ist und das Verfahren nicht unnétig
verzogert wird, wenn ein Anmelder nicht zur mundlichen Verhandlung
erscheint.

8.4 Einleitung der Verhandlung zur Sache

Soweit es erforderlich erscheint, legt der Leiter der Verhandlung die Ver-
fahrenslage dar und hebt die nach dem Inhalt der Akten wesentlichen
strittigen Fragen hervor. Im Prufungs- bzw. Einspruchsverfahren kann dies
auch das beauftragte Mitglied tun.

8.5 Vortrag der Beteiligten

Nach vorstehender Einleitung wird dem oder den Beteiligten das Wort
erteilt, um die Sache vorzutragen und Antrage zu stellen und zu be-
grinden. In der Regel sollte jedem Beteiligten nur einmal Gelegenheit zu
einem umfassenden Vortrag gegeben werden.
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Im Einspruchsverfahren tragen im Allgemeinen zunachst die Einsprechen-
den vor; im Anschluss daran erhalt der Patentinhaber das Wort. Bei
mehreren Einsprechenden kann es zweckmalig sein, dem Patentinhaber
mehrmals, namlich jeweils unmittelbar nach dem Vortrag eines jeden
Einsprechenden, das Wort zu erteilen. Den Einsprechenden und dem
Patentinhaber ist jeweils Gelegenheit zur abschlieRenden Erwiderung zu
geben.

Der Vortrag des oder der Beteiligten kann zwar schriftlich vorbereitet, sollte
jedoch maoglichst in freier Rede gehalten werden. Abschnitte von bereits im
Verfahren befindlichen Schriftsticken, auf die Bezug genommen wird,
sollten nur insoweit vorgelesen werden, als es auf ihren genauen Wortlaut
ankommt.

Ausflhrungen einer Person, die nicht gemaly Art. 133 und 134 zur
Vertretung von Verfahrensbeteiligten vor dem EPA zugelassen ist, kdnnen
in einer mundlichen Verhandlung zugelassen werden, wenn diese Person
einen zugelassenen Vertreter des Beteiligten begleitet. Ein Rechtsanspruch
auf solche Ausfiihrungen besteht allerdings nicht; sie dirfen nur mit
Zustimmung der Prifungs- bzw. Einspruchsabteilung und nach ihrem
Ermessen gemacht werden. Im Einspruchsverfahren hat die Abteilung bei
der Auslibung ihres Ermessens zu berticksichtigen, ob (siehe G 4/95)

i) der Beteiligte, in dessen Namen die Person sprechen soll, dies
beantragt hat,

i) der antragstellende Beteiligte den Namen der Person, den Gegen-
stand der Ausflihrungen und die Qualifikation der Person, liber diese
Frage zu sprechen, angegeben hat,

iii)  der Antrag rechtzeitig vor der mundlichen Verhandlung gestellt
worden ist,

iv)  bei verspateter Antragstellung entweder aullergewdhnliche Um-
stdnde vorliegen, die die Zulassung der Ausflihrungen rechtfertigen,
oder alle anderen Beteiligten damit einverstanden sind, dass
Ausfuhrungen gemacht werden, und ob

V) die Ausfuhrungen unter der standigen Verantwortung und Aufsicht
des zugelassenen Vertreters gemacht werden.

Ist keine der unter iv) genannten Alternativbedingungen erfullt, so sollte ein
verspatet gestellter Antrag zurlickgewiesen werden. MalRgebend dafir, ob
ein Antrag verspatet gestellt worden ist, ist die in der Ladung nach
Regel 116 gesetzte Frist.

Wird ein Beteiligter nicht von einem zugelassenen Vertreter, sondern von
einem bevollméachtigten Angestellten vertreten, so gelten dieselben Uber-
legungen flr eine Person, die den bevollmachtigten Angestellten begleitet.
Da hier keine anderen Beteiligten betroffen sind, kann die Prifungs-
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abteilung grof3zligiger vorgehen, als dies im Einspruchsverfahren der Fall
ist.

Beteiligte gelten nicht als Begleitpersonen im Sinne von G 4/95 (siehe
T 621/98). Aufgrund ihres Status als Verfahrensbeteiligte sind sie zu
Ausfihrungen in mindlichen Verhandlungen berechtigt.

Falls Unterlagen in einer midndlichen Verhandlung eingereicht werden,
obliegt es der Einspruchsabteilung, dafiir zu sorgen, dass die Erforder-
nisse, wie z. B. die maschinengeschriecbene Form der Unterlagen, das
Vorhandensein der Unterschrift und die Aufnahme in die Akte mit Ein-
gangsdatum, erfullt sind (T 733/99). Siehe auch E-II, 8.7.

8.5.1 Einsatz computergenerierter Diavorfiuhrungen in miindlichen
Verhandlungen

In mundlichen Verhandlungen besteht kein Rechtsanspruch auf den
Einsatz computergenerierter Diavorfihrungen; dieser bedarf der Zustim-
mung der Prifungs- oder Einspruchsabteilung und liegt in deren Ermessen
(siehe T 1556/06).

Eine computergenerierte Diavorfliihrung sollte die effiziente Durchflihrung
einer mindlichen Verhandlung nicht beeintrachtigen (z. B. aufgrund von
Unterbrechungen durch die technische Vorbereitung der Prasentation).
Ahnliches gilt fiir andere visuelle Hilfsmittel (z. B. Flip-Charts, Bilder).

Des Weiteren ist in Bezug auf computergenerierte Diavorfihrungen zu
beachten, dass Antrage auf Bereitstellung von Geraten, z. B. Projektoren
fur computergenerierte Diavorfiihrungen, abzulehnen sind. Leinwande
sollten jedoch in den meisten Sitzungsraumen vorhanden sein.

8.5.1.1 Einspruchsverfahren (Inter-partes-Verfahren)
Grundvoraussetzung ist, dass Kopien der prasentierten Unterlagen
rechtzeitig vor der mundlichen Verhandlung zur Verfugung gestellt werden,
d. h. Regel 116 ist anzuwenden. Die Kopien werden wie andere Schrift-
satze behandelt.

Die Einspruchsabteilung sollte nach Anhérung der Beteiligten und nach
Abwagung, ob sich die Zulassung oder Ablehnung der Vorfuhrung negativ
auf einen der Beteiligten auswirken kdnnte, entscheiden, ob die
computergenerierte Diavorfiihrung die Verhandlung erleichtern wirde.

Es sollte abgewogen werden zwischen dem Interesse des Vorfuhrers, der
fir seine Sache in der zweckdienlichsten Weise eintreten will, und dem
Erfordernis der Gegenpartei, das Vorbringen vollstandig zu verstehen und
eine echte Mdglichkeit der Erwiderung zu haben.

Computergenerierte Diavorfiihrungen sollten in miindlichen Verhandlungen
dann zugelassen werden, wenn es ohne dieses visuelle Hilfsmittel viel
schwieriger ware, das Vorbringen des Beteiligten zu verstehen. So kénnte
die Einspruchsabteilung der Auffassung sein, dass beispielsweise Dias
Uber
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a) die Struktur oder die Funktionsweise eines komplexen Produkts,
b) komplizierte Reaktionsmuster,

c) komplexe Formeln oder

d) den Betrieb eines komplexen Gerats

die Diskussion erleichtern konnten.

Werden nicht rechtzeitig Kopien der prasentierten Unterlagen eingereicht
oder enthalten die Dias neue Gegenstande, so kann die Vorfihrung nach
Art. 114 (2) und Regel 116 auler Acht gelassen werden. In diesem Fall
wendet die Einspruchsabteilung dieselben Zulassigkeitskriterien an wie fur
andere  verspatet vorgebrachte  Tatsachen oder Beweismittel
(siehe E-lI, 8.6).

8.5.1.2 Prufungsverfahren (Ex-parte-Verfahren)

Da keine andere Verfahrenspartei betroffen ist, koénnen Prifungs-
abteilungen einen liberaleren Malfistab anlegen als Einspruchsabteilungen.
Daher sollten Prifungsabteilungen die Zulassung computergenerierter
Diavorfuhrungen auch dann in Betracht ziehen, wenn die Prasentation nicht
vor der mundlichen Verhandlung tGbermittelt wurde, sofern

a) die Prifungsabteilung sich in der Lage sieht, sich mit diesen
verspatet vorgebrachten Unterlagen zu befassen, ohne das Ver-
fahren UberméaRig zu verldngern. Hierbei gelten dieselben Uber-
legungen wie flr andere verspatet vorgebrachte Tatsachen und
Beweismittel (siehe E-Il, 8.6),

b) der Raum, in dem die mundliche Verhandlung stattfindet, Uber eine
geeignete Grundausstattung verfugt (z. B. eine Leinwand),

c) das Vorbringen zur Klarung der strittigen Fragen beitragt.

8.6 Verspatet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel oder
Anderungen

Zu verspatet vorgebrachten Tatsachen oder Beweismitteln und in einem
fortgeschrittenen Stadium vorgebrachten Argumenten im Allgemeinen
siehe E-V, 2. Zu nicht innerhalb der Einspruchsfrist vorgelegten Tatsachen
oder Beweismitteln siehe D-1V, 1.2.2.1 v).

Regel 116 (1) ist eine Ausgestaltung von Art. 114 (2), die der Weiterent-
wicklung der Rechtsprechung zu nicht rechtzeitig vorgebrachten Tatsachen
oder Beweismitteln Rechnung tragt. Sie besagt, dass es im Ermessen der
Prifungs- oder Einspruchsabteilung liegt, neue Tatsachen oder Beweismit-
tel deswegen nicht zu berlicksichtigen, weil sie nicht vor dem in der Ladung
nach Regel 116 angegebenen Zeitpunkt vorgebracht wurden, soweit sie
nicht wegen einer Anderung des dem Verfahren zugrunde liegenden
Sachverhalts zuzulassen sind.

Regel 116 (1)
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Regel 116 (2)

Regel 116 (1) und (2)

Solche Anderungen liegen beispielsweise vor,

- wenn der Patentinhaber auf die in dem der Ladung beigefligten
Bescheid angesprochenen Punkte hin rechtzeitig Anderungen
einreicht, die zur Folge haben, dass ein neues Dokument bedeutsam
wird; in diesem Fall sollte dem Einsprechenden die Vorlage des
Dokuments gestattet werden, und er muss die Moglichkeit erhalten,
sich zu den Anderungen zu duRern (Art. 113 (1)). Fir die Zwecke der
Zulassigkeit sollte die Relevanz eines Dokuments normalerweise in
Relation zu den Ansprichen beurteilt werden, denen es entgegen-
gehalten wird. Dokumente, die flr einen urspriinglichen Anspruchs-
satz nur begrenzt relevant sind, kénnen infolge von Anderungen an
diesen Ansprichen an Relevanz gewinnen (T 366/11).

- wenn in der mindlichen Verhandlung ein neuer Einspruchsgrund
vorgebracht wird: In diesem Fall ist dem Einsprechenden immer
rechtliches Gehdr zu gewahren, auch wenn das Vorbringen auf einen
verspatet geltend gemachten Einspruchsgrund sowie hierauf Bezug
nehmende neue Argumente und Beweismittel gerichtet ist
(siehe T 117/02).

Regel 116 (2) legt dem Anmelder oder Patentinhaber bei der Einreichung
neuer Unterlagen, die den Erfordernissen des EPU geniigen (d. h. neuer
Anderungen der Beschreibung, der Anspriiche und der Zeichnungen),
dieselbe Verpflichtung auf wie Regel 116 (1) den Beteiligten beim Vorbrin-
gen neuer Tatsachen und Beweismittel. Hier liegt es auch im Ermessen der
Einspruchsabteilung, Anderungen nicht zu beriicksichtigen, weil sie zu spét
vor der mundlichen Verhandlung eingereicht worden sind. Reicht der
Einsprechende allerdings vor dem angegebenen Zeitpunkt relevante neue
Unterlagen ein, so muss der Patentinhaber die Mdglichkeit erhalten, sich
hierzu zu duern und Anderungen einzureichen (Art. 113 (1)).

Analog hierzu ist dem Patentinhaber immer die Mdglichkeit zu geben,
Anderungen einzureichen, die geeignet sind, Einwande auszurdumen, die
die Abteilung abweichend von einem friiher zugestellten Bescheid geltend
macht (siehe T 273/04).

Bei der Austibung dieses Ermessens muss die Einspruchsabteilung zu-
nachst prifen, ob die verspatet vorgebrachten Tatsachen oder Beweis-
mittel relevant sind (siehe E-V, 2) bzw. ob die verspatet eingereichten
Anderungen zuldssig sind, und zwar prima facie. Sind diese Tatsachen
oder Beweismittel nicht relevant bzw. sind diese Anderungen eindeutig
nicht zulassig, so werden sie nicht zugelassen. Vor der Zulassung dieser
Eingaben prift die Einspruchsabteilung als Nachstes die Verfahrens-
okonomie, einen etwaigen Verfahrensmissbrauch (z. B. ob einer der
Beteiligten offensichtlich das Verfahren verschleppt) und die Frage, ob es
den Beteiligten zugemutet werden kann, sich in der zur Verfligung
stehenden Zeit mit den neuen Tatsachen oder Beweismitteln oder den
vorgeschlagenen Anderungen vertraut zu machen.
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Zur Verfahrens6konomie: Wenn die verspatet vorgebrachten Tatsachen
oder Beweismittel als solche relevant sind, aber eine langere Vertagung
der Verhandlung verursachen wirden, kann die Einspruchsabteilung ent-
scheiden, sie im Verfahren nicht zuzulassen. Beispielsweise ware denkbar,
dass der Zeuge im Ausland lebt und erst noch ermittelt werden muss oder
dass noch langwierige Tests erforderlich sind. Die Einspruchsabteilung
kann allerdings auch die Verhandlung verschieben, wobei sie unter
Umstanden die Kostenverteilung (Art. 104) im Einspruchsverfahren zu
prufen hat.

Ein Verfahrensmissbrauch liegt beispielsweise vor, wenn:

- der Patentinhaber kurzfristig eine Vielzahl von Hilfsantragen stellt,
die nicht durch den Verhandlungsverlauf bedingt sind.

- der Einsprechende eine o6ffentliche Vorbenutzung durch ihn selbst
ohne Angabe triftiger Griinde fur die Verzdgerung verspatet geltend
macht (siehe T 534/89).

- der Anmelder bzw. der Patentinhaber eine grof3e Zahl von Antragen
oder unvollstandige Varianten von Antragen vorlegt und die Ein-
spruchsabteilung auffordert, einen davon auszuwahlen, sodass die
Verantwortung, den Inhalt der Anmeldung bzw. des Patents fest-
zulegen, auf die Einspruchsabteilung abgewalzt wird. Jeder Ver-
fahrensbeteiligte ist verpflichtet, seine Sache selbst vorzubringen und
seine eigenen Antrage zu formulieren (siehe T 446/00).

Im Einspruchsverfahren sind hierzu die Beteiligten zu hoéren. Bejaht die
Einspruchsabteilung die Einfilhrung neuer Tatsachen oder Beweismittel
und hatten die Ubrigen Beteiligten keine ausreichende Zeit zu deren
Studium, sollte sie diesen Beteiligten bei leicht erfassbarem Sachverhalt
Gelegenheit zur Einarbeitung, eventuell durch kurze Unterbrechung der
mundlichen Verhandlung, geben. Ist dies nicht zumutbar, so muss den
Ubrigen Beteiligten auf deren Antrag im weiteren Verfahren nach der mind-
lichen Verhandlung, gegebenenfalls in einer weiteren muindlichen Ver-
handlung, ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.
Nach Moglichkeit sollte die mundliche Verhandlung jedoch nicht vertagt
werden. Soweit mdglich, sollten Rechtskommentare, Entscheidungen, z. B.
einer Beschwerdekammer, und Berichte Uber Gerichtsentscheidungen, die
in der mundlichen Verhandlung geltend gemacht werden sollen, ebenfalls
rechtzeitig vorher der Einspruchsabteilung und den Ubrigen Beteiligten zur
Kenntnis gebracht werden. Sie kdnnen jedoch auch erst in der mindlichen
Verhandlung zitiert oder vorgelegt werden, wenn die Einspruchsabteilung
dem nach Befragung der Beteiligten zustimmt.

Zu den aufgrund verspateten Vorbringens eventuell aufzuerlegenden
Kosten siehe D-IX, 1.4.
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Regeln 50(1) und 86

8.7 Handschriftliche Anderungen in der miindlichen Verhandlung

8.7.1 Allgemeines

Das Erfordernis der Regel 49 (8), wonach die Beschreibung, die Patent-
anspriche, die Zusammenfassung und der Erteilungsantrag mit Maschine
geschrieben oder gedruckt vorliegen missen, gilt grundsatzlich auch fir
Schriftstlicke, die Unterlagen der Anmeldung ersetzen, und fir geanderte
Patentschriften (siehe auch A-lll, 3.2).

Die Verantwortung fur die Einreichung formal korrekter Unterlagen und
insbesondere die Einhaltung der Regel 49 (8) liegt beim Anmelder/Patent-
inhaber.

Im Prifungsverfahren gelten die Formerfordernisse der Regel 49 (8) auch
fur Unterlagen, die in der mundlichen Verhandlung eingereicht werden.
Schriftstiicke mit handschriftichen Anderungen akzeptiert die Priifungs-
abteilung normalerweise als Grundlage fiir die Erdrterung im mindlichen
Verfahren, bis eine Einigung Uber den endgultigen Wortlaut des Patents
erzielt worden ist. Eine endgultige Entscheidung uUber die Erteilung des
Patents oder die Aufrechterhaltung in geanderter Form kann aber nur auf
der Grundlage eines Schriftsticks getroffen werden, das keine Form-
mangel enthalt.

Im Einspruchsverfahren sind zwei Falle zu unterscheiden:

i) Im schriftlichen Verfahren kann eine abschlieRende Entscheidung
Uber die der Aufrechterhaltung des Patents zugrunde zu legenden
Unterlagen nur auf der Grundlage formal korrekter Unterlagen
getroffen werden.

ii) Fir mundliche Verhandlungen sieht Regel 82 (2) Satz 3 (ABI. EPA
2015, A82) eine Ausnahme von dem Grundsatz vor, dass eine
Entscheidung Uber den endgultigen Wortlaut des Patents nur auf
formal korrekte Unterlagen gestitzt werden darf. Im mindlichen
Einspruchsverfahren muss der Patentinhaber demnach vor Erlass
der Zwischenentscheidung Uber die der Aufrechterhaltung des
Patents zugrunde zu legenden Unterlagen ausnahmsweise keine mit
Regel 49 (8) konformen Unterlagen einreichen. Er kann eine formal
korrekte Fassung des geanderten Wortlauts auch erst innerhalb der
Frist nach Regel 82 (2) vorlegen (ABI. EPA 2016, A22). Fur Ein-
spruchsbeschwerdeverfahren gilt Entsprechendes. Die Beteiligten
werden allerdings ermutigt, in mindlichen Verhandlungen im Ein-
spruchsverfahren mit Regel 49 (8) konforme Unterlagen einzu-
reichen.

Es ist darauf hinzuweisen, dass Streichungen, Korrekturen der Nummerie-
rung der Abbildungen und die Aufnahme von Bezugszeichen und entspre-
chenden Pfeilen in die Zeichnungen als maschinenschriftiche Anderungen
gelten.
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Um die Beteiligten - auch jene, die eigene Laptops oder elektronische
Gerate benutzen - zu unterstiitzen, stellt das EPA technische Mittel zur
Verfligung, die die Einhaltung der Formerfordernisse ermoglichen, insbe-
sondere Computer mit Textverarbeitungssystem und Drucker, Netzwerk-
drucker und Kopierer, die das Ausdrucken von Unterlagen von einem USB-
Speichermedium erlauben, sowie drahtlosen Internetzugang in den
offentlichen Bereichen (siehe ABI. EPA 2013, 603).

Den Beteiligten wird geraten, eine elektronische Fassung der moglicher-
weise zu andernden Unterlagen auf einem entsprechenden Speicher-
medium verfugbar zu haben, das frei von Computerviren oder anderer bos-
artiger Software ist.

Veroffentlichte Patentanmeldungen und Patentschriften werden Gber den
Europaischen Publikationsserver bereitgestellt.

8.7.2 Vorgehensweise im Prufungsverfahren
Wenn der Anmelder in der mindlichen Verhandlung keine formal korrekten
Anderungen einreichen kann, gilt Folgendes:

a) Wenn eine Entscheidung uUber die Zurlickweisung einer Patent-
anmeldung unmittelbar bevorsteht und handschriftliche Unterlagen
der Anmeldung in der Akte sind, sollte die Prifungsabteilung die
Entscheidung auf der Grundlage der sachlichen Argumente erlassen,
um das Verfahren nicht hinauszuzoégern. Sie kann jedoch in der
Entscheidung auf den Formmangel hinweisen.

b) Liegt Einvernehmen Uber einen patentierbaren Gegenstand vor,
sollte die Prifungsabteilung den Anmelder dazu auffordern, die
Unterlagen innerhalb von zwei Monaten in maschinengeschriebener
oder gedruckter Form einzureichen. Kommt der Anmelder dem nicht
nach, gilt die Anmeldung als zurickgenommen. Weichen die
eingereichten Anderungen von dem ab, was in der mindlichen
Verhandlung vereinbart wurde, findet das in C-V, 4.7 beschriebene
Verfahren Anwendung.

8.7.3 Vorgehensweise im Einspruchsverfahren

Wenn in der mindlichen Verhandlung die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung auf Unterlagen gestitzt wurde, die nicht der
Regel 49 (8) entsprechen, weil sie handschriftliche Anderungen enthalten,
fordert die Einspruchsabteilung den Patentinhaber in der Mitteilung nach
Regel 82 (2) auf, eine formal korrekte Fassung des geanderten Wortlauts
einzureichen. In der Aufforderung werden die formal mangelhaften, gean-
derten Absatze und/oder Anspriiche aufgeflihrt, fiir die Austauschabsatze
und/oder -anspriiche einzureichen sind. Dasselbe gilt, wenn eine
Beschwerdekammerentscheidung die Angelegenheit an die erste Instanz
mit der Anordnung zurickverweist, das Patent auf der Grundlage von
Unterlagen mit handschriftlichen Anderungen aufrechtzuerhalten.

Auf die Aufforderung der Einspruchsabteilung nach Regel 82 (2) hin muss
der Patentinhaber Austauschabsatze und/oder -anspriiche einreichen, die
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eine formal korrekte, wortliche Reproduktion der Fassung enthalten, die
durch die Zwischenentscheidung (bzw. durch die Entscheidung der
Beschwerdekammer) festgelegt wurde. Bei jeder Abweichung zwischen der
Fassung der formal mangelhaften Absatze (und/oder Anspriiche), die in der
Aufforderung nach Regel 82 (2) aufgeflihrt waren, und der Fassung der
Austauschabsatze (und/oder -anspriiche) ergeht eine Mitteilung nach
Regel 82 (3). Eine Mitteilung nach Regel 82 (3) ergeht auch dann, wenn
der Patentinhaber nicht fristgerecht oder gar nicht reagiert, wenn die
Austauschabsatze und/oder -anspriche unvollstandig sind oder wenn auch
die Austauschabsatze und/oder -anspruche formal mangelhaft sind.

Wird innerhalb von zwei Monaten ab Zustellung der Mitteilung nach
Regel 82 (3) keine formal korrekte, wortliche Reproduktion der aufgefuhrten
geanderten Absatze (und/oder Anspriiche) eingereicht, so wird das Patent
widerrufen.

8.8 Anwendung von Regel 137 (4) auf Anderungen, die in der
miindlichen Verhandlung im Priifungsverfahren eingereicht werden

Zu Anderungen, die in einer miindlichen Verhandlung eingereicht werden,
sollte keine Mitteilung nach Regel 137 (4) ergehen, weil dadurch das
Verfahren unangemessen verzogert wirde (siehe H-1ll, 2.1.3). Ein in der
mindlichen Verhandlung gestellter Antrag nach Regel 137 (4) hatte
namlich zur Folge, dass das Verfahren bis zur Antwort des Anmelders fiir
einen Monat ausgesetzt werden muss.

Die Prufungsabteilung sollte daher den Anmelder auffordern, die Grundlage
fir in der mindlichen Verhandlung eingereichte Anderungen anzugeben,
bevor sie die Anderungen zum Verfahren zuldsst.

In Sonderfallen, beispielsweise wenn viele Hilfsantrage vorliegen, die nur
schwer auf Ubereinstimmung mit den Erfordernissen des Art. 123 (2)
gepruft werden koénnen, und die Antrage Regel 137 (4) nicht entsprechen,
kann die Prufungsabteilung von ihrem Ermessen Gebrauch machen, die
Antrdge nach Regel 137 (3) zurickzuweisen, statt einen Einwand nach
Regel 137 (4) zu erheben (siehe H-II, 2.3 und H-IlI, 3.3.1.1).

8.9 Erorterung der Sach- und Rechtslage

Mit dem oder den Beteiligten werden diejenigen fir die Entscheidung
wesentlichen Fragen technischer oder rechtlicher Art erdrtert, die nach dem
Vortrag der Beteiligten als noch nicht ausreichend geklart, widersprichlich
oder ungenlgend behandelt erscheinen. Weiter sollte im Bedarfsfall auch
darauf hingewirkt werden, dass der Beteiligte bzw. die Beteiligten sachdien-
liche Antrage stellen und der Anmelder bzw. Patentinhaber die Patent-
anspriche sachgemafl formuliert.

Falls die Prifungsabteilung in einem gegentber dem vorliegenden Patent-
begehren eingeschrankten oder geanderten Patentbegehren noch einen
patentfahigen Uberschuss zu erkennen vermag, sollte sie den Anmelder
hierauf hinweisen und ihm anheimstellen, darauf gerichtete, geanderte
Patentanspriche vorzulegen.
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Wenn das zustandige Organ von der dem oder den Beteiligten bekannten
bisherigen rechtlichen Wirdigung oder einer herrschenden Rechtsauffas-
sung abweichen will, oder wenn bereits im Verfahren befindliche Tatsachen
und Beweismittel, z. B. wahrend einer Beratung der Prifungs- oder
Einspruchsabteilung (siehe E-Il, 8.11), in einem anderen Licht gesehen
werden, sodass der Sache eine wesentliche Wendung gegeben wird, sind
die Beteiligten ebenfalls hierauf hinzuweisen.

8.10 Fragerechte der librigen Mitglieder der Abteilung

Der Leiter der mundlichen Verhandlung hat jedem Mitglied der Prifungs-
oder Einspruchsabteilung auf Verlangen zu gestatten, Fragen zu stellen. Er
kann den Zeitpunkt bestimmen, zu dem die Fragen gestellt werden kdnnen.

Fragen kénnen in der mundlichen Verhandlung an die Beteiligten im
Zusammenhang mit dem Vortrag der Beteiligten oder der Erdrterung der
Sach- und Rechtslage sowie wahrend der als Teil einer mindlichen Ver-
handlung stattfindenden Beweisaufnahme an die vernommenen Zeugen,
Beteiligten und Sachverstandigen gestellt werden. Beziglich des Frage-
rechts der Beteiligten siehe E-lll, 1.6.7.

8.11 SchlieBung der miindlichen Verhandlung

Halt das betreffende Organ die Sache flir ausreichend erortert, so muss es
sich Uber das weitere Vorgehen klar werden. Besteht das Organ — wie im
Falle der Prifungs- oder Einspruchsabteilungen — aus mehreren Mit-
gliedern, so beraten diese gegebenenfalls hierliber, und zwar in Abwesen-
heit der Beteiligten. Ergeben sich hierbei neue Gesichtspunkte, die noch
der Aufklarung durch weitere Fragen an Beteiligte bedlirfen, so kann erneut
in die Verhandlung eingetreten werden. AnschlieRend kann der Leiter der
Verhandlung die Entscheidung des Organs verkiinden. Andernfalls teilt er
dem oder den Beteiligten mit, wie das Verfahren weitergefihrt wird.
Danach schlief3t er die mundliche Verhandlung.

Wahrend das Organ an seine Entscheidungen in der Sache (siehe E-Il, 9)
gebunden ist, steht es ihm frei, als Ergebnis spaterer Uberlegungen den
Beteiligten mitzuteilen, dass es beabsichtigt, von der vorher angekiindigten
Verfahrensweise abzuweichen.

Die Weiterfuhrung des Verfahrens kann z. B. darin bestehen, dass das
Organ einen weiteren Bescheid erlasst, einem der Beteiligten gewisse
Auflagen macht oder den Beteiligten mitteilt, dass es beabsichtigt, das
Patent in gedndertem Umfang zu erteilen bzw. aufrechtzuerhalten. Zur
Verkiindung einer Entscheidung im letzteren Fall siehe E-II, 9.

Soll das Patent in geandertem Umfang erteilt bzw. aufrechterhalten
werden, so ist anzustreben, die geanderte Fassung mit den Beteiligten in
der mundlichen Verhandlung festzulegen. Weist jedoch im Ausnahmefall
die Prifungs- oder Einspruchsabteilung in der mindlichen Verhandlung
darauf hin, dass sie bei Vornahme bestimmter Anderungen bereit ware, ein
europaisches Patent zu erteilen bzw. in geandertem Umfang aufrecht-
zuerhalten, und waren diese Anderungen aus der Aktenlage vor der
mundlichen Verhandlung nicht vorhersehbar, so kann dem Anmelder oder
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Regel 111 (1) und (2)

Patentinhaber in der Folge eine Frist von normalerweise 2 bis 4 Monaten
eingeraumt werden, um ihm Gelegenheit zur Vorlage solcher Anderungen
zu geben. Unterlasst dies der Anmelder oder Patentinhaber, so wird die
Anmeldung zurlickgewiesen oder das Patent widerrufen.

8.11.1 Stellung eines Antrags auf Vertagung in der miindlichen
Verhandlung

Mundliche Verhandlungen im Prufungs-, Beschréankungs- oder Einspruchs-
verfahren sollen zum Abschluss des Verfahrens fuhren; von den Beteiligten
wird deshalb erwartet, dass sie sich grindlich vorbereiten.

Daher sollte die Abteilung in der mundlichen Verhandlung in der Regel
einen Antrag eines Beteiligten auf Vertagung der Verhandlung oder auf
schriftliche Fortsetzung des Verfahrens ablehnen.

Selbst wenn eine Beschreibung Uberarbeitet werden muss, um sie den
geanderten Ansprichen anzupassen, ist vom Anmelder oder Patentinhaber
zu erwarten, dass er die erforderlichen Anderungen entweder wahrend der
mindlichen Verhandlung oder wahrend einer Verhandlungspause vor-
nimmt.

Soll die mindliche Verhandlung an einem anderen als dem in der Ladung
angesetzten Tag fortgesetzt werden, muss eine neue Ladung gemaf
Regel 115 (1) ergehen, es sei denn, alle Parteien sind mit einer kirzeren
Ladungsfrist einverstanden.

9. Verkiindung der Entscheidung

Die Verkindung der Entscheidung erfolgt nach vorangehender Ankindi-
gung durch den Leiter der mundlichen Verhandlung, indem er die Entschei-
dungsformel bekannt gibt (siehe auch E-Il, 8.11 und E-IX, 4).

Diese Formel kann z. B. lauten:

"Die Patentanmeldung ... wird zurtickgewiesen."

"Der Einspruch gegen das Patent ... wird zurickgewiesen."

"Das Patent ... wird widerrufen."

"In Anbetracht der Anderungen, die der Patentinhaber im Einspruchs-
verfahren vorgenommen hat, geniigen das Patent und die Erfindung, auf
die es sich bezieht, den Erfordernissen des Ubereinkommens."

"Dem Antrag auf Beschrankung des Patents ... ist stattzugeben."

"Der Antrag auf Beschrankung des Patents ... wird zurlickgewiesen."
Sobald eine Entscheidung einmal verkiindet ist, kdnnen Vorbringen des

oder der Beteiligten nicht mehr berlcksichtigt werden, und die Entschei-
dung bleibt, vorbehaltlich der Berichtigung von Fehlern gemafl Regel 140,
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bestehen. Sie kann nur im Wege der Beschwerde geandert werden
(siehe E-XI, 1, E-XI, 7 und E-XI, 8).

Die Angabe der Entscheidungsgriinde und eine Rechtsmittelbelehrung sind
bei der Verkiindung nicht vorgeschrieben. Die Prifungs- oder Einspruchs-
abteilung kann die Entscheidungsgriinde aber kurz erlautern.

Die Entscheidung ist spater schriftlich abzufassen (siehe E-I1X). Sie muss
die Entscheidungsgrinde sowie eine Rechtsmittelbelehrung enthalten und
den Beteiligten baldmdéglichst zugestellt werden. Die Beschwerdefrist
beginnt erst mit der Zustellung der schriftlichen Entscheidung zu laufen.

Eine Entscheidung, durch die ein europaisches Patent erteilt oder in gean-
dertem Umfang bzw. in beschrankter Fassung aufrechterhalten wird, kann
in aller Regel nicht in einer mundlichen Verhandlung verkindet werden,
weil im Falle der Erteilung des Patents die Voraussetzungen gemaf
Regel 71 (3) bis (7) und im Falle der Aufrechterhaltung des Patents in dem
geanderten Umfang bzw. in der beschrankten Fassung die Vorausset-
zungen gemafl den Regeln 82 (1) und (2) bzw. Regel 95 (3) erflllt sein
mussen.

Die Abteilung sollte ferner sicherstellen, dass das Ergebnis mundlicher
Verhandlungen im Einspruchsverfahren der Offentlichkeit unmittelbar nach
der Verhandlung online bekanntgegeben wird. Wird das Patent auf der
Grundlage von Anderungen aufrechterhalten, die in der miindlichen Ver-
handlung eingereicht worden sind, so sollten diese Anderungen ebenfalls
veroffentlicht werden.

10. Niederschrift liber die miindliche Verhandlung
Bezulglich der Niederschrift Gber die Beweisaufnahme siehe E-IlI, 1.7.

10.1 Formale Erfordernisse
Uber die mindliche Verhandlung wird eine Niederschrift aufgenommen.

Der Leiter der Verhandlung hat dafiir zu sorgen, dass wahrend der gesam-
ten Verhandlung ein Bediensteter zur Fuhrung der Niederschrift zur Verfu-
gung steht. Gegebenenfalls kénnen wahrend einer mindlichen Verhand-
lung nacheinander verschiedene Bedienstete mit der FUhrung der Nieder-
schrift beauftragt werden. In diesem Fall sollte aus der Niederschrift hervor-
gehen, welche Teile der Niederschrift von welchem Bediensteten aufge-
nommen wurden. Diese Bediensteten sind in der Regel Mitglieder des
zustandigen Organs, z.B. der Prifungs- bzw. Einspruchsabteilung.
Ublicherweise wird die Niederschrift von dem damit betrauten Mitglied der
Abteilung handschriftlich aufgenommen. Nach der Verhandlung wird diese
handschriftliche Niederschrift in Maschinenschrift Gbertragen.

Die Niederschrift ist von dem Bediensteten, der fir die Aufnahme zustandig
ist, und dem Bediensteten, der die mundliche Verhandlung leitet, durch
Unterschrift oder auf andere geeignete Weise zu authentifizieren, nicht
jedoch von den Beteiligten. Die Beteiligten erhalten eine Abschrift der

Regel 124 (1)

Regel 124 (3) und (4)
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Niederschrift. Sie ist ihnen alsbald nach der mindlichen Verhandlung
zuzustellen.

Sofern die Beteiligten hiervon unterrichtet worden sind, kann die mindliche
Verhandlung auf Tontrager aufgezeichnet werden. Allerdings dirfen nur
Amtsangehdrige Tonaufzeichnungsgerate in den Sitzungssaal mithehmen
(siehe Mitteilung der Vizeprasidenten Generaldirektionen2 und 3 vom
25. Februar 1986 uber Tonaufzeichnungen wahrend mundlicher Verhand-
lungen im EPA, ABI. EPA 1986, 63).

Tonaufzeichnungen sollten nur in ganz bestimmten Ausnahmeféllen ange-
fertigt werden, z. B., wenn

a) eine Zeugenaussage zu erwarten ist;

b) ein komplizierter Verhandlungsabschnitt zu erwarten ist (z. B. auf-
grund des schwierigen Sachverhalts oder der Zahl der Parteien);

c) wegen der Bedeutung des Falles Antrage auf Berichtigung der
Niederschrift zu erwarten sind.

Der Tontrager ist bis zum Ablauf jedes in Betracht kommenden Verfahrens
aufzubewahren. Den Beteiligten werden keine Kopien des Tontragers
ausgehandigt.

Die Niederschrift hat zunachst das Datum der Verhandlung, die Namen der
anwesenden Mitglieder des Organs, z. B. der Einspruchsabteilung, sowie
den Namen bzw. die Namen des bzw. der die Niederschrift aufnehmenden
Bediensteten zu enthalten. Weiterhin sind die aus E-ll, 10.3 ersichtlichen
Einzelheiten in die Niederschrift aufzunehmen.

10.2 Sprache der Niederschrift

Im Normalfall ist fur die Niederschrift Gber die mindliche Verhandlung die
Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) zu verwenden, also die Amtssprache,
in der die Anmeldung eingereicht wurde, oder die Amtssprache, in die die
Anmeldung Ubersetzt wurde. Die Ausnahmen sind in Regel 4 (6) festgelegt.

Anderungen am Text der Beschreibung oder an den Patentanspriichen
einer europaischen Patentanmeldung oder eines europaischen Patents
sind in der Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) in die Niederschrift aufzu-
nehmen.

Wenn es auf den genauen Wortlaut ankommt oder wenn die Beteiligten
darauf bestehen, sind folgende Teile in der wahrend der miindlichen
Verhandlung tatsachlich verwendeten Amtssprache oder, wenn der
Beteiligte keine Amtssprache benutzte, in der Amtssprache, in die die
Erklarungen wahrend der mindlichen Verhandlung gemafR Regel 4 (6)
Ubersetzt wurden, wortlich in die Niederschrift aufzunehmen:

a) Antrage der Beteiligten,
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b) rechtserhebliche Erklarungen der Beteiligten, Zeugen, Sachver-
standigen und der Abteilungsmitglieder sowie

c) Entscheidungsformelin.
Abweichungen von der Verfahrenssprache sind in E-IV, 6 geregelt.

10.3 Sachlicher Inhalt der Niederschrift

Die Niederschrift hat den wesentlichen Gang der mundlichen Verhandlung
und die rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten zu enthalten sowie
die Ausfuhrungen, die fir die Entscheidungsfindung wesentlich sind und
die in den Schriftsatzen der Beteiligten nicht enthalten sind. Einzelheiten
des Vorbringens der Beteiligten sollten hingegen in der Entscheidung
thematisiert und daher in der Niederschrift nur kurz erwahnt werden.

Rechtserhebliche Erklarungen sind beispielsweise neue oder gednderte
Antrage oder die Zuriicknahme von Antragen, die Neuvorlage oder Ande-
rung bzw. Streichung von Anmeldungsunterlagen, wie Patentanspriichen,
Beschreibung und Zeichnungen, sowie Verzichtserklarungen.

Unter der Darlegung des wesentlichen Gangs der Verhandlung sind neue
Ausfihrungen des oder der Beteiligten und des Mitglieds oder der Mitglie-
der des Organs zum Gegenstand der Verhandlung zu verstehen. Im
Prifungs- und Einspruchsverfahren sind darunter wesentliche neue
Ausfiihrungen zur Begriindung des Vorliegens oder Nichtvorliegens von
Neuheit, erfinderischer Tatigkeit und anderen Patentierbarkeitskriterien zu
verstehen. Die Niederschrift sollte jedoch keine erschépfende Wiedergabe
samtlicher Ausfiihrungen in der mindlichen Verhandlung sein. Sie sollte
sich vielmehr auf das Wesentliche beschranken und so kurz und knapp wie
maoglich sein.

Die Verwendung von unbestimmten oder allgemeingtiltigen Formulierungen
ist stets zu vermeiden. Es sollte darauf geachtet werden, dass entschei-
dungswesentliche Erklarungen korrekt aufgenommen werden. Im Zweifels-
fall sollte die Niederschrift Uber solche Erklarungen den betreffenden
Beteiligten vorgelesen werden, bevor eine Entscheidung getroffen und
verkindet wird, doch dirfte dies in der Regel verzichtbar sein. Werden
neue Tatsachen oder Beweismittel wahrend der mundlichen Verhandlung
vorgebracht, so sollte in der Niederschrift klar zum Ausdruck gebracht
werden, dass sie von der Abteilung gemals Art. 114 (1) geprift worden
sind. Aus der Niederschrift sollte auch hervorgehen, ob sie nach Anhérung
der Beteiligten von der Abteilung gemal Art. 114 (2) nicht berlcksichtigt
worden sind.

Die folgenden Teile sind, soweit vorhanden, in Form einer kurzen Zusam-
menfassung in die Niederschrift aufzunehmen:

a) entscheidungsrelevante Vorbringen der Beteiligten, auf die, wenn sie
bereits aus dem schriftlichen Verfahren bekannt sind, einfach ver-
wiesen werden kann,

Regel 124 (1)
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b) der wesentliche Inhalt etwaiger neuer Antrage der Beteiligten,
vorzugsweise in Form eines kurzen Verweises auf die diese Antrage
enthaltenden Schriftsatze, die dann der Niederschrift anzufligen sind,
und

c) Einwande, Vorbringen und/oder Antrage, die von Mitgliedern der
Abteilung an die Beteiligten gerichtet werden, wobei das Haupt-
augenmerk auf entscheidungsrelevante Punkte zu legen ist, die dann
in der Entscheidungsbegrindung ndher ausgefihrt werden.

Abschlie3en sollte die Niederschrift mit der von der Abteilung getroffenen
Entscheidung oder, falls keine endgultige Entscheidung getroffen wurde,
dem Ergebnis der Verhandlung. Diesem Teil voranzustellen sind die
Schlussantrage der Parteien, wie vorstehend unter b) angegeben.

In die Niederschrift sollten auch verfahrenslenkende Angaben aufge-
nommen werden, z. B. wie das Verfahren nach Abschluss der mindlichen
Verhandlung weitergefuhrt werden soll.

Falls eine Entscheidung verkiindet wurde, ist der Wortlaut der Entschei-
dungsformel (siehe E-II, 9) in die Niederschrift aufzunehmen.

Die Niederschrift mit dem in der Verhandlung erzielten Ergebnis wird den
Beteiligten alsbald zugestellt.

10.4 Antrag auf Berichtigung der Niederschrift

Ist ein an einer mundlichen Verhandlung Beteiligter der Ansicht, dass die
Niederschrift Gber die Verhandlung den Erfordernissen der Regel 124 nicht
genugt, so kann er in einem entsprechenden Antrag, den er méglichst bald
nach Erhalt der betreffenden Niederschrift einreicht, eine Berichtigung
vorschlagen.

Uber den Antrag entscheidet die Priifungs- bzw. Einspruchsabteilung
(siehe T 1198/97, T 68/02 und T 231/99). Sie wird in Reaktion auf den
Berichtigungsantrag entweder eine berichtigte Niederschrift Uber die
mundliche Verhandlung erstellen oder eine Mitteilung erlassen, in der sie
begrindet, warum die Niederschrift bereits den wesentlichen Gang der
mundlichen Verhandlung und die rechtserheblichen Erklarungen der
Beteiligten enthalt (siehe T 819/96). Die Mitteilung der Abteilung selbst ist
nicht beschwerdefahig (siehe T 1198/97 und T 1063/02).

Es liegt im Ermessen des Protokollfiihrers (und des Vorsitzenden, der die
Niederschrift als authentisch bestatigt), was er fir "wesentlich" und
"rechtserheblich" im Sinne von Regel 124 (1) halt (siehe T 212/97). Die
Niederschrift sollte berichtigt werden, wenn sie in Bezug auf die vorstehend
genannten Aspekte mangelhaft ist, d. h. wenn beispielsweise wesentliche
Antrage oder ahnlich wichtige verfahrensrechtliche Erklarungen fehlen oder
nicht richtig wiedergegeben sind (siehe T 231/99, T 642/97 und T 819/96).
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11. Miindliche Verhandlungen und Riicksprachen als Videokonferenz
11.1 Antrage auf Durchfiihrung von Videokonferenzen

11.1.1 Ermessen bei der Genehmigung von Videokonferenzen

Die Durchfiihrung miindlicher Verhandlungen als Videokonferenz ist nur im
Ex-parte-Verfahren vor einer Prifungsabteilung zulassig. Weder im
Einspruchsverfahren, noch bei Fallen nach Kapitel Il PCT noch bei der
mindlichen Beweisaufnahme ist die Videokonferenz mdglich. Der Antrag
ist in der gleichen Weise zu stellen wie andere Antrdge in anhangigen
Verfahren. AuRerdem sollte der Anmelder mitteilen, welche Technologie er
nutzen mochte (ISDN oder IP).

Die Prufungsabteilung sollte dem Antrag in der Regel stattgeben, es sei
denn besondere Grinde sprechen dagegen. Eine Ablehnung kann z. B.
angebracht sein, wenn der Anmeldungsgegenstand sich bei einer sehr
komplexen Sache nicht fur eine Videokonferenz eignet oder Muster bzw.
Modelle in Augenschein genommen oder vorgefihrt werden missen. Sind
am Tag der miuindlichen Verhandlung keine Videokonferenzraume frei,
kann der Antrag ebenfalls abgelehnt werden.

Lehnt die Prifungsabteilung den Antrag ab, so ist der Antragsteller in einer
Mitteilung Uber die Grinde der Ablehnung zu informieren. In dieser
Angelegenheit ergeht keine beschwerdefahige Entscheidung
(ABI. EPA 2012, 354). Eine rein systematische Ablehnung, beispielsweise
mit der Begrindung, das Videokonferenzsystem sei technisch nicht
zuverlassig, ist nicht zulassig.

Die Durchfiihrung einer Ricksprache oder miindlichen Verhandlung als
Videokonferenz sollte so friih wie moglich beantragt werden, vorzugsweise
zusammen mit dem Antrag auf Ricksprache oder mindliche Verhandlung.
Wird der Antrag auf Durchfuhrung der mdindlichen Verhandlung als
Videokonferenz vor Versendung der Ladung gestellt, sollte die Abteilung ihr
Ermessen wie vorstehend beschrieben austben. Eignet sich der Gegen-
stand der Anmeldung fur eine Videokonferenz, so sollte die Abteilung bei
der Festlegung eines geeigneten Datums versuchen, diesem Wunsch zu
entsprechen. Kann dem Antrag auf Durchfihrung einer Videokonferenz
nicht stattgegeben werden, so ist dies in der Ladung zur mindlichen
Verhandlung zu begriinden.

Das EPA erhélt auch Antrdge von Anmeldern, die die Videokonferenz-
anlagen des EPA fur eine mundliche Verhandlung an einem anderen
Dienstort nutzen wollen (z. B. wenn der Anmelder seinen Sitz in Minchen
hat und die Verhandlung in Den Haag stattfinden soll). Die Video-
konferenzraume sind jedoch nur flr den amtsinternen Gebrauch bestimmt,
weswegen diese Antrage unter Berufung auf Nummer 3 des Hinweises im
Amtsblatt (ABI. EPA 2012, 354) zurlickzuweisen sind.
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11.1.2 Rechtsstellung von als Videokonferenz durchgefiihrten
miindlichen Verhandlungen

Eine als Videokonferenz durchgeflihrte miindliche Verhandlung und eine in
der herkdbmmlichen Form in den Raumlichkeiten des EPA abgehaltene
mindliche Verhandlung sind gleichwertig. Ein Antrag auf erneute miind-
liche Verhandlung vor demselben Organ kann somit (unabhangig davon,
ob er sich auf eine Videokonferenz oder auf eine andere Form der
Verhandlung bezieht) abgelehnt werden, wenn die Parteien und der dem
Verfahren zugrunde liegende Sachverhalt unverandert geblieben sind
(Art. 116 (1)). Eine Verzichtserklarung des Anmelders wird daher nicht
mehr verlangt.

11.2 Vorbereitung der Videokonferenz

11.2.1 Raumreservierung

Videokonferenzraume stehen an allen Dienstorten zur Verfligung. Fur die
Raumreservierung ist wie im herkdbmmlichen Verfahren der Formalsach-
bearbeiter zustandig.

Bei mindlichen Verhandlungen sollten die Videokonferenzraume prinzipiell
mindestens flr einen halben Tag reserviert werden. Bei Rilcksprachen
sollten der Beginn und das ungefahre Ende angegeben werden.

Wichtig ist, dass der Formalsachbearbeiter dem Anmelder die Uhrzeit flr
den Beginn und die Einwahlnummer fiir die Videokonferenz mitteilt, weil
der Anmelder diese Nummer zur vereinbarten Zeit anwahlen muss, um die
Verbindung aufzubauen (die Verbindungskosten tragt der Antragsteller).

Bei Ricksprachen ist dem Anmelder ferner mitzuteilen, wie lange der
Raum reserviert ist.

11.2.2 Dokumentenkamera

In jedem der Videokonferenzraume kann auf Wunsch eine Dokumenten-
kamera zur Verfigung gestellt werden. Damit lasst sich ein Abbild des
Dokuments auf den Bildschirm der Partei Ubertragen. Eine Papierkopie
wird dabei nicht erstellt. Die Erfahrung hat jedoch gezeigt, dass die
Parteien lieber mit Papierkopien der Dokumente arbeiten, deswegen sollten
die Dokumente gegenseitig per Fax oder E-Mail Gbermittelt werden.

11.3 Einreichung von Unterlagen

11.3.1 Fax

Wahrend der Videokonferenz kann die Partei Unterlagen per Fax einrei-
chen. Der Prifer bzw. die Prifungsabteilung kann auf dieselbe Weise
Dokumente an die Partei schicken. Erweist sich die Qualitat als nicht
ausreichend fir die Vervielfaltigung, so missen die Unterlagen in einer fur
die Vervielfaltigung geeigneten Reinschrift erneut gesendet werden.

In jedem Videokonferenzraum steht ein Faxgerat zur Verfligung.
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11.3.2 E-Mail

Werden Riicksprachen oder miindliche Verhandlungen vor einer Prifungs-
abteilung als Videokonferenz durchgefiihrt, so kann die Nachreichung von
Unterlagen gemal Regel 50 per E-Mail erfolgen (siehe Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 20. April 2012 (ber die Einreichung von
Unterlagen per E-Mail bei der Durchfiihrung von Ricksprachen und
mundlichen Verhandlungen als Videokonferenz, ABI. EPA 2012, 348). Dies
gilt nicht fur Vollmachten.

Soweit die eingereichten Unterlagen zu unterzeichnen sind, kann die
Unterschrift auf die im Anhang enthaltenen Unterlagen oder auf die
begleitende E-Mail gesetzt werden. Die Unterschrift kann eine Zeichenkette
oder eine Faksimile-Unterschrift sein. Aus der Zeichenkette, die vom Unter-
zeichner zum Nachweis seiner Identitat sowie seiner Absicht gewahlt wird,
die jeweilige Nachricht zu authentifizieren, missen Name und Stellung
dieser Person eindeutig hervorgehen. Eine Faksimile-Unterschrift ist die
bildliche Wiedergabe der Unterschrift der Person.

Die Unterlagen sind an die bei der Videokonferenz genannte E-Mail-
Adresse zu Ubermitteln. Geanderte Anmeldungsunterlagen sind als
Anhange einzureichen. Anhange mit geanderten Anmeldungsunterlagen
muissen im PDF-Format vorliegen und dem WIPO-Standard fir die
elektronische Einreichung und Bearbeitung (Anlage F) entsprechen. Ist ein
Anhang mit geanderten Anmeldungsunterlagen nicht im PDF-Format,
genugt er nicht den Erfordernissen des WIPO-Standards oder ist er nicht
lesbar oder unvollstéandig, so unterrichtet die Prifungsabteilung bzw. der
Prifer den Anmelder im Laufe der Videokonferenz unverziglich hiervon.
Koénnen die Mangel wahrend der Videokonferenz oder innerhalb der von
der Prifungsabteilung gesetzten Frist nicht behoben werden, so gilt die
betreffende Unterlage (oder der Teil der Unterlage, der nicht lesbar oder
unvollstandig ubermittelt worden ist) als nicht eingegangen.

Sonstige Anhénge kdnnen in jedem Format Ubermittelt werden, das von
der Prifungsabteilung bzw. (im Falle einer Ricksprache) vom Prifer
gedffnet und in lesbarer Form reproduziert werden kann. Anderenfalls
gelten sie als nicht eingereicht.

Fiar die per E-Mail eingereichten Unterlagen sind zur Bestatigung keine
Unterlagen auf Papier nachzureichen, es sei denn, der Anmelder wird von
der Prifungsabteilung bzw. vom Priifer wahrend der Videokonferenz dazu
aufgefordert. Auf eine solche Aufforderung hin ist die Bestatigung innerhalb
einer Frist von zwei Monaten einzureichen. Kommt der Anmelder dieser
Aufforderung nicht rechtzeitig nach, so gelten die Unterlagen als nicht
eingegangen.

Alle im Laufe einer Videokonferenz per E-Mail Ubermittelten Unterlagen
werden ausgedruckt und der Niederschrift Gber die Ricksprache oder die
mundliche Verhandlung beigefligt, sofern nicht eine der Ausnahmen zur
Anwendung kommt, die in Regel 144 und im Beschluss der Prasidentin des
Europaischen Patentamts vom 12. Juli 2007 Uber von der Akteneinsicht
ausgeschlossene Unterlagen vorgesehen sind (siehe A-XI, 2.1 und Sonder-
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ausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3). RoutinemaRig in E-Mails enthaltene
Vertraulichkeitsvermerke werden nicht als Antrag betrachtet, die betref-
fenden Unterlagen aus dem offentlich zuganglichen Teil der Akte auszu-
schlielen. Es ist zu beachten, dass die Einreichung per E-Mail nicht
denselben Schutz vor dem Zugriff Dritter bietet wie z.B. die Online-
Einreichung beim EPA.

11.4 Technische Probleme

Die Videokonferenz beginnt automatisch mit der Einwahl des Anmelders.
Beginnt die Videokonferenz nicht zum vereinbarten Zeitpunkt, sollte sich
die Prifungsabteilung telefonisch an den Vertreter oder seine Kanzlei
wenden. Ist der Vertreter nicht erreichbar oder Iasst sich die Verbindung
aus technischen Grinden nicht herstellen, so ist die Videokonferenz zu
beenden und eine neue Ladung zu einer herkdmmlichen mindlichen
Verhandlung zu erlassen.

Sollten technische Probleme wie beispielsweise ein kompletter oder
teilweiser Zusammenbruch der Verbindung auftreten, die dazu fhren, dass
die als Videokonferenz durchgefiihrte mindliche Verhandlung nicht offen
und fair abgehalten werden kann, wirde unter Umstanden gegen das
rechtliche Gehor verstoRen (Art. 113 (1)). Aufgrund der technischen Pro-
bleme koénnte der Anmelder dann mdglicherweise von den Griinden
Uberrascht werden, die in einer fiir ihn nachteiligen Entscheidung angeflihrt
sind und zu denen er sich nicht duern konnte. Fur diesen Fall wird
empfohlen, die Videokonferenz zu beenden und eine neue Ladung zu einer
herkdbmmlichen mindlichen Verhandlung zu erlassen. Es wird darauf
hingewiesen, dass das EPA bei technischen Problemen nicht versucht, die
Verbindung wiederherzustellen. Es kann aber den Anmelder telefonisch
dazu auffordern.

In solchen Fallen kann die Prifungsabteilung nach eigenem Ermessen
entscheiden, ob zu einer weiteren Videokonferenz oder zu einer her-
kémmlichen mandlichen Verhandlung geladen wird.

11.5 Uberpriifung der Identitit des Vertreters

Ist der Vertreter nicht mindestens einem Mitglied der Prifungsabteilung
persodnlich bekannt, so muss seine Identitat Gberprift werden. Zu diesem
Zweck kann der Vertreter aufgefordert werden, seinen Ausweis mithilfe der
Dokumentenkamera zu zeigen oder eine Kopie davon per Fax zu tbermit-
teln. Aus Grinden des Datenschutzes sollte die Faxkopie des Ausweises
nicht zur Akte genommen werden.

11.6 Aufzeichnung der Videokonferenz

Die Aufzeichnung von mundlichen Verhandlungen durch Beteiligte ist nicht
zuldssig (siehe Mitteilung der Vizeprasidenten der Generaldirektio-
nen2und 3 vom 25. Februar 1986 Uber Tonaufzeichnungen wahrend
mindlicher Verhandlungen im EPA, ABI. EPA 1986, 63). Daher sollte der
Vorsitzende den Anmelder oder seinen Vertreter zu Beginn der
Verhandlung daran erinnern, dass die Aufzeichnung der Videokonferenz
verboten ist (siehe auch E-Il, 10.1).
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Kapitel Ill - Beweisaufnahme und Beweis-
sicherung

1. Beweisaufnahme durch die Organe des EPA

1.1 Allgemeines

Eine férmliche Beweisaufnahme nach Regel 117 wird hauptsachlich im
Einspruchsverfahren und kaum vor der Prifungsabteilung vorkommen.
Daher sind die folgenden Abschnitte dieses Kapitels in erster Linie auf das
Einspruchsverfahren abgestellt. Sie gelten sinngemaR aber auch fir
andere Verfahren, insbesondere fur die Sachprufung.

1.2 Beweismittel

Der Beteiligte bzw. die Beteiligten kdnnen in anhangigen Verfahren jeder-
zeit Beweismittel zur Stltzung behaupteter Tatsachen vorlegen
(siehe E-Il, 5, E-IX, 1.2, D-IV,5.3 und 54 sowie D-VI, 3). Dies sollte
moglichst friihzeitig geschehen. Wenn solche Beweismittel in einem friihe-
ren Verfahrensstand hatten eingereicht werden sollen, hat das zustandige
Organ zu entscheiden, ob die Einfilhrung der neuen Beweismittel
verfahrensférdernd ist (siehe E-V, 2).

Im Allgemeinen ist es angebracht, dass ein Beteiligter Beweismittel zur
Unterstlitzung aller fir seinen Fall relevanten angeblichen Tatsachen ein-
reicht, um z. B. aufzuzeigen, ob eine bestimmte Technik in der Industrie
allgemein bekannt war oder ob ein Vorurteil gegen eine bestimmte Technik
bestand.

Von einem Beteiligten geltend gemachte Tatsachen sind jedoch in aller
Regel auch ohne Vorlage von Beweismitteln dann als richtig zu unter-
stellen, wenn Uber sie kein Zweifel besteht, sie in sich nicht widersprichlich
sind oder kein Widerspruch erhoben wird. In diesem Falle brauchen die
Tatsachen nicht durch Beweismittel erhartet zu werden.

Insbesondere im Einspruchsverfahren werden jedoch Faélle eintreten, in
denen das Vorbringen des oder der Beteiligten bewiesen werden muss.
Dies wird z. B. dann der Fall sein, wenn ein Stand der Technik, etwa in
Gestalt einer mindlichen Beschreibung, einer Benutzung oder auch einer
Firmendruckschrift, geltend gemacht wird und Zweifel darliber bestehen, ob
oder wann er der Offentlichkeit zuganglich geworden ist.

Die in Verfahren vor dem EPA zuldssigen Beweismittel sind (nicht
erschopfend) in Art. 117 (1) aufgeflhrt:

- Vorlegung von Unterlagen
- Vernehmung der Beteiligten
- Vernehmung von Zeugen

- Abgabe einer schriftlichen Erklarung unter Eid

Art. 117
Regel 117

Art. 117 (1)



Teil E — Kapitel 111-2

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2016

- Einholung von Auskiinften, z.B. bei einem Verlag Uber den
Veroffentlichungstag eines Buchs

- Begutachtung durch Sachverstandige (siehe E-llI, 1.8.1)
- Einnahme des Augenscheins

Wie der Beweis im Einzelfall am zweckmaRigsten gefuhrt wird, hangt von
dem zu beweisenden Sachverhalt und der Verfugbarkeit der Beweismittel
ab. Zum Nachweis einer Vorbenutzung im Einspruchsverfahren bietet der
Einsprechende in der Regel als Beweismittel die Vorlage von Unterlagen
und die Vernehmung von Zeugen und Beteiligten an, oder er legt schrift-
liche Erklarungen unter Eid vor. Die Wirdigung dieser Beweismittel liegt im
Ermessen der Einspruchsabteilung; feste Regeln, wie die einzelnen
Beweiskategorien zu beurteilen sind, gibt es nicht (zur Wirdigung von
Beweismitteln siehe E-lll, 4).

Wenn die vorgelegten Unterlagen (z. B. Patentdokumente) keinen Zweifel
Uber ihren Inhalt und den Zeitpunkt lassen, zu dem sie der Offentlichkeit
zuganglich waren, und fir das Streitpatent relevanter sind als andere
angebotene Beweismittel, kann die Einspruchsabteilung aus Griinden der
Verfahrensokonomie die anderen Beweismittel zunachst unbertcksichtigt
lassen.

Wird die Aussage eines Zeugen angeboten, so kann die Einspruchsabtei-
lung dessen Vernehmung beschlielden, um den Sachverhalt nachzuprifen,
fur den dieser Zeuge benannt wird, z. B. die Vorbenutzung des bean-
spruchten Erzeugnisses in einem Betrieb oder das Bestehen einer Geheim-
haltungsverpflichtung. Zum Zweck der ausreichenden Substanziierung
muss dieser Sachverhalt klar aus dem Einspruch hervorgehen, da Zeugen
die Tatsachenbehauptungen erharten, nicht aber anstelle des Einsprechen-
den vortragen sollen. Dasselbe gilt auch fur die Vernehmung der Beteilig-
ten (siehe auch E-Ill, 1.6).

Die in Art. 117 (1) g) genannte "Abgabe einer schriftlichen Erklarung unter
Eid" existiert in manchen nationalen Rechtssystemen nicht. An ihre Stelle
tritt dann das entsprechende Instrument in dem jeweiligen nationalen
System (siehe T 558/95).

Ob eine schriftliche Erklarung unter Eid abgegeben wird, ist nur eines von
mehreren Kriterien, die die Einspruchsabteilung bei der Wirdigung der
beigebrachten Beweismittel anwendet. Abgesehen von ihrer Relevanz fur
den Fall sind sonstige Kriterien das Verhaltnis zwischen der Person, die die
Erklarung abgibt, und den Verfahrensbeteiligten, das personliche Interesse
dieser Person, der Zusammenhang, in dem die Erklarung abgegeben
wurde usw. Eine solche Erklarung geht nicht Gber ihren wértlichen Inhalt
hinaus und erlaubt der Einspruchsabteilung keine Beurteilung der Faktoren,
die damit zusammenhangen oder dazu den Hintergrund bilden. Werden die
Tatsachenbehauptungen von der Gegenseite bestritten, so legt die
Einspruchsabteilung ihrer Entscheidung in der Regel eine solche Erklarung
nicht zugrunde, sondern ladt die Person, die die Erklarung abgibt, als
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Zeugen, wenn der Beteiligte dies anbietet. Bei der folgenden Zeugenver-
nehmung kdénnen die Einspruchsabteilung und die Beteiligten dem Zeugen
Fragen stellen, und so kann die Einspruchsabteilung den Sachverhalt auf
der Grundlage der Aussage dieser Person ermitteln. Wird diese Person
nicht als Zeuge angeboten, so berlcksichtigt die Einspruchsabteilung diese
Beweismittel nicht weiter.

Die Einnahme des Augenscheins dient der unmittelbaren Sinneswahrneh-
mung von der betreffenden Sache oder dem betreffenden Vorgang. Sie
kann z. B. in einer Vorfuhrung eines Erzeugnisses oder Verfahrens beste-
hen, die ein Anmelder oder Patentinhaber zum Beweis der von der
Prifungs- oder Einspruchsabteilung bestrittenen Funktionsweise des
Gegenstands des Patents beantragt hat.

Normalerweise verbleiben in Form von Unterlagen eingereichte Beweis-
mittel in der Akte. Nur in Ausnahmefallen und auf begriindeten Antrag hin
kénnen als Beweismittel eingereichte Unterlagen aufRer Acht gelassen und
zurlickgegeben werden, so z. B. wenn die Unterlagen unter Verletzung
einer Vertraulichkeitsvereinbarung eingereicht wurden, es sich um Aus-
sagen Dritter handelt und die Ubrigen Beteiligten den Antrag billigten
(siehe T 760/89).

1.3 Beweisaufnahme

Das zustandige Organ flr die Beweisaufnahme in Form der Vernehmung
von Zeugen, Beteiligten und Sachverstindigen im Sachprifungs- und
Einspruchsverfahren ist die Abteilung, vor der die Beweisaufnahme in der
Regel als Teil einer mindlichen Verhandlung stattfindet. Fir die Beweis-
aufnahme ist normalerweise die Erganzung der Prifungs- oder Einspruchs-
abteilung um einen rechtskundigen Prifer erforderlich. Die Abteilung kann
auch eines ihrer Mitglieder mit der Durchfihrung der Beweisaufnahme
beauftragen. In der Regel wird dies das gegebenenfalls bereits geman
Art. 18 (2) bzw. 19 (2) beauftragte Mitglied sein. Von der Moglichkeit der
Beauftragung nach Regel 119 (1) kann z. B. Gebrauch gemacht werden bei
der Einnahme des Augenscheins, wie bei der Vorfuhrung eines Verfahrens
oder der Besichtigung eines Gegenstands, insbesondere in einem weit
entfernten Betrieb.

Eine Beauftragung findet auch dann statt, wenn ein Mitglied der Abteilung
einer Vernehmung vor Gericht gemaly Regel 120 (3) beiwohnt und Fragen
an die Zeugen, Beteiligten und Sachverstandigen stellt.

Welche Sprache fiir die Beweisaufnahme und die Niederschrift zu verwen-
den ist, ist in Art. 14 (3) (Verfahrenssprache) und Regel 4 (Ausnahmen von
den Vorschriften Uber die Verfahrenssprache im mindlichen Verfahren)
geregelt (siehe auch E-Il, 10.2 und E-IV).

1.4 Beweisbeschluss

Halt das zustandige Organ des EPA die Vernehmung von Beteiligten,
Zeugen oder Sachverstandigen oder eine Augenscheinseinnahme fir erfor-
derlich, so erlasst es eine entsprechende Entscheidung (Beweisbeschluss),
in der das betreffende Beweismittel, die rechtserheblichen Tatsachen sowie

Art. 117 (2)
Regeln 118 bis 120

Regel 117
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Art. 119

Regel 118 (1) und (2)
Art. 119

Regel 118 (2) a)

Regel 118 (2) b)

Regel 118 (2) ¢)

Regel 119 (3)

Tag, Uhrzeit und Ort (der Beweisaufnahme) angegeben werden. Hat ein
Beteiligter die Vernehmung von Zeugen oder Sachverstandigen beantragt
und diese nicht gleichzeitig benannt, so wird er entweder vor Erlass des
Beweisbeschlusses oder in diesem unter Fristsetzung aufgefordert, Name
und Anschrift der Zeugen und Sachverstandigen mitzuteilen, die er verneh-
men lassen mochte. Die nach Regel 132 (2) zu bemessende Frist wird
mindestens zwei, jedoch hdchstens vier Monate betragen, weil der
betreffende Beteiligte meistens bereits vorher weil3, welche Person als
Zeuge oder Sachverstandiger infrage kommit.

Der Beweisbeschluss wird den Beteiligten zugestellt. Er ist, sofern nicht in
ihm die gesonderte Beschwerde zugelassen ist, nur zusammen mit der
Endentscheidung anfechtbar (siehe E-IX, 6).

1.5 Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverstindigen

Die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen werden
zum Beweistermin geladen. Die Ladung ist zuzustellen. Die Frist zur
Ladung von Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen zur Beweisauf-
nahme betrdgt mindestens zwei Monate, sofern diese nicht mit einer
kiirzeren Frist einverstanden sind. Die Ladung muss enthalten:

i) einen Auszug aus dem Beweisbeschluss, aus dem insbesondere
Tag, Uhrzeit und Ort der angeordneten Beweisaufnahme sowie die
Tatsachen hervorgehen, Uber die die Beteiligten, Zeugen und
Sachverstandigen vernommen werden sollen,

i) die Namen der am Verfahren Beteiligten sowie die Anspriiche, die
den Zeugen und Sachverstandigen zustehen (siehe E-Ill, 1.10), und

iii) einen Hinweis darauf, dass der Beteiligte, Zeuge oder Sach-
verstandige seine Vernehmung durch das zustandige Gericht seines
Wohnsitzstaats verlangen kann, sowie eine Aufforderung, dem EPA
innerhalb einer von diesem gesetzten Frist mitzuteilen ob er bereit
ist, vor dem EPA zu erscheinen (siehe E-lll, 3.2.2 iii) und iv)).

Auch wenn die Beweisaufnahme nicht im Rahmen einer mindlichen Ver-
handlung stattfindet, konnen alle Verfahrensbeteiligten an der Beweis-
aufnahme teilnehmen. Die nicht geladenen Verfahrensbeteiligten sind
innerhalb der Frist nach Regel 118 (2) von dem Termin zu unterrichten,
unter Hinweis darauf, dass sie an der Beweisaufnahme teilnehmen kénnen.

1.6 Vernehmung von Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen

1.6.1 Allgemeines

Werden zur Beweisaufnahme Vernehmungen vor der Prifungs- oder Ein-
spruchsabteilung vorgenommen (siehe E-lll, 1.3) und lasst die betreffende
Sache besondere Rechtsfragen erwarten, so empfiehlt es sich, dass die
Abteilung durch einen rechtskundigen Prifer erganzt wird, sofern dies noch
nicht der Fall ist (siehe D-Il, 2.2).
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Die Beweisaufnahme durch Vernehmung von Zeugen erfolgt in der Regel
im Rahmen einer mindlichen Verhandlung.

Die Zeugeneinvernahme ist entsprechend der muindlichen Verhandlung
selbst offentlich oder nicht 6ffentlich (Art. 116 (3) und (4)).

Die Ausfuhrungen unter E-II, 8.2, 8.3, 8.9 und 8.10 finden entweder
unmittelbar oder, falls die Beweisaufnahme nicht mit einer muindlichen
Verhandlung verbunden ist, entsprechend Anwendung.

Die Vernehmung eines "Sachverstandigen" im Sinne von Regel 117 setzt
einen Beweisbeschluss voraus (siehe E-lll, 1.4), was sie von der Anhérung
mandlicher Ausflihrungen durch eine Person unterscheidet, die den zuge-
lassenen Vertreter in der mundlichen Verhandlung begleitet; mundliche
Ausfuhrungen durch eine Begleitperson kann die Abteilung nach eigenem
Ermessen zulassen (siehe G 4/95 und E-lI, 8.5).

1.6.2 Nicht geladene Zeugen und Sachverstindige

Der Leiter der Beweisaufnahme, d. h. im Sachprifungs- und Einspruchs-
verfahren der Vorsitzende der betreffenden Abteilung oder das mit der
Durchfliihrung der Beweisaufnahme beauftragte Mitglied, stellt nach Eroff-
nung der Beweisaufnahme fest, ob Verfahrensbeteiligte die Vernehmung
noch weiterer anwesender, nicht zur Vernehmung geladener Personen
beantragen. Stellt ein Verfahrensbeteiligter einen solchen Antrag, so hat er
kurz anzugeben, wozu und warum diese Person vernommen werden soll.
Das Organ entscheidet dann darlber, ob dem Antrag stattgegeben wird
(betreffend die Zulassung verspateten Vorbringens siehe E-V, 2).

1.6.3 Belehrung der zu Vernehmenden
Beteiligte, Zeugen und Sachverstandige werden vor ihrer Vernehmung
darauf hingewiesen, dass das EPA das zustandige Gericht in ihrem Wohn-
sitzstaat um Wiederholung der Vernehmung unter Eid oder in gleicher-
malfen verbindlicher Form ersuchen kann.

1.6.4 Einzelvernehmung

Jeder Zeuge ist im Normalfall einzeln, d. h. in Abwesenheit eventuell spater
anzuhdrender Zeugen, zu vernehmen. Fir Sachverstandige und Verfah-
rensbeteiligte gilt dies nicht. Zeugen, deren Aussagen sich widersprechen,
kénnen einander gegenlbergestellt, das heilit gemeinsam anwesend
wechselweise vernommen werden. Das Gleiche gilt fir Sachverstandige.

1.6.5 Vernehmung zur Person

Die Vernehmung beginnt damit, dass der zu Vernehmende (iber Vornamen
und Zunamen, Alter, Beruf und Wohnort befragt wird. Zeugen und Sach-
verstandige sind auRerdem darlber zu befragen, ob sie mit einem der
Beteiligten verwandt oder verschwagert sind und ob sie ein materielles
Interesse daran haben, dass ein Beteiligter in dem Verfahren obsiegt.

1.6.6 Vernehmung zur Sache
An die Fragen zur Person schlielRen sich die Fragen zur Sache an. Der zu
Vernehmende ist zu veranlassen, seine Kenntnisse des Gegenstands

Regel 119 (2)
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Regel 119 (3)

Regel 124 (1)

Regel 124 (2)

seiner Vernehmung vollstandig und stimmig mitzuteilen. Zur Aufklarung
und zur Vervollstandigung der Aussage sowie zur Erforschung des Grunds,
auf dem das Wissen des zu Vernehmenden beruht, sind erforderlichenfalls
weitere Fragen zu stellen. Diese Fragen kdnnen von dem mit der Durch-
fuhrung der Beweisaufnahme beauftragten Mitglied, dem Vorsitzenden
oder jedem anderen Mitglied des betreffenden Organs gestellt werden.
Zum Fragerecht der Ubrigen Mitglieder der Abteilung siehe E-II, 8.10. Flr
die Formulierung von Fragen gelten dieselben Uberlegungen wie fir das
Fragerecht der Beteiligten (siehe E-lll, 1.6.7).

1.6.7 Fragerecht der Beteiligten bei Vernehmungen
Verfahrensbeteiligte kdnnen sachdienliche Fragen an die vernommenen
Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen richten, auch wenn es sich z. B.
in Einspruchsverfahren um Zeugen und Sachverstandige der anderen
Beteiligten handelt. Der Leiter der Beweisaufnahme bestimmt den Zeit-
punkt, zu dem die Fragen gestellt werden kdénnen.

Bestehen seitens des zustandigen Organs, z. B. der Einspruchsabteilung,
oder eines Beteiligten Zweifel Uber die Zulassigkeit einer Frage, so
entscheidet hierliber das zustandige Organ. "Suggestivfragen", d. h.
Fragen, die bereits die Erklarung enthalten, die man vom Zeugen hoéren
mdchte und auf die er praktisch nur mit "Ja" oder "Nein" antworten muss,
sind zu vermeiden, weil sich mit ihnen nicht ordnungsgeman ermitteln lasst,
wie sich der Zeuge selbst an den Sachverhalt erinnert. Die Fragen durfen
sich ferner nicht auf einen Sachverhalt beziehen, der nicht mehr erorte-
rungsbedirftig ist oder in keinerlei Zusammenhang mit dem Gegenstand
steht, fir den die Beweisaufnahme angeordnet worden ist, und duirfen
keine Tatsachen zu ermitteln versuchen, fiir die kein Beweisangebot
vorliegt. Die Entscheidung Uber die Ablehnung einer Frage ist unanfecht-
bar. Beziglich des Fragerechts der Ubrigen Mitglieder der Abteilung siehe
E-Il, 8.10.

1.7 Niederschrift liber die Beweisaufnahme
Uber eine Beweisaufnahme wird eine Niederschrift aufgenommen, fiir die
die Ausfuhrungen unter E-II, 10 mit folgender Maligabe gelten:

Die Niederschrift der Beweisaufnahme hat neben dem wesentlichen Gang
der Beweisaufnahme auch die Aussagen der Beteiligten, Zeugen oder
Sachverstandigen, und zwar moglichst umfassend (in den wesentlichen
Punkten fast wortlich), zu enthalten.

Die Niederschrift wird in der Regel von dem Mitglied des zustandigen
Organs aufgenommen, das die Beweisaufnahme durchfiihrt. Die zweck-
mafigste Art der Aufnahme von Aussagen ist das Diktat auf ein
Diktiergerat; dabei wird die Aussage durch den Vernehmenden "abschnitts-
weise", also intermittierend, unter Berlicksichtigung von Einwendungen des
Vernommenen zusammengefasst und in dieser Fassung in das Diktiergerat
diktiert. Der Vernommene hat sofort Einwendungen zu erheben, wenn der
diktierte Abschnitt nicht voll seiner Aussage entspricht. Hierauf ist er zu
Beginn seiner Vernehmung hinzuweisen. Am Ende der Vernehmung wird
der Vernommene aufgefordert, das von ihm wahrend des Diktats mitan-



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil E — Kapitel l1I-7

gehorte Diktatprotokoll zu genehmigen. Die Genehmigung und eventuelle
Einwendungen sind in das Diktat mit aufzunehmen. Von dem Diktatproto-
koll wird eine Niederschrift angefertigt, und den Beteiligten wird alsbald
eine Abschrift hiervon zugestellt. Das Vorspielen der Niederschrift und die
Genehmigung eribrigen sich, wenn die Aussage wortlich und unmittelbar
unter Verwendung von technischen Einrichtungen aufgezeichnet wurde.

Im Falle einer Beweisaufnahme durch Einnahme des Augenscheins hat die
Niederschrift neben dem wesentlichen Gang dieser Beweisaufnahme das
Ergebnis des Augenscheins zu enthalten.

Die mdilndliche Beweisaufnahme sowie die mindliche Verhandlung
(siehe E-Il, 10.1) kénnen auf Tontrager aufgezeichnet werden.

1.8 Beauftragung von Sachverstandigen

1.8.1 Entscheidung iiber die Form des Gutachtens

Wird von Amts wegen ein Gutachten eines Sachverstandigen eingeholt
(siehe D-VI, 1, Abs. 6), so entscheidet das zustdndige Organ, in welcher
Form das Gutachten des von ihr beauftragten Sachverstandigen zu
erstatten ist. Die rein schriftiche Form des Gutachtens wird nur dann
Anwendung finden, wenn das zustandige Organ — je nach Inhalt des Gut-
achtens — diese Form fiir ausreichend erachtet und die Beteiligten dieser
Form zustimmen. In der Regel wird neben einem schriftlichen Gutachten
und einem mdindlichen Vortrag eine Vernehmung des Sachverstandigen
stattfinden (siehe E-llI, 1.6).

Die Beteiligten erhalten eine Abschrift des Gutachtens. Die Abschrift wird
vom EPA hergestellt.

1.8.2 Ablehnung des Sachverstandigen

Die Beteiligten kédnnen den Sachverstiandigen ablehnen. Das zustandige
Organ sollte daher vor der Beauftragung eines Sachverstandigen den
Beteiligten mitteilen, von welchem Sachverstéandigen sie ein Gutachten
einzuholen beabsichtigt und was begutachtet werden soll. In der Mitteilung
sollte eine Frist fur eine etwaige Ablehnung des Sachverstandigen fest-
gesetzt werden. Lehnen Beteiligte den Sachverstandigen ab, so entschei-
det das zustandige Organ uber die Ablehnung.

1.8.3 Auftrag an den Sachverstandigen

Der Auftrag an den Sachverstdandigen muss enthalten: die genaue
Umschreibung des Auftrags, die Frist fir die Erstattung des Gutachtens,
die Namen der Verfahrensbeteiligten und einen Hinweis auf die Rechte, die
ihm nach Regel 122 (2) bis (4) hinsichtlich der Reise- und
Aufenthaltskosten sowie der Vergltung seiner Tatigkeit (siehe E-lll, 1.10)
zustehen.

1.9 Kosten aufgrund einer miindlichen Verhandlung oder einer
Beweisaufnahme

In den Verfahren vor dem EPA hat jeder Beteiligte die ihm erwachsenden
Kosten regelmafig selbst zu tragen. Hiervon abweichend kann das zustan-

Regel 121 (1)

Regel 121 (3)

Regel 121 (4)

Regel 121 (2) a) - d)

Art. 104 (1) und (2)
Regel 122 (1) und (2)
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Regel 122 (2)

Regel 122 (3)

dige Organ im Einspruchsverfahren aus Billigkeitsgriinden (siehe D-IX, 1.4)
Uber die Verteilung der den Beteiligten durch eine mindliche Verhandlung
oder eine Beweisaufnahme (siehe D-IX, 1) und dem EPA durch die Anspri-
che der Zeugen und Sachverstandigen (siehe E-lll, 1.10) entstandenen
Kosten anders entscheiden. Das zustandige Organ kann die Beweisauf-
nahme davon abhangig machen, dass der Beteiligte, der sie beantragt hat,
beim EPA einen Vorschuss hinterlegt, dessen Hbhe im Wege einer
Schatzung der voraussichtlichen Kosten bestimmt wird. Von dieser Vor-
schrift ist Gebrauch zu machen, wenn auf Antrag eines Beteiligten im Ertei-
lungs- oder Einspruchsverfahren eine Beweisaufnahme durch Vernehmung
eines Zeugen oder durch Einholung eines Gutachtens durchgeflhrt werden
soll, sofern nicht aufgrund einer Verzichtserklarung des Zeugen oder Sach-
verstandigen auf Entschadigung sichergestellt ist, dass keine Kosten
entstehen. Kommt der Antragsteller der Aufforderung zur Hinterlegung des
Vorschusses nicht nach, so braucht die Beweisaufnahme nicht vorge-
nommen zu werden. Im Einspruchsverfahren tragt der beweisfiihrende
Beteiligte die Kosten fur die Entschadigung von Zeugen oder Sachver-
sténdigen, soweit es nicht im Einzelfall der Billigkeit entspricht, eine andere
Regelung der Kostenverteilung nach Art. 104 (1) in Verbindung mit
Regel 88 zu treffen. Ein Fehlbetrag zwischen dem gezahlten Vorschuss
und den nach Regel 122 (4) Satz 2 durch das EPA zu leistenden Zahlun-
gen ist von Amts wegen festzusetzen. Ein nicht verbrauchter Rest aus
einem Vorschuss ist zu erstatten. Die dem EPA durch eine muindliche
Verhandlung oder Beweisaufnahme entstehenden internen Kosten, z. B.
die damit zusammenhangenden Reise- und Aufenthaltskosten seiner
Bediensteten, hat das EPA stets selbst zu tragen.

1.10 Anspriiche der Zeugen und Sachverstandigen

1.10.1 Reise- und Aufenthaltskosten

Zeugen und Sachverstandige, die vom EPA geladen worden sind und vor
diesem erscheinen, haben gegeniber dem EPA Anspruch auf Erstattung
angemessener Reise- und Aufenthaltskosten (siehe E-lIl, 1.10.3). Dieser
Anspruch besteht auch dann, wenn die Zeugen oder Sachverstandigen
nicht vernommen werden, z. B. dann, wenn eine geltend gemachte Vorbe-
nutzung, Uber die Beweis erhoben werden sollte, kurz vor der Beweis-
aufnahme durch eine vorveroffentlichte Druckschrift belegt werden kann.
Zeugen und Sachverstéandigen kann ein Vorschuss auf die Reise- und
Aufenthaltskosten gewahrt werden. Zeugen und Sachverstandige, die ohne
Ladung vor dem EPA erscheinen, haben auf Erstattung angemessener
Reise- und Aufenthaltskosten Anspruch, wenn sie als Zeuge oder Sach-
verstandiger vernommen werden.

1.10.2 Verdienstausfall, Vergiitung

Zeugen, denen ein Erstattungsanspruch auf Reise- und Aufenthaltskosten
zusteht, haben gegenliber dem EPA auch Anspruch auf eine angemessene
Entschadigung fur Verdienstausfall; Sachverstandige haben gegentber
dem EPA Anspruch auf Vergutung ihrer Tatigkeit (siehe E-lll, 1.10.3).
Diese Entschadigung oder Vergitung wird den Zeugen und Sachver-
standigen gezahlt, nachdem sie ihrer Pflicht oder ihrem Auftrag genugt
haben.
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1.10.3 Einzelheiten zu den Anspriichen der Zeugen und Sach-
verstiandigen

Die Einzelheiten zu den Anspriichen der Zeugen und Sachverstandigen
nach E-lll, 1.10.1 und 1.10.2 hat der Verwaltungsrat der Europaischen
Patentorganisation festgelegt, siehe CA/D 5/77 (veréffentlicht in der Beilage
zum ABI. EPA 1/2010, 71). Das EPA zahlt die falligen Betrage aus.

1.11 Behandlung von Modellen

1.11.1 Wann konnen Modelle eingereicht werden?

Das EPU sieht die Einreichung von Modellen nicht ausdriicklich vor; dies
schlief3t jedoch nicht aus, dass ein Beteiligter von sich aus Modelle
einreicht. Modelle sind nicht Teil der Anmeldung oder des Patents und
kénnen deshalb auch nicht zur Offenbarung der Erfindung herangezogen
werden (Art. 83).

Modelle kédnnen im Verfahren vor dem EPA insofern von Bedeutung sein,
als sie zum Nachweis der Patentierbarkeit einer Erfindung beitragen,
insbesondere, wenn die Funktionsfahigkeit einer bestimmten Vorrichtung
oder ihre besonders vorteilhafte Wirkungsweise nachgewiesen werden soll.
Modelle kénnen auch eingereicht werden, um z. B. im Einspruchsverfahren
den Stand der Technik, insbesondere eine offenkundige Vorbenutzung
gemall Art. 54 (2), zu veranschaulichen. Modelle als Gegenstand des
Augenscheins sind daher Beweismittel gemaf Art. 117 (1) f).

1.11.2 Ist das Modell zu beriicksichtigen?

Die Abteilung entscheidet, ob eine Beweisaufnahme durch Augenscheins-
einnahme erforderlich ist oder nicht (Regel 117 Satz 1), d. h. ob das Modell
Uberhaupt in Betracht gezogen wird.

Auch wenn die Abteilung ein eingereichtes Modell zum Gegenstand eines
Augenscheins macht, ist das EPA nicht zu seiner Aufbewahrung ver-
pflichtet. Der Beteiligte wird in seinem eigenen Interesse das Modell auch
nach dessen Besichtigung fiir das weitere Verfahren verfiigbar halten.

1.11.3 Aufbewahrung des Modells

Wenn der Beteiligte das Modell nicht selbst aufbewahren will, entscheiden
demnach praktische Uberlegungen dariiber, ob das EPA ein Modell aufbe-
wahrt oder nicht. Die Entscheidung wird von der Prifungs- oder Ein-
spruchsabteilung getroffen. Modelle, deren Lagerung im EPA besondere
Vorsichts- oder Schutzmalnahmen erfordern wirde, sind jedoch sofort
zurtickzusenden. Als Beweismittel zugelassene Modelle sollten im Allge-
meinen vom EPA nur dann aufbewahrt werden, wenn sie eine Entschei-
dung mallgebend beeinflussen.

1.11.4 Verfahren

Modelle werden unmittelbar nach Eingang dem beauftragten Prifer zur
Entscheidung Uber die Aufbewahrung des Modells vorgelegt. Modelle, die
fir das Erteilungsverfahren von Bedeutung sind, kdnnen dies auch fiir das
Einspruchsverfahren sein. Sie sind daher bis zum Ablauf der Einspruchs-

Regel 122 (4)
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Regel 123 (1)

Regel 123 (2)

Regel 123 (2) a)

Regel 123 (2) b)

Regel 123 (2) ¢)

Regel 123 (2) d)

Regel 123 (2) e)

frist oder bis zum rechtskraftigen Abschluss des Einspruchsverfahrens
aufzubewahren.

Fur die Ausfuhrung der Entscheidung, das Modell aufzubewahren oder
zuruckzusenden, ist der Formalsachbearbeiter verantwortlich. Ist das
Modell aufzubewahren, so vermerkt er dies auf dem Aufkleber. Wird die
Rucksendung des Modells veranlasst, so benachrichtigt der Formalsach-
bearbeiter den Einsender entsprechend und vermerkt das Rlcksende-
datum auf dem Aufkleber.

1.12 Behandlung von Videoaufnahmen

Ein Verfahrensbeteiligter kann die Vorfuhrung einer Videoaufnahme in der
mundlichen Verhandlung beantragen. Ein solcher Antrag sollte die Aufnah-
me als solche sowie genaue Angaben zur bendtigten technischen Aus-
stattung umfassen.

Werden Videoaufnahmen eingereicht, entscheidet die Abteilung, ob eine
Vorfuhrung fur das Verfahren von Nutzen ist. Videodatentrager sollten
immer aufbewahrt werden, wenn die Abteilung sie in Augenschein genom-
men hat.

2. Beweissicherung

2.1 Voraussetzungen

Das EPA kann auf Antrag zur Sicherung eines Beweises unverziglich eine
Beweisaufnahme Uber Tatsachen vornehmen, die flir eine Entscheidung
von Bedeutung sein kdnnen, wenn zu beflrchten ist, dass die Beweisauf-
nahme zu einem spateren Zeitpunkt erschwert oder unmdglich sein wird.
Das konnte z. B. dann der Fall sein, wenn ein bedeutender Zeuge im
Begriff ist, in ein abgelegenes Land auszuwandern, oder wenn eine leicht
verderbliche Sache, z.B. ein Nahrungsmittel, als der Offentlichkeit
zugangliche Benutzung geltend gemacht worden ist.

2.2 Antrag zur Sicherung eines Beweises
Der Antrag zur Beweissicherung muss enthalten:

i) den Namen, die Anschrift und die Staatsangehorigkeit sowie den
Staat des Wohnsitzes oder Sitzes des Antragstellers nach MalRgabe
der Regel 41 (2) c),

i) eine ausreichende Bezeichnung der europaischen Patentanmeldung
oder des europaischen Patents,

iii) die Bezeichnung der Tatsachen, Uber die Beweis erhoben werden
soll,

iv)  die Bezeichnung der Beweismittel und
V) die Darlegung und Glaubhaftmachung des Grunds, der die Besorgnis

rechtfertigt, dass die Beweisaufnahme zu einem spateren Zeitpunkt
erschwert oder unmaoglich sein wird.



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil E — Kapitel 111-11

Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die Beweissicherungsgebuhr entrich-
tet worden ist.

2.3 Zustandigkeit

Fir die Entscheidung Uber den Antrag und fir eine daraufhin folgende
Beweisaufnahme ist das Organ des EPA zustandig, das die Entscheidung
zu treffen hatte, fur die die zu beweisenden Tatsachen von Bedeutung sein
kdénnen.

Danach wird in der Regel fur die Entscheidung und die Beweisaufnahme
zustandig sein:

i) vom Anmeldetag an bis zum Zeitpunkt der Entscheidung uber die
Patenterteilung die Prufungsabteilung,

i) von diesem Zeitpunkt an bis zum Ablauf der Einspruchsfrist bzw.
wahrend eines Einspruchsverfahrens die Einspruchsabteilung und

iii) nach einem abschliefienden Beschluss der Einspruchsabteilung bis
zu dessen Rechtskraft oder wahrend eines anhangigen Beschwerde-
verfahrens die Beschwerdekammer.

2.4 Entscheidung iiber den Antrag und die Beweisaufnahme

Das zustandige Organ entscheidet unverziiglich Gber den Antrag. Gibt es
dem Antrag statt, so hat es auch sogleich eine Entscheidung Uber die
Beweisaufnahme zu treffen.

Die Vorschriften Uber die Beweisaufnahme in den Verfahren vor dem EPA
sind entsprechend anzuwenden.

Der Zeitpunkt der Beweisaufnahme ist demzufolge dem Anmelder oder
Patentinhaber und den Ubrigen Beteiligten so rechtzeitig mitzuteilen, dass
sie daran teilnehmen konnen. Sie kénnen dabei sachdienliche Fragen
stellen.

3. Beweisaufnahme durch Gerichte oder Behorden der Vertrags-
staaten

3.1 Rechtshilfe

Die Gerichte oder andere zustandige Behdérden der Vertragsstaaten
nehmen fir das EPA auf dessen Ersuchen um Rechtshilfe Beweisauf-
nahmen innerhalb ihrer Zustandigkeit vor.

3.2 Beweismittel

3.2.1 Vernehmung unter Eid

Der haufigste Fall der Beweisaufnahme vor dem zustandigen Gericht wird
die Vernehmung von Beteiligten, Zeugen oder Sachverstandigen sein. Das
zustdndige Organ kann dabei das zustandige Gericht ersuchen, die
Vernehmung unter Eid oder in gleichermalen verbindlicher Form vorzu-
nehmen.

Regel 123 (3)

Regel 123 (4)

Regel 123 (1)
Regel 117

Regel 123 (4)

Regel 123 (1)
Regel 118 (2)
Regel 119 (3)

Art. 131 (2)

Regel 120 (3)
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Regel 120 (3)

Regel 120 (2)

Regel 120 (1)

Regel 120 (1)
Regel 150 (3)

Regel 150 (2)

Regel 150 (1)

Regel 150 (5)

Regel 120 (3)
Regel 150 (6)

Regel 150 (7)

3.2.2 Vernehmung durch das zustindige Gericht
Das zustandige Organ ersucht erforderlichenfalls das zustandige Gericht
um Vernehmung, gegebenenfalls unter Eid,

i) wenn die Vernehmung vor diesem Organ mit unverhaltnismaRig
hohen Reisekosten verbunden ist oder die Vernehmung vor dem
zustandigen Gericht aus anderen Grunden zweckmalig erscheint,

i) wenn das zustandige Organ die erneute Vernehmung eines von ihm
vernommenen Beteiligten, Zeugen oder Sachverstandigen unter Eid
oder in gleichermalen verbindlicher Form fur zweckmaRig halt
(siehe E-llI, 3.2.1),

iii)  wenn innerhalb der vom zustandigen Organ in der Ladung festge-
setzten Frist (siehe E-lll, 1.5iii)) keine AuBerung auf die Ladung
erfolgt ist, oder

iv)  wenn ein vor dieses Organ geladener Beteiligter, Zeuge oder Sach-
verstandiger entsprechend E-Ill, 1.5ii) beantragt hat, dass er vom
zustandigen Gericht in seinem Wohnsitzstaat vernommen wird.
Lehnt ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverstandiger die Vernehmung
durch das zustandige Organ ab, so sollte ihm mitgeteilt werden, dass
das zustandige nationale Gericht iber die einschlagigen nationalen
rechtlichen Mdglichkeiten verflgt, ihn zum Erscheinen und zur Aus-
sage zu zwingen.

3.3 Rechtshilfeersuchen

Das EPA fasst Rechtshilfeersuchen in der Sprache des zustandigen
Gerichts oder der zustandigen Behoérde ab oder fligt dem Rechtshilfe-
ersuchen eine Ubersetzung in dieser Sprache bei.

Die Rechtshilfeersuchen sind an die vom betreffenden Vertragsstaat
bestimmte zentrale Behorde zu richten.

3.4 Verfahren vor dem zustiandigen Gericht oder der zusténdigen
Behorde

Das EPA ist von Zeit und Ort der durchzufihrenden Beweisaufnahme zu
benachrichtigen und unterrichtet seinerseits die betreffenden Beteiligten,
Zeugen und Sachverstandigen.

Auf Ersuchen des EPA gestattet das zustandige Gericht oder die zustan-
dige Behorde die Teilnahme von Mitgliedern des betreffenden Organs und
erlaubt diesen, an vernommene Personen Uber das Gericht oder die Behor-
de oder unmittelbar Fragen zu richten. Ob die Beteiligten Fragen stellen
kénnen, hangt von den Gesetzen des betreffenden Vertragsstaats ab.

3.5 Kosten der Beweisaufnahme

Fur die Erledigung von Rechtshilfeersuchen dirfen Gebihren und Ausla-
gen irgendwelcher Art nicht erhoben werden. Der ersuchte Staat ist jedoch
berechtigt, von der Europaischen Patentorganisation die Erstattung der an
Sachverstandige und an Dolmetscher gezahlten Entschadigung sowie der
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Auslagen zu verlangen, die durch die Teilnahme von Mitgliedern des
zustandigen Organs an der Beweisaufnahme entstanden sind.

3.6 Beweisaufnahme durch eine beauftragte Person

Haben nach dem von dem zustandigen Gericht oder der zustandigen
Behorde angewendeten Recht die Beteiligten selbst flr die Aufnahme der
Beweise zu sorgen und ist das Gericht oder die Behdrde zur Erledigung
des Rechtshilfeersuchens aullerstande, so kann das Gericht oder die
Behorde mit Einverstandnis des zustandigen Organs eine geeignete
Person mit der Erledigung beauftragen. Bei der Einholung des Einver-
standnisses dieses Organs gibt das zustandige Gericht oder die zustandige
Behdrde die ungefdhre Hohe der Kosten an, die durch dieses Verfahren
entstehen. Durch das Einverstandnis des zustéandigen Organs wird die
Européische Patentorganisation verpflichtet, die entstehenden Kosten zu
erstatten; ohne ein solches Einverstandnis ist die Organisation zur Zahlung
der Kosten nicht verpflichtet.

4. Wirdigung von Beweismitteln

4.1 Allgemeines

Das zustandige Organ hat die von den Beteiligten aus den Beweismitteln
und Tatsachen gezogenen Schliisse auf ihre Richtigkeit zu prifen und die
seinerseits unter Berlicksichtigung der Gesamtsituation aus freier Uber-
zeugung gezogenen Schlisse in der Entscheidung zu begriinden.

Welcher Stand der Technik im Einzelnen im Rahmen des Art. 54 zu
berlcksichtigen ist, geht aus G-1V, 1 bis 5 und 7 sowie aus G-V hervor.

Tatsachen und Beweismittel, die von den Beteiligten verspatet vorgebracht
werden, brauchen nur in den in E-V, 2 gesetzten Grenzen berticksichtigt zu
werden.

4.2 Arten von Beweismitteln
Bei der Bewertung des Vorbringens der Beteiligten ist auf den Unterschied
zwischen Tatsachen, Beweismitteln und Argumenten zu achten.

Beispiel:

Die Einsprechende behauptet, der Oberbegriff des Anspruchs 1 sei im
Dokument A beschrieben, der kennzeichnende Teil im Dokument B (Tat-
sachen). Zum Beweis dafir legt sie die Dokumente vor (Beweismittel). Die
Einsprechende bringt nun vor, das beanspruchte Verfahren beruhe nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit, da der Fachmann aufgrund seines allge-
meinen Fachwissens die Dokumente in der Weise kombiniert hatte, dass er
zum Gegenstand des Anspruchs 1 kommen musste (Argument).

Die in Verfahren vor dem EPA zulassigen Beweismittel sind nicht auf die in
Art. 117 (1) genannten beschrankt; Beweisaufnahme im Sinne von Art. 117
umfasst vielmehr das Vorlegen oder Aufnehmen von Beweismitteln jegli-
cher Art, insbesondere das Einreichen von Dokumenten.

Regel 150 (8)
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Reine Argumente sind keine Beweismittel (siehe T 642/92).

4.3 Priifung von Beweismitteln

Wenn Beweismittel vorgelegt werden, so ist zunachst zu prifen, welche
Tatsache behauptet wird, und dann, ob diese Tatsache fiir die Entschei-
dung relevant ist. Falls sie dafir nicht relevant ist, wird die Behauptung
nicht weiter in Betracht gezogen, und dementsprechend sind auch die
Beweismittel nicht ndher zu prifen. Falls die behauptete Tatsache relevant
ist, dann ist zu untersuchen, ob die Tatsache durch die vorgelegten
Beweismittel bewiesen ist oder nicht.

Da das EPU keine Vorschriften dariiber enthalt, wie das Ergebnis einer
Beweisaufnahme zu bewerten ist, gilt fur die Prifung von Beweismitteln der
Grundsatz der freien Beweiswilrdigung, d. h. Inhalt und Bedeutung eines
Beweismittels flr das Verfahren sind in jedem einzelnen Fall unter Beriick-
sichtigung der speziellen Umstande zu beurteilen (z. B. Zeit, Ort, Art des
Beweismittels, Stellung des Zeugen in der Firma usw.). Aus dem Grund-
satz der freien Beweiswurdigung folgt auch, dass die Instanzen des EPA
befugt sind, die von den Beteiligten angebotenen Beweismittel in jeder
geeigneten Weise zu bewerten oder auch als unwichtig oder irrelevant zu
erachten. Wann ein Beweismittel ausreichend ist, ist im Einzelfall zu
entscheiden.

Bei der Entscheidung, ob sie einen behaupteten Sachverhalt akzeptiert,
kann die Abteilung den Grundsatz des "Abwagens der Wahrscheinlichkeit"
anwenden, d. h. sie ist Uberzeugt davon, dass der eine Tatsachenkomplex
mit grofRerer Wahrscheinlichkeit richtig ist als der andere. Des Weiteren gilt:
Je schwerwiegender eine Tatfrage ist, desto stichhaltiger muss das zugrun-
de liegende Beweismaterial sein (siehe T 750/94). Kann die Entscheidung
zum Beispiel wegen einer behaupteten Vorbenutzung moéglicherweise zum
Widerruf des Patents flhren, so ist das vorliegende Beweismaterial sehr
kritisch und genau zu prufen. Insbesondere bei einer angeblichen Vorbe-
nutzung ist ein strengeres, der festen Uberzeugung gleichkommendes
Kriterium anzulegen (d. h. die Vorbenutzung muss zweifelsfrei stattgefun-
den haben) weil der Patentinhaber nur wenige oder gar keine Maoglich-
keiten hat, das Gegenteil zu beweisen (siehe T 97/94).

Bei einander widersprechenden Behauptungen der Parteien muss die
Abteilung entscheiden, welche Beweismittel am Uberzeugendsten sind. Ist
es nicht mdglich, aufgrund der eingereichten Beweismittel zu entscheiden,
welche Behauptung richtig ist, so ist nach Beweislast zu entscheiden,
d. h. es ist gegen diejenige Partei zu entscheiden, die die Beweislast hatte,
aber den Beweis nicht tiberzeugend flihren konnte.

4.4 Anforderung von Beweismitteln

Wenn die Abteilung darauf hinweist, dass eine Argumentation nicht
akzeptiert werden kann, weil bestimmte Tatsachen nicht bewiesen sind, so
muss dies so neutral und objektiv wie méglich geschehen. Insbesondere

a) darf weder ein bestimmtes Beweismittel verlangt werden (siehe
T 474/04),
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b) noch darf der Inhalt des Beweismittels, z. B. der Wortlaut der
schriftlichen Erklarung unter Eid, vorgeschrieben werden (siehe
T 804/92).

Die Beweisaufnahme in jeder in Art. 117 aufgefiihrten Form liegt im Ermes-
sen der zustandigen Instanz und wird von ihr nur angeordnet, wenn sie
dies fur notwendig erachtet. Notwendig ist die Beweisaufnahme dann,
wenn eine entscheidungsrelevante Tatsache zu beweisen ist.

4.5 Wairdigung einer Zeugenaussage

Nach Abschluss der Zeugenvernehmung ist dem oder den Beteiligten
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die Stellungnahme kann entwe-
der in einer sich an die Beweisaufnahme anschliellenden mundlichen Ver-
handlung oder ausnahmsweise schriftlich nach Ubersendung der Nieder-
schrift Uber die Beweisaufnahme erfolgen. Die Entscheidung hierliber liegt
beim zustandigen Organ. Die Beteiligten kdnnen entsprechende Antrage
stellen.

Erst danach erfolgt die Wirdigung durch das zustdndige Organ. Dieses
muss in seiner Entscheidung begriinden, weshalb es die von einem Betei-
ligten angezweifelte, flr die Entscheidung wesentliche mindliche oder
schriftliche Aussage eines Zeugen flr glaubwirdig oder eine bei ihrer Ent-
scheidung unbericksichtigt gelassene Zeugenaussage fur nicht glaub-
wirdig halt.

Bei der Wirdigung einer mindlichen oder schriftichen Zeugenaussage ist
insbesondere Folgendes zu beachten:

i) Es kommt darauf an, was der Zeuge aus eigenem Wissen und aus
eigener Anschauung uUber den strittigen Tatbestand aussagen kann
und ob er auf dem betreffenden Gebiet praktische Erfahrung hat.
Aussagen Uber etwas von dritter Seite Gehdrtes sind fur sich allein
im Allgemeinen wertlos. Wichtig hinsichtlich der Wurdigung ist auch,
ob der Zeuge selbst an dem Ereignis beteiligt war oder von demsel-
ben nur durch Zuschauen oder Mithéren Kenntnis erlangt hat.

ii) Bei groflerem zeitlichen Abstand (mehrere Jahre) zwischen Tatbe-
stand und Aussage ist zu bertcksichtigen, dass das Erinnerungsver-
mdgen bei den meisten Menschen gering ist, sofern nicht unter-
stitzende schriftliche Unterlagen vorliegen.

iii) Bei anscheinend widersprichlichen Aussagen sollte der Wortlaut der
Aussagen genau gegeneinander abgewogen werden.

Anscheinende Widerspriche in den Aussagen von Zeugen lassen
sich dadurch bisweilen abbauen. Z. B. kann die genaue Uberpriifung
von anscheinend widerspriichlichen Zeugenaussagen zu der Frage,
ob ein Stoff X Ublicherweise fur einen bestimmten Zweck verwendet
wurde, zu dem widerspruchslosen Ergebnis flihren, dass der eine
Zeuge ausdricklich aussagte, dass der Stoff X nicht flir den
bestimmten Zweck Verwendung fand, der andere hingegen nur
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sagen wollte, dass dem Stoff X ahnliche Stoffe oder Stoffe einer
bestimmten Klasse, zu der auch der Stoff X gehort, Ublicherweise flr
den bestimmten Zweck verwendet wurden, also keine Feststellung
Uber den Stoff X selbst treffen wollte.

iv) Ein Angestellter eines Verfahrensbeteiligten kann als Zeuge gehort
werden (siehe T 482/89). Die mdgliche Befangenheit eines Zeugen
ist keine Frage der Zulassigkeit des Beweismittels, sondern eine
Frage der Beweiswirdigung (siehe T 443/93).

4.6 Wiirdigung der Aussage von Beteiligten

Die madndliche oder schriftiche Aussage von Beteiligten oder deren
Aussageverweigerung ist unter Berlcksichtigung der besonderen Interes-
senlage der Beteiligten zu wirdigen. Wegen dieser besonderen Interessen-
lage der Beteiligten ist deren Aussage mdglicherweise nicht gleich zu
bewerten wie eine neutrale Zeugenaussage; das gilt vor allem, wenn die
Beteiligten den Zeugenvernehmungen beigewohnt und die Einstellung des
zustandigen Organs kennengelernt haben. Im Ubrigen ist Abschnitt E-lIl, 4.5
(Wurdigung einer Zeugenaussage) entsprechend anzuwenden.

4.7 Wiirdigung eines Sachverstandigengutachtens

Das zustandige Organ hat das Gutachten hinsichtlich seiner Begriindung
darauf zu prifen, ob es Uberzeugt; es kann sich trotz freier Beweiswirdi-
gung nicht ohne geniigende eigene Sachkenntnis oder die eines anderen
Sachverstandigen und eine darauf aufgebaute Begriindung Uber ein Gut-
achten hinwegsetzen, gleichgiiltig, ob es sich dabei um die Sachkenntnis
eines nach Regel 121 beauftragten unabhangigen Sachverstandigen oder
diejenige eines Sachverstandigen handelt, der im Auftrag eines der
Beteiligten aussagt.

4.8 Wiirdigung eines Augenscheins

Bei Vorflhrungen soll vorher ein bestimmtes Versuchsprogramm mit
bestimmten Versuchsbedingungen abgesprochen werden. Bei der Vorfih-
rung selbst ist darauf zu achten, dass die fur die Erfindung mal3gebenden
Merkmale bzw. Verfahrensbedingungen eingehalten werden. Soll die Erfin-
dung im Versuch mit einem Gegenstand des Stands der Technik verglichen
werden, so ist in beiden Fallen auf mdglichst gleiche oder vergleichbare
Versuchsbedingungen zu achten.
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Kapitel IV — Abweichung von der
Verfahrenssprache bei mindlichen Verfahren

1. Verwendung einer der Amtssprachen

Jeder an einem mundlichen Verfahren vor dem EPA Beteiligte kann sich
anstelle der Verfahrenssprache einer anderen Amtssprache des EPA
bedienen, sofern er dies entweder dem EPA spatestens einen Monat vor
dem angesetzten Termin mitgeteilt hat oder selbst fir die Ubersetzung in
die Verfahrenssprache sorgt. Im ersteren Fall hat das EPA auf eigene
Kosten fiir die Ubersetzung zu sorgen.

Ein Beteiligter muss eindeutig angeben, welcher Amtssprache er sich
bedienen will. Er hat dann das Recht, diese Sprache zu sprechen und zu
horen, sofern die Erfordernisse der Regel 4 erflllt sind. Der Beteiligte hat
jedoch keinen Anspruch darauf, in einer Sprache zu sprechen und in einer
anderen zu horen (siehe T 774/05).

Die in Art. 14 (3) definierte Verfahrenssprache kann nicht geandert werden,
d. h. Anderungen der europdischen Patentanmeldung oder des euro-
paischen Patents missen in der Verfahrenssprache eingereicht werden
(Regel 3 (2)).

Die Abteilung sollte versuchen, soweit wie moglich ohne Dolmetscher
auszukommen (diese Frage stellt sich im Allgemeinen nur im Einspruchs-
verfahren). Den Beteiligten wird nahegelegt, sich nach Moglichkeit daruber
zu einigen, wie die mindliche Verhandlung ohne Dolmetscher durchgefuhrt
werden kann. Zu diesem Zweck wird den Parteien zusammen mit der
Ladung ein entsprechender Hinweis tUbermittelt.

Ggf. kann vereinbart werden, dass nur von einer Amtssprache in die
andere und nicht umgekehrt Ubersetzt zu werden braucht (Ubersetzung in
eine Richtung). Die Einspruchsabteilung sollte bereit sein, eine in einer
Sprache gemachte Bemerkung, die offensichtlich missverstanden worden
ist, in einer anderen Sprache klarzustellen. Die Mitglieder der Einspruchs-
abteilung sollten jedoch auf keinen Fall offiziell als Dolmetscher fungieren.

2. Sprache eines der Vertragsstaaten oder sonstige Sprache

Jeder Beteiligte kann sich auch einer Amtssprache eines der Vertrags-
staaten bedienen, die nicht Deutsch, Englisch oder Franzésisch ist, sofern
er selbst fur die Ubersetzung in die Verfahrenssprache sorgt. Mit Einver-
standnis aller Beteiligten und des EPA kann in einem miindlichen Ver-
fahren jedoch auch ohne Ubersetzung oder vorherige Mitteilung jede
beliebige Sprache verwendet werden.

3. Ausnahmen von 1. und 2.

Es liegt im Ermessen des EPA, Abweichungen von Regel 4 (1) zuzulassen.
Eine entsprechende Genehmigung misste jedoch von den Gegebenheiten
des jeweiligen Falls abhangen. Es ist beispielsweise denkbar, dass es
einem Beteiligten ohne eigenes Verschulden nicht moglich ist, die
entsprechende Benachrichtigung einen Monat vorher vorzunehmen, und

Regel 4 (1) und (5)

Regel 4 (1) und (4)

Regel 4 (1)
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Regel 4 (3)

Regel 4 (2)

dass er zwar einen Dolmetscher bestellt hat, dieser (beispielsweise wegen
Krankheit) dem Verfahren jedoch nicht beiwohnen kann. Ist das EPA in
solchen Fallen nicht in der Lage, fir die Ubersetzung zu sorgen, so sollte
es das miuindliche Verfahren, falls es in der Prifungsphase stattfindet,
verschieben. Findet das mindliche Verfahren hingegen im Rahmen eines
Einspruchsverfahrens statt, so sollte es fortgesetzt werden, wenn die
Beteiligten damit einverstanden und die mit dem Verfahren befassten
Bediensteten des EPA der betreffenden Sprache machtig sind. In anderen
Fallen sollte das EPA das mindliche Verfahren verschieben. Kosten, die
dem nicht schuldhaften Beteiligten durch das Verschieben entstehen,
waren gemal Art. 104 zu verteilen.

4. Sprache bei der Beweisaufnahme

Wenn sich ein Beteiligter, Zeuge oder Sachverstandiger bei der Beweisauf-
nahme in der deutschen, englischen oder franzésischen Sprache oder
einer sonstigen Amtssprache der Vertragsstaaten nicht entsprechend
ausdricken kann, darf er sich einer anderen Sprache bedienen. Das EPA
hat, soweit erforderlich, fiir die Ubersetzung in die Verfahrenssprache zu
sorgen, wenn die Beweisaufnahme auf sein Verlangen hin erfolgt. Wird die
Beweisaufnahme jedoch auf Ersuchen eines Verfahrensbeteiligten vorge-
nommen, so ist die Verwendung einer anderen Sprache als Deutsch,
Englisch oder Franzdsisch nur dann zuzulassen, wenn der Beteiligte fur die
Ubersetzung in die Verfahrenssprache oder —was im Ermessen des EPA
liegt — ins Deutsche, Englische oder Franzdsische sorgt. Von dieser Ermes-
sensfreiheit sollte bei Einspruchsverfahren nur mit Einverstandnis der
anderen Beteiligten Gebrauch gemacht werden.

5. Sprache der Bediensteten des EPA

Die Bediensteten des EPA dirfen bei den miindlichen Verfahren Deutsch,
Englisch oder Franzdsisch verwenden. Stellt ein Bediensteter vor Beginn
der mindlichen Verhandlung fest, dass er sich unter Umstanden einer
anderen Sprache als der Verfahrenssprache bedienen muss, so hat er
sicherzustellen, dass die jeweiligen Beteiligten von seiner Absicht in Kennt-
nis gesetzt werden. Die Bediensteten sollten jedoch von der Verfahrens-
sprache nicht ohne stichhaltige Griinde abweichen; wenn die am Verfahren
Beteiligten die verwendete Sprache nicht beherrschen und Einwéande erhe-
ben, muss das EPA auf eigene Kosten fiir die Ubersetzung in die Verfah-
renssprache sorgen.

6. Sprache in der Niederschrift

Ist die in einer mindlichen Verhandlung verwendete Amtssprache nicht die
Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) und halt es die Prifungs- oder Ein-
spruchsabteilung fir angebracht, so kann die Niederschrift vorbehaltlich der
ausdricklichen Zustimmung aller betroffenen Beteiligten in der in der
mundlichen Verhandlung verwendeten Sprache aufgenommen werden.

Bevor die Beteiligten ihre Zustimmung geben, sollten sie darauf hingewie-
sen werden, dass das EPA nicht fir Ubersetzungen der Niederschrift in die
Verfahrenssprache nach Art. 14 (3) sorgt. Diese Voraussetzung sowie die
Zustimmungserklarung des bzw. der Beteiligten sollten in die Niederschrift
aufgenommen werden.
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In Deutsch, Englisch oder Franzdsisch abgegebene Erklarungen werden in
der verwendeten Sprache in die Niederschrift Uber das Verfahren aufge-
nommen.

Erklarungen in einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufge-
nommen, in die sie Ubersetzt worden sind. Anderungen des Texts der
Beschreibung und der Patentanspriche der europdischen Patentanmel-
dung oder des europdischen Patents, die wahrend des mundlichen Verfah-
rens vorgenommen werden, werden in der Verfahrenssprache in die
Niederschrift aufgenommen. Wird das mindliche Verfahren in einer ande-
ren Sprache als Deutsch, Englisch oder Franzdsisch ohne Dolmetscher
gefuhrt, so werden die Erklarungen in der verwendeten Sprache in die
Niederschrift aufgenommen, und das EPA muss in der Folge daflr sorgen,
dass eine Ubersetzung in der Verfahrenssprache in die Niederschrift
aufgenommen wird.
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Kapitel V — Ermittlung von Amts wegen;
verspatet vorgebrachte Tatsachen, Beweismittel
oder Einspruchsgrinde; Einwendungen Dritter

1. Ermittlung von Amts wegen

1.1 Allgemeines

In den Verfahren vor dem EPA ermittelt das EPA den Sachverhalt von Art. 114 (1)
Amts wegen; es ist dabei weder auf das Vorbringen noch auf die Antrage
der Beteiligten beschrankt. Dieser Grundsatz der Ermittlung von Amts
wegen ist vom zustandigen Organ des EPA wahrend jedes bei ihm
anhangigen Verfahrens zu beachten. Ergeben sich dabei nach Ingang-
setzung eines Verfahrens, z. B. bei Vorliegen eines wirksamen Priufungs-
antrags oder eines zuldssigen oder mittlerweile zuriickgenommenen
zuldssigen Einspruchs, Anhaltspunkte, dass andere als bereits im Verfah-
ren berucksichtigte Tatsachen und Beweismittel, z. B. aus eigener Kenntnis
oder Einwendungen Dritter, der Erteilung bzw. Aufrechterhaltung eines
Patents ganz oder teilweise entgegenstehen, so sind diese bei der
Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen gemafl Art. 114 (1) zu
bertcksichtigen. Zum Umfang der materiellrechtlichen Prifung der Tatsa-
chen und Beweismittel im Einspruchsverfahren siehe D-V, 2.

1.2 Grenzen der Ermittlungspflicht

Der Ermittlungspflicht sind jedoch durch die gebotene Verfahrensékonomie
Grenzen gesetzt. So ist z. B. in einem Einspruchsverfahren einem Angebot,
die Offenkundigkeit einer behaupteten Vorbenutzung nachzuweisen, dann
nicht nachzugehen, wenn der dieses geltend machende Einsprechende
aus dem Verfahren ausgeschieden ist und die erforderliche Beweisauf-
nahme sich nicht einfach und mit geringem Kostenaufwand durchfiihren
|&sst.

Eine Prifung hinsichtlich der Einheitlichkeit des Gegenstands eines
europaischen Patents findet im Einspruchsverfahren nicht statt (G 1/91,
siehe D-V, 2.2).

2. Verspatetes Vorbringen

(Wenn Schriftsdtze der Beteiligten nach dem im Bescheid gemaf
Regel 116 (1) genannten Zeitpunkt eingereicht werden, gilt in erster Linie
E-ll, 8.6.)

Das EPA braucht Tatsachen und Beweismittel (z. B. Veroffentlichungen), Art. 114 (2)
die von den Beteiligten verspatet vorgebracht werden, nicht zu berick-
sichtigen.

Dies gilt auch fir verspatet vorgebrachte Einspruchsgriinde und die in
diesem Zusammenhang vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel im
Einspruchsverfahren (siehe D-V, 2.2). Hier sei darauf verwiesen, dass
gemall G 1/95 und G 7/95 Art. 100 a) keinen einzigen Einspruchsgrund
darstellt, sondern als Sammlung einzelner Einspruchsgrinde, d.h.
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einzelner Rechtsgrundlagen fiir einen Einwand gegen die Aufrecht-
erhaltung eines Patents, zu verstehen ist. Dies gilt nicht nur fir deutlich
verschiedene Einwande wie die Einwande, der Gegenstand sei nicht
patentierbar (Art. 52 (2)) und nicht gewerblich anwendbar (Art. 57), sondern
auch fir die Einwande mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit.

Neue Argumente, die auf Tatsachen, Beweismitteln oder Einspruchsgrin-
den basieren, die den rechtlichen und faktischen Rahmen des Einspruchs-
verfahrens bilden, kdnnen nicht unbericksichtigt gelassen werden.

Bei der Entscheidung Uber die Zulassung verspatet vorgebrachter Tatsa-
chen, Beweismittel oder Einspruchsgriinde sind ihre Bedeutung fir die
Entscheidung, der Stand des Verfahrens und die Grinde fur die verspatete
Vorlage zu berlcksichtigen. Zeigt sich bei der Prifung verspatet vorge-
brachter Einspruchsgriinde, Tatsachen oder Beweismittel auf den ersten
Blick (d. h. prima facie), dass sie relevant sind, d. h., dass der betreffen-
den Entscheidung damit die Grundlage entzogen wirde, dann muss das
zustandige Organ diese Griinde, Tatsachen oder Beweismittel unabhangig
vom Verfahrensstadium und von den Griinden fiir die verspatete Vorlage
bertcksichtigen. In diesem Fall hat der Grundsatz der Ermittlung von Amts
wegen nach Art. 114 (1) Vorrang vor der dem EPA nach Art. 114 (2)
eingeraumten Befugnis, verspatet vorgebrachte Tatsachen und Beweismit-
tel unberlcksichtigt zu lassen (siehe T 156/84). Der Ermittlungspflicht sind
jedoch Grenzen gesetzt (siehe E-V, 1.2). Andernfalls hat das Organ den
betreffenden Beteiligten unter geblhrender Berlcksichtigung von
Art. 113 (1) in der Entscheidung darauf hinzuweisen (siehe T 281/00), dass
die Tatsachen, Beweismittel bzw. Entscheidungsgrinde verspatet einge-
gangen sind und nach Art. 114 (2) nicht bertcksichtigt werden, da sie fiir
die Entscheidung nicht relevant sind. Hinsichtlich der Kostenverteilung, die
sich mdglicherweise aus verspatetem Vorbringen von Tatsachen und
Beweismitteln ergibt, siehe D-IX, 1.4.

Das Enddatum, an dem Eingaben noch berucksichtigt werden kdnnen, ist
das Datum, an dem die Entscheidung zum Zwecke der Zustellung an die
interne Poststelle des EPA abgegeben wird (siehe G 12/91).

Vorstehendes gilt fir schriftiche Verfahren; in mindlichen Verfahren
kénnen Eingaben nur bis zur Verkiindung der Entscheidung berticksichtigt
werden (siehe E-Il, 9).

2.1 Aligemeine Beispiele zum Einspruchsverfahren

Bei der Bewertung von verspatet eingereichten Antragen im Ein-
spruchsverfahren gelten die von der GroRen Beschwerdekammer in G 9/91
und G 10/91 aufgestellten Grundsatze. Diesen Entscheidungen zufolge ist
der Einspruch auf der Grundlage der wahrend der Einspruchsfrist einge-
reichten Begriindung und in dem dort angegebenen Umfang zu prifen.
Nach Art. 114 (1) kann die Einspruchsabteilung dariber hinausgehen,
wenn prima facie die Aufrechterhaltung des Patents auf dem Spiel steht.
Diese von der Groflen Beschwerdekammer in Bezug auf neue Griinde
aufgestellten Grundsatze gelten auch fir verspatet vorgebrachte Tatsachen
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und Beweismittel (siehe T 1002/92). Somit sind verspatet vorgebrachte
Tatsachen und Beweismittel nur dann zum Verfahren zuzulassen, wenn sie
prima facie relevant sind, d. h. wenn sich durch sie die Entscheidung
andern wirde (E-V, 2).

Andert ein Patentinhaber das Patent in Reaktion auf eine Einspruchsschrrift,
kann ein solcher Anderungsantrag nicht als verspatet eingereicht betrachtet
werden und muss zum Verfahren zugelassen werden (Regel 79 (1)).

Beschrankt der Patentinhaber das Patent auf den Gegenstand eines
abhangigen Anspruchs in der erteilten Fassung, sind neue Tatsachen und
Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Anderung
einreicht, daher in der Regel als verspatet eingereicht zu betrachten und
nur dann nach Art. 114 (1) zuzulassen, wenn sie prima facie relevant sind:
Der Einsprechende hatte auf diese Art von Anderungen vorbereitet sein
mussen und innerhalb der neunmonatigen Einspruchsfrist Unterlagen
einreichen sollen.

Sind die neuen Tatsachen und Beweismittel prima facie nicht relevant,
sollten sie nach Art. 114 (2) unbertcksichtigt bleiben. Eine Ausnahme von
dieser Regel besteht, wenn die Patentschrift in der erteilten Fassung so
viele abhangige Anspriiche enthalt, dass vom Einsprechenden billigerweise
nicht erwartet werden konnte, ihnen allen in der Einspruchsschrift Rech-
nung zu tragen.

Andert der Patentinhaber das Patent hingegen in einem frilhen Verfah-
rensstadium auf eine vom Einsprechenden nicht vorhersehbare Weise,
indem er beispielsweise Merkmale aus der Beschreibung aufgreift, sollte
dem Einsprechenden Gelegenheit gegeben werden, neue Tatsachen und
Beweismittel vorzubringen, d. h. unter Umstanden neue Einspruchsgrinde
und neue Unterlagen einzureichen. Ein solches Vorbringen ware zum
Verfahren zuzulassen, weil sich der dem Verfahren zugrunde liegende
Sachverhalt gedndert hat. In einem spateren Verfahrensstadium miusste
auf solche unvorhersehbaren Anderungen das Kriterium der "eindeutigen
Gewahrbarkeit" angewandt werden (siehe H-II, 2.7.1).

2.2 Beispiele zur miindlichen Verhandlung im Einspruchsverfahren
Wenn eine mindliche Verhandlung anberaumt wird, versendet die Ein-
spruchsabteilung eine Ladung mit einer Anlage, in der auf die erdrterungs-
bedurftigen Aspekte hingewiesen wird (Regel 116 (1)) und die in der Regel
auch die vorlaufige, unverbindliche Auffassung der Abteilung enthalt
(siehe D-VI, 3.2). Folgende Situationen sind denkbar:

a) Die Abteilung sollte neue Tatsachen und Beweismittel nur zulassen,
wenn sie prima facie relevant sind. Werden neue Tatsachen und
Beweismittel nach Art. 114 (1) zugelassen, weil sie prima facie
relevant sind, muss ferner ein diesbeziiglicher Anderungsantrag des
Patentinhabers zugelassen werden, selbst wenn er nach dem vorge-
nannten Zeitpunkt eingereicht wird, weil sich der dem Verfahren
zugrunde liegende Sachverhalt geandert hat.
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b)

Auch wenn die Abteilung zu der vorlaufigen, unverbindlichen Auffas-
sung gelangt ist, dass die bisher vom Einsprechenden vorgebrachten
Tatsachen und Beweismittel der Aufrechterhaltung des Patents nicht
entgegenstehen, erwirbt der Einsprechende dadurch keinen
Anspruch, neue Tatsachen und Beweismittel in das Verfahren einzu-
fuhren, selbst wenn er diese vor dem nach Regel 116 (1) bestimmten
Zeitpunkt einreicht.

Kommt die Abteilung in der mindlichen Verhandlung entgegen ihrer
vorlaufigen, unverbindlichen Auffassung in der Anlage zur Ladung zu
dem Schluss, dass das Patent widerrufen werden sollte, sollte ein
Antrag des Patentinhabers auf (weitere) Anderungen zum Verfahren
zugelassen werden (siehe E-Il, 8.6).

Stellt die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung fest, dass
das Patent wahrscheinlich widerrufen wird, sollten Anderungsantrage
zugelassen werden, sofern sie vor dem nach Regel 116 bestimmten
Zeitpunkt eingereicht werden. Beziehen sich solche Antrage auf
einen Gegenstand, der nicht von den Anspriichen in der erteilten
Fassung abgedeckt ist, hat sich der dem Verfahren zugrunde liegen-
de Sachverhalt geandert. Folglich sollten neue Tatsachen und
Beweismittel, die der Einsprechende in Erwiderung auf diese Antrage
einreicht, auch dann zum Verfahren zugelassen werden, wenn sie
nach dem Zeitpunkt gemaR Regel 116 eingehen.

Beziehen sich hingegen die Antrdge des Patentinhabers nur auf
Anderungen, die auf der erteilten Fassung der Anspriiche beruhen,
und halt sich ihre Zahl in vertretbaren Grenzen, sollten neue Tat-
sachen und Beweismittel des Einsprechenden als verspatet einge-
reicht betrachtet werden, selbst wenn sie vor diesem Zeitpunkt
eingereicht werden, d. h. sie sollten nur dann zum Verfahren zuge-
lassen werden, wenn sie prima facie relevant sind. Werden relevante
Tatsachen und Beweismittel erst spat im Verfahren —z. B. in der
mindlichen Verhandlung — vorgebracht, kann auf Antrag des Patent-
inhabers eine Entscheidung Uber die Kostenverteilung getroffen
werden (siehe D-1X, 1.2).

Stellt die Einspruchsabteilung in der Anlage zur Ladung fest, dass
das Patent wahrscheinlich widerrufen wird und reicht der Patent-
inhaber in Reaktion darauf nach dem gemall Regel 116 (1)
bestimmten Zeitpunkt und mdglicherweise sogar erst in der mind-
lichen Verhandlung Anderungen ein, kann die Einspruchsabteilung
solche Antrage grundsatzlich als verspatet eingereicht betrachten
und bei der Bewertung, ob sie in das Verfahren zuzulassen sind, das
Kriterium der "eindeutigen Gewahrbarkeit" anwenden
(siehe H-I1, 2.7.1). Sie sollte jedoch eine Zulassung der Antrage in
Betracht ziehen, wenn sie sich auf die Gegenstande abhangiger
Ansprlche in der erteilten Fassung beziehen.

Unter Umstanden stellt sich erst in der mindlichen Verhandlung heraus,
dass der anhangige Antrag, mit dem die Einspruchsgrinde ausgeraumt
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werden sollten, nach dem EPU nicht gewéahrbar ist. Der Einsprechende
sollte sich stets darauf einstellen, Gegenstidnde zu erértern, die auf
abhangigen Ansprichen in der erteilten Fassung beruhen, sofern sich
deren Zahl in vertretbaren Grenzen halt.

Beruhen verspatet eingereichte Antrage jedoch auf Gegenstanden, die
vorher nicht von den Ansprichen abgedeckt waren, werden sie in der
Regel auch aus Grinden der Verfahrensékonomie nicht zum Verfahren
zugelassen. Die Zulassung solcher Antrage kdnnte zu einer Verlegung der
mundlichen Verhandlung und gegebenenfalls zu einer Entscheidung Uber
die Kostenverteilung fuhren.

3. Einwendungen Dritter

Nach der Veroffentlichung einer europdischen Patentanmeldung geman
Art. 93 kann jeder Dritte Einwendungen gegen die Patentierbarkeit der
Erfindung erheben. Zwar betreffen die meisten Einwendungen Dritter die
mangelnde Neuheit und/oder mangelnde erfinderische Tatigkeit, sie
kénnen aber auch gegen die Klarheit (Art. 84), ausreichende Offenbarung
(Art. 83), Patentierbarkeit (Art. 52 (2) und (3), 53 bzw. 57) der Erfindung
oder gegen unzuldssige Anderungen (Art. 76 (1), 123 (2)) gerichtet werden.

Einwendungen Dritter sind schriftlich einzureichen und zu begriinden. Sie
mussen in Deutsch, Englisch oder Franzésisch abgefasst werden. Der
Dritte ist am Verfahren vor dem EPA nicht beteiligt. Die Einwendungen
sollten vorzugsweise Uber das vom EPA zu diesem Zweck bereitgestellte
Online-Tool eingereicht werden (siehe ABI. EPA 2011, 418 und 420).

Schriftliche Beweismittel, insbesondere zur Stitzung des Vorbringens
vorgelegte Veroffentlichungen, konnen in jeder Sprache eingereicht
werden. Das EPA kann jedoch verlangen, dass innerhalb einer zu bestim-
menden Frist eine Ubersetzung in einer seiner Amtssprachen eingereicht
wird; andernfalls werden die Beweismittel nicht bertcksichtigt.

Obgleich dem Dritten der Eingang der Einwendungen bestatigt wird (sofern
sie nicht anonym eingereicht wurden), teilt ihm das EPA nicht im Einzelnen
mit, welche MalRinahmen es auf seine Einwendungen hin trifft. Allerdings
wird das Ergebnis der Prifung durch die zustédndige Abteilung kurz im
entsprechenden amtlichen Bescheid des EPA (z. B. einer Mitteilung oder
der Ankiindigung der Erteilung) angegeben und somit der Offentlichkeit
bekannt gemacht.

Das EPA wird sich nach Kraften bemihen, den nachsten verfahrens-
rechtlichen Schritt durch die Prifungsabteilung innerhalb von drei Monaten
nach Eingang von Einwendungen Dritter nach Art. 115 zu vollziehen,
sofern die Einwendungen angemessen begriindet sind und nicht anonym
erhoben wurden.

Die Einwendungen werden dem Anmelder bzw. Patentinhaber ohne Verzo-
gerung mitgeteilt; dieser kann dazu Stellung nehmen. Sie sind, falls sie die
Patentfahigkeit ganz oder teilweise infrage stellen, in anhangigen Verfahren
vor einem Organ des EPA jeweils bis zu deren Abschluss zu bertick-

Art. 115
Regel 114 (1)

Regel 3 (3)

Regel 114 (2)
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sichtigen. Beziehen sich die Einwendungen auf einen angeblichen Stand
der Technik, der nicht durch ein Dokument, sondern beispielsweise durch
eine Benutzung zuganglich ist, so sollte diese nur berlcksichtigt werden,
wenn die angeblichen Tatsachen entweder vom Anmelder bzw. Patent-
inhaber nicht bestritten werden oder mit an Sicherheit grenzender Wahr-
scheinlichkeit erwiesen sind. Gehen Einwendungen Dritter ein, nachdem
die Erteilungs- oder Zurlckweisungsentscheidung in der muindlichen
Verhandlung verkindet oder im schriftlichen Verfahren erlassen worden ist
(siehe G 12/91), so werden sie in die Akte aufgenommen, ohne dass ihr
Inhalt beachtet wird. Einwendungen Dritter, die eingehen, wenn das
Verfahren nicht mehr anhangig ist (z. B. nach der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung), werden weder bertcksichtigt noch fur
die Akteneinsicht zur Verfugung gestellt. Im Falle eines Einspruchs werden
sie jedoch mit Beginn des Einspruchsverfahrens in der Akteneinsicht
zuganglich gemacht.

Im Allgemeinen wendet das EPA im Falle von Einwendungen Diritter, die in
der internationalen Phase eingereicht werden, ab dem Eintritt der Euro-
PCT-Anmeldung in die europaische Phase seine Praxis flr die Behandlung
von im direkten europaischen Verfahren eingereichten Einwendungen
entsprechend an.



November 2016 Richtlinien fur die Prifung im EPA

Teil E — Kapitel VI-1

Kapitel VI — Unterbrechung und Aussetzung des
Verfahrens

1. Unterbrechung

1.1 Falle, in denen das Verfahren unterbrochen wird
Nach Regel 142 (1) werden Verfahren vor dem EPA in folgenden Fallen
unterbrochen, wenn

i) der Anmelder oder Patentinhaber oder die Person, die nach dem
Heimatrecht des Anmelders oder Patentinhabers zu dessen Vertre-
tung berechtigt ist, stirbt oder die Geschaftsfahigkeit verliert. Solange
die genannten Ereignisse die Vertretungsbefugnis eines nach
Art. 134 bestellten Vertreters nicht berlhren, tritt eine Unterbrechung
des Verfahrens jedoch nur auf Antrag dieses Vertreters ein;

i) der Anmelder oder Patentinhaber aufgrund eines gegen sein Vermé-
gen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Griinden verhindert ist,
das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, oder

iii) der Vertreter des Anmelders oder Patentinhabers stirbt, seine
Geschaftsfahigkeit verliert oder aufgrund eines gegen sein Vermo-
gen gerichteten Verfahrens aus rechtlichen Griinden verhindert ist,
das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen.

Verfahrensunterbrechungen durch das EPA nach Regel 142 erfolgen
prinzipiell von Amts wegen. Im Fall von Regel 142 (1) a) letzter Satz tritt die
Unterbrechung jedoch nur auf Antrag ein.

1.2 Zustandiges Organ

Fir die Unterbrechung und die Wiederaufnahme des Verfahrens nach
Regel 142 ist ausschlieBlich die Rechtsabteilung des EPA zustandig
(Beschluss des Prasidenten des EPA vom 21. November 2013,
ABI. EPA 2013, 600).

1.3 Tag der Unterbrechung

Eine Unterbrechung wird (in der Regel rickwirkend) mit Wirkung vom Tag
des Eintritts des Ereignisses rechtswirksam eingetragen. Tritt die Unter-
brechung auf Antrag ein, gilt sie mit Wirkung vom Eingangsdatum des
Antrags.

Die Verfahrensbeteiligten werden sowohl Uber die Unterbrechung des
Verfahrens als auch Uber die Griinde daflr informiert. Der Tag der Unter-
brechung und der Tag der Wiederaufnahme des Verfahrens werden in das
Europaische Patentregister eingetragen.

1.4 Wiederaufnahme des Verfahrens

Wird dem EPA in den Fallen nach Regel 142 (1) a) oder b) bekannt, wer
die Berechtigung erlangt hat, das Verfahren vor dem EPA fortzusetzen, so
teilt es dieser Person und gegebenenfalls den Ubrigen Beteiligten mit, dass

Regel 142 (1)

Regel 142 (1) a)

Regel 142 (1) b)

Regel 142 (1) ¢)

Art. 20

Regel 143 (1) t)

Regel 142 (2)
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Regel 142 (3)

Regel 142 (3) a)

Regel 142 (3) b)

Regel 142 (4)

das Verfahren an einem bestimmten Tag wiederaufgenommen wird. Der
Tag sollte so festgelegt werden, dass die betreffende Person ausreichend
Gelegenheit hat, sich in die Sache einzuarbeiten.

Mitteilungen und Entscheidungen des EPA, die wahrend der Unter-
brechungszeit zugegangen sind, sind als gegenstandslos zu betrachten
und werden durch das jeweils zustadndige Organ nach der Wiederaufnahme
des Verfahrens erneut zugestellt.

Im Falle von Regel 142 (1) c) wird das Verfahren wieder aufgenommen,
wenn dem EPA die Bestellung eines neuen Vertreters des Anmelders
angezeigt wird oder das EPA die Anzeige Uber die Bestellung eines neuen
Vertreters des Patentinhabers den Ubrigen Beteiligten zugestellt hat. Hat
das EPA innerhalb von drei Monaten nach Beginn der Unterbrechung des
Verfahrens noch keine Anzeige Uber die Bestellung eines neuen Vertreters
erhalten, so teilt es dem Anmelder oder Patentinhaber mit:

i) im Fall des Art. 133 (2) (Vertreterzwang), dass die europaische
Patentanmeldung als zurlickgenommen gilt oder das europaische
Patent widerrufen wird, wenn die Anzeige nicht innerhalb von zwei
Monaten nach Zustellung dieser Mitteilung erfolgt, oder

i) wenn der Fall des Art. 133 (2) nicht vorliegt, dass das Verfahren vom
Tag der Zustellung dieser Mitteilung an mit dem Anmelder oder
Patentinhaber wieder aufgenommen wird.

Eine Kopie der Mitteilung wird den Gbrigen Beteiligten Ubersandt.

1.5 Wiederbeginn der Fristen

Am Tag der Unterbrechung laufende Fristen beginnen an dem Tag in ihrer
urspringlichen Lange von Neuem zu laufen, an dem das Verfahren wieder
aufgenommen wird. Eine Ausnahme bilden die Frist zur Stellung des
Prifungsantrags und die Frist fur die Entrichtung der Jahresgebihren.

Lauft die Frist zur Stellung des Prufungsantrags am Tag der Unterbre-
chung, so wird sie ausgesetzt (J 7/83; siehe auch E-VII, 1.4). Anschliel3end
beginnt sie fur die verbleibende Zeit wieder zu laufen, jedoch mindestens
fur zwei Monate gemal Regel 142 (4) Satz 2.

In Bezug auf Jahresgeblhren, die wahrend der Unterbrechung fallig
werden, ist Regel 142 (4) so zu verstehen, dass sich der Falligkeitstag fur
ihre Entrichtung bis zu dem Tag verschiebt, an dem das Verfahren wieder
aufgenommen wird (J 902/87). Lauft bei Unterbrechung des Verfahrens die
Frist zur Zahlung der Jahresgeblihr mit Zuschlagsgebihr geman
Regel 51 (2), so wird diese ausgesetzt und beginnt bei Wiederaufnahme
des Verfahrens fur die verbleibende Zeit wieder zu laufen.
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2. Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 aufgrund eines
anhidngigen nationalen Verfahrens zur Geltendmachung eines
Anspruchs

Weist ein Dritter nach, dass er ein Verfahren gegen den Anmelder mit dem
Ziel eingeleitet hat, eine Entscheidung im Sinne des Art. 61 (1) zu erwirken,
so wird das Erteilungsverfahren ausgesetzt, es sei denn, dass der Dritte
dem EPA gegenuber schriftlich seine Zustimmung zur Fortsetzung des
Verfahrens erklart. Diese Zustimmung ist unwiderruflich. Nahere Einzel-
heiten siehe A-1V, 2.2 und Unterpunkte sowie D-VII, 4.1.

3. Aussetzung des Verfahrens, wenn eine Vorlage an die GroRRe
Beschwerdekammer anhangig ist

Ist eine Vorlage an die Grolte Beschwerdekammer anhangig und der
Ausgang des Prufungs- oder Einspruchsverfahrens vollig von der Antwort
der Grof3en Beschwerdekammer auf die Vorlagefragen abhangig, kann die
Prifungs- oder die Einspruchsabteilung das Verfahren von sich aus oder
auf Antrag eines Verfahrensbeteiligten aussetzen.

Die Beteiligten werden Uber die beabsichtigte Verfahrensaussetzung
informiert. Geht keine Erwiderung der Beteiligten auf die beabsichtigte
Aussetzung ein oder erklaren sich die Beteiligten mit der Aussetzung
ausdricklich einverstanden, wird das Verfahren automatisch ausgesetzt.
Falls sich die Beteiligten nicht schriftich mit der geplanten Aussetzung
einverstanden erklaren, die Prifungs- oder Einspruchsabteilung aber an
ihrer Meinung festhalt, wird die Entscheidung, das Verfahren auszusetzen,
zugestellt.

Solange ein Verfahren ausgesetzt ist, entfaltet ein PACE-Antrag keine
Wirkung. Nach der Wiederaufnahme wird das Verfahren wieder
beschleunigt . Wird das Verfahren nicht ausgesetzt, so wird auf der
Grundlage der bestehenden Praxis entschieden.

Eine Aussetzung eines Verfahrens aufgrund der Anhéangigkeit einer
Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer ist nicht dasselbe wie eine
Aussetzung des Verfahrens nach Regel 14 (siehe E-VI, 2).

Regel 14 (1)
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Kapitel VII — Fristen, Rechtsverlust, Weiter-
behandlung, beschleunigte Bearbeitung und
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

1. Fristen und Rechtsverlust bei Fristversaumnis

1.1 Bestimmung der Fristen

Das EPU schreibt den Verfahrensbeteiligten Fristen vor. Eine Frist ist laut
EPU eine Zeitspanne von festgelegter Dauer, die ausgehend von einem
maligebenden Ereignis nach vollen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren
berechnet wird (J 18/04) und innerhalb deren eine Handlung gegentber
dem EPA vorzunehmen ist.

Einige dieser Fristen sind in den EPU-Artikeln festgelegt, z. B. in den
Art. 87 (1) (Prioritatsfrist) und 99 (1) (Einspruch). Andere sind in der
Ausflhrungsordnung geregelt, z. B. in den Regeln 30 (3) (Entrichtung der
Gebluhr fur verspatete Einreichung), 38 (Entrichtung der Anmelde- und der
Recherchengebiihr), 39 (1) (Entrichtung der Benennungsgebiihren), 58
(Berichtigung von Mangeln in den Anmeldungsunterlagen), 70 (1)
(Prufungsantrag), 71 (3) (Einreichung einer Ubersetzung der
Patentanspriche sowie Entrichtung der Erteilungs- und der
Veroffentlichungsgebihr) und 112 (2) (Beantragung einer Entscheidung
nach Zustellung der Mitteilung eines Rechtsverlusts).

In anderen Fallen wiederum ist eine bestimmte Zeitspanne vorgesehen,
innerhalb der das EPA nach eigenem Ermessen die genaue Frist festlegen
kann.

In weiteren Fallen, z. B. im Falle der Regeln 3 (3) (Einreichung einer
Ubersetzung der schriftlichen Beweismittel) oder 70 (2) (Aufforderung des
Anmelders zu erklaren, ob er die Anmeldung aufrechterhalt), ist im EPU
zwar eine Frist vorgeschrieben, jedoch nicht deren Dauer angegeben.
Diese ist vielmehr vom EPA nach Regel132 zu bestimmen
(siehe E-VII, 1.2).

1.2 Dauer der vom EPA aufgrund der Vorschriften des EPU zu
bestimmenden Fristen

Die Lange der Fristen sollte sich grundsatzlich nach dem voraussichtlichen
Arbeitsaufwand fur die vorzunehmende Handlung richten. Um jedoch den
Beteiligten und dem EPA die Arbeit zu erleichtern, wurde beschlossen,
dass die Festsetzung der Fristen in der Praxis nach einheitlichen Regeln
erfolgen sollte. Es gelten vorlaufig folgende Regeln:

i) Wenn es um die Beseitigung rein formaler oder nur geringflgiger
Mangel geht, wenn lediglich die Vornahme von einfachen Handlun-
gen, z. B. die Einreichung von gemal Regel 83 von einem Beteilig-
ten genannten Unterlagen verlangt wird, oder wenn nur zu gering-
fligigen Anderungen Stellung zu nehmen ist: zwei Monate.

Art. 120
Regel 131
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Regel 70 (2)

Regel 131
Regeln 126, 127
Regel 134

Regel 142

Art. 88 (2)

i) Bei Bescheiden einer Prifungs- oder Einspruchsabteilung, in denen
sachliche Einwande erhoben werden: vier Monate.

Ergeht in der Prifung eine Mitteilung nach Art. 94 (3) zusammen mit einer
Aufforderung, eine Ubersetzung einer Prioritdtsunterlage einzureichen
(Regel 53 (3)), so ist die Frist fur die Erwiderung auf diese Mitteilung und
fur die Einreichung der Ubersetzung dieselbe, namlich mindestens vier
Monate, und zwar unabhangig vom Schweregrad der in der Mitteilung nach
Art. 94 (3) erhobenen Einwande (siehe auch A-lll, 6.8.2).

Langere Fristen, die jedoch hochstens sechs Monate betragen durfen,
sollten nur in Ausnahmefallen gewahrt werden, in denen es auf der Hand
liegt, dass bei der gegebenen Sachlage eine Viermonatsfrist nicht eingehal-
ten werden konnte. Jeder Fall muss einzeln gepruft werden; allgemeine
Leitlinien lassen sich hier nur schwer aufstellen; eine Sechsmonatsfrist
dirfte jedoch z. B. dann gerechtfertigt sein, wenn der Gegenstand der
Anmeldung bzw. des Patents oder die erhobenen Einwande ungewdhnlich
kompliziert sind. Eine Verlangerung dieser Frist (d. h. Uber sechs Monate
hinaus) wird nur in Ausnahmefdllen gewahrt (E-VII, 1.6). Wenn der
Anmelder zur Abgabe der Erklarung nach Regel 70 (2) aufgefordert wird,
ist eine Sechsmonatsfrist nach der Verdffentlichung des Recherchen-
berichts angebracht.

1.3 Frei bestimmbare Fristen

Fristen fur Handlungen, fiir die im EPU eine Fristsetzung nicht ausdriicklich
vorgeschrieben ist, sind nicht an die in Regel 132 gesetzten Grenzen flr
die Lange der Frist gebunden. Sie konnen vom EPA nach eigenem
Ermessen festgesetzt werden.

1.4 Berechnung der Fristen

Obwohl es nach Regel 131 andere Mdglichkeiten gibt, wird eine vom EPA
festgelegte Frist normalerweise in vollen Monaten angegeben und vom
Zeitpunkt des Zugangs der Mitteilung an die Person berechnet, an die sie
gerichtet ist (siehe Regel 126 (2)). Regel 131 enthalt genaue Einzelheiten
fur die Bestimmung des Tags, an dem die Frist ablduft, wahrend in
Regel 134 bestimmte Sonderfélle geregelt sind, z. B. der Fall, dass das
EPA an dem Tag, an dem eine Frist ablauft, nicht gedffnet ist, oder dass
der Postverkehr zwischen dem EPA und einem Vertragsstaat allgemein
gestort ist.

Ist ein Verfahren infolge des Todes des Anmelders oder Inhabers oder aus
einem anderen der in Regel 142 genannten Grinde unterbrochen worden,
so bestimmen sich die Fristen gemal® Regel 142 (4). Die Fristen zur
Zahlung der Prifungsgebuhr und der Jahresgebihren werden gehemmt
(siehe J 7/83).

1.5 Wirkung einer Anderung des Prioritatstags

Bestimmte Fristen beginnen vom Prioritatstag oder, im Falle mehrerer
Prioritaten, vom friihesten Prioritatstag an zu laufen. Gilt dieser Prioritatstag
nicht mehr (wenn beispielsweise der Prioritdtsanspruch entsprechend
Art. 90 (5) erlischt), so errechnen sich die genannten Fristen vom geander-
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ten Prioritatstag an. Dadurch wird ein Rechtsverlust aufgrund der Tatsache,
dass eine Frist bereits vor dem Verlust des Prioritatstags abgelaufen ist,
nicht behoben. In Teil A der Richtlinien wird das Verfahren behandelt, das
in diesen Fallen zu befolgen ist (siehe A-lll, 6.9 bis 6.11).

1.6 Verlangerung einer Frist

AuBer der gemall Regel 134 automatisch eintretenden Fristverlangerung
(siehe E-VII, 1.4) und den Fallen, in denen das EPU eine feste Frist ohne
Verlangerungsmaoglichkeit vorsieht, kann die Dauer der Fristen verlangert
werden, doch muss diese Verlangerung schriftlich beantragt werden, ehe
die festgesetzte Frist abgelaufen ist. Die verlangerte Frist ist ab dem
Beginn der urspriinglichen Frist zu berechnen. Fristverlangerungsgesuche,
die per Fax eingereicht werden, bedurfen keines Bestatigungsschreibens.
Bei Bescheiden, in denen sachliche Einwadnde erhoben werden, sollte
- auch unbegriindeten - Antragen auf eine Fristverlangerung auf insgesamt
héchstens sechs Monate in der Regel stattgegeben werden. Kurze Fristen
zur Berichtigung rein formaler oder geringfiigiger Mangel sind unter
denselben Bedingungen um zwei Monate zu verlangern. Antréagen auf eine
weiter gehende Verlangerung sollte jedoch -insbesondere wenn sich
dadurch die Gesamtdauer der Frist auf Uber sechs Monate erhdht - nur in
Ausnahmefallen stattgegeben werden, wenn in der angegebenen
Begriindung Uberzeugend nachgewiesen wird, dass eine Antwort innerhalb
der zunachst vorgesehenen Frist nicht moglich ist. Derartige auler-
gewodhnliche Umstande liegen beispielsweise vor, wenn ein Vertreter oder
Mandant so ernstlich krank ist, dass der Fall nicht fristgerecht bearbeitet
werden kann, oder wenn umfangreiche biologische Versuche durchgefihrt
werden missen. Andererseits sollten vorhersehbare oder vermeidbare
Umstande (z. B. Urlaub oder Arbeitstiberlastung) nicht als auRergewthn-
liche Umstande anerkannt werden (vgl. Mitteilung des Vizeprasidenten
Generaldirektion 2 des EPA, ABI. EPA 1989, 180).

Im Einspruchsverfahren kann eine Verlangerung der normalen Frist von
vier Monaten bei Bescheiden der Einspruchsabteilung, in denen sachliche
Einwande erhoben wurden, bzw. der Frist von zwei Monaten bei anderen
Bescheiden (siehe E-VII, 1.2) nur in besonders begrindeten Ausnahme-
fallen gewahrt werden.

Im Falle einer Mitteilung nach Art. 101 (1) und den Regeln 79 bzw. 81 (2)
und (3) kdnnen alle Verfahrensbeteiligten eine Verlangerung beantragen,
unabhangig davon, ob sie in der Mitteilung zu einer Erwiderung
aufgefordert wurden. Wird einem der Beteiligten ausnahmsweise eine
Verlangerung gewahrt, gilt sie automatisch auch fir alle anderen
Beteiligten.

Wird dem Antrag auf Fristverlangerung stattgegeben, so ist der Beteiligte
von der neu festgesetzten Frist zu unterrichten. Andernfalls ist ihm mitzu-
teilen, dass die entsprechende Rechtsfolge eingetreten ist oder eintritt.

Eine Anmeldung wird aus dem PACE-Programm genommen (siehe
E-VIl, 4), wenn der Anmelder eine Fristverlangerung beantragt hat
(ABI. EPA 2015, A93, A4.).

Regel 132
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Art. 106 (2)

Regel 133 (1)

Wird im Prifungsverfahren nicht auf eine Mitteilung nach Art. 94 (3)
reagiert, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen (siehe E-VII, 1.8
und 1.9.2).

Reagiert im Einspruchsverfahren ein Beteiligter nicht innerhalb der gesetz-
ten Frist auf eine Mitteilung der Einspruchsabteilung, so hat dies noch
keine unmittelbaren Rechtsfolgen. Allerdings leitet die Einspruchsabteilung
die nachste Verfahrensstufe ein, und das konnte eine Entscheidung nach
Art. 101 (2) oder Art. 101 (3) sein.

Wurde ein rechtzeitiges Fristverlangerungsgesuch abgelehnt und ist der
Anmelder der Auffassung, dass dies zu Unrecht geschah, so kann er einen
infolge der Ablehnung eintretenden Rechtsverlust nur durch einen Antrag
auf Weiterbehandlung nach Art. 121 (1) und Regel 135 (1) beheben. Dabei
kann er die Rickzahlung der Weiterbehandlungsgebuihr beantragen. Die
Entscheidung Uber die Ablehnung des Rickzahlungsantrags kann je nach
Fall entweder zusammen mit der Endentscheidung oder gesondert mit der
Beschwerde angefochten werden (siehe J 37/89).

1.7 Verspateter Zugang von Schriftstiicken

Wurde ein verspatet eingegangenes Schriftstiick mindestens flinf Kalender-
tage vor Ablauf der Frist bei der Post oder einem vom Prasidenten des
EPA allgemein anerkannten Postdiensteanbieter (Chronopost, DHL,
Federal Express, flexpress, TNT, SkyNet, UPS oder Transworld)
aufgegeben und ist nicht spater als drei Monate nach Ablauf der Frist
eingegangen, so gilt es gemall Regel 133 als fristgerecht eingegangen
(siehe Beschluss des Prasidenten des EPA vom 11. Marz 2015, ABI. EPA
2015, A29). Diese Rechtsfiktion gilt flir alle gegenliiber dem EPA bzw. den
nationalen Behorden einzuhaltenden Fristen, einschlieRBlich der
Prioritatsfrist des Art. 87 (1). Das Schriftstiick muss als Einschreiben oder
in einer dem Einschreiben entsprechenden Form und, falls aulierhalb
Europas aufgegeben, per Luftpost versandt worden sein. Im Sinne von
Regel 133 ist ein Schriftstick innerhalb Europas aufgegeben, wenn es in
einem Staat abgesandt wurde, der der Europaischen Konferenz der Post-
und Telekommunikationsverwaltungen (CEPT) angehdrt (aufer den EPU-
Vertragsstaaten sind dies die weiter unten angegebenen Staaten) oder
nach allgemeinem Verstandnis zu Europa gehért. Die rechtzeitige Aufgabe
des verspateten Schriftstlicks ist auf Verlangen des EPA durch Vorlage des
Einschreibbelegs der Post oder der Aufgabebestatigung des Ubermittlungs-
dienstes nachzuweisen. Trotz der Fiktion der Fristwahrung bleibt der Tag,
an dem das Schriftstick empfangen wird, der Eingangstag dieses Schrift-
stucks.

Folgende Nichtvertragsstaaten gehéren der CEPT an (Stand:
1. November 2012):

Andorra, Aserbaidschan, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Georgien, die
Republik Moldau, Montenegro, die Russische Fdéderation, Ukraine und
Vatikanstadt.
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1.8 Versdaumung einer Frist

Hat der Beteiligte eine erforderliche Handlung nicht fristgerecht vorgenom-
men, so koénnen je nach den Umstanden verschiedene Rechtsfolgen
eintreten. Zum Beispiel wird nach Art. 90 (2) und Regel 55 die Anmeldung
nicht weiterbehandelt; nach Art. 90 (5) wird die Anmeldung zurlickgewiesen
bzw. erlischt ein Prioritatsanspruch; nach Regel 5 kann ein Schriftstlick als
nicht eingegangen gelten. Ist der Prifungsantrag nicht rechtzeitig gestellt
worden, so gilt die Anmeldung als zuriickgenommen (Art. 94 (2)); diese
Rechtsfolge kann auch in jenen Fallen eintreten, in denen der Anmelder
eine vom EPA gesetzte Frist versdumt (z. B. die Frist, binnen deren einer
Aufforderung zur Vornahme einer Anderung nach Art. 94 (3) zu
entsprechen ist).

Ist bei Versdumung einer bestimmten Frist im EPU im Gegensatz zu
Fallen, in denen zwingend eine Rechtsfolge vorgeschrieben ist - z. B. im
Falle des Widerrufs des europaischen Patents, wenn die Verdffentlichungs-
geblhr nicht rechtzeitig entrichtet wird (Regel 82 (3)) -, keine bestimmte
Rechtsfolge vorgeschrieben, so sind auch nach Ablauf der Frist, aber vor
Abgabe der Entscheidung an die interne Poststelle des EPA zum Zwecke
der Zustellung an die Beteiligten eingegangene Eingaben und Antrage der
Beteiligten im weiteren Verfahren zu berlicksichtigen (siehe G 12/91). Neue
Tatsachen und Beweismittel sind jedoch als verspatet vorgebracht zu
behandeln (Art. 114 (2), siehe auch E-V, 1.2).

1.9 Rechtsverlust

1.9.1 Eintritt eines Rechtsverlusts

Versaumt ein Beteiligter oder ein Dritter eine im EPU vorgeschriebene oder
vom EPA bestimmte Frist, so tritt in bestimmten, im EPU vorgesehenen
Fallen ein Rechtsverlust ein, ohne dass eine Entscheidung Uber die
Zuruckweisung der europdischen Patentanmeldung oder Uber die Er-
teilung, den Widerruf oder die Aufrechterhaltung des europaischen Patents
oder Uber die Beweisaufnahme ergangen ist.

1.9.2 Feststellung und Mitteilung eines Rechtsverlusts

Ist ein in E-VII, 1.9.1 genannter Rechtsverlust eingetreten, so stellt der
Formalsachbearbeiter den Eintritt des Rechtsverlusts fest und teilt dies
dem Betroffenen mit. Die Mitteilung wird von Amts wegen zugestellt
(siehe auch D-1V, 1.4.1).

1.9.3 Entscheidung tiber den Rechtsverlust

Ist der Betroffene der Auffassung, dass die Feststellung des EPA nicht
zutrifft, so kann er innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der
Mitteilung eine Entscheidung des EPA beantragen.

Das zustandige Organ des EPA trifft eine Entscheidung nur, wenn es die
Auffassung des Antragstellers nicht teilt; andernfalls unterrichtet es den
Antragsteller und setzt das Verfahren fort. Da es sich hierbei um eine
Entscheidung handelt, die mit der Beschwerde angefochten werden kann,
ist sie zu begriinden. An diesem Verfahren ist nur der vom festgestellten
Rechtsverlust Betroffene beteiligt.

Regel 112

Art. 119
Regel 112 (1)

Regel 112 (2)
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Art. 121 (1) und (2)
Regel 135 (1) und (3)

Regel 135 (2)

Art. 122 (1)

Art. 122 (1)

Die Méglichkeit, gemaR Regel 112 (2) die Uberpriifung der Richtigkeit der
Mitteilung nach Regel 112 (1) zu beantragen, besteht parallel zu den
Rechtsbehelfen zur Abwendung eines Rechtsverlusts. Versaumt der
Anmelder die Frist fir den Antrag auf eine Entscheidung gemaf
Regel 112 (2), so kann er noch nach Art. 122 (1) und Regel 136 (1) die
Wiedereinsetzung in diese Frist beantragen.

2. Weiterbehandlung

Ist nach Versdumung einer gegenuber dem EPA einzuhaltenden Frist eine
europaische Patentanmeldung zuriickzuweisen oder zurlickgewiesen
worden oder gilt sie als zurickgenommen, so kann die Anmeldung
weiterbehandelt werden, wenn der Anmelder einen entsprechenden Antrag
stellt. Der Antrag auf Weiterbehandlung muss innerhalb von zwei Monaten
nach der Mitteilung Uber die Fristversdumung oder einen Rechtsverlust
durch Entrichtung der vorgeschriebenen Geblhr gestellt werden. Die
versaumte Handlung ist innerhalb der Antragsfrist nachzuholen. Der Antrag
gilt erst dann als gestellt, wenn diese Gebuhr entrichtet worden ist.

Weiterbehandlung kann auch zwischen dem Ablauf der versaumten Frist
und der Zustellung der Mitteilung Uber die Fristversdumung oder den
Rechtsverlust beantragt werden.

Uber den Antrag auf Weiterbehandlung entscheidet das Organ, das Uber
die versaumte Handlung zu entscheiden hat.

Ein Antrag auf miindliche Verhandlung allein gilt nicht als Nachholung der
versaumten Handlung; die Weiterbehandlung kann nicht gewahrt werden
(B-XI, 8).

Die Weiterbehandlung ist der Regelrechtsbehelf bei Fristversdumnissen im
Verfahren vor der Erteilung, und zwar selbst dann, wenn das Versaumnis
einen Teilrechtsverlust zur Folge hat (z. B. Erléschen eines Prioritats-
anspruchs). Von der Mdglichkeit der Weiterbehandlung ausgeschlossen
sind dagegen die Fristen nach Art. 121 (4) sowie nach den Regeln 6 (1),
16 (1) a), 31 (2), 36 (2), 40 (3), 51 (2) bis (5), 52 (2) und (3), 55, 56, 58, 59,
62a, 63, 64, 112 (2) sowie 164 (1) und (2).

3. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Ein Anmelder oder Patentinhaber, der trotz Beachtung aller nach den gege-
benen Umstanden gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist, gegentber
dem EPA eine Frist einzuhalten, kann die Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand beantragen.

3.1 Zulassigkeit des Antrags

3.1.1 Infrage kommende Fristen

Die Versaumung einer Frist muss unmittelbar zur Folge haben, dass die
europaische Patentanmeldung oder ein Antrag zuriickgewiesen wird, die
Anmeldung als zuriickgenommen gilt, das europaische Patent widerrufen
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wird oder der Verlust eines sonstigen Rechts oder Rechtsmittels eintritt.
Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Wiedereinsetzung des Patent-
inhabers im Einspruchsverfahren in die Fristen zur Stellungnahme zu den
Schriftsdtzen der anderen Beteiligten bzw. zu den Bescheiden der Ein-
spruchsabteilung nicht mdglich ist. Ebenso wenig kann Wiedereinsetzung
in die Frist zur Zahlung der Jahresgeblihren nach Regel 51 (1) gewahrt
werden, weil diese immer noch nach Regel 51 (2) wirksam entrichtet
werden kdnnen.

Von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen sind alle Fristen, fur die Weiter-
behandlung beantragt werden kann, sowie die Frist fir den Antrag auf
Wiedereinsetzung. Wiedereinsetzung kommt somit nur dort infrage, wo
eine bestimmte Frist von der Weiterbehandlung ausgeschlossen ist oder
wenn die Frist fur den Antrag auf Weiterbehandlung abgelaufen ist. Im
zweiten Fall muss die Wiedereinsetzung in die Frist fir den Antrag auf
Weiterbehandlung beantragt werden (siehe E-VII, 2) und nicht in die
urspruinglich versaumte Frist.

Unter "Frist" ist ein bestimmter Zeitraum zu verstehen, innerhalb dessen
eine Handlung gegentber dem EPA vorzunehmen ist (siehe E-VII, 1.1).
Deshalb kann keine Wiedereinsetzung gewahrt werden, wenn z. B. der
Termin zur mindlichen Verhandlung versaumt wird.

Nachstehend sind Beispiele fir Falle genannt, in denen eine Wiederein-
setzung beantragt werden kann. Sie betreffen die Fristen

- fur die Zahlung der Jahresgebihr zuzliglich Zuschlagsgebuhr,

- fir die Beantragung der Weiterbehandlung im Falle der Frist fur die
Beantwortung eines Bescheids der Prifungsabteilung nach
Art. 94 (3),

- fur die Einreichung der Ubersetzung der gednderten
Patentanspriche im Einspruchsverfahren,

- fur die Stellung des Antrags auf Entscheidung der Einspruchs-
abteilung Uber die Kostenfestsetzung,

- fur die Einlegung der Beschwerde und

- fur die Einreichung eines Antrags auf Uberpriifung durch die GroRe
Beschwerdekammer.

3.1.2 Berechtigung zur Beantragung

Der Wortlaut des Art. 122 (1) impliziert, dass nur Anmelder und Patent-
inhaber wieder in den vorigen Stand eingesetzt werden kénnen. Folglich
sind Einsprechende grundsatzlich nicht zur Beantragung der Wieder-
einsetzung, z. B. in die Frist fir die Einlegung einer Beschwerde, berechtigt
(siehe T 210/89). Allerdings kann ein Einsprechender, der Beschwerde
eingelegt hat, Wiedereinsetzung in die Frist zur Einreichung der
Beschwerdebegriindung beantragen (siehe G 1/86).

Art. 122 (4)
Regel 136 (3)

Regel 131 (1)

Regel 51 (2)

Regel 135 (1)

Regel 82 (2)

Regel 88 (2)

Art. 108

Art. 112a (4)
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Regel 22 (3)

Regel 136 (1) und (2)

Regel 136 (2)

Beantragt der Patentinhaber die Wiedereinsetzung in eine dem Einspruchs-
verfahren entspringende Frist, so sind die Einsprechenden Verfahrens-
beteiligte des Wiedereinsetzungsverfahrens (siehe T 552/02 und
T 1561/05).

Im Falle des Rechtsiibergangs einer Anmeldung oder eines Patents kann
der Antrag auf Wiedereinsetzung nur vom eingetragenen Anmelder gestellt
werden (E-XIII, 3).

3.1.3 Form des Antrags und Frist fiir seine Stellung

In der Regel ist der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
innerhalb von zwei Monaten nach Wegfall des Hindernisses, spatestens
jedoch innerhalb eines Jahres nach Ablauf der versdumten Frist schriftlich
zu stellen. Die versaumte Handlung ist innerhalb dieser Frist nachzuholen.

Steht "das Hindernis" im Zusammenhang mit einem Fehler bei der Ausflh-
rung der Absicht eines Beteiligten, die Frist einzuhalten, tritt der Wegfall
des Hindernisses an dem Tag ein, an dem die fir die Patentanmeldung
verantwortliche Person darauf aufmerksam gemacht wird, dass eine Frist
nicht eingehalten wurde, oder den Irrtum hatte bemerken miissen, wenn sie
alle gebotene Sorgfalt beachtet hatte. Der Wegfall des Hindernisses ist ein
Tatbestand, der stets unter Berilcksichtigung der jeweiligen Umstande
ermittelt werden muss. Wenn eine Mitteilung nach Regel 112 (1) ordnungs-
gemaly zugestellt wurde, kann -sofern die Umstidnde nicht dagegen
sprechen - davon ausgegangen werden, dass sie den Wegfall bewirkt hat
(siehe J 27/90).

Die Wiedereinsetzung in die Prioritatsfrist (Art. 87 (1)) bzw. in die Frist fir
die Einreichung eines Antrags auf Uberpriifung durch die GroRe
Beschwerdekammer (Art. 112a (4)) ist jedoch innerhalb von zwei Monaten
nach Ablauf der betreffenden Frist zu beantragen.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung gilt erst als gestellt, wenn die
Wiedereinsetzungsgebuhr entrichtet worden ist.

3.1.4 Begriindung des Antrags

Der Wiedereinsetzungsantrag ist zu begriinden, wobei die zur Begrindung
dienenden Tatsachen glaubhaft zu machen sind. Im Antrag ist daher neben
dem genauen Grund, aus welchem die betreffende Frist versdumt wurde
(d. h. dem Sachverhalt oder Hindernis, der bzw. das die fristgerechte Vor-
nahme der Handlung verhindert hat), auch anzugeben, wann und unter
welchen Umstanden dieses Hindernis eingetreten bzw. weggefallen ist, und
es sind die wichtigsten Tatsachen darzulegen, anhand deren nachgepriift
werden kann, ob alle unter den Umstanden gebotene Sorgfalt aufgewandt
worden ist, um die betreffende Frist zu wahren (siehe J 15/10). Eine allge-
meine Erklarung ohne Angabe konkreter Tatsachen oder Ereignisse, die
zum Fristversaumnis geflihrt haben, genlgt nicht den an einen ordnungs-
gemal begriindeten Antrag zu stellenden Anforderungen nach R. 136 (2).
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Auch nach Ablauf der Frist fir den Wiedereinsetzungsantrag kann der
Antragsteller die vorgebrachten Tatsachen noch klarstellen oder ergénzen
und gegebenenfalls weitere Nachweise vorlegen, nicht aber das Wiederein-
setzungsbegehren auf eine neue Basis stellen (siehe J 5/94). Verspatete
Vorbringen, in denen neue Tatsachen geltend gemacht werden, werden
von der entscheidenden Instanz nicht bericksichtigt.

3.2 Begrundetheit des Antrags

Ein Anmelder kann nur dann wieder in den vorigen Stand eingesetzt
werden, wenn er nachweist, dass er trotz Beachtung aller nach den
gegebenen Umstdnden gebotenen Sorgfalt verhindert worden ist,
gegenlber dem EPA eine Frist einzuhalten. Das Sorgfaltsgebot muss
ausgehend von der Situation beurteilt werden, wie sie vor Ablauf der
versdumten Frist bestand. Unter "aller gebotenen Sorgfalt" ist alle
angemessene Sorgfalt zu verstehen, d. h. das Mal} an Sorgfalt, das der
normale, hinreichend kompetente Anmelder, Patentinhaber oder Vertreter
unter den gegebenen Umstanden aufwenden wirde (siehe T 30/90).

Fir Falle, in denen das Fristversaumnis auf einem Fehler bei der Ausfih-
rung der Absicht des Verfahrensbeteiligten beruht, die Frist einzuhalten, gilt
alle gebotene Sorgfalt als beachtet, wenn das Fristversdumnis entweder
durch auf3erordentliche Umstande oder durch ein einmaliges Versehen in
einem sonst gut funktionierenden Fristenliberwachungssystem verursacht
worden ist.

Die Feststellung aulierordentlicher Umstande, die eine Wiedereinsetzung
rechtfertigen, hangt von der konkreten Sachlage des Einzelfalls ab. Dazu
gehoren unter anderem organisatorische Umstellungen oder eine plétzliche
schwere Krankheit. In einem solchen Fall muss der Antragsteller nicht nur
nachweisen, dass diese Umstande vorlagen, sondern auch, dass er alle
gebotene Sorgfalt aufgewendet hat, indem er z. B. die Umorganisation
sorgfaltig vorbereitet hat oder Uber eine wirksame Vertretungsregelung
verfugt.

Wird ein einmaliges Versehen in einem sonst gut funktionierenden Fristen-
Uberwachungssystem geltend gemacht, muss der betreffende Beteiligte
nachweisen, dass das Uberwachungssystem normalerweise gut
funktioniert. So muss ein solches System Uber einen unabhangigen,
wirksamen Kontrollmechanismus verfigen. Allerdings qilt dieses
Erfordernis nicht fir relativ kleine Kanzleien bzw. Patentabteilungen (siehe
T 166/87 und J 11/03).

Die Sorgfaltspflicht obliegt in erster Linie dem Anmelder und geht erst
durch die Ubertragung der Zustandigkeit auf den Vertreter tber, den der
Anmelder ordnungsgemafy damit betraut hat, die Anmeldung in seinem
Namen zu verfolgen (siehe J 3/93). Es ist klar zu unterscheiden zwischen
den Pflichten des Anmelders und denen seines Vertreters; Letztere hangen
von dem Verhaltnis zwischen beiden ab (siehe T 112/89 und J 19/04). Im
Hinblick darauf sind der Umfang des erteilten Mandats und etwaige
ausdrickliche Anweisungen an den Vertreter zu bericksichtigen.

Art. 122 (1)
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Regel 136 (4)

Der Anmelder darf sich auf seinen Vertreter verlassen. Insoweit, als dem
Anmelder Klar ist, dass es zur Wahrung einer Frist entsprechender Anwei-
sungen bedarf, kommt jedoch auch ihm eine Pflicht zur Beachtung der
gebotenen Sorgfalt bei der Fristeinhaltung zu (siehe T 381/93). Die fehler-
freie Arbeit des Vertreters schiitzt den Anmelder nicht vor den Folgen
eigenen Fehlverhaltens oder einfach nur eigener Nachlassigkeit.

Im Verfahren vor dem EPA ist der zugelassene Vertreter verantwortlich,
und es darf von ihm erwartet werden, dass er seine eigene Arbeit laufend
Uberwacht (siehe T 1095/06). Wenn ein Vertreter von seinem Mandanten
angewiesen wurde, eine bestimmte Verfahrenshandlung vorzunehmen, von
Letzterem aber nicht rechtzeitig die erforderlichen weiteren Anweisungen
oder Mittel erhalt, so muss er sich grundsatzlich aktiv darum bemihen,
diese Anweisungen von seinem Mandanten zu bekommen und dessen
Intentionen zu ermitteln (siehe T 112/89 und J 19/04).

Der zugelassene Vertreter kann Routinearbeiten, wie z. B. das Eingeben
von Text, die Absendung von Schreiben und das Notieren von Fristen,
einer Hilfsperson ubertragen. In diesem Fall werden an die Sorgfalt der
Hilfsperson nicht die gleichen strengen Anforderungen wie an die des
zugelassenen Vertreters selbst gestellt. Der Vertreter muss aber belegen,
dass das Hilfspersonal sorgfaltig ausgewahlt, ordnungsgemal instruiert
und regelmafig kontrolliert wurde (siehe J 5/80 und T 439/06).

Bevollmachtigt der Anmelder einen Dritten mit der Verfolgung seiner
Anmeldung, beispielsweise einen aufierhalb Europas ansassigen Anwalt
oder eine Geblhrenabwicklungsfirma, so muss nachgewiesen werden,
dass dieser Dritte der dem Anmelder oder Inhaber eines europaischen
Patents auferlegten Sorgfaltspflicht gentigt hat (siehe J 3/88). Insbesondere
ein aulereuropaischer Anwalt muss belegen, dass ein zuverlassiges
Fristenlberwachungssystem existierte, als die Frist versaumt wurde (siehe
J 4/07).

3.3 Entscheidung liber die Wiedereinsetzung

Fir die Entscheidung Uber den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand ist das Organ zustandig, das Uber die versdumte Handlung zu
entscheiden hat. Die Entscheidung braucht nur dann begrindet zu werden,
wenn dem Antrag nicht stattgegeben wird; dies gilt nicht fir das
Einspruchsverfahren, in dem die Einsprechenden Verfahrensbeteiligte des
Wiedereinsetzungsverfahrens sind (siehe E-VII, 3.1.2).

Das Organ, das die angegriffene Entscheidung getroffen hat, muss die
Médglichkeit der Wiedereinsetzung bei einer versaumten Beschwerdefrist
prifen, wenn die Voraussetzungen flir eine Abhilfe gegeben sind
(siehe E-XI, 7). Es kann jedoch nur dann beschliefen, die Wiederein-
setzung zuzulassen, wenn dieser Beschluss innerhalb der dreimonatigen
Frist nach Art. 109 (2) gefasst werden kann und die Voraussetzungen fiir
eine Wiedereinsetzung (siehe E-VII, 3.1.1 bis 3.1.4) gegeben sind. In allen
Ubrigen Fallen ist die Beschwerde mit dem Wiedereinsetzungsantrag der
zustandigen Beschwerdekammer vorzulegen.
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Wird dem Wiedereinsetzungsantrag stattgegeben, so gelten die Rechts-
folgen der Fristversdumung als nicht eingetreten. Etwaige Jahresgebihren,
die zwischen dem Ablauf der versdumten Frist und der Zustellung der
Entscheidung fallig geworden waren, sind erst an letzterem Tag fallig und
kénnen noch innerhalb von vier Monaten ab diesem Tag wirksam entrichtet
werden. War eine Jahresgebuhr bei Eintritt des Rechtsverlusts bereits
fallig, hatte aber nach Regel 51 (2) noch entrichtet werden kénnen, kann
sie noch innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag der Zustellung der
Entscheidung Uber die Wiedereinsetzung entrichtet werden, sofern inner-
halb dieser Frist auch die Zuschlagsgebuhr entrichtet wird.

Liefen bei Eintritt des Rechtsverlusts noch weitere Fristen, deren Versaum-
nis ebenfalls zu einem Rechtsverlust fihren wiirde, sendet das EPA dem
Anmelder nach Gewahrung der Wiedereinsetzung eine Mitteilung, durch
die diese Fristen erneut ausgeldst werden.

4. Beschleunigte Bearbeitung europaischer Patentanmeldungen
Anmelder, denen an einer raschen Recherche oder Prifung gelegen ist,
kénnen eine Bearbeitung ihrer Anmeldungen nach dem PACE-Programm
(Programm zur beschleunigten Bearbeitung europaischer Patentanmel-
dungen) beantragen (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015,
ABI. EPA 2015, A93; zu vor dem 1. Januar 2016 eingereichten PACE-
Antradgen siehe auch ABI. EPA 2010, 352). Informationen Uber weitere
Méglichkeiten, das europaische Patenterteilungsverfahren zu
beschleunigen, sind ABI. EPA 2015, A94 zu entnehmen.

Der Antrag auf Teilnahme am PACE-Programm (PACE-Antrag) ist online
anhand des daflr vorgesehenen Antragsformblatts (EPA Form 1005)
einzureichen. Das EPA bestatigt den Eingang umgehend mittels einer
Empfangsbescheinigung. Formlos - d. h. nicht mit dem Formblatt und/oder
auf Papier - gestellte Antrage werden vom EPA nicht bearbeitet.

Ein PACE-Antrag kann nur einmal in jeder Verfahrensphase (Recherche
und Priufung) und jeweils nur fir eine einzelne Anmeldung gestellt werden.
Ein wahrend der Recherche eingereichter PACE-Antrag [0st keine
beschleunigte Prifung aus. Hierfir muss der Anmelder einen Antrag auf
beschleunigte Prifung stellen, nachdem die Anmeldung in die Prifungs-
phase eingetreten ist.

Antrage auf beschleunigte Recherche oder Prifung werden vom EPA nicht
veroffentlicht und sind gemafn Beschluss der Prasidentin vom 12. Juli 2007
(Sonderausgabe Nr. 3, ABI. EPA 2007, J.3) von der Akteneinsicht ausge-
schlossen.

Eine Anmeldung wird aus dem PACE-Programm genommen, wenn

- der PACE-Antrag zurtickgenommen wurde,

- der Anmelder eine Fristverlangerung beantragt hat,

- die Anmeldung zurlickgewiesen wurde,

Art. 122 (3)
Regel 51 (4)
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- die Anmeldung zurickgenommen wurde,
- die Anmeldung als zuriickgenommen gilt.

Dies geschieht ungeachtet der nach dem EPU zur Verfiigung stehenden
Rechtsmittel. In einem solchen Fall ist es nicht moéglich, die Anmeldung
wieder in das PACE-Programm aufzunehmen, d. h. ein zweiter Antrag fur
diese Anmeldung in derselben Verfahrensphase wird nicht bearbeitet.

Aullerdem wird die beschleunigte Bearbeitung ausgesetzt, wenn eine
Jahresgebuhr nicht bis zum Falligkeitstag nach Regel 51 (1) entrichtet wird.

Die beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms kann
nur erfolgen, soweit dies praktisch moglich ist und es das Arbeitsaufkom-
men in den Recherchen- und Prifungsabteilungen erlaubt. Auf bestimmten
technischen Gebieten kann es aufgrund gehauft eingehender PACE-
Antrage zu Einschrankungen kommen. Anmelder, die eine beschleunigte
Bearbeitung fir die Gesamtheit oder die Mehrzahl ihrer Anmeldungen
beantragen, werden vom EPA in der Regel aufgefordert, eine Auswahl zu
treffen und die Zahl ihrer PACE-Antrage zu begrenzen.

4.1 Beschleunigte Recherche

Bei ab dem 1. Juli 2014 eingereichten europaischen Patentanmeldungen
(einschlieRlich PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten
und fir die das EPA nicht als (S)ISA tatig war) ist das Amt bestrebt, den
erweiterten bzw. teilweisen europaischen Recherchenbericht innerhalb von
sechs Monaten ab dem Anmeldetag oder dem Ablauf der Frist nach
Regel 161 (2) zu erstellen. Somit ist kein PACE-Antrag erforderlich.

Bei europaischen Patentanmeldungen (einschliellich PCT-Anmeldungen,
die in die europaische Phase eintreten und fur die das EPA nicht als (S)ISA
tatig war), die vor dem 1. Juli 2014 eingereicht wurden und eine Prioritat in
Anspruch nehmen (Nachanmeldungen), setzt das Amt nach Eingang eines
PACE-Antrags alles daran, den erweiterten bzw. teilweisen européischen
Recherchenbericht innerhalb von sechs Monaten nach Eingang des
Antrags zu erstellen.

Ungeachtet des Vorstehenden kann eine beschleunigte Recherche nur
unter folgenden Voraussetzungen beginnen:

i) nach Eingang der Erwiderung des Anmelders auf eine Mitteilung
nach Regel 62a oder 63 oder nach Ablauf der entsprechenden Frist;

i) in allen Fallen, wenn die in der Akte enthaltenen Anmeldeunterlagen
so vollstandig sind, dass der erweiterte Recherchenbericht erstellt
werden kann. Das heillt insbesondere, dass die beschleunigte
Recherche erst beginnen kann, wenn die Anspriiche, die Beschrei-
bung, die erforderlichen Ubersetzungen sowie gegebenenfalls die
Zeichnungen und ein vorschriftsgemales Sequenzprotokoll fir die
standardisierte Darstellung von Nucleotid- und
Aminosauresequenzen eingereicht wurden;
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iii) bei PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten und
fur die das EPA nicht als (S)ISA tatig war, nach Ablauf der Frist von
sechs Monaten nach Regel 161 (2), selbst wenn ein Antrag auf
beschleunigte Bearbeitung im Rahmen des PACE-Programms
gestellt wurde. Méchte der Anmelder, dass sofort mit der ergan-
zenden europaischen Recherche begonnen wird, so muss er bei
Eintritt in die europédische Phase ausdricklich auf Mitteilungen nach
Regel 161 (2) und 162 (2) verzichten und etwaige Anspruchsgeblh-
ren entrichten (siehe Mitteilung des EPA vom 30. November 2015,
ABI. EPA 2015, A93).

Hat das EPA den Anmelder nach Regel 64 (1) Satz 2 oder 164 (1) b) zur
Entrichtung weiterer Recherchengeblihren aufgefordert, kann der end-
glltige Recherchenbericht nach Regel 64 (1) letzter Satz oder 164 (1) c)
erst erstellt werden, wenn die Erwiderung des Anmelders auf die Auffor-
derung zur Zahlung weiterer Recherchengeblihren eingegangen ist oder
die betreffende Frist abgelaufen ist.

4.2 Beschleunigte Priifung

- Die beschleunigte Prifung kann grundsatzlich jederzeit beantragt
werden, sobald die Zustandigkeit fir die Anmeldung auf die
Prifungsabteilung tGbergegangen ist (Regel 10 (2) und (3)).

Bei PCT-Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten und fir die
das EPA auch als (S)ISA tatig war, kann die beschleunigte Prifung grund-
satzlich jederzeit beantragt werden, beispielsweise

- bei Eintritt in die europaische Phase vor dem EPA oder

- zusammen mit der nach Regel 161 (1) erforderlichen Erwiderung auf
den WO-ISA, IPER oder SISR.

Ist eine beschleunigte Prifung beantragt worden, so setzt das EPA alles
daran, den nachsten verfahrensrechtlichen Schritt durch die Prufungs-
abteilung innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung, der
Erwiderung des Anmelders nach Regel 70a oder 161 (1) oder des Antrags
auf beschleunigte Prifung zu vollziehen (je nachdem, welcher Zeitpunkt
der spatere ist).

Das EPA ist bestrebt, weitere Prifungsbescheide innerhalb von drei Mona-
ten nach Eingang der Erwiderung des Anmelders zu erstellen, sofern die
Anmeldung noch im Rahmen des PACE-Programms bearbeitet wird
(siehe E-VII, 3).

5. Beschleunigte Bearbeitung von Einspriichen

Ist bei einem nationalen Gericht eines Vertragsstaats eine Verletzungs-
klage aus einem europaischen Patent anhdngig, so kann ein am Ein-
spruchsverfahren Beteiligter die Beschleunigung des Verfahrens bean-
tragen. Der Antrag kann jederzeit gestellt werden. Er ist schriftlich einzu-
reichen und zu begrinden. Darlber hinaus wird das EPA das Einspruchs-
verfahren auch beschleunigen, wenn es von dem nationalen Gericht oder
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Regel 15

Art. 79 (3)
Regel 39 (2) und (3)

Art. 87 (4)

der zustandigen Behorde eines Vertragsstaats darlber informiert wird,
dass Verletzungsverfahren anhangig sind (siehe Mitteilung des EPA vom
17. Marz 2008, ABI. EPA 2008, 221).

6. Beschleunigung des Verfahrens vor den Beschwerdekammern
Beteiligte, die ein berechtigtes Interesse an der raschen Behandlung ihrer
Beschwerde haben, kénnen bei den Beschwerdekammern einen entspre-
chenden Antrag stellen. Diese kénnen dann die Beschwerde beschleunigt
behandeln, soweit es die Verfahrensvorschriften zulassen. Der Antrag ist zu
Beginn oder wahrend des Verfahrens bei der zustandigen Kammer zu stellen.
Darin ist, unter Beifigung relevanter Unterlagen, die Dringlichkeit zu
begriinden. Von dieser Moglichkeit kdnnen auch die Gerichte und die zustan-
digen Behdérden eines Vertragsstaats Gebrauch machen (siehe Mitteilung des
Vizeprasidenten Generaldirektion 3 vom 17. Marz 2008, ABI. EPA 2008, 220).

7. Rechtsverzicht

7.1 Zuriicknahme einer Anmeldung oder Benennung

Der Anmelder kann seine Anmeldung, solange sie anhangig ist, jederzeit
zurticknehmen , sofern kein Dritter dem EPA nachgewiesen hat, dass er
nach Regel 15 ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf
Erteilung des europaischen Patents eingeleitet hat. Zur Anhangigkeit einer
Anmeldung siehe A-IV, 1.1.1.

Dasselbe gilt fir die Zuricknahme einer Benennung (siehe auch
A-lll, 11.3.8). Die Zuriicknahme der Benennung aller Vertragsstaaten gilt
als Zuricknahme der Anmeldung.

Eine rechtzeitige Zurlicknahme der Anmeldung vor der Veroffentlichung
nach 18 Monaten hat den Vorteil, dass der Inhalt der Anmeldung nicht
offentlich bekannt gemacht wird (siehe A-VI, 1.2). Sofern keine Rechte
bestehen geblieben sind und die Anmeldung nicht Grundlage fir die Inan-
spruchnahme des Prioritatsrechts gewesen ist, kann eine jungere Anmel-
dung fir dieselbe Erfindung als erste Anmeldung, von deren Einreichung
an die Prioritatsfrist l1&uft, angesehen werden (siehe F-VI, 1.4.1). Wurde die
Prifungsgeblhr bereits entrichtet, so wird sie ganz oder teilweise zurtick-
erstattet (siehe A-VI, 2.5).

Wurde eine Patentanmeldung zuriickgewiesen, ist das Verfahren noch bis
zum Ablauf der Beschwerdefrist anhangig. Am Tag nach dem Fristablauf ist
das Verfahren nicht mehr anhangig, sofern keine Beschwerde eingelegt
wurde. Daher kann eine Anmeldung, die im schriftlichen Verfahren oder in
der mindlichen Verhandlung zurlickgewiesen wird, innerhalb dieser Frist
immer noch zurickgenommen werden.

7.2 Zuriicknahme des Prioritiatsanspruchs

Auch der Prioritdtsanspruch kann zurickgenommen werden (siehe
F-VI, 3.5). Geschieht dies vor Abschluss der technischen Vorbereitungen
fur die Veroffentlichung der Anmeldung, so wird die Veroffentlichung bis
zum Ablauf von 18 Monaten nach dem Anmeldetag der europaischen
Anmeldung verschoben (siehe A-VI, 1.1).
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7.3 Zuriicknahmeerklarung
Eine Zuriicknahmeerklarung darf keinerlei Vorbehalte enthalten und muss
eindeutig sein. Sie kann jedoch z. B die Bedingung enthalten, dass die
Veroffentlichung verhindert oder die Prifungsgebihr zurlickerstattet wird.
Eine vorbehaltlose und eindeutige Zuricknahme wird an dem Tag wirksam,
an dem sie beim EPA eingeht.

Wird die Zuricknahme mundlich in der mundlichen Verhandlung erklart, so
solite entweder wahrend der Verhandlung eine handschriftliche unter-
zeichnete Bestatigung vorgelegt werden oder die Abteilung sollte die
Zuricknahme in der Niederschrift bestdtigen und den entsprechenden
Abschnitt zur Bestatigung in der mundlichen Verhandlung vorlesen. Die
Zuricknahme wird mit dem Datum der mandlichen Verhandlung wirksam.

7.4 \Verzicht auf das Patent

Wahrend des Einspruchsverfahrens kann der Patentinhaber beim EPA
nicht den Verzicht auf sein Patent erklaren. Ein solcher Verzicht muss bei
den zustandigen Behodrden der betroffenen benannten Staaten erklart
werden (siehe D-VII, 5.1). Falls der Patentinhaber dem EPA gegenulber
jedoch eindeutig seinen Verzicht auf das Patent erklart, gilt dies als Antrag
auf Widerruf des Patents (siehe D-VIII, 1.2.5).

Regel 84 (1)
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Kapitel VIl - Anmeldungen im Rahmen des
Vertrags uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des
Patentwesens (PCT)

1. Allgemeines

Das EPA kann fir eine internationale Anmeldung, die im Rahmen des Art. 153 (1) a) und b)
Vertrags Uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Art. 153 (2)
Patentwesens (PCT) erfolgt ist und in der "EP" benannt ist (Euro-PCT- Art. 150 (2)
Anmeldung), "Bestimmungsamt" oder "ausgewahltes Amt" sein. Eine

solche Anmeldung gilt als eine europaische Anmeldung. Fir Euro-PCT-
Anmeldungen gelten jedoch neben den Vorschriften des EPU auch die des

PCT; stehen diese Vorschriften einander entgegen, z. B. im Falle bestimm-

ter Fristen, so sind die PCT-Vorschriften malgebend. Gemal

Art. 153 (1) a) ist das EPA Bestimmungsamt fir die in der internationalen

Anmeldung benannten Vertragsstaaten des EPU, fiir die der PCT in Kraft

getreten ist und flr die der Anmelder ein europaisches Patent begehrt. Hat

der Anmelder einen benannten Staat ausgewahlt, so wird das EPA als
ausgewahltes Amt tatig (Art. 153 (1) b), Naheres siehe E-VIII, 2.1.1).

Das EPA kann neben der Téatigkeit eines Bestimmungsamts auch die Art. 151
Tatigkeit eines Anmeldeamts im Sinne des PCT wahrnehmen, und zwar Art. 152
nach MalRgabe des Art. 151. Darlber hinaus kann das EPA auch als Regel 157
Internationale Recherchenbehdrde (ISA), als mit der internationalen vor- Regel 158
laufigen Prifung beauftragte Behdrde (IPEA) nach Maligabe des Art. 152

und/oder als fiur die erganzende internationale Recherche bestimmte

Behdrde (SISA) nach dem PCT tatig werden. Fir eine im Rahmen des PCT
eingereichte europaische Anmeldung sind somit folgende Mdoglichkeiten

gegeben:

i) Die Einreichung der Anmeldung und die internationale Recherche
erfolgen nicht beim EPA, sondern bei einem anderen Amt oder bei
anderen Amtern (z. B. beim japanischen Patentamt). Das EPA ist
Bestimmungsamt.

i) Die Anmeldung wird zwar bei einem anderen Patentamt (z. B. beim
Patentamt des Vereinigten Konigreichs) eingereicht, doch wird die
internationale Recherche beim EPA durchgefiihrt. Das EPA ist
Internationale Recherchenbehdérde und Bestimmungsamt.

iii) Die Anmeldung wird beim EPA eingereicht, das auch die internatio-
nale Recherche vornimmt. Das EPA ist Anmeldeamt, Internationale
Recherchenbehdrde und Bestimmungsamt.

iv)  Der Anmelder stellt zuséatzlich zu den in i) -iii) genannten Fallen
einen internationalen vorlaufigen Prifungsantrag. Das EPA ist aus-
gewahltes Amt.
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Art. 153 (2)

V) Das EPA ist mit der internationalen vorlaufigen Prifung beauftragte
Behorde (IPEA). Es kann diese Funktion ausliben, ohne Anmel-
deamt, Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt zu sein. Es kann
jedoch nur als IPEA tatig werden, wenn die internationale Recherche
vom EPA, vom Patentamt Osterreichs, Spaniens, Schwedens oder
Finnlands oder vom Nordischen Patentinstitut durchgefiihrt wurde.

vi)  Der Anmelder kann auch dann beantragen, dass das EPA als SISA
eine erganzende internationale Recherche (SIS) durchfuhrt, wenn
die internationale Recherche von einem anderen Amt als dem EPA
durchgefihrt wurde.

In Falli) wird die europadische Anmeldung von einem internationalen
Recherchenbericht begleitet, der von einem anderen Patentamt erstellt
wurde. In Fall ii) und iii) werden der internationale Recherchenbericht und
der "schriftliche Bescheid der Internationalen Recherchenbehérde" (WO-
ISA) (Regel 43bis PCT) von der Recherchenabteilung des EPA erstellt. In
Fall iv) kdnnen der internationale Recherchenbericht und der internationale
vorlaufige Prifungsbericht vom EPA oder von einer anderen Internatio-
nalen Recherchenbehérde bzw. mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragten Behdrde erstellt worden sein.Weitere Einzelheiten,
insbesondere hinsichtlich der Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem
EPA als Anmeldeamt, ISA, IPEA oder SISA, enthélt die neueste Auflage
des Anmelderleitfadens "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA".

2. Das EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewahltes Amt
2.1 Allgemeines

2.1.1 Einleitung

Nach Art. 153 (2) gilt eine internationale Anmeldung, fur die das EPA
Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt ist, als europdische Patent-
anmeldung. Informationen zu Fristen und Verfahrenshandlungen vor dem
EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewahltem Amt nach dem PCT
finden sich in der neuesten Auflage des Anmelderleitfadens "Euro-PCT-
Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA".

Zur Einleitung der europaischen Phase mussen alle Erfordernisse fir den
Eintritt in die europdische Phase nach Regel 159 erfiillt sein (siehe
E-VIII, 2.1.2 und 2.1.3). Den Anmeldern wird nachdrticklich empfohlen, die
aktuellste Fassung des Formblatts 1200 zu verwenden, das in der
Druckversion kostenlos beim EPA, als editierbares elektronisches
Dokument auf der EPA-Website, im Rahmen der Software flir die Online-
Einreichung oder als Teil der neuen Online-Einreichung (CMS) erhaltlich
ist. Weitere Einzelheiten zu den mdglichen Einreichungswegen sind
A-VIII, 2.5 zu enthehmen.

In diesem Kapitel wird auf die Abweichungen eingegangen, die gegenliber
der in Teil A der Richtlinien dargelegten Praxis eintreten, wenn man als
Bestimmungsamt oder ausgewahltes Amt mit internationalen Anmeldungen
zu tun hat. Zunachst werden jedoch einige Besonderheiten der Bearbeitung
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internationaler Anmeldungen im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungs-
amt/ausgewahltem Amt erlautert (siehe E-VIII, 2.2, 2.3 und 2.4).

2.1.2 Erste Bearbeitung und Formalpriifung; Kopie der internatio-
nalen Anmeldung; Ubersetzung

Die erste Bearbeitung und die Formalprifung internationaler Anmeldungen
werden in der internationalen Phase durch die PCT-Behorden nach dem
PCT vorgenommen. Sofern der Anmelder nicht ausdricklich einen ent-
sprechenden Antrag gestellt hat, darf das EPA als Bestimmungsamt oder
ausgewahltes Amt eine internationale Anmeldung nicht vor Ablauf von
31 Monaten nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Prioritat in Anspruch
genommen worden ist, nach dem frihesten Prioritadtstag (31-Monatsfrist)
bearbeiten oder prufen (siehe E-VIII, 2.8 und 2.5.2). Da das EPA von den
Verzichtmaoglichkeiten gemaf Art. 20 (1) a) PCT keinen Gebrauch gemacht
hat, liefert das Internationale Bliro eine Kopie der internationalen
Anmeldung. Das EPA verlangt vom Anmelder nicht die in Art. 22 bzw.
39 PCT vorgesehene Ubermittlung eines Exemplars der internationalen
Anmeldung, auch dann nicht, wenn das Internationale Blro bei Eintritt der
Anmeldung in die europaische Phase noch keine Kopie nach Art. 20 PCT
Ubermittelt hatte (siehe PCT-Gazette 14/1986, 2367).

Wenn die internationale Anmeldung nicht in einer Amtssprache des EPA
abgefasst ist, so hat der Anmelder gemal® Art. 22 oder 39 PCT sowie
Regel 159 (1) a) innerhalb von 31 Monaten nach dem Anmeldetag oder,
wenn eine Prioritat in Anspruch genommen worden ist, nach dem friihesten
Prioritatstag (31-Monatsfrist) eine Ubersetzung einzureichen.

Angaben dazu, was die Ubersetzung enthalten muss, sowie weitere Infor-
mationen zum Ubersetzungserfordernis enthélt die neueste Auflage des
Anmelderleitfadens "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA".

Wird die Ubersetzung nicht fristgerecht eingereicht, so gilt die Anmeldung
als zurickgenommen (Regel 160 (1)). Stellt das EPA fest, dass die Anmel-
dung aus diesem Grund als zuriickgenommen gilt, so teilt es dies dem
Anmelder mit (Regel 160 (2)). Regel 112 (2) findet entsprechend Anwen-
dung. Der Rechtsverlust gilt als nicht eingetreten, wenn die Ubersetzung
und ein wirksamer Antrag auf Weiterbehandlung (samt Zahlung der erfor-
derlichen Gebuhr) innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Mitteilung
eingereicht werden (Art. 121 und Regel 135 (1)).

Wenn eine internationale Patentanmeldung in einer Amtssprache des EPA
eingereicht und in der internationalen Phase in dieser Sprache veroffent-
licht wurde, ist es nicht mdglich, diese Verfahrenssprache beim Eintritt in
die européische Phase durch Einreichung einer Ubersetzung der Anmel-
dung in eine der beiden anderen Amtssprachen des EPA zu andern
(siehe G 4/08). In solchen Fallen bleibt die Verfahrenssprache im Sinn des
Artikels 14 (3) die Sprache, in der die Anmeldung vom Internationalen Blro
der WIPO verdéffentlicht wurde, und kann nicht geandert werden.

Art. 23 PCT

Art. 40 PCT

Regel 49.1 a-bis) PCT
Art. 24 (1) iii) PCT
Regel 159 (1)

Regel 160

Art. 121

Art. 2, Nr. 12 GebO
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Regel 159 (1)
Regel 160
Art. 2, Nr. 12 GebO

Regel 162

Art. 150 (2)

2.1.3 Anmeldegebiihr, Benennungsgebiihr, Priifungsantrag,
Recherchengebiihr und Anspruchsgebiihren

Gemal Regel 159 (1) ¢) hat der Anmelder innerhalb von 31 Monaten nach
dem Anmeldetag oder, wenn eine Prioritat in Anspruch genommen worden
ist, nach dem frihesten Prioritdtstag die Anmeldegeblhr einschliellich
einer etwaigen Zusatzgebihr bei mehr als 35 Seiten (siehe A-lll, 13.2) zu
entrichten. Daneben hat er nach Regel 159 (1) d) innerhalb dieses Zeit-
raums die Benennungsgebihr zu entrichten, wenn die Frist nach
Regel 39 (1) frGher ablauft. Nach Regel 159 (1) f) muss innerhalb dieses
Zeitraums auch der Prifungsantrag gestellt werden, wenn die in
Regel 70 (1) angegebene Frist friher ablauft. Muss ein ergdnzender euro-
paischer Recherchenbericht erstellt werden, so ist innerhalb dieses Zeit-
raums auch eine Recherchengebihr an das EPA zu entrichten. Werden die
Anmeldegeblhr, die Zusatzgebuihr, die Recherchengeblihr, die Benen-
nungsgebihr oder die Prifungsgebihr nicht fristgerecht entrichtet oder
wird der Prifungsantrag nicht fristgerecht gestellt, so gilt die Anmeldung als
zurickgenommen.

Stellt das EPA fest, dass die Anmeldung aus diesem Grund als zurlck-
genommen gilt, so teilt es dies dem Anmelder mit (Regel 160 (2)).

Die Mitteilung nach Regel 160 (2) und die Mitteilung nach Regel 112 (1)
werden in ein und derselben Mitteilung versandt. Auf diese Mitteilung Uber
einen Rechtsverlust hin kann der Anmelder die Weiterbehandlung bean-
tragen. Der Rechtsverlust tritt mit dem Ablauf der Grundfrist ein
(siehe G 4/98).

Innerhalb der oben genannten 31-Monatsfrist sind gegebenenfalls auch die
Anspruchsgebiihren nach Regel 162 zu entrichten. Geschieht dies nicht, so
koénnen sie noch innerhalb einer nicht verlangerbaren Nachfrist von sechs
Monaten nach Zustellung einer Mitteilung wirksam entrichtet werden, die
zusammen mit der Mitteilung nach Regel 161 ergeht und in der auf die
Nichtzahlung hingewiesen wird. Werden innerhalb dieser Nachfrist gean-
derte Anspriche eingereicht, so werden die Anspruchsgebihren auf der
Grundlage der geanderten Anspriiche berechnet. Wird eine Anspruchs-
gebuhr nicht fristgerecht entrichtet, so gilt dies als Verzicht auf den ent-
sprechenden Patentanspruch. Merkmale eines nach Regel 162 (4) als
fallen gelassen geltenden Anspruchs, die der Beschreibung oder den
Zeichnungen nicht zu entnehmen sind, kdnnen spater nicht mehr in die
Anmeldung und insbesondere nicht in die Anspriche eingefuhrt werden.

2.1.4 Vorschriften des PCT und des EPU

In Verfahren vor dem EPA, die internationale Anmeldungen betreffen, sind
der PCT und erganzend das EPU anzuwenden. Stehen die Vorschriften
des EPU denen des PCT entgegen, so sind die Vorschriften des PCT maR-
gebend. Das EPA kann in Bezug auf Form und Inhalt der internationalen
Anmeldung keine anderen als die im PCT vorgesehenen und auch keine
zusatzlichen Anforderungen stellen. Aufgrund des Vorrangs der PCT-Vor-
schriften und der Erfordernisse von Teil X des EPU, d. h. Art. 150 bis 153
betreffend internationale Anmeldungen nach dem PCT gilt die in den
vorhergehenden Kapiteln des Teils A der Richtlinien dargelegte
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Verfahrensweise nicht unbedingt auch fir internationale Anmeldungen. Es
ist insbesondere nicht notwendig, dass die Eingangsstelle in Fallen, in
denen die internationale Veroffentlichung nach dem PCT in einer Amts-
sprache des EPA vorgenommen worden ist, das dem EPA zugeleitete
Exemplar der Anmeldung auf Formerfordernisse hin prift; auf gewisse
Ausnahmen wird spater eingegangen. Auf der anderen Seite muss die
Eingangsstelle, sofern eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung
einzureichen ist, diese einer umfassenderen Formalprifung unterziehen.

Die Formalprifung einer internationalen Anmeldung bei Eintritt in die
europdische Phase wird im Folgenden, soweit sie sich von der Formal-
prifung flr europdische Direktanmeldungen unterscheidet, unter Bezug-
nahme auf die entsprechenden Abschnitte behandelt.

2.2 Bestimmungen des Kapitels A-ll ("Einreichung von
Anmeldungen und Eingangspriufung”)

Die Bestimmungen von A-ll; 1 ("Wo und wie kdnnen Anmeldungen einge-
reicht werden?") gelten nicht fir internationale Anmeldungen, es sei denn,
es wird explizit auf internationale Anmeldungen, einschlieRlich Euro-PCT-
Anmeldungen hingewiesen.

Die A-ll, 2 ("Zur Einreichung von Anmeldungen berechtigte Personen")
entsprechenden PCT-Bestimmungen sind restriktiver, da der Anmelder
generell Staatsangehdriger eines PCT-Vertragsstaats sein oder in einem
solchen Staat seinen Sitz oder Wohnsitz haben muss, sodass hier wonhl
keine zusatzliche Prifung erforderlich ist.

Die Bestimmungen von A-ll, 3 ("Verfahren bei der Einreichung") finden
keine Anwendung.

Bestimmungen fir die spatere Einreichung von fehlenden Teilen, die
vollstandig in der Prioritdtsunterlage enthalten sind (Regel 56), gibt es auch
im PCT (Regel 20.5 bis 20.8 PCT).

Der Anmeldetag (siehe A-ll, 4 ("Eingangsprifung")) einer Euro-PCT-
Anmeldung ist der gemall dem PCT von der PCT-Behorde, die als
Anmeldeamt tatig war, zuerkannte Anmeldetag. Im Rahmen der Formal-
prifung bei Eintritt in die europadische Phase wird Uberprift, ob alle
Erfordernisse der Regeln 159 und 163 erflllt sind.

Gilt die Anmeldung nicht als zurickgenommen, wird ein Exemplar der
Anmeldung an die Recherchenabteilung weitergeleitet, die gegebenenfalls
einen erganzenden europaischen Recherchenbericht erstellt
(siehe E-VIII, 3.1).

2.3 Bestimmungen des Kapitels A-lll ("Formalpriifung")

2.3.1 Vertretung

Die Bestimmungen von A-lll, 2 ("Vertretung") gelten flr internationale
Anmeldungen, ob sie nun in einer Amtssprache oder als Ubersetzung Uber-
mittelt werden. Ein Anwalt, der befugt ist, den internationalen PCT-Be-
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Regel 163 (4) bis (6)

Regel 163 (1)

hérden gegenlber zu handeln, darf nicht zwangslaufig auch dem EPA
gegeniiber handeln (siehe Art. 27 (7) PCT). Zur Vertretung von Anmeldern
vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewahltem Amt siehe die
neueste Auflage des Anmelderleitfadens "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-
Verfahren im EPA".

Wenn es sich um mehrere Anmelder handelt und fir mindestens einen
davon die Angaben zu

i) Anschrift,
ii) Staatsangehorigkeit und
i)  Staat des Wohnsitzes oder Sitzes

in der internationalen Phase nicht gemacht wurden und bei Ablauf der
31-Monatsfrist nach Regel 159 (1) noch immer fehlen, fordert das EPA den
Anmelder auf, diese Angaben innerhalb von zwei Monaten nachzureichen.
Werden die Angaben nicht nachgereicht, wird die Anmeldung zurtick-
gewiesen. Dasselbe gilt, wenn die Erfordernisse fiir die Vertretung am
Ende der 31-Monatsfrist nicht erflllt sind, wobei die nicht fristgerechte
Beseitigung des Mangels die gleichen Konsequenzen hat. Hat der Anmel-
der es versdumt, rechtzeitig auf die oben genannte Aufforderung zu
reagieren, kann er die Weiterbehandlung beantragen.

2.3.2 Formerfordernisse

Auch wenn die Ubereinstimmung der internationalen Anmeldung mit den
PCT-Erfordernissen in Bezug auf Form und Inhalt grundsatzlich bereits in
der internationalen Phase sichergestellt wird, kann das EPA eine in die
europaische Phase eintretende Euro-PCT-Anmeldung auf Einhaltung der
Regel 11 PCT Uberprifen. Sollten die Anmeldungsunterlagen die Erforder-
nisse dieser Regel nicht erflllen, erlasst das EPA eine Mitteilung, in der es
auf die Mangel hinweist und den Anmelder zu deren Beseitigung innerhalb
einer Frist von zwei Monaten gemal Regel 58 auffordert.

Da die nach Regel 159 (1) a) eingereichte Ubersetzung fiir das Verfahren
vor dem EPA als Bestimmungsamt oder als ausgewahltem Amt eingereicht
wird, muss sie den in A-lll, 3 ("Formerfordernisse") dargelegten Vorgaben
entsprechen. Die Erfordernisse stimmen im Allgemeinen mit den entspre-
chenden Erfordernissen des PCT Uberein.

2.3.3 Erteilungsantrag

Der PCT-Antrag entspricht im Allgemeinen dem EPA-Formblatt fir den
Erteilungsantrag (Form 1001) und sieht die Eintragung der in Regel 41 (2)
auflder in den Buchstaben e und f aufgefiihrten Angaben vor.

2.3.4 Erfindernennung

Dem in A-lll, 5 ("Erfindernennung") dargelegten Erfordernis, wonach die
Erfindernennung in einem gesonderten Schriftstlick einzureichen ist, wenn
der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder ist, muss ohne Ricksicht
auf die Sprache, in der die internationale Anmeldung abgefasst ist, ent-
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sprochen werden, sofern der Erfinder nicht bereits im PCT-Antrag genannt
worden ist. Ist der Erfinder im PCT-Antrag genannt, kann er nicht auf das
Recht verzichten, in der verdffentlichten Anmeldung bekannt gemacht zu
werden. Ist der Erfinder in der internationalen Anmeldung bis zum Ablauf
des 31. Monats nach dem Anmeldetag oder, wenn eine Prioritat in
Anspruch genommen worden ist, nach dem frihesten beanspruchten
Prioritdtstag (31-Monatsfrist) noch nicht genannt, so fordert das EPA den
Anmelder auf, die Erfindernennung innerhalb einer Frist von zwei Monaten
einzureichen. Wird dieser Mangel nicht rechtzeitig beseitigt, wird die
Anmeldung nach Regel 163 (6) zurickgewiesen. Dem Anmelder wird diese
Entscheidung nach Regel 111 mitgeteilt. Er kann die Weiterbehandlung
beantragen.

2.3.5 Prioritatsanspruch

Der Prioritatsanspruch (siehe A-lll, 6 ("Prioritdtsanspruch")) bezieht sich bei
einer internationalen Anmeldung auf den Tag bzw. die Tage, auf die nach
dem PCT Anspruch erhoben wird. In der Regel wird die in A-Ill, 6.7
erwahnte Abschrift der friheren Anmeldung, d. h. der Prioritadtsbeleg dem
EPA als Bestimmungsamt nicht vom Anmelder, sondern vom Inter-
nationalen Blro Ubermittelt. Gemal Regel 17.2 PCT Ubermittelt das Inter-
nationale Blro dem EPA auf dessen Antrag ublicherweise unverziglich
eine Abschrift, jedoch nicht vor der internationalen Verdffentlichung oder,
falls der Anmelder gemaf Art. 23 (2) PCT eine frihere Prifung beantragt
hat, nicht vor dem Tag der Antragstellung. Hat der Anmelder die Be-
stimmungen der Regel 17.1 a) und b) PCT erflllt, darf das EPA den
Anmelder selbst nicht zur Einreichung einer Abschrift auffordern.

Ist das Aktenzeichen oder die Abschrift der frilheren Anmeldung bis zum
Ablauf der 31-Monatsfrist noch nicht eingereicht worden, so wird der
Anmelder aufgefordert, das Aktenzeichen oder die Abschrift innerhalb von
zwei Monaten einzureichen. Regel 53 (2) und der Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 9. August 2012, ABI. EPA 2012, 492, die eine
Ausnahme von dem Erfordernis vorsehen, dass eine Abschrift der friheren
Anmeldung eingereicht werden muss (siehe A-lll, 6.7), gelten jedoch auch
fur internationale Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten. Im
Ubrigen und wie oben bereits gesagt, darf das EPA als Bestimmungsamt,
wenn der Anmelder die Erfordernisse der Regel 17.1 a) oder b) PCT erfilllt
hat, den Anmelder selbst nicht auffordern, eine Abschrift des
Prioritdtsbelegs einzureichen (Regel 17.2 a) PCT, Satz 2).

Ist der Prioritatsbeleg noch nicht bei der Akte, kann dennoch mit der
Sachprifung begonnen werden, es sei denn, zur betreffenden Anmeldung
liegt Zwischenliteratur (im Prioritatsintervall veréffentlichte Dokumente)
oder Stand der Technik gemaf Art. 54 (3) vor, sodass die Patentierbarkeit
des beanspruchten Gegenstands von der Wirksamkeit des Prioritats-
anspruchs abhangig ist. Allerdings kann kein europaisches Patent erteilt
werden, solange der Prioritatsbeleg noch aussteht. In diesem Fall wird dem
Anmelder mitgeteilt, dass der Erteilungsbeschluss erst ergeht, wenn der
Prioritatsbeleg eingereicht wurde. In solchen Fallen kann die Anmeldung
jedoch zurlickgewiesen werden, ohne dass der Prioritdtsbeleg vorliegt, falls
es sich beim einschlagigen Stand der Technik weder um Zwischenliteratur

Regel 17.1 und
17.2 PCT

Regel 163 (2)
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Art. 88 (1)
Regel 53 (3)

noch um Dokumente gemal Art. 54 (3) handelt, deren Relevanz von der
Wirksamkeit des Prioritatsanspruchs abhangt. Naheres zur Behandlung
solcher Falle im Prifungsverfahren enthalt F-VI, 3.4.

Ist eine Ubersetzung der frilheren Anmeldung in eine der Amtssprachen
des EPA erforderlich, so ist sie auf Aufforderung des EPA nach
Regel 53 (3) einzureichen (siehe A-lll, 6.8 und Unterpunkte und 6.10).

Bestimmungen fir die Wiederherstellung des Prioritdtsrechts (siehe
A-l11, 6.6) gibt es auch im PCT (Regel 26bis.3 und 49ter PCT). Nach dem
PCT kann das Prioritdtsrecht entweder in der internationalen Phase vor
dem Anmeldeamt (Regel 26bis.3 PCT) oder bei Eintritt in die europaische
Phase vor dem EPA wiederhergestellt werden (Regel 49ter.2 b) i) PCT).

Zu beachten ist dabei, dass das EPA als Anmeldeamt und als Bestim-
mungsamt/ausgewahltes Amt entsprechend seiner Praxis nach Art. 122
das Kriterium der "gebotenen Sorgfalt" anwendet (Regeln 26bis.3 a) i) und
49ter.2 a) i) PCT). Ein Antrag auf Wiederherstellung des Perioritatsrechts,
dem das Anmeldeamt nach dem Kiriterium der "Unabsichtlichkeit"
stattgegeben hat, entfaltet daher im Verfahren vor dem EPA als
Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt keine Wirkung
(Regel 49ter.1 b) PCT).

2.3.6 Bezeichnung der Erfindung

Im Zusammenhang mit A-lll, 7 ("Bezeichnung der Erfindung") ist zu bertick-
sichtigen, dass die Bezeichnung den weniger strengen Erfordernissen der
Regel 4.3 PCT und nicht denen von A-lll, 7.1 und 7.2 entsprechen muss.

2.3.7 Unzulassige Angaben

Da gemaly Art. 21 (6) PCT unzulassige Angaben nicht unbedingt ausge-
lassen zu werden brauchen, muss die Anmeldung entsprechend gepruft
werden, damit den Bestimmungen von A-lll, 8 ("Unzuldssige Angaben")
entsprochen wird. Ist das EPA vom Internationalen Biro davon unterrichtet
worden, dass in der veroffentlichten PCT-Anmeldung Angaben aus-
gelassen worden sind, so muss die Eingangsstelle darauf achten, dass die
entsprechenden Angaben auch in der vom Anmelder Ubermittelten
Ubersetzung ausgelassen worden sind.

2.3.8 Anspruchsgebiihr

Die Frist fur die Entrichtung der in A-lll, 9 genannten Anspruchsgebihr
betragt, wie in E-VIII, 2.1.3 angegeben, 31 Monate nach dem Anmeldetag
oder, wenn eine Prioritdt in Anspruch genommen worden ist, nach dem
frihesten Prioritatstag (31-Monatsfrist) (Regel 162 (1)).

2.3.9 Zeichnungen

Die Bestimmungen von A-ll, 5 und A-lll, 3.2, die die Einreichung von
Zeichnungen betreffen, sind mit den entsprechenden Vorschriften des PCT
identisch, sodass keine zusatzliche Prifung erforderlich ist.
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2.3.10 Zusammenfassung

Die Zusammenfassung (siehe A-lll, 10 ("Zusammenfassung")) ist in dem
Exemplar der internationalen Anmeldung enthalten, das dem EPA Uber-
mittelt wird.

2.3.11 Benennungsgebiihr

Die Frist fur die Entrichtung der Benennungsgebihr betrdgt 31 Monate
nach dem Anmeldetag oder, falls eine Prioritdt in Anspruch genommen
worden ist, nach dem frihesten Prioritdtstag (31-Monatsfrist), wenn die
Frist nach Regel 39 (1) friher abgelaufen ist (Regel 159 (1) d)) (Naheres
siehe A-lll, 11.2.5). Wird die regionale Benennung aller Vertragsstaaten
des EPU nach Eingang der internationalen Anmeldung beim EPA vor dem
Zeitpunkt, zu dem mit der Bearbeitung oder Prifung begonnen werden
darf, zurickgenommen, so gilt die Euro-PCT-Anmeldung, soweit sie nach
Art. 153 (2) und Art. 11 (3) PCT als europaische Anmeldung gilt, als
zurickgenommen.

Informationen zu den Erfordernissen fir die Erstreckung oder Validierung
einer Euro-PCT-Anmeldung auf Staaten, fir die Erstreckungs- bzw.
Validierungsabkommen mit der EPO in Kraft sind, siehe A-lll, 12.

2.4 Bestimmungen des Kapitels A-IV ("Sonderbestimmungen™)

241 Teilanmeldungen

Was A-1V, 1 ("Europaische Teilanmeldungen") anbelangt, so ist im PCT
keine Vorschrift fur die Einreichung von Teilanmeldungen enthalten. Fr
einen in einer anhangigen Euro-PCT-Anmeldung enthaltenen Gegenstand
kdnnen eine oder mehrere europaische Teilanmeldungen eingereicht
werden, allerdings erst dann, wenn die friihere Anmeldung in die euro-
paische Phase eingetreten ist (siehe A-IV, 1.1), d. h. nicht vor Ablauf der
Frist nach Regel 159 (1) (in Verbindung mit Art. 22 (1) und (3) PCT) (siehe
G 1/09, Nr.3.2.5 der Entscheidungsgrinde), und nur unter der
Voraussetzung, dass allen Erfordernissen des Art. 22 (1) PCT, die
innerhalb dieser Frist fur die betreffende Anmeldung erflllt werden mussen,
entsprochen wird (siehe J 18/09). Teilanmeldungen kénnen ab dem Tag
eingereicht werden, an dem der Anmelder die vorzeitige Bearbeitung
gemall Art. 23 (2) PCT beantragt hat (siehe J 18/09, Nr.9 der
Entscheidungsgrinde und E-VIII, 2.9). Der Vollstandigkeit halber ist zu
erwahnen, dass die Erfordernisse fur die Einreichung von Teilanmeldungen
in Regel 36 erfullt sein mussen (siehe A-1V, 1). Die Teilanmeldung muss in
der in Regel 36 (2) definierten Sprache eingereicht werden
(siehe A-1V, 1.3.3). Damit die Euro-PCT-Anmeldung zum Zeitpunkt der
Einreichung einer Teilanmeldung nicht als zurickgenommen gilt, missen
die entsprechenden Erfordernisse der Regel 159 (1) innerhalb der
anwendbaren Fristen erflllt werden (siehe auch die neueste Auflage des
Anmelderleitfadens "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA").

2.4.2 Sequenzprotokolle

Bezlglich der Einreichung von Sequenzprotokollen (siehe A-IV, 5 ("Anmel-
dungen betreffend Nucleotid- oder Aminosauresequenzen")) sind die
Regeln 5.2 und 13ter PCT malRgebend. Das EPA macht in seiner
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Regel 163 (3)

Art. 153 (3) und (4)
Regel 159

Regel 160 (1)

Eigenschaft als Internationale Recherchenbehorde (siehe E-VIII, 3) von der
Méoglichkeit nach Regel 13ter.1 PCT  Gebrauch, vom Anmelder
gegebenenfalls die Einreichung des vorgeschriebenen Sequenzprotokolls
in elektronischer Form gemal WIPO-Standard ST. 25 Nummer 39 ff. zu
verlangen (siehe Art. 4 des Beschlusses des Prasidenten des EPA vom
28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 und Mitteilung des EPA vom
18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013, 542 (Nummer Il)). Bei der Einreichung
von Sequenzprotokollen auf eine Aufforderung nach Regel 13fer.1 PCT hin
ist eine Geblhr flr verspatete Einreichung zu entrichten (siehe
Regel 13ter.1 c) PCT). Geht das erforderliche Sequenzprotokoll nach
Ablauf der malgeblichen Frist, aber vor Beginn der internationalen
Recherche ein, so betrachtet das EPA als ISA es als innerhalb der Frist
eingegangen.

Bei Euro-PCT-Anmeldungen, die in die regionale Phase vor dem EPA
eintreten, wird der Anmelder aufgefordert, innerhalb einer Frist von zwei
Monaten ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form, d. h. im Textformat
(TXT) gemall WIPO-Standard ST. 25 einzureichen und eine Gebuhr fir
verspatete Einreichung zu entrichten, wenn ein solches Sequenzprotokoll
dem EPA bei Ablauf der 31-Monatsfrist nicht vorliegt (siehe Regel 163 (3)
und Regel 30 (3)). Das Sequenzprotokoll sollte nicht mehr auf Papier bzw.
im Falle der elektronischen Einreichung der Anmeldung nicht mehr im PDF-
Format eingereicht werden (siehe Art. 5 des Beschlusses des Prasidenten
des EPA vom 28. April 2011, ABI. EPA 2011, 372 und die Mitteilung des
EPA vom 18. Oktober 2013, ABI. EPA 2013, 542).

2.5 Bestimmungen des Kapitels A-VI ("Veroffentlichung der
Anmeldung; Priifungsantrag; Weiterleitung der Akte an die
Priifungsabteilung”)

2.5.1 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung

Die internationale Veroffentlichung einer Euro-PCT-Anmeldung in einer
Amtssprache des Europaischen Patentamts tritt an die Stelle der Veroéffent-
lichung der europédischen Patentanmeldung und wird im Europaischen
Patentblatt bekannt gemacht. Liegt die internationale Veroffentlichung der
Euro-PCT-Anmeldung in einer anderen Sprache vor, so ist beim EPA
innerhalb von 31 Monaten nach dem Prioritdtstag (Art. 22 (1) PCT und
Regel 159 (1) a)) eine Ubersetzung in einer seiner Amtssprachen einzu-
reichen, die vom EPA veréffentlicht wird. Informationen dartiber, was die
Ubersetzung enthalten muss, sowie weitere Einzelheiten Uber die Ver-
pflichtung zur Einreichung einer Ubersetzung sind in der neuesten Auflage
des Anmelderleitfadens "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA" zu
finden.

Wird die Ubersetzung nicht beigebracht, so gilt die Anmeldung als
zurtickgenommen (Art. 24 (1) PCT, Regel 160 (1)). In diesem Fall gilt ferner
die Anmeldung, die nach dem PCT verdffentlicht worden ist, nicht als Stand
der Technik gemaf Art. 54 (3) (siehe G-IV, 5.2). Stellt das EPA jedoch fest,
dass die Anmeldung als zuriickgenommen gilt, weil die Ubersetzung nicht
fristgerecht eingereicht wurde, so teilt es dies dem Anmelder zunachst mit
(Regel 160 (2)). Regel 112 (2) ist entsprechend anzuwenden. Der Rechts-
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verlust gilt als nicht eingetreten, wenn innerhalb von zwei Monaten nach
Zustellung der Mitteilung die Ubersetzung eingereicht, ein Antrag auf
Weiterbehandlung gemal Art. 121 und Regel 135 (1) gestellt und die
Weiterbehandlungsgebuhr entrichtet wird.

2.5.2 Priifungsantrag

Die Frist nach Regel 70 (1) zur Stellung des Prifungsantrags, auf den in
A-VI, 2 Bezug genommen wird, lauft vom Tag der Veroffentlichung des
internationalen Recherchenberichts gemall Art. 21 PCT. Diese Frist lauft
jedoch nicht vor der nach Regel 159 (1) f) mal3geblichen Frist ab (31-
Monatsfrist). Siehe hierzu auch E-VIII, 2.1.3.

Die europaische Sachprifung darf normalerweise nicht vor Ablauf des
31. Monats seit dem frihesten Prioritdtstag beginnen (Art. 23 (1) und
40 (1) PCT). Die Prufung kann nur dann vorher aufgenommen werden,
wenn der Anmelder dies ausdrlicklich beantragt hat (siehe E-VIII, 2.8) und
der gegebenenfalls zu erstellende ergénzende europaische Recherchen-
bericht vorliegt.

2.5.3 Ergdnzende europdische Recherche

Muss fur eine internationale Anmeldung, die als europaische Patent-
anmeldung gilt, ein erganzender europaischer Recherchenbericht erstellt
werden, so hat der Anmelder Anspruch auf die Aufforderung nach
Regel 70 (2) (siehe A-VI, 2.3, zweiter Absatz und J 8/83). Innerhalb von
sechs Monaten ab der Zustellung dieser Aufforderung miissen die Bestati-
gung nach Regel 70 (2) und die Erwiderung auf die dem erganzenden
europaischen Recherchenbericht beiliegende Stellungnahme zur Recher-
che eingereicht werden (Regel 70a (2) und Mitteilung des EPA vom
15. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 533).

2.6 GebiihrenermaBigung und -erstattung bei internationalen (PCT-)
Anmeldungen
Siehe A-X, 9.3 und 10.2.

2.7 Ubermittlung an das EPA als Bestimmungsamt

Eine Ausfertigung der Anmeldung zusammen mit dem internationalen
Recherchenbericht oder einer Erklarung nach Art. 17 (2) a) PCT wird
gemal Art. 20 (1) a) PCT vom Internationalen Bliro dem EPA als Bestim-
mungsamt zugesandt. Daruber hinaus verlangt das EPA vom Anmelder
nicht die Ubermittlung eines Exemplars der internationalen Anmeldung
(Regel 49.1 a-bis) PCT). Diese Ausfertigung wird dann vom EPA als
Bestimmungsamt daraufhin gepruft, ob die Anmeldung den Erfordernissen
des EPU entspricht (siehe insbesondere E-VIII, 2.3).

Das Internationale Bliro bermittelt den internationalen vorlaufigen Bericht
zur Patentfahigkeit (Kapitel | PCT) und etwaige formlose Anmerkungen des
Anmelders nach Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritdtsdatum an das
EPA als Bestimmungsamt.

Art. 153 (6)
Art. 150 (2)
Regel 159 (1) f)

Regel 70 (2)

Art. 20 (1) a) PCT
Regel 44bis.2 PCT
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Art. 23 PCT
Regel 44bis.2 PCT

Art. 23 (2) und
Art. 40 (2) PCT

Regel 159 (1)

2.8 Vorzeitige Bearbeitung

Das EPA darf als Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor
Ablauf der nach Art. 22 PCT einzuhaltenden Frist bearbeiten oder prifen
(Art. 23 (1) PCT). Auf ausdricklichen Antrag des Anmelders kann das EPA
jedoch die Bearbeitung oder Prifung der internationalen Anmeldung
jederzeit aufnehmen (Art. 23 (2) PCT). Hat das Internationale Buro (IB)
dem EPA noch keine Kopie der internationalen Anmeldung, des ISR und
des WO-ISA Ubermittelt, so kann der Anmelder beim IB einen entspre-
chenden Antrag stellen, ist aber nicht dazu verpflichtet. Falls nétig,
kiimmert sich das EPA selbst darum.

Ein Antrag auf vorzeitige Bearbeitung nach Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT
kann beim EPA jederzeit vor Ablauf der 31-Monatsfrist gestellt werden
(Art. 22 (3) PCT und Regel 159 (1)). Fur den Antrag ist keine konkrete
Formulierung vorgeschrieben, der Anmelder muss jedoch deutlich zum
Ausdruck bringen, dass er die vorzeitige Bearbeitung seiner Anmeldung vor
dem EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltem Amt wunscht.

Damit der Antrag wirksam ist, muss der Anmelder die Erfordernisse der
Regel 159 (1) erfiillen, als liefe die 31-Monatsfrist an dem Tag ab, an dem
er die vorzeitige Bearbeitung beantragt, d. h. Entrichtung der Anmelde-
gebuhr (einschliel3lich einer etwaigen Zusatzgebihr nach Art. 2 (1) Nr. 1a
GebO, wenn die Anmeldung mehr als 35 Seiten umfasst), Einreichung der
Ubersetzung (sofern eine Ubersetzung nach Art. 153 (4) erforderlich ist),
Angabe der Anmeldungsunterlagen und Entrichtung der Recherchen-
gebihr (wenn nach Art. 153 (7) ein erganzender europaischer Recherchen-
bericht erstellt werden muss). Welche weiteren in Regel 159 (1) genannten
Erfordernisse zu erfillen sind, hangt davon ab, an welchem Tag die
vorzeitige Bearbeitung beantragt wird, denn die (Grund-)Fristen fir die
Entrichtung der Benennungsgebihr (Regel 39 (1)) und der Jahresgebuhr
(Regel 51 (1)) sowie fir die Stellung des Prifungsantrags und die Entrich-
tung der Prufungsgebihr (Regel 70 (1)) sind am Tag der Antragstellung
moglicherweise noch nicht abgelaufen. Lauft eine dieser Fristen an diesem
Tag noch (bzw. ist im Fall der Jahresgebuhr der Falligkeitstag nach
Regel 51 (1) erst nach diesem Tag), so ist der Antrag wirksam, ohne dass
die entsprechenden Erfordernisse erfullt sind (Art. 153 (2), Art. 11 (3) PCT).
Ist nach Regel 159 (1) h) eine Ausstellungsbescheinigung einzureichen, so
macht die Nichterfillung dieses Erfordernisses den Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung zwar nicht unwirksam, hat aber Auswirkungen auf den Stand
der Technik, den das EPA in der europédischen Phase berlcksichtigt.

Ist am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung ein
notwendiges Erfordernis nicht erflllt, so wird der Antrag auf vorzeitige
Bearbeitung erst an dem Tag wirksam, an dem alle an diesem Tag not-
wendigen Erfordernisse erflillt sind.

Sind am Tag der Stellung des Antrags auf vorzeitige Bearbeitung die
notwendigen Erfordernisse fur den Eintritt in die europaische Phase erflllt,
ist der Antrag wirksam, und die Euro-PCT-Anmeldung wird ab diesem Tag
so bearbeitet wie eine Euro-PCT-Anmeldung, die in die europaische Phase
eingetreten ist, indem sie die notwendigen Erfordernisse der Regel 159 (1)
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innerhalb der 31-Monatsfrist erfiillt hat und ohne dass ein Antrag auf
vorzeitige Bearbeitung gestellt wurde. An diesem Tag endet also die inter-
nationale Phase in Bezug auf das EPA als Bestimmungsamt/ausgewahltes
Amt (J 18/09, Nr. 13 der Entscheidungsgriinde). Da mit der Stellung eines
wirksamen Antrags auf vorzeitige Bearbeitung das Bearbeitungsverbot
aufgehoben ist, ist zudem eine Inanspruchnahme der 31-Monatsfrist nach
Regel 159 (1) von diesem Tag an ausgeschlossen. Nahere Einzelheiten
enthalten die  Mittelung des EPA vom  21. Februar 2013,
ABI. EPA 2013, 156 sowie die neueste Auflage des Anmelderleitfadens
"Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA".

2.9 Nachpriifung durch das EPA als Bestimmungsamt

Das EPA kann gemal Art. 25 PCT eine Entscheidung treffen, wonach eine
internationale Anmeldung, die als zuriickgenommen gilt oder der kein
Anmeldetag zugeteilt worden ist, als europaische Anmeldung bearbeitet
werden kann. Fir Entscheidungen Uber solche Anmeldungen ist die
Prifungsabteilung zustandig; Kopien von Schriftsticken, die der Ein-
gangsstelle vom Internationalen Blro gemaf Art. 25 (1) a) PCT Ubermittelt
werden, sind der Prifungsabteilung zuzuleiten. Wird entschieden, dass die
Anmeldung als europaische Anmeldung bearbeitet werden kann, so wird
die Recherche und Prifung wie bei anderen Anmeldungen durchgefihrt,
wobei der Anmeldung jedoch der Tag zugeteilt werden kann, an dem sie
urspriinglich beim PCT-Anmeldeamt eingereicht worden ist; ein etwaiger
Prioritatstag der internationalen Anmeldung kann fir diese Anmeldung
beansprucht werden.

2.10 Akteneinsicht

In seiner Eigenschaft als Bestimmungsamt gewahrt das EPA auch Einsicht
in seine Akten, die sich auf die internationale Phase von Anmeldungen
beziehen, sofern die internationale Verdéffentlichung erfolgt ist. Dies gilt
entsprechend fur die Erteilung von Auskinften aus den Akten.

In seiner Eigenschaft als ausgewahltes Amt gewahrt das EPA Einsicht in
seine Akten (einschliel3lich der gesamten Akte zu Kapitel Il PCT), die sich
auf die internationale Phase ab dem 1. Juli 1998 eingereichter Anmel-
dungen beziehen, sofern die internationale Veroffentlichung erfolgt ist und
- soweit die Akte zu Kapitel Il PCT betroffen ist - der IPER erstellt wurde.
Vorstehendes gilt entsprechend fir die Erteilung von Auskiinften aus den
Akten.

3. Mitteilung nach Regel 161

3.1 Anmeldungen, fiir die ein ergdnzender europaischer
Recherchenbericht erstellt wird

Geht die Anmeldung auf eine internationale Anmeldung zurtick, fir die das
EPA nicht als ISA oder als mit der erganzenden internationalen Recherche
beauftragte Behérde (SISA) tatig war, so wird flr die Anmeldung eine
erganzende europaische Recherche nach Art. 153 (7) durchgefihrt
(siehe B-ll, 4.3, Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009,
ABI. EPA 2009, 594, Mitteilung des EPA vom 24. Marz 2010,
ABI. EPA 2010, 316 sowie Mitteilung des EPA vom 5. April 2011,

Regel 159 (2)

Art. 30 (2) PCT

Regel 94.3 PCT
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Regel 161 (2)

Regel 161 (1)

ABI. EPA 2011, 354) und in der Regel ein EESR erstellt (siehe B-XI, 1 und
2). Der erste Bescheid ergeht dann wie unter C-lll, 4 beschrieben.

In solchen Fallen wird der Anmelder unmittelbar nach dem Eintritt in die
europaische Phase aufgefordert, die Anmeldung innerhalb einer Frist von
sechs Monaten zu andern (siehe Mitteilung des EPA vom 29. Juni 2010,
ABIl. EPA 2010, 406 und Mitteilung des EPA vom 15. Oktober 2009,
ABI. EPA 2009, 533). Alle innerhalb dieser Frist eingereichten Anderungen
und Bemerkungen werden bei der Erstellung des ergédnzenden euro-
paischen Recherchenberichts und der Stellungnahme zur Recherche
berticksichtigt. Der ergdnzenden europdischen Recherche wird also der
letzte bis zum Ablauf dieser Frist eingereichte Anspruchssatz zugrunde
gelegt, fir den eine ggf. fallige Anspruchsgebuihr entrichtet wird.

Der Anmelder kann auf einen von einer anderen Behdrde als dem EPA
erstellten WO-ISA, IPER oder SISR reagieren, indem er mit dem
Formblatt 1200 oder auf eine Mitteilung nach Regel 161 (2) hin Ande-
rungen und/oder Bemerkungen einreicht, ist dazu aber nicht verpflichtet.
Reagiert der Anmelder auf den WO-ISA, IPER oder SISR, so wird diese
Erwiderung bei der Erstellung des erganzenden Recherchenberichts und
der Stellungnahme zur Recherche berlicksichtigt (siehe B-Il, 4.3 und
B-XI, 2).

Mochte der Anmelder, dass direkt, d. h. vor Ablauf der Sechsmonatsfrist
nach Regel 161 (2), mit der erganzenden europaischen Recherche
begonnen wird, so kann er ausdriicklich auf die Mitteilung nach den
Regeln 161 (2) und 162 verzichten. Das EPA erlasst diese Mitteilung nur
dann nicht, wenn der Anmelder zusatzlich zur ausdricklichen Ver-
zichtserklarung etwaige fallige Anspruchsgebihren bereits entrichtet hat
(siehe Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352 und
Mitteilung des EPA vom 5. April 2011, ABI. EPA 2011, 354). Hat er dies
nicht getan, ergeht die Mitteilung, und die Anmeldung wird erst nach Ablauf
der Sechsmonatsfrist bearbeitet, selbst wenn ein Antrag im Rahmen des
PACE-Programms gestellt wurde (siehe E-VII, 3.2).

Bei der Erstellung des ersten Bescheids in der Prufungsphase fir solche
Falle muss der Prufer unter Umstédnden den internationalen Recherchen-
bericht (mit dem internationalen vorldufigen Bericht zur Patentfahigkeit
(IPRP) oder dem internationalen vorlaufigen Prufungsbericht (IPER)), einen
erganzenden internationalen Recherchenbericht (SISR), einen vom EPA
erstellten ergdnzenden europadischen Recherchenbericht (mit der Stellung-
nahme zur Recherche) (siehe B-Il, 4.3) sowie eine etwaige Erwiderung
darauf (siehe C-II, 3.1) bericksichtigen.

3.2 Anmeldungen, fiir die kein erganzender europaischer
Recherchenbericht erstellt wird

War das EPA als ISA, fir die erganzende internationale Recherche
bestimmte Behdrde (SISA) und/oder IPEA tatig, so wurde dem Anmelder
bereits in der PCT-Phase ein schriftlicher Bescheid der ISA (WO-ISA), ein
erganzender internationaler Recherchenbericht (SISR) und/oder ein inter-
nationaler vorlaufiger Prifungsbericht (IPER) Ubermittelt. Bei Anmel-
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dungen, zu denen bis zum 1. April 2010 noch keine Mitteilung nach
Regel 161 ergangen ist und zu denen kein erganzender europaischer
Recherchenbericht erstellt wird (siehe B-ll, 4.3 sowie Beschluss des
Verwaltungsrats vom 28. Oktober 2009, ABI. EPA 2009, 594), muss der
Anmelder auf den vom EPA erstellten WO-ISA oder den vom EPA
erstellten SISR oder gegebenenfalls auf den vom EPA als IPEA erstellten
IPER reagieren. Dies gilt nicht, wenn er bereits Anderungen oder Bemer-
kungen eingereicht hat, die als Erwiderung gelten kdnnen (wobei bestimm-
te Erfordernisse zu erfillen sind, siehe E-VIII, 3.3.1 und 3.3.5). Die Frist fur
die Einreichung dieser Erwiderung betragt sechs Monate nach der
Aufforderung gemafl Regel 161 (1) und ist nicht verlangerbar. Reagiert der
Anmelder nicht innerhalb dieser Frist auf den WO-ISA, den SISR bzw. den
IPER (indem er Anderungen und/oder Bemerkungen einreicht), so gilt die
Anmeldung nach Regel 161 (1) als zurickgenommen (bei diesem
Rechtsverlust ist Weiterbehandlung maéglich, siehe E-VII, 2). In allen Fallen
wird bei der Erstellung des ersten Bescheids oder beim Versenden der
Aufforderung nach Regel 164 (2) (siehe C-Ill, 2.3) der zuletzt eingereichte
und bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) vorliegende Antrag zugrunde
gelegt (siehe E-VIII, 4.3.2), sofern die Anmeldung nicht als
zurtickgenommen gilt.

Die Mitteilung nach Regel 161 (1) wird unmittelbar nach Ablauf der Frist fir
den Eintritt in die europaische Phase erlassen.

Mochte der Anmelder, dass vor Ablauf der Sechsmonatsfrist flr die
Erwiderung mit der Priifung begonnen wird, so kann er ausdrticklich auf die
Mitteilung nach den Regeln 161 (1) und 162 verzichten. Hat er bei Eintritt in
die europaische Phase bereits auf den WO-ISA bzw. den IPER oder SISR
geantwortet (falls erforderlich) und etwaige Anspruchsgebiihren entrichtet,
ergeht keine Mitteilung nach den Regeln 161 und 162. Hat er dies nicht
getan, ergeht die Mitteilung, und die Anmeldung wird erst nach Ablauf der
Sechsmonatsfrist bearbeitet, selbst wenn ein Antrag im Rahmen des
PACE-Programms gestellt wurde (siehe E-VII, 3.2).

Wenn das EPA ausgewahltes Amt ist, so sind gemal E-VIII, 4.3 der inter-
nationale vorlaufige Prifungsbericht und dessen Unterlagen zu berlck-
sichtigen.

Muss die Prioritat Ubersetzt werden (siehe A-lll, 6.8 und F-VI, 3.4), kann die
Prifungsabteilung die entsprechende Aufforderung nach Regel 53 (3) erst
nach Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) senden (siehe A-lll, 6.8.2).

3.3 Ausnahmefalle, in denen der Anmelder nicht auf die
Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss

3.3.1 Friiher eingereichte Anderungen oder Bemerkungen

In bestimmten Fallen muss der Anmelder nicht auf die Mitteilung nach
Regel 161 (1) reagieren, selbst wenn das EPA als ISA oder als SISA tatig
war. Diese Ausnahmefalle werden nachstehend erlautert.
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i) Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA
neue Anderungen und/oder Bemerkungen eingereicht, so erhalt er
trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in diesem
Fall nicht darauf reagieren (wenn die bereits eingereichten Ande-
rungen nicht den Erfordernissen der Regel 137 (4) genlgen,
empfiehlt es sich jedoch, die geforderten Angaben in der Erwiderung
auf die Mitteilung nach Regel 161 (1) nachzureichen, um eine weite-
re Mitteilung nach Regel 137 (4) zu vermeiden).

ii) Hat der Anmelder in der internationalen Phase Anderungen nach
Art. 19 PCT und/oder Art. 34 PCT eingereicht und diese beim Eintritt
in die europaische Phase aufrechterhalten und hat das EPA zwar
den WO-ISA bzw. den SISR, aber keinen IPER erstellt (entweder
weil der Anmelder nicht Kapitel Il in Anspruch genommen hat oder
weil die IPEA ein anderes Amt als das EPA war), so gelten diese
Anderungen als Erwiderung auf den WO-ISA bzw. den SISR. Der
Anmelder erhalt dann trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1),
muss aber in solchen Fallen nicht darauf reagieren (wenn die bereits
eingereichten  Anderungen nicht den Erfordernissen der
Regel 137 (4) genlgen, empfiehlt es sich jedoch, die geforderten
Angaben in der Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)
nachzureichen, um eine weitere Mitteilung nach Regel 137 (4) zu
vermeiden).

Siehe jedoch in Bezug auf die vorstehenden Fallei) undii) auch
E-VIII, 3.3.5. AuBRerdem ersetzen nach Art. 19 PCT oder Art.34 PCT
eingereichte Anderungen, die das EPA als IPEA bei der Erstellung des
IPER berlcksichtigt hat, nicht die nach Regel 161 (1) geforderte
Erwiderung auf den IPER. In diesen Fallen muss der Anmelder innerhalb
der Sechsmonatsfrist nach Regel 161 (1) auf den IPER reagieren.

In den vorstehenden Falleni) undii) ergeht keine Mitteilung nach
Regel 161 (1) bzw. 162, wenn der Anmelder ausdricklich darauf verzichtet
und etwaige fallige Anspruchsgebihren bereits entrichtet hat (siehe
Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352 und Mitteilung
des EPA vom 5. April 2011, ABI. EPA 2011, 354).

3.3.2 Positiver WO-ISA, SISR oder IPER

War der WO-ISA, ein etwaiger erganzender internationaler Recherchen-
bericht (SISR) oder gegebenenfalls der nachfolgende vom EPA erstellte
IPER positiv (ausgehend von denselben Grundsatzen, die in B-XI, 3.9 flr
die Stellungnahme zur europaischen Recherche dargelegt sind), so erhalt
der Anmelder trotzdem eine Mitteilung nach Regel 161 (1), muss aber in
diesem Fall nicht darauf reagieren. Die Mitteilung nach Regel 161 (1)
bzw. 162 ergeht nicht, wenn der Anmelder ausdricklich darauf verzichtet
und etwaige fallige Anspruchsgebihren bereits entrichtet hat (siehe
Mitteilung des EPA vom 4. Mai 2010, ABI. EPA 2010, 352).

3.3.3 Mitteilung nach Regel 161 vor dem 1. April 2010
In Fallen, in denen die Mitteilung nach Regel 161 bereits vor dem
1. April 2010 ergangen ist, muss der Anmelder nicht auf den vom EPA
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erstellten WO-ISA oder den vom EPA als IPEA erstellten IPER reagieren.
Hat der Anmelder beim Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA keine
Anderungen oder Bemerkungen eingereicht, so wird der erste Bescheid im
Wesentlichen auf der Grundlage des vom EPA erstellten WO-ISA oder
IPER abgefasst.

3.3.4 Freiwillige Erwiderung auf die Mitteilung nach Regel 161 (1)

In den in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Falleni) und ii) sowie in dem in
E-VIII, 3.3.2 beschriebenen Fall, in denen der Anmelder nicht auf den vom
EPA erstellten WO-ISA, den SISR oder den IPER reagieren muss (als
Erwiderung auf die Aufforderung nach Regel 161 (1)), kann er dennoch auf
Wunsch weitere Anderungen und/oder Bemerkungen einreichen. Auch hier
ist es empfehlenswert, dass diese Anderungen schon bei ihrer Einreichung
die Erfordernisse der Regel 137 (4) erflllen, damit eine weitere Mitteilung
nach Regel 137 (4) vermieden wird.

3.3.5 Angaben im Formblatt 1200

In allen in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fallen ist es wichtig, dass der
Anmelder im Formblatt 1200 eindeutig angibt, welche Unterlagen dem
weiteren Verfahren zugrunde zu legen sind (siehe die neueste Auflage des
Anmelderleitfadens "Euro-PCT-Leitfaden: PCT-Verfahren im EPA"). Macht
der Anmelder im Formblatt 1200 keine entsprechenden Angaben und/oder
reicht er nicht die nachstehend aufgefliihrten Abschriften und/oder
Ubersetzungen der gednderten Anmeldungsunterlagen ein, so hat das zur
Folge, dass er auf die Aufforderung nach Regel 161 (1) reagieren muss.

Das betrifft insbesondere folgende Falle:

- Im in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Falli) gelten bei Eintritt in die
regionale Phase eingereichte Bemerkungen und/oder Anderungen
(Letztere nach Regel 159 (1) b)) nur dann als Erwiderung auf den
WO-ISA, den SISR oder den IPER, wenn der Anmelder im Form-
blatt 1200 angibt, dass diese Bemerkungen und/oder Anderungen
dem weiteren Verfahren zugrunde gelegt werden sollen, und wenn er
sie spatestens zusammen mit dem Formblatt 1200 einreicht.

- Im in E-VIII, 3.3.1 beschriebenen Fall i) gelten in der internationalen
Phase eingereichte Anderungen nur dann als Erwiderung auf den
WO-ISA, den SISR oder den IPER, wenn der Anmelder im
Formblatt 1200 angibt, dass diese Anderungen beim Eintritt in die
europaische Phase aufrechterhalten werden, und er erforderlichen-
falls eine Ubersetzung dieser Anderungen in der Verfahrenssprache
einreicht. Darlber hinaus ist spatestens zusammen mit dem
Formblatt 1200 eine Abschrift der Anderungen nach Art. 34 PCT (die
nicht vor dem EPA als IPEA vorgenommen wurden) einzureichen.

3.4 Anwendbarkeit von Regel 137 (4)

Fallt die Anmeldung in eine der unter H-lll, 2.1.4, genannten Gruppen und
wurden die Anderungen, die der weiteren Priifung zugrunde zu legen sind,
entweder wahrend der Frist nach Regel 161 (1) oder friiher eingereicht, so
sind die Erfordernisse der Regel 137 (4) zu erfiillen (die Anderungen sind

Form 1200

Regel 137 (4)
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Regel 164 (2)

Regel 137 (5)

zu kennzeichnen und ihre Grundlage in der urspriinglich eingereichten
Fassung der Anmeldung ist anzugeben). Ist der Anmelder diesen
Erfordernissen bei Ablauf der Frist nach Regel 161 (1) noch nicht nach-
gekommen, so kann die Prifungsabteilung eine Mitteilung nach
Regel 137 (4) erlassen und ihn dazu auffordern, diese Angaben nachzu-
reichen. Antwortet der Anmelder nicht fristgerecht auf diese Mitteilung, so
gilt die Anmeldung als zurickgenommen (siehe H-IIl, 2.1 und 2.1.1). Die
Prifungsabteilung kann zunachst eine Mitteilung nach Regel 137 (4)
versenden, bevor sie eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1), (2)
oder (3) erlasst. Fur in der internationalen Phase vorgenommene
Anderungen gelten ahnliche Erfordernisse (Regeln 46.5 PCT, 66.8 PCT
und 70.2 PCT).

4. Prufungsverfahren

4.1 Mindestens eine Mitteilung in der Priifungsphase

Weist die Anmeldung, auch nachdem der Anmelder seine Erwiderung auf
den WO-ISA, den erganzenden internationalen Recherchenbericht oder
den IPER (gemafRl Regel 161 (1)) eingereicht hat, noch Mangel auf, so
erlasst die Prifungsabteilung im anschlielfenden Prifungsverfahren
mindestens eine Mitteilung nach Art. 94 (3) und Regel 71 (1) und (2) und
berticksichtigt die Erwiderung des Anmelders auf diese Mitteilung, bevor
sie eine Entscheidung trifft oder zu einer mindlichen Verhandlung ladt.
Dies gilt unabhangig davon, ob eine Mitteilung nach Regel 164 (2) a)
ergangen ist.

4.2 Priifung mehrerer Erfindungen in der EP-Phase nicht moglich
Obwohl der Anmelder im Verfahren nach Kapitel Il PCT vor dem EPA als
IPEA mehrere Erfindungen im Rahmen eines IPER prifen lassen kann,
sofern weitere Prifungsgeblihren entrichtet werden (oder der Prifer den
Anmelder nicht zur Entrichtung weiterer GebuUhren auffordert), wird im
europaischen Verfahren nur eine Erfindung gepruft.

Wurde Schutz fur eine Erfindung begehrt, die im (erganzenden) internatio-
nalen Recherchenbericht, dem erganzenden europaischen Recherchen-
bericht oder einer nach Regel 164 (2) durchgeflihrten Recherche nicht
behandelt wurde, weil die fallige Recherchengebilhr nicht entrichtet wurde,
so hat die Prifungsabteilung den Anmelder aufzufordern, die Anmeldung
auf eine einzige Erfindung zu begrenzen, die durch eine dieser Recherchen
abgedeckt ist. Das Verfahren nach Regel 164 (2) wird in C-lll, 2.3 erlautert.

Wenn der Anmelder nach Erhalt des (ergdnzenden) europaischen Recher-
chenberichts oder gegebenenfalls einer Mitteilung nach Regel 164 (2) b)
geanderte Patentanspriche einreicht, die sich auf eine Erfindung beziehen,
die sich von den urspringlich beanspruchten Erfindungen unterscheidet
und mit ihnen nicht durch eine einzige erfinderische Idee verbunden ist, so
sollte ein Einwand nach Regel 137 (5) erhoben werden (siehe auch F-V, 13
und H-Il, 6).



November 2016 Richtlinien flr die Prifung im EPA

Teil E — Kapitel VIII-19

4.3 Sachprifung einer Euro-PCT-Anmeldung mit IPER

Die Sachpriifung erfolgt in der gleichen Weise wie bei europaischen Anmel-
dungen. Wenn das EPA mit der internationalen vorlaufigen Priifung beauf-
tragte Behorde war, ist die internationale vorlaufige Priifung normalerweise
von dem Prifer durchgeflihrt worden, der auch fir die Prifung der zuge-
horigen Euro-PCT-Anmeldung zustandig ist.

In der zur Prifung vorgelegten Anmeldung befindet sich ein in einer der
Amtssprachen des EPA ausgefertigter internationaler vorlaufiger Prifungs-
bericht. Diesem Bericht sind unter Umstanden als Anlage neue Unterlagen
in der Originalsprache beigefugt (Art. 36 (3)a) und Regel 70.16 PCT).
Ferner enthalt die Anmeldung eine vom Anmelder Ubermittelte Uber-
setzung der Anlagen in der Sprache des Ubersetzten internationalen
vorlaufigen Prifungsberichts (Art. 36 (3) b) PCT).

Bei der Prufung sind die Vorschriften der Art. 41 und 42 PCT zu beachten,
wonach

i) dem Anmelder die Moglichkeit gegeben werden muss, die Anspri-
che, die Beschreibung und die Zeichnungen innerhalb einer geman
Regel 78.1 b) oder 78.2 PCT definierten Frist zu andern (siehe auch
Regeln 159 (1) b) und 161), und

i) das EPA nicht verlangen kann, dass der Anmelder Kopien oder
Auskiinfte Uber den Inhalt von Unterlagen zur Verfligung stellt, die
sich auf die Prifung der gleichen Anmeldung durch ein anderes
ausgewahltes Amt beziehen.

4.3.1 Ergebnisse von Vergleichsversuchen

Hat das EPA den internationalen vorlaufigen Prifungsbericht erstellt und
darin auf die Vorlage von Versuchsberichten Bezug genommen, so wird
davon ausgegangen, dass der Anmelder der Verwendung dieser Berichte
als Grundlage fur das Verfahren vor dem EPA zustimmt, wenn er das
Standardformblatt flr den Eintritt in die europaische Phase vor dem EPA
als ausgewahltem Amt (Form 1200) verwendet. Wird dieses Formblatt nicht
verwendet oder wurde der internationale vorlaufige Prufungsbericht - mit
einem Verweis auf die Versuchsberichte - von einer anderen mit der
internationalen vorlaufigen Prifung beauftragten Behoérde erstellt, so wird
der Anmelder aufgefordert, diese Berichte fir die europaische Anmeldung
vorzulegen.

4.3.2 Grundlage fir die Sachpriifung

In der Regel bilden die im internationalen vorlaufigen Prifungsbericht als
Grundlage fiir diesen Bericht angegebenen Unterlagen auch die Grundlage
fir die Sachprifung im EPA als ausgewahltem Amt in der europaischen
Phase. Wahrend der internationalen vorlaufigen Prifung vorgelegte neue
Unterlagen (Anspriiche, Beschreibung, Zeichnungen), die die friher einge-
reichten Unterlagen ersetzen, werden dem internationalen vorlaufigen
Prifungsbericht beigefliigt. Sind die dem internationalen vorlaufigen
Prifungsbericht beigefligten Unterlagen in einer anderen Sprache als der
Verfahrenssprache der europaischen Anmeldung in der europaischen

Art. 14 (1)

Art. 41 und 42 PCT

Regel 159 (1) b)
Regel 161
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Regel 161 (1)
Regel 159

Phase abgefasst, so ist der Anmelder aufzufordern, die Unterlagen inner-
halb einer festzulegenden Frist in der Verfahrenssprache einzureichen.

Der Anmelder kann auch beantragen, dass bei der Prifung die Unterlagen
der internationalen Anmeldung in der veroffentlichten Fassung oder die
beim Eintritt in die europdische Phase vorgenommenen Anderungen zu-
grunde gelegt werden. Sind die diesbeziglichen Erklarungen des Anmel-
ders unklar, so hat der Prufer die Angelegenheit zu klaren.

4.3.3 Berucksichtigung des Inhalts des IPER

Soweit ein internationaler vorlaufiger Prafungsbericht des EPA vorliegt, ist
er als Gutachten fir die Prifung aufzufassen, und in der Regel wird der
erste Bescheid darauf sowie auf der Erwiderung, die der Anmelder (gege-
benenfalls) nach Regel 161 (1) eingereicht hat (siehe E-VIII, 3), beruhen.
Von diesem Gutachten kann in folgenden Fallen abgewichen werden: bei
neuen, fir die Beurteilung der Schutzfahigkeit maRgeblichen Tatsachen
(wenn z. B. weitere Dokumente des Stands der Technik genannt werden
sollen oder Beweise fur unerwartete Wirkungen beigebracht werden), bei
unterschiedlichen materiellen Patentierbarkeitserfordernissen nach PCT
und EPU, wenn der Anmelder in seiner Erwiderung auf den IPER nach
Regel 161 (1) Uiberzeugende Argumente, angemessene Anderungen oder
relevante Gegenbeweise vorlegt oder wenn er umgekehrt in Erwiderung
auf den IPER Anderungen einreicht, die zuséatzliche Mangel aufweisen.

Prifungsberichte anderer, mit der internationalen vorlaufigen Prifung
beauftragter Behorden sind sorgfaltig zu prifen. Soweit die im internationa-
len vorlaufigen Prifungsbericht angegebenen Griinde stichhaltig sind,
dirfen sie nicht Gbergangen werden.
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Kapitel IX — Entscheidungen
1. Grundlage der Entscheidungen

1.1 Allgemeines
Entscheidungen des EPA dirfen nur auf Griinde gestitzt werden, zu denen
die Beteiligten sich aufern konnten.

Diese Bestimmung soll sicherstellen, dass kein Beteiligter durch Griinde,
zu denen er sich nicht aufiern konnte, in einer gegen seinen Antrag gerich-
teten Entscheidung Uberrascht wird.

Bei der Sachpriifung muss sich der Anmelder also zu allen gegen seinen
Antrag sprechenden Griinden auf3ern kénnen.

Vor Zurlckweisung einer Anmeldung sollte die Recherche gemal
Art. 54 (3) abgeschlossen sein (siehe auch C-1V, 7.1).

Im Einspruchsverfahren ist beim Widerruf eines Patents darauf zu achten,
dass insbesondere dem Patentinhaber ausreichendes rechtliches Gehor
gegeben war und umgekehrt insbesondere den Einsprechenden, wenn die
Einspriche zuriickgewiesen werden sollen oder das Patent entgegen ihrem
Antrag in geandertem Umfang aufrechterhalten werden soll. Eine Ent-
scheidung kann sich auf Griinde stlitzen, die in einem Schriftsatz eines Be-
teiligten angegeben sind, wenn dieser Schriftsatz dem anderen Beteiligten
unter Fristsetzung Ubersandt worden ist, sodass dieser Gelegenheit zur
Stellungnahme hatte.

Sind seit der Ubersendung "nur zur Kenntnisnahme" mehr als zwei Monate
verstrichen, bevor die Entscheidung erlassen wird, so bedeutet dies im
Allgemeinen eine ausreichende Moglichkeit zur Stellungnahme und damit
die Wahrung des rechtlichen Gehors (siehe T 263/93).

Falls das Patent in geandertem Umfang aufrechterhalten werden soll, muss
eine vom Patentinhaber gebilligte Fassung der Patentanspriiche und der
Ubrigen Unterlagen vorliegen (siehe D-VI, 2) und der (die) Einspre-
chende(n) dann eine Mdglichkeit zur Stellungnahme dazu gehabt haben.

1.2 Beispiele

Der Anspruch auf rechtliches Gehor beinhaltet nicht nur das Recht, sich zu
duBern, sondern auch das Recht darauf, dass diese AuRerungen
geblhrend beriicksichtigt werden. Wenn ein Verfahrensbeteiligter Anderun-
gen und Bemerkungen einreicht, missen diese auch berlcksichtigt
werden, und dem Beteiligten muss Gelegenheit gegeben werden, sich zu
den von der Prifungsabteilung vorgebrachten Grinden zu &uf3ern
(siehe T 1123/04 und T 852/07). Ein Dokument sollte nicht zum ersten Mal
in einer Entscheidung angeflihrt werden (siehe T 635/04), es sei denn, es
wurde in der mindlichen Verhandlung eingefihrt. Das Vorbringen neuer
Argumente in einer Entscheidung, die weiterhin auf den vorher mitgeteilten

Art. 113 (1)
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Griinden und Beweismitteln beruht, ist zulassig (siehe T 268/00 und
T 1557/07).

Wird eine Sache von einer Beschwerdekammer zur weiteren Entscheidung
an die Prifungsabteilung zuriickverwiesen, muss diese klaren, ob noch
Antrage aus dem Prifungsverfahren vor der Beschwerde zu priifen sind,
und sie muss dem Beteiligten Gelegenheit geben, sich zu &ufliern
(siehe T 1494/05). Waren die entscheidungswesentlichen Tatsachen und
Grinde bereits von einem Beteiligten dargelegt worden und hatte der
Beteiligte, gegen dessen Antrag entschieden werden soll, ausreichend Zeit
zur AuRerung, so ist dem rechtlichen Gehor nach Art. 113 (1) Genlige
getan. Soll die Entscheidung im Einspruchsverfahren auf Griinde gestitzt
werden, die zwar im Prifungsverfahren, aber nicht in den Einspruchs-
schriftsatzen, in den Stellungnahmen der Beteiligten oder den Bescheiden
der Einspruchsabteilung genannt worden sind, so sind diese vor der Ent-
scheidung von der Einspruchsabteilung in das Einspruchsverfahren einzu-
fuhren, d. h. zur Sprache zu bringen, um den Beteiligten Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Der Patentinhaber muss, wenn der Einspruch auf
mangelnde erfinderische Tatigkeit gestltzt wird, damit rechnen, dass der
im Einspruchsverfahren neu genannte Stand der Technik mit dem Stand
der Technik, von dem ein unabhangiger Patentanspruch in seinem einlei-
tenden Teil ausgeht, in Kombination zu betrachten ist. Werden jedoch neue
Tatsachen und Grinde in das Verfahren eingefiihrt oder sind die
Tatsachen und Griinde, auf die sich die beabsichtigte Entscheidung stlitzen
soll, nicht so offensichtlich und deutlich in den Schriftsatzen der Beteiligten
dargelegt, dass dem Beteiligten Anlass gegeben war, sich dazu zu aulern,
so muss dem Betroffenen vor der Entscheidung Gelegenheit zur Stellung-
nahme und zur Einreichung von Beweismitteln gegeben werden.

Der Anspruch auf rechtliches Gehor wird nicht verletzt, wenn der Patent-
inhaber in Erwiderung auf einen Bescheid der Einspruchsabteilung, in dem
die wesentlichen Argumente gegen eine Aufrechterhaltung des Patents in
der geltenden Fassung vorgebracht wurden, nur unbedeutende Ande-
rungen der Anspriche vorgenommen hat, sodass die fur den Widerruf des
Patents mal3geblichen Grinde im Wesentlichen unverandert weiter beste-
hen, sofern die Stellungnahme des Patentinhabers geblhrend beruck-
sichtigt wurde.

In einem solchen Fall kann angesichts der praktisch unveranderten Sach-
lage und folglich des Weiterbestehens der dem Patentinhaber bekannten
Patenthindernisse das Patent unmittelbar, also ohne erneute Mitteilung der
vollstdndigen, die Entscheidung begriindenden Argumente, widerrufen
werden.

2. Beriicksichtigung von Fristen

Eine Entscheidung darf nicht vor Ablauf einer gesetzten Frist ergehen, es
sei denn, alle Beteiligten, denen die Frist gesetzt wurde, haben auf deren
weitere Wahrnehmung ausdrucklich verzichtet oder vor Ablauf der Frist
abschlieliend Stellung genommen. Die Entscheidung Uber die Erteilung
eines Patents kann ergehen, sobald der Anmelder sein Einverstandnis mit
der ihm nach Regel 71 (5) vorgelegten Fassung erklart und alle Gbrigen
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Formerfordernisse erflllt hat, auch wenn die in der Mitteilung nach
Regel 71 (3) gesetzte Frist noch nicht abgelaufen ist.

Eine Entscheidung sollte in der Regel auch erst nach Ablauf einer amts-
internen, sich an die offizielle Frist anschlieRenden Frist (von z.B.
20 Tagen) erfolgen (aus der die Beteiligten jedoch keine Rechte herleiten
konnen), um sicherzustellen, dass zum Ende der offiziell gewahrten Frist
eingehende Schriftsticke tatsachlich bei Beschlussfassung zu den Akten
gelangt sind und bei der Abfassung der Entscheidung berlcksichtigt
werden kdnnen.

Bezuglich nach Fristablauf eingegangener Eingaben und Antrage
siehe E-VII, 1.8.

3. MaRgebliche Fassung der Unterlagen

Bei den Entscheidungen hat sich das EPA an die vom Anmelder oder
Patentinhaber vorgelegte oder gebilligte und dem Verfahren zuletzt als
malfigeblich zugrunde gelegte Fassung der Anmeldung bzw. des euro-
paischen Patents zu halten. Daher kann beispielsweise eine von der
Prifungs- oder Einspruchsabteilung vorgeschlagene geanderte Fassung
(siehe C-V, 1.1 sowie D-VI, 4.2 und 7.2.1) der Entscheidung nur dann
zugrunde gelegt werden, wenn sie vom Anmelder bzw. Patentinhaber
gebilligt worden ist.

Liegen ein oder mehrere Hilfsantrage vor, die auf Alternativfassungen fir
die Erteilung oder Aufrechterhaltung eines Patents gerichtet sind, so gilt
jeder dieser Antrage als eine vom Anmelder oder Patentinhaber vorgelegte
oder gebilligte Fassung im Sinne des Art. 113 (2) (siehe T 234/86); die
Antrage sind deshalb in der vom Anmelder oder Patentinhaber angegebe-
nen oder gebilligten Reihenfolge bis zum hochstrangigen gewahrbaren
Antrag einschlieRlich zu behandeln.

Bei der Bearbeitung solcher Antrage ist unbedingt auf die richtige Rang-
folge zu achten. Ist beispielsweise der einzige gewahrbare Antrag ein
Hilfsantrag, liegt aber gleichzeitig noch ein hoéherrangiger Hilfsantrag auf
mundliche Verhandlung vor (z. B. ein Antrag auf mindliche Verhandlung
fir den Fall, dass dem Hauptantrag nicht stattgegeben werden kann), so
kénnte auf der Grundlage des gewahrbaren Antrags keine Mitteilung nach
Regel 71 (3) erlassen werden, vielmehr misste gemafl dem hoéherrangigen
Antrag eine mindliche Verhandlung angesetzt oder eine weitere Mitteilung
nach Regel 71 (1) erlassen werden (siehe E-IX, 5.3). Falls die Rangfolge
der Antrédge aus dem Vorbringen des Anmelders nicht ersichtlich ist, muss
vor jedem weiteren Schritt die Sachlage mit dem Anmelder geklart werden.

4. Schriftliche Abfassung

4.1 Allgemeines
Die Entscheidungen sind schriftlich abzufassen. Dies gilt auch flr Entschei-
dungen, die am Schluss der miindlichen Verhandlung verkiindet worden
sind (siehe E-II, 9).

Art. 113 (2)

Regel 111 (1)
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Regel 113 (1)

Aufbau und Inhalt der Entscheidungen lassen sich nicht vollstandig fest-
legen; sie richten sich nach den Erfordernissen des Einzelfalls.

Die schriftliche Entscheidung enthalt:

- die Namen der Beteiligten (Anmelder, Patentinhaber, Einspre-
chende) und gegebenenfalls ihrer Vertreter,

— die Entscheidungsformel und gegebenenfalls
— den Sachverhalt und die Antrage,
- die Begrundung,

— die Belehrung dartber, dass gegen die Entscheidung die
Beschwerde statthaft ist (Regel 111 (2)), und

- die Unterschrift und den Namen des zustandigen Bediensteten.

Wird die Entscheidung vom zustandigen Bediensteten mit Hilfe einer
Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann die Unterschrift durch das
Dienstsiegel des EPA ersetzt werden. Wird sie automatisch durch eine
Datenverarbeitungsanlage erstellt, so kann auch die Namensangabe des
zustandigen Bediensteten entfallen (Regel 113 (2)). Das Aktenexemplar
enthalt den Namen und die Unterschrift des zustandigen Bediensteten.

Wenn in Ausnahmefallen ein oder mehrere Mitglieder der Abteilung die
Entscheidung z. B. wegen langerer Krankheit nicht unterzeichnen kénnen,
kann nur ein Mitglied der Abteilung, das an der mindlichen Verhandlung
teilgenommen hat (vorzugsweise der Vorsitzende), im Namen dieses
Mitglieds bzw. dieser Mitglieder unterzeichnen (siehe T 243/87). Eine
schriftliche Entscheidung, die von jemand anderem als einem der in der
mindlichen Verhandlung bei der Verkiindung der Entscheidung Anwesen-
den unterzeichnet ist, ist rechtlich unguiltig (siehe T 390/86).

Die Darstellung des Sachverhalts und der Antrage, die Begriindung und die
Rechtsmittelbelehrung unterbleiben im Allgemeinen, wenn eine Entschei-
dung lediglich den Antrégen aller Beteiligten folgt; dies gilt insbesondere fur
den Erteilungsbeschluss, der auf den Unterlagen beruht, denen der
Anmelder zugestimmt hat (Regel 71 (5)). Entsprechendes gilt, wenn das
Patent in gedndertem Umfang aufrechterhalten wird, weil dem eine rechts-
kraftige Zwischenentscheidung gemal Art. 106 (2) Uber die der Aufrecht-
erhaltung des Patents zugrunde zu legenden Unterlagen (siehe D-VI, 7.2.2)
vorausgeht. In Einzelfallen kommt auch die Begrindung von Entschei-
dungen in Betracht, die lediglich Antragen der Beteiligten folgen. Sind z. B.
fur einen Wiedereinsetzungsantrag eine Mehrzahl von Griinden geltend
gemacht, von denen nur einer die Wiedereinsetzung rechtfertigt, so kann
zur Verdeutlichung der Amtspraxis eine begriindete Wiedereinsetzungs-
entscheidung zweckmaRig sein.
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Auch in den Fallen, in denen die Entscheidung keine Rechtsmittelbeleh-
rung enthalt, kann Beschwerde eingelegt werden, wenn die Entscheidung
fehlerhaft ist, z. B., wenn die Erteilung nicht aufgrund der Unterlagen erfolgt
ist, mit denen der Anmelder einverstanden war.

4.2 Entscheidungsformel
Die Entscheidungsformel kann z. B. lauten:

"Die europaische Patentanmeldung ... wird nach Art. 97 (2) zuriickgewie-
sen."

"Der Einspruch gegen das europaische Patent ... wird zuriickgewiesen."

"Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird zurickgewie-
sen."

4.3 Sachverhalt und Antrage
Sachverhalt und Antrage sind wiederzugeben, soweit sie flr die Entschei-
dung von Bedeutung sind.

Im Sachverhalt ist der Fall kurz darzustellen und ein Uberblick tber die
wesentlichen Griinde, auf die die Entscheidung gestitzt ist, und Uber die
wichtigsten Erwiderungen der Beteiligten zu geben. Diese Punkte sind
jedoch im Einzelnen in der nachfolgenden Begriindung zu behandeln.
Sachverhalte und Antrage, die fir die Entscheidung unerheblich sind, z. B.
nicht aufrechterhaltene Anderungsantrage, sind wegzulassen.

Aus Sachverhalt und Antrdgen muss der Gegenstand der Anmeldung
ersichtlich sein und hervorgehen, auf welchen Unterlagen (insbesondere
auf welchen Patentanspriichen) die Entscheidung beruht. Der Text des
oder der unabhangigen Patentanspriiche und anderer besonders bedeut-
samer Patentanspriche oder Passagen der Beschreibung, auf denen die
Entscheidung beruht, ist wortlich in der Verfahrenssprache (Regel 3 (2))
anzugeben, entweder indem der Text in die Entscheidung kopiert oder
indem ihr eine Kopie der Anspriiche als Anlage beigefiigt wird. Hinsichtlich
der abhangigen Patentanspruche kann es genugen, auf den Akteninhalt zu
verweisen.

4.4 Entscheidung nach Aktenlage

Die Anmelder kénnen eine Entscheidung "nach Aktenlage" beantragen,
z. B., wenn alle Argumente im Verfahren hinreichend vorgebracht worden
sind und der Anmelder an einer raschen beschwerdefahigen Entscheidung
interessiert ist. In C-V, 15 und Unterpunkten wird das Verfahren beschrie-
ben, das im Falle eines solchen Antrags anzuwenden ist.

5. Begriindung

In der Begrindung ist zunachst auszufiihren und zu begriinden, warum die
Prifungsabteilung zur Auffassung gelangt ist, dass das Patent nicht erteilt
werden kann, wobei im Einzelnen auf die entsprechenden Artikel und
Regeln des EPU Bezug zu nehmen ist.
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Art. 113 (1)
Regel 111 (2)

Die Prifungsabteilung entwirft die Entscheidung auf der Basis eines oder
gegebenenfalls mehrerer Griinde, die das Fundament der Entscheidung
bilden. Dabei ist es unerlasslich, dass die Beteiligten sich zu allen Griinden
auflern konnten, auf die sich die Entscheidung stlitzt.

Stitzt sich die Entscheidung auf mehrere Griinde, so missen diese unbe-
dingt logisch verknupft werden, wobei insbesondere zu vermeiden ist, dass
aufeinanderfolgende Griinde einander widersprechen. AuRerdem sollte die
Argumentationskette so strukturiert sein, dass sie mit dem wichtigsten
Grund beginnt.

Beispiel:

Eine Anmeldung, der es an erfinderischer Tatigkeit mangelt, ist oft auch
nicht klar. Aus der Entscheidung muss eindeutig hervorgehen, ob die
Anmeldung zurickgewiesen wird, weil der Gegenstand der Anspriiche
unklar ist und auch nicht erfinderisch ware, sobald er geklart ware, oder ob
die Anmeldung zuriickgewiesen wird, weil der Gegenstand der Anspriiche
nicht erfinderisch ist und geklart werden miusste, sobald der Einwand
mangelnder erfinderischer Tatigkeit ausgeraumt ist.

Die Begrindung fir jeden der Grinde, auf die die Entscheidung gestutzt
ist, hat in logischer Folge die Argumente zu enthalten, die die Entschei-
dungsformel rechtfertigen. Sie soll vollstdndig und aus sich heraus, d. h. im
Allgemeinen ohne Verweisungen, verstandlich sein. Ist jedoch eine Frage
bereits ausfuhrlich in einem einzigen, in der Akte vorhandenen Bescheid
erdrtert, so kann in der Entscheidung die Begriindung insoweit kurz gefasst
und hinsichtlich der Einzelheiten auf den betreffenden Bescheid verwiesen
werden.

Die aus den Tatsachen und Beweismitteln, z. B. Druckschriften, gezogenen
Schlussfolgerungen sind deutlich zu machen. Die fir die Entscheidung
wesentlichen Stellen einer Druckschrift sind so anzugeben, dass diese
Schlussfolgerungen ohne Weiteres Uberprifbar sind. Es genligt also z. B.
nicht die bloRe Behauptung, dass die entgegengehaltenen Druckschriften
den Gegenstand des Patents als bekannt nachweisen oder ihn nahelegen
bzw. umgekehrt dessen Patentfahigkeit nicht in Zweifel ziehen; vielmehr ist
unter Bezugnahme auf bestimmte Stellen der Druckschriften im Einzelnen
anzugeben, weshalb dies der Fall ist.

Die vom Prifer im Laufe des Prifungsverfahrens angeflihrten Argumente
missen das Gerlst der Entscheidung und bereits eine vollstandige und
lickenlose Argumentationskette bilden, die zur Zurlickweisung fiihrt. Die
Entscheidung darf sich nur auf Grinde stitzen, die dem Anmelder mit-
geteilt worden sind (Art. 113 (1)). Die Argumente des Anmelders sind
entweder Punkt fir Punkt an den entsprechenden Stellen der Argumen-
tationskette oder im Anschluss an die Argumentationskette der Prifungs-
abteilung abzuhandeln. Letzteres ist haufig vorzuziehen, weil dadurch klar
wird, dass sich die Schlussfolgerung nur auf dem Anmelder bereits
mitgeteilte Grinde stitzt und damit kein Versto® gegen Art. 113 (1)
vorliegt. Aus dem Teil der Entscheidung, in dem die Argumente des
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Anmelders abgehandelt werden, sollte dann klar hervorgehen, warum
keines dieser Argumente die Prifungsabteilung davon Uberzeugen konnte,
von dieser Schlussfolgerung abzugehen.

Es ist insbesondere von Bedeutung, dass auf wichtige Tatsachen und
Argumente sorgfaltig eingegangen wird, die gegen die getroffene Entschei-
dung sprechen konnen. Andernfalls konnte der Eindruck entstehen, dass
solche Punkte Ubersehen worden sind. Dokumente, die gleiche Tatsachen
oder Argumente belegen, kdnnen zusammengefasst behandelt werden, um
unndtig lange Begriindungen zu vermeiden.

Die Begriundung muss zwar hinsichtlich der entscheidungswesentlichen
strittigen Punkte llickenlos und vollstdndig sein; andererseits sollten keine
unnotigen Einzelheiten oder zusatzlichen Grunde angefuhrt werden, die fur
bereits Bewiesenes einen weiteren Beweis liefern sollen.

Die Entscheidung ist ein eigenstandiges Dokument und sollte die Erklarung
enthalten, dass die Anmeldung zurickgewiesen wird. Dies hat den Zweck,
dass im Falle mehrerer Grinde alle Grinde die Basis fur die Zurutck-
weisung bilden.

Entscheidungen sollten keine Sachverhalte enthalten, zu denen sich die
Beteiligten nicht aufdern konnten.

5.1 Inhalt

In der Entscheidung sollten in der Regel die unabhangigen Patentanspri-
che aller in der miundlichen Verhandlung erérterten wirksamen Antrage
behandelt werden. Da jedoch ein einziger Grund fir die Zurickweisung
einer Anmeldung genugt, braucht nicht immer auf alle abhangigen Patent-
anspriche eingegangen zu werden. Wenn aber ein bestimmter abhangiger
Anspruch Gegenstand der Diskussion war, sollte die entsprechende
Argumentation in der Entscheidung angefuhrt werden.

Stehen Entscheidungen Uber zusatzliche Antrage noch aus, sind diese
Antrage in der Entscheidung Uber die Zurlickweisung der Anmeldung zu
behandeln. Wurde beispielsweise eine erneute mundliche Verhandlung
unter Umstanden beantragt, auf die Art. 116 (1) zweiter Satz zutrifft, so
werden die Grunde fur die Ablehnung des Antrags in der Entscheidung
Uber die Zuruckweisung angefuhrt.

Formulierungen, die Zweifel oder Unsicherheit ausdriicken, wie z.B.
"scheint" oder "offenbar”, sind in der Entscheidung zu vermeiden.

5.2 Prifung der Argumente der Beteiligten

Jede Argumentation eines unterlegenen Verfahrensbeteiligten sollte, sofern
sie bedeutsam ist, sorgfaltig gepruft und in der Entscheidung voll und ganz
widerlegt werden. Es muss begriindet werden, warum nach Ansicht der
Abteilung keines der vorgebrachten Argumente hinreichend beweist, dass
die von der Abteilung erhobenen Einwande nicht zutreffen.
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Regel 116
Regel 137 (3)

Ein unumstrittener Sachverhalt braucht in der Entscheidung jedoch nur
kurz erwahnt zu werden. Argumente der Beteiligten, die flr die betreffen-
den Fragen ohne jegliche Bedeutung sind, missen nicht behandelt werden.

5.3 Haupt- und Hilfsantrage

Sind im Prifungsverfahren ein Hauptantrag und Hilfsantrage gestellt
worden (siehe E-IX, 3) und ist keiner dieser Antrage gewahrbar, so darf
sich die Begrundung fir die Zurlickweisungsentscheidung nach Art. 97 (2)
nicht auf den Hauptantrag beschranken, sondern es muss auch ausgefihrt
werden, warum die einzelnen Hilfsantrdge nicht gewahrbar sind. Ist einer
der Antrage gewahrbar, so muss die Mitteilung nach Regel 71 (3) auf der
Grundlage des (ersten) gewdhrbaren Antrags zusammen mit einer Erlau-
terung ergehen, warum die im Rang vorgehenden Antrage nicht gewahrbar
sind (siehe C-V, 1.1). Sollte der Anmelder auf die Mitteilung nach
Regel 71 (3) hin im Rang vorgehende Antrage aufrechterhalten, die nicht
gewahrbar sind, so ergeht in der Regel eine Zurlickweisungsentscheidung
nach Art. 97 (2) (siehe C-V,4.7 und 4.6.2); in der Begrindung ist
auszufihren, warum die einzelnen Antrage, die dem gewahrbaren Antrag
im Rang vorgehen, nicht gewahrbar sind. Bezlglich des gewahrbaren
Antrags muss in der Zurlickweisungsentscheidung erwahnt werden, dass
der Anmelder sein Einverstandnis damit nicht mitgeteilt hat.

Hat der Patentinhaber im Einspruchsverfahren zusatzlich zu seinem
Hauptantrag einen oder mehrere Hilfsantrage gestellt, von denen keiner
gewahrbar ist, so muss das Patent widerrufen werden, und in der Entschei-
dung muss fir jeden vom Patentinhaber gestellten und aufrechterhaltenen
Antrag begriindet werden, warum er nicht gewahrt wird. Ist einer der auf die
Aufrechterhaltung des Patents in geandertem Umfang gerichteten Antrage
des Patentinhabers gewahrbar, so muss eine Zwischenentscheidung auf
der Grundlage des (ersten) gewahrbaren Antrags ergehen; in ihr ist
auszufiihren, warum dieser Antrag die Erfordernisse des EPU erfiillt und
auch warum dies bei den im Rang vorgehenden Antragen nicht der Fall ist.

Geht es bei einer Entscheidung um die Zurtickweisung von Antragen, so
kann sie erst dann getroffen werden, wenn dem Anmelder oder Patentinha-
ber in Bezug auf jeden dieser Antrage mitgeteilt worden ist, warum sie nicht
gewahrt werden, damit er nicht der Mdglichkeit beraubt wird, sich zu
aullern (Art. 113 (1) — rechtliches Gehdr). Rechtliches Gehér muss auch
dem oder den Einsprechenden in Bezug auf einen Hilfsantrag gewahrt
werden, bevor dieser durch eine Zwischenentscheidung fur gewahrbar
befunden wird (siehe D-VI, 7.2).

An welcher Stelle der Entscheidung der Hilfsantrag behandelt wird, richtet
sich nach der ZweckmaRigkeit.

5.4 Verspitetes Vorbringen

Hat eine Prifungs- oder Einspruchsabteilung von ihrem Ermessen nach
Regel 116 Gebrauch gemacht, verspatet eingereichte Sachverhalte,
Beweismittel und Antrage zurlckzuweisen, so muss sie dies begrinden.
Ein bloRer Verweis auf das Ermessen nach Regel 116 reicht nicht aus.
Dies gilt auch fiir das Ermessen der Priifungsabteilung, Anderungen nach
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Regel 137 (3) zurickzuweisen (siehe T 755/96). Naheres zum Ausulben
dieses Ermessens enthalt H-I, 2.7.

6. Ein Verfahren nicht abschlieRende Entscheidungen —
Zwischenentscheidungen

Zwischenentscheidungen sind grundsatzlich moglich. Hierbei ist zu beach-
ten, dass gemafl Art. 106 (2) eine Entscheidung, die ein Verfahren gegen-
Uber einem Beteiligten nicht abschliet, nur zusammen mit der Endent-
scheidung anfechtbar ist, sofern nicht in der Entscheidung die gesonderte
Beschwerde zugelassen ist.

Ob eine Zwischenentscheidung zu treffen ist, liegt im Ermessen des
betreffenden Organs (siehe jedoch D-VI, 7.2.2 in Bezug auf Zwischen-
entscheidungen zur Aufrechterhaltung des Patents in gednderter Fassung
in Einspruchsverfahren). Zwischenentscheidungen sollten zur Vermeidung
einer Zerstlckelung des Verfahrens nicht der Regelfall sein. Sie sollten nur
dann getroffen werden, wenn sie ein weniger aufwendiges oder Zeit
sparendes Gesamtverfahren zur Folge haben. Auch sollten hierbei gege-
benenfalls die Interessen der Beteiligten mit in Betracht gezogen werden.
In aller Regel wird eine Zwischenentscheidung nur dann sinnvoll sein,
wenn in ihr die gesonderte Beschwerde zugelassen wird, da nur auf
diesem Wege die Entscheidung Uber die Vorfrage vor der das Verfahren
abschliefenden Entscheidung Rechtskraft erlangt. (Das weitere Verfahren
muss ausgesetzt werden, bis die Entscheidung Rechtskraft erlangt hat.)
Die Zulassung der gesonderten Beschwerde ist insbesondere dann von
Bedeutung, wenn die Weiterfilhrung des Verfahrens von der Vorent-
scheidung Uber eine Rechtsfrage grundsatzlicher Art abhangig ist, die
beispielsweise von verschiedenen Beschwerdekammern voneinander ab-
weichend beurteilt wurde, oder wenn beispielsweise voneinander abwei-
chende Entscheidungen verschiedener Prifungs- oder Einspruchsabtei-
lungen und keine diesbezugliche Beschwerdeentscheidung vorliegen.
Zwischenentscheidungen sind zu begrinden; im Falle der Nichtzulassung
der gesonderten Beschwerde kann dies auch erst in der Endentscheidung
geschehen.

7. Bindung an Beschwerdeentscheidungen

Soll ein Organ eine Entscheidung in einer Angelegenheit erlassen, die von
der Beschwerdekammer bereits zur weiteren Entscheidung an dieses
Organ zurtickverwiesen worden ist, so ist es durch die rechtliche Beur-
teilung der Beschwerdekammer gebunden, soweit der Tatbestand, z. B.
das Patentbegehren und der in Betracht zu ziehende Stand der Technik,
derselbe ist.

Die Einspruchsabteilung ist durch die Entscheidung der Beschwerde-
kammer Uber die Beschwerde gegen eine Entscheidung der Prifungsabtei-
lung nicht gebunden (siehe T 167/93). Die Formulierung des Art. 111 (2)
letzter Satz, wo es ausschliel3lich heif3t, dass die Prifungsabteilung durch
die Entscheidung Uber die Beschwerde gegen eine Entscheidung der
Eingangsstelle gebunden ist, macht dies klar. Einspruchsverfahren und
Prifungsverfahren sind vollig getrennte Verfahren, und die Einspruchs-
abteilung ist berechtigt, die vorgebrachten Tatsachen und Beweismittel

Art. 106 (2)

Art. 111 (2)
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Regel 111 (2)

Art. 119

erneut zu prifen, zumal jetzt eine weitere Partei (der Einsprechende) betei-
ligt ist. Sie sollte jedoch die Wirdigung dieses Vorbringens in der Begrin-
dung der Entscheidung der Beschwerdekammer geblhrend beachten.

8. Rechtsmittelbelehrung

Die Entscheidungen des EPA, die mit der Beschwerde angefochten werden
kénnen, sind mit einer schriftlichen Belehrung dariber zu versehen, dass
gegen die Entscheidung die Beschwerde statthaft ist. In der Belehrung sind
die Beteiligten auch auf die Art. 106 bis 108 und die Regeln 97 und 98
aufmerksam zu machen, deren Wortlaut beizufigen ist. Die Beteiligten
kénnen aus der Unterlassung der Rechtsmittelbelehrung keine Anspriche
herleiten.

9. Zustellung
Die Entscheidungen werden von Amts wegen zugestellt (siehe E-I, 2).
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Kapitel X — Unbefangenheit der Prifungs- oder
Einspruchsabteilung

Mitglieder einer zustéandigen Abteilung dirfen nicht Uber eine Angelegen-
heit entscheiden,

i) an der sie ein personliches Interesse haben kénnten (Befangenheit
aus subjektiven Griinden) oder

i) in der sie von einem Beteiligten aus guten Griinden der Befangenheit
verdachtigt werden koénnten (Befangenheit aus subjektiven
Grinden).

Der Einwand der Befangenheit ist nur zulassig, wenn die Ablehnung sofort
erklart wird, nachdem dem Beteiligten der Ablehnungsgrund bewusst
geworden ist. Dem Einwand ist auRerdem eine Begriindung beizufligen, in
der Tatsachen und Argumente zur Stitzung des Einwands sowie gegebe-
nenfalls Beweismittel angefiihrt werden. Unbegriindete Erklarungen allge-
meiner Natur, die z.B. auf die Nationalitdt eines Abteilungsmitglieds
abheben, sind unzulassig.

Der Vorwurf der Befangenheit ist vor der zustdndigen Abteilung zu erhe-
ben, die den Vorwurf - zusammen mit einer Stellungnahme des betroffenen
Abteilungsmitglieds zu den vom Beteiligten vorgebrachten Tatsachen und
Argumenten - an den unmittelbaren Vorgesetzten dieses Mitglieds weiter-
leitet (Regel 11 (1)). Der Vorgesetzte entscheidet dann Uber den Vorwurf.
Wird der Vorwurf der Befangenheit im schriftlichen Verfahren erhoben und
fur begrundet erachtet, so wird das betroffene Abteilungsmitglied ersetzt.
Wird der Vorwurf fUr unzuldssig oder unbegrindet erachtet, wird dies
schriftlich begrindet. Diese Begrundung ist Teil der endgultigen Entschei-
dung und zusammen mit dieser anfechtbar.

Wird der Vorwurf der Befangenheit in der mundlichen Verhandlung erho-
ben, so wird die Verhandlung unterbrochen, damit der unmittelbare Vorge-
setzte den Vorwurf bewerten kann. Die mindliche Verhandlung wird am
selben Tag fortgesetzt, und den Beteiligten wird das Ergebnis der Bewer-
tung mitgeteilt. Wird der Vorwurf fir begriindet erachtet, so wird die miind-
liche Verhandlung vertagt und vor einer Abteilung wieder aufgenommen, in
der das betroffene Mitglied ersetzt wurde. Wird der Vorwurf fir unzulassig
oder unbegriindet erachtet, wird die mindliche Verhandlung fortgesetzt.
Die Griunde fir die Entscheidung werden den Beteiligten mitgeteilt; diese
Begriindung ist Teil der endgultigen Entscheidung und zusammen mit
dieser anfechtbar.
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Kapitel Xl — Beschwerde

1. Aufschiebende Wirkung

Die Beschwerdekammern sind nicht an Weisungen gebunden. Deshalb
werden in diesem Kapitel nur Fragen behandelt, die fiir die Abhilfe der
Beschwerde relevant sind. Hierfir ist noch das erstinstanzliche Organ
zustandig.

Die Entscheidungen der Eingangsstelle, der Prifungsabteilungen, der
Einspruchsabteilungen und der Rechtsabteilung sind mit der Beschwerde
anfechtbar.

Eine Beschwerde hat aufschiebende Wirkung. Die Beschwerde hindert
dadurch den Eintritt der formellen Rechtskraft und hat auflerdem die
Wirkung, dass die Entscheidung in ihrer Wirksamkeit gehemmt wird. Die
Entscheidung darf nicht vollzogen werden, sodass z. B. die Eintragung in
das europaische Patentregister, der Hinweis im Europaischen Patentblatt
und gegebenenfalls die Verdéffentlichung einer neuen europaischen Patent-
schrift unterbleiben.

2. Beschwerde nach Verzicht oder Erléschen des Patents
Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung kann auch
eingelegt werden, wenn fur alle benannten Vertragsstaaten auf das euro-
paische Patent verzichtet worden ist oder wenn das européische Patent fir
alle diese Staaten erloschen ist.

3. Beschwerde gegen die Verteilung der Kosten

Die Verteilung der Kosten des Einspruchsverfahrens kann nicht einziger
Gegenstand einer Beschwerde sein. Ein Beteiligter, der sich durch die
Verteilung der Kosten beschwert fihlt, kann deshalb die Entscheidung Gber
die Kosten nur anfechten, wenn er auch aus anderen, zulassigen Griinden
Beschwerde gegen die Entscheidung tber den Einspruch einlegt.

4. Beschwerde gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung
tiber die Kostenfestsetzung

Entscheidungen der Einspruchsabteilung Uber die Festsetzung des Betrags
der Kosten des Einspruchsverfahrens sind gemal Regel 97 (2)
beschwerdefahig, wenn der festgesetzte Betrag die Beschwerdegebihr
Ubersteigt.

5. Beschwerdeberechtigte und Verfahrensbeteiligte

Die Beschwerde steht denjenigen zu, die an dem Verfahren beteiligt waren,
das zu der Entscheidung gefuhrt hat, soweit sie durch die Entscheidung
beschwert sind. Die Ubrigen an diesem Verfahren Beteiligten sind am
Beschwerdeverfahren beteiligt.

6. Frist und Form

Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der
Entscheidung beim EPA einzulegen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt,
wenn die Beschwerdegeblhr in der in der Geblhrenordnung zum EPU

Art. 23 (3)
Art. 109

Art. 106 (1)

Regel 98

Regel 97 (1)

Regel 97 (2)
Art. 13 GebO

Art. 107

Art. 108
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Art. 109 (1)

Art. 109 (2)

vorgeschriebenen Hohe entrichtet worden ist. Innerhalb von vier Monaten
nach Zustellung der Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu
begrinden.

7. Abhilfe

7.1 Allgemeines

Erachtet das Organ, dessen Entscheidung angefochten wird, die
Beschwerde fir zulassig und begriindet, so hat es ihr abzuhelfen. Dies gilt
nicht, wenn dem Beschwerdeflhrer ein anderer am Verfahren Beteiligter
gegenubersteht.

Die Abhilfepflicht und -mdglichkeit bestehen daher in Verbindung mit einer
Entscheidung der Eingangsstelle, der Rechtsabteilung oder einer Prifungs-
abteilung. In Einspruchsverfahren bestehen sie nur in dem Sonderfall, dass
alle Einspruche zurickgenommen worden sind und der Patentinhaber
Beschwerde einlegt.

Nach dem Eingang der Begriindung stehen dem erstinstanzlichen Organ
nur drei Monate zur Abhilfe der Beschwerde zur Verfligung. Daher hat es
die Beschwerde vorrangig zu behandeln und unverziglich mit der Zulassig-
keitsprufung zu beginnen sowie im Falle der Zulassigkeit der Beschwerde
in ihrer eingereichten Form unverziglich zu prifen, ob die Beschwerde
begriindet ist.

Das betreffende Organ wird der Beschwerde abhelfen, wenn es im Hinblick
auf die Beschwerdebegrindung uberzeugt ist, dass die Beschwerde
zulassig und begrindet ist.

Dies kdnnte zum Beispiel der Fall sein,

i) wenn das Organ das zum Zeitpunkt der Entscheidung im Verfahren
befindliche Material nicht gebiihrend beriicksichtigt hat,

ii) wenn das Organ aufgrund eines Versehens nicht in den Besitz von
rechtzeitig vor Erlass der Entscheidung beim EPA eingereichtem
Material gekommen ist, oder

i)  wenn die Entscheidung des betreffenden Organs zwar zutreffend
erscheint, der Anmelder aber neue Angaben oder Beweismittel
vorbringt oder Anderungen zur Anmeldung einreicht, die die in der
angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwande ausrdumen
(siehe T 139/87).

Zu den Vorteilen der Behandlung mehrerer Einwande in einer Entschei-
dung siehe E-IX, 5.

Die Entscheidung, der Beschwerde abzuhelfen, muss von allen Mitgliedern
der Abteilung unterzeichnet werden, sobald sie verfligbar sind, auch wenn
dies erst nach Ablauf der Dreimonatsfrist geschieht.
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In beiden Fallen, also unabhangig davon, ob der Beschwerde abgeholfen
wird oder sie den Kammern vorgelegt wird, gilt: Es dirfen nur solche Prifer
unterschreiben, die zum Zeitpunkt der Unterschrift der Abteilung ange-
horen. Ist ein Prifer langere Zeit abwesend oder hat er die Einheit
verlassen, so muss die Priifungsabteilung durch ein neues Mitglied erganzt
werden.

7.2 Vorlage an die Beschwerdekammer

Wird der Beschwerde innerhalb von drei Monaten nach Eingang der
Begrindung nicht abgeholfen, so ist sie unverzuglich ohne sachliche
Stellungnahme der zustandigen Beschwerdekammer vorzulegen. Das
heilt, dass das erstinstanzliche Organ der Beschwerdekammer keine
sachliche Stellungnahme zuleiten darf. Interne Vermerke von Mitgliedern
der Abteilung zu einer Beschwerde sollten zu dem nicht zur Einsicht frei-
gegebenen Teil der Akte genommen und nicht der Beschwerdekammer
zugeleitet werden.

Der Eingang der Beschwerdebegrindung ist eine Voraussetzung fir die
Prifungsabteilung, wenn sie Uber die Begrindetheit der Beschwerde ent-
scheidet. Beschwerdebegriindungen kénnen jederzeit innerhalb von vier
Monaten nach Zustellung der Entscheidung (Art. 108) eingereicht werden.
Daher wartet die Prifungsabteilung den Eingang aller Begriindungen ab,
ehe sie entscheidet, ob sie Abhilfe gewahrt oder die Beschwerde den
Kammern vorlegt, um sicherzustellen, dass die Beschwerdebegriindung
vollstandig eingegangen ist.

7.3 Rickzahlung der Beschwerdegebiihr

Wird der Beschwerde abgeholfen, so ordnet die Stelle, deren Entscheidung
angefochten wurde, die Rlckzahlung der Beschwerdegebihr an, wenn die
Ruckzahlung wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der Billigkeit
entspricht. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn in der Entscheidung
wesentliche Tatsachen oder Beweismittel unberucksichtigt blieben, z. B.
deshalb, weil ein rechtzeitig beim EPA eingereichter Schriftsatz der
betroffenen Beteiligten bis zur Entscheidung nicht zu der betreffenden Akte
gelangte oder wenn die Entscheidung auf Tatsachen oder Beweismittel
gestutzt ist, zu denen der betroffene Beteiligte sich nicht duflern konnte.
Die Beschwerdegebuhr ist zurlckzuzahlen, auch wenn der Beschwerde-
fUhrer dies nicht ausdricklich beantragt hat (siehe G 3/03).

Ist die Abhilfe der Beschwerde nicht darauf zuriickzufiihren, dass ein
wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, sondern beispielsweise darauf,
dass die betreffende Partei zum Zeitpunkt der Einlegung der Beschwerde
Anderungen eingereicht hat, so wird die Beschwerdegebiihr nicht zuriick-
gezahlt.

Halt das Organ, dessen Entscheidung angefochten wurde, die Erforder-
nisse des Art. 109 bezlglich der Abhilfe fir erflllt, nicht aber die Erforder-
nisse der Regel 103 (1) a) bezlglich der Rickzahlung der Beschwerde-
gebihr, so hilft es der Beschwerde ab und legt den Antrag auf Rickzah-
lung der Beschwerdegebuhr der Beschwerdekammer zur Entscheidung vor
(siehe J 32/95).

Art. 109 (2)

Regel 103 (1) a)
Art. 109
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Der Antrag auf Riickzahlung der Beschwerdegebiihr wird der Beschwerde-
kammer nur vorgelegt, wenn er zusammen mit der Beschwerde eingereicht
wurde (siehe G 3/03 und T 21/02).

7.4 Beispiele

7.4.1 Mit der Beschwerde wurden keine geanderten Anspriiche
eingereicht

Wenn der Anmelder Beschwerde eingelegt, aber keine geanderten
Anspriche eingereicht hat, ist zu prifen, ob die angefochtene Entschei-
dung sachlich richtig war. Der Beschwerde ist nur abzuhelfen, wenn die
Entscheidung sachlich nicht richtig war. Liegt ein wesentlicher Verfah-
rensmangel vor, ist die Rickzahlung der Beschwerdegebiihr anzuordnen
(siehe E-XI, 7.3). Wird der Beschwerde abgeholfen und treten neue
Einwande auf, sind diese Einwdnde dem Anmelder so oft mitzuteilen, wie
es notig ist, um zu einer abschlieRenden Entscheidung tUber die Anmeldung
zu gelangen; hierunter kdnnte auch die Anberaumung einer (weiteren)
mundlichen Verhandlung und/oder eine erneute Zurickweisung der Anmel-
dung fallen.

Beispiel:

Der Anmelder bringt in seiner Beschwerde vor, dass die Prufungsabteilung
seinen Antrag auf mundliche Verhandlung Ubersehen habe.

Die Prufungsabteilung konsultiert die Akte und stellt fest, dass dies tatsach-
lich der Fall war: Abhilfe muss gewahrt werden, auch wenn dies mdogli-
cherweise zur Folge hat, dass die Anmeldung nach Abhaltung einer mind-
lichen Verhandlung erneut zuriickgewiesen wird. Die Beschwerdeeblhr ist
zurliickzuzahlen.

7.4.2 Mit der Beschwerde wurde ein gednderter Hauptantrag oder
einziger Antrag eingereicht

Werden die Zuriickweisungsgriinde durch Anderungen eindeutig entkréftet,
muss selbst dann Abhilfe gewahrt werden, wenn weitere neue Einwande
auftreten. Dies liegt daran, dass der Anmelder das Recht auf eine Prifung
durch zwei Instanzen hat (siehe T 219/93).

Entscheidend sind dabei folgende Kriterien (siehe T 47/90):

1. Es besteht keine Ubereinstimmung mit dem friiheren Wortlaut mehr.

2. Es wurden wesentliche Anderungen vorgenommen.

"Wesentliche" Anderungen entkraften die Zuriickweisungsgriinde gegen-
uber den in der Entscheidung bereits angefuhrten Dokumenten (siehe
nachstehendes Beispiel d).

Es liegt im Ermessen des Prufers, von Fall zu Fall zu entscheiden, ob die

Anderungen der Anspriiche so geartet sind, dass die Priifung auf einer
neuen Grundlage fortgesetzt werden muss, z. B. weil eine vollig neue
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Argumentation in Bezug auf die erfinderische Tatigkeit aufgebaut werden
muss.

Bei dieser Entscheidung sollte der Prifer alle in der urspringlichen
Entscheidung angefiihrten Griinde bericksichtigen, einschlieBlich der
bereits in frlheren Einwanden gegen die Patentierbarkeit angefiihrten
Haupt- und Nebenargumente, zu denen sich der Anmelder dulRern konnte
und auf die in der Begrindung der Zurlckweisung verwiesen wird (z. B. in
friheren Mitteilungen, im personlichen Gesprach oder in der mundlichen
Verhandlung angefiihrte Einwande). Dies dient der Verfahrenseffizienz und
ist von Vorteil fir den Anmelder (der keine zweite Beschwerdegebuhr
zahlen muss).

Genligen die Anderungen der unabh&ngigen Anspriiche eindeutig nicht
den Erfordernissen des Art. 123 (2), so sollte die Abteilung keine Abhilfe
gewahren, sondern die Akte den Beschwerdekammern Ubermitteln. Ist
dagegen nicht klar, ob die Anderungen die Erfordernisse des Art. 123 (2)
erfillen, oder erflillen sie eindeutig die Erfordernisse des Art. 123 (2), so
sollte die Abteilung prifen, ob die oben angesprochenen Griinde fir die
Zurickweisung nicht durch die geanderten Anspriiche ausgeraumt werden.

Beispiele:

a) Der Anmelder hat eine vom Prufer vorgeschlagene Formulierung
ubernommen; die geénderten Anspriche sind erteilungsreif, aber die
Beschreibung muss noch angepasst werden: Abhilfe muss gewahrt
werden, weil die Grinde fur die Zurickweisung ausgeraumt wurden.

b) Die Anmeldung wurde ausschlieBlich wegen mangelnder Neuheit
zuruiickgewiesen. Die geanderten Anspruche sind eindeutig neu,
aber nicht erfinderisch. Die Frage der erfinderischen Tatigkeit wurde
weder in der angefochtenen Entscheidung noch im bisherigen
Verfahren behandelt: Abhilfe muss gewahrt werden.

c) Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit zuriick-
gewiesen. Daraufhin wurde vom Anmelder ein geanderter
Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus dem abhangigen
Anspruch 3 enthalt. Auf diesen Anspruch war der Prifer in seiner
Entscheidung bereits eingegangen und hatte ihn fir nicht
erfinderisch befunden: Abhilfe wird nicht gewahrt.

d) Die Anmeldung wurde wegen mangeinder Neuheit gegeniiber D1
zuriickgewiesen. Daraufthin wurde vom Anmelder ein geanderter
Anspruch 1 eingereicht, der ein Merkmal aus der Beschreibung
enthalt. Dieses Merkmal wurde als solches bislang noch nicht
erortert, ist aber eindeutig in D1 offenbart: Abhilfe wird nicht gewahrt,
weil der Zurickweisungsgrund - mangelnde Neuheit gegenlber D1 -
nicht ausgeraumt wurde.

e) Die Anmeldung wurde wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
gegeniiber D1 und D2 zuriickgewiesen. Daraufhin wurden vom
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Anmelder geanderte Ansprlche eingereicht, die ein Merkmal aus der
Beschreibung enthalten. Dieses Merkmal wurde bislang noch nicht
erortert, ist aber eindeutig in D1 offenbart, sodass sich die bisherige
Argumentation nicht andert: Abhilfe wird nicht gewahrt, weil der
Zuruckweisungsgrund - mangelnde erfinderische Tatigkeit gegen-
Uber D1 und D2 - nicht ausgeraumt wurde.

f) Die Anmeldung wurde wegen mangelnder erfinderischer Tatigkeit
gegeniiber D1 und D2 zuriickgewiesen. Daraufhin wurde vom
Anmelder ein geanderter Anspruch eingereicht, der funf neue Merk-
male aus der Beschreibung enthalt. Diese Merkmale wurden bislang
noch nicht erortert. Der Prafer kommt zu dem Schluss, dass diese
Merkmale zwar in D2 offenbart sind, er seine Argumentation in
Bezug auf die mangelnde erfinderische Tatigkeit aber umstellen
musste: Abhilfe sollte gewahrt werden, weil i)der Anmelder
wesentliche Anderungen vorgenommen hat, um die in der Ent-
scheidung erhobenen Einwande zu entkraften, und ii) der Argumen-
tationsansatz geandert werden muss.

9) Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit gegeniber D1
zurickgewiesen. Daraufhin wurden vom Anmelder geanderte
Anspriche eingereicht, die sich eindeutig auf einen unrecherchierten
Gegenstand beziehen und mit den urspriinglichen, recherchierten
Anspriichen nicht so verbunden sind, dass sie eine einzige allge-
meine erfinderische Idee verwirklichen: Abhilfe wird nicht gewahrt,
weil diese Anspriiche nicht zum Verfahren zugelassen werden
kdénnen.

7.4.3 Mit der Beschwerde wurden ein Hauptantrag und Hilfsantrage
eingereicht

Bei Hilfsantragen ist prinzipiell keine Abhilfe mdglich - selbst dann nicht,
wenn die Hilfsantrdge den Zurlckweisungsgrund entkraften wirden
(siehe T 919/95).

Beispiel:

Der Anmelder erhalt den zurickgewiesenen Hauptantrag (unverandert)
aufrecht, greift im Hilfsantrag aber einen Vorschlag der Priifungsabteilung
auf, sodass der Hilfsantrag gewahrbar ware. Es kann keine Abhilfe gewahrt
werden, weil der Anmelder berechtigt ist, seinen Hauptantrag von einer
Beschwerdekammer priifen zu lassen.

8. Verfahrensordnungen fiir die zweite Instanz

Einzelheiten des Verfahrens vor den Beschwerdekammern ergeben sich
aus der Verfahrensordnung der Beschwerdekammern (siehe
ABIl. EPA 2003, 89). Die GroRe Beschwerdekammer hat ebenfalls eine
Verfahrensordnung erlassen (siehe ABI. EPA 2007, 303).
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9. Zuriickverweisung eines Falles an die Abteilung nach einer
Beschwerde

9.1 Auflagen bei der Zuriickverweisung

Wird gegen eine Entscheidung einer Prifungs- oder Einspruchsabteilung
Beschwerde eingelegt, so kann die Angelegenheit gemaf Art. 111 (1) von
der Beschwerdekammer an die Abteilung zurlickverwiesen werden. Dabei
ist der genaue Wortlaut der Auflagen zu beachten. So kdnnen verschie-
dene Falle auftreten:

a) Die Sache wird an die Abteilung zurickverwiesen mit der Auflage,
auf der Grundlage einer vollstandigen Fassung, Uber die von der
Beschwerdekammer rechtskraftig entschieden wurde, ein Patent zu
erteilen oder in gedndertem oder beschrankten Umfang aufrecht-
zuerhalten.

b) Die Sache wird an die Abteilung zurlickverwiesen mit der Auflage,
die Beschreibung an die Anspriiche anzupassen, Uber deren Wort-
laut von der Beschwerdekammer rechtskraftig entschieden wurde.

c) Die Sache wird zur weiteren Bearbeitung an die Abteilung zurlick-
verwiesen.

9.2 Konsequenzen fiir die Abteilung

Im vorstehenden Fall a) wird die Erteilung oder Aufrechterhaltung des
Patents vom Formalsachbearbeiter durchgefiihrt, und die Prifungs- bzw.
Einspruchsabteilung erhalt die Akte lediglich zuriick, um Klassifikation und
Bezeichnung zu Uberprifen und gegebenenfalls Hinweise auf erganzende
technische Angaben (STIN) oder neu angefihrte Dokumente (CDOC)
einzutragen.

Im vorstehenden Fall b), wo Uber den Wortlaut der Anspriche von der
Beschwerdekammer rechtskraftig entschieden wurde, ist die Sache
diesbezlglich abgeschlossen, und die Prifungs- bzw. Einspruchsabteilung
darf die Anspriche nicht mehr andern und auch dem Anmelder oder
Patentinhaber nicht erlauben, dies zu tun, selbst wenn neue Tatsachen
(z. B. neue relevante Entgegenhaltungen) auftauchen (siehe T 113/92,
Leitsatz Nr.2 und T 1063/92, Leitsatz, zweiter Absatz). Berichtigungen
nach Regel 139 kdnnen jedoch noch zulassig sein.

Bei der Anpassung der Beschreibung an den von der Beschwerdekammer
entschiedenen Wortlaut der Anspriiche sollte der Anmelder bzw. Patent-
inhaber moglichst 6konomisch vorgehen. Komplette Neuschriften sind
daher in der Regel nicht zu akzeptieren (siehe T 113/92, Leitsatz Nr. 1)

Im vorstehenden Fall c) ist die Abteilung, deren Entscheidung angefochten
wurde, durch die rechtliche Beurteilung der Beschwerdekammer, die deren
Entscheidung zugrunde gelegt ist, gebunden, soweit der Tatbestand der-
selbe ist (Art. 111 (2)). Neu auftauchende relevante Dokumente oder
Tatsachen missen jedoch berlicksichtigt werden. Insbesondere
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b)

missen die Beteiligten Gelegenheit erhalten, weitere Antrage vorzu-
bringen, und

es muss gepriuft werden, ob noch Antrdge aus dem dem
Beschwerdeverfahren vorangegangenen Prifungs- oder Einspruchs-
verfahren bestehen geblieben sind (z. B. auf miindliche Verhand-
lung) - siehe T 892/92, Leitsatz.
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Kapitel XIl — Ersuchen eines nationalen Gerichts
um Erstattung eines technischen Gutachtens
uber ein europaisches Patent

1. Allgemeines

Auf Ersuchen des mit einer Verletzungs- oder Nichtigkeitsklage befassten
zustandigen nationalen Gerichts ist das EPA verpflichtet, gegen eine
angemessene Gebihr ein technisches Gutachten Ulber das europaische
Patent zu erstatten, das Gegenstand des Rechtsstreits ist. Fir die
Erstattung der Gutachten sind die Prifungsabteilungen zustandig.

Vom EPA werden nur Ersuchen der nationalen Gerichte der Vertrags-
staaten angenommen. Es ist jedoch nicht Aufgabe des EPA zu prifen, ob
das ersuchende Gericht fur die Klage "zustandig" ist. Die Prufungsabteilung
sollte jedoch prufen, ob ein européisches Patent "Gegenstand der Klage"
ist.

Die fur das technische Gutachten zustandige Prifungsabteilung gibt den
Parteien Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, falls das
Gericht dies zulasst. Die Parteien haben jedoch keinen Anspruch darauf,
vor dem EPA gehdrt zu werden. Die Prifungsabteilung kann sie aber Gber
das Gericht zu einer Anhorung einladen oder zur Vorlage weiterer Stellung-
nahmen zu bestimmten von ihr genannten Punkten auffordern, wenn sie
dies fur erforderlich erachtet und das Gericht dies zulasst. Eine solche
Anhoérung der Parteien ist nicht als mindliche Verhandlung im Sinne des
Art. 116 anzusehen.

Ein technisches Gutachten ist keine Entscheidung des EPA. Die Parteien
im nationalen Verfahren sind daher nicht berechtigt, gegen ein unglnstiges
Gutachten Beschwerde beim EPA einzulegen.

2. Umfang des technischen Gutachtens

Die Prifungsabteilung ist verpflichtet, auf Ersuchen ein "technisches Gut-
achten" zu erstatten. Das heil’t, dass die Abteilung ein Gutachten nur
insoweit zu erstatten braucht, als die ihr vorgelegten Fragen technischer Art
sind. Die Priufungsabteilung sollte jedoch in dieser Hinsicht nicht zu
restriktiv sein, sondern versuchen, das nationale Gericht nach besten
Kraften zu unterstitzen; sie sollte dabei aber auch daran denken, dass fur
die eigentliche Entscheidung uber die Verletzung oder die Nichtigerklarung
ausschlief3lich das nationale Gericht zustandig ist.

Ganz allgemein sollte die Prifungsabteilung versuchen, zu allen Fragen
Stellung zu nehmen, die denen gleichen, die Ublicherweise in der europa-
ischen Sachprifung behandelt werden, selbst wenn diese neben dem
technischen auch einen rechtlichen Aspekt aufweisen. Andererseits sollte
sie zu der speziellen Frage, ob ein Patent glltig ist oder ob es verletzt
worden ist, nicht Stellung nehmen. Ebenso wenig sollte sie sich zum
Schutzbereich auflern (Art. 69 und dazugehdoriges Protokoll).

Art. 25
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Ein Ersuchen eines nationalen Gerichts soll so klar und prazise formuliert
sein, dass die Prifungsabteilung hinsichtlich der Fragen, zu denen das
Gericht eine Stellungnahme wiinscht, keine Zweifel hat. Da das Gericht fir
die Klarung der rechtlichen Aspekte der Fragen zustandig ist und die
meisten Fragen sowohl rechtliche als auch technische Aspekte aufweisen,
ist zu erwarten, dass das Gericht nach Mdéglichkeit die rechtlichen Aspekte
klar von den technischen trennt, Uber die es das Gutachten des EPA
einholt.

3. Zusammensetzung und Aufgaben der Priifungsabteilung

3.1 Zusammensetzung

Die Zusammensetzung der Prifungsabteilung, die mit der Bearbeitung des
Ersuchens beauftragt wird, entspricht der in Art. 18 (2) angegebenen. Die
Abteilung setzt sich also aus drei technisch vorgebildeten Prifern zusam-
men; in der Regel wird ein rechtskundiger Prifer hinzugezogen. Die Haupt-
verantwortung fur die Bearbeitung des Ersuchens bis zum Zeitpunkt der
Formulierung des Gutachtens wird einem technischen Prifer, dem
"beauftragten Prifer", Gbertragen.

Um sicherzustellen, dass das Gutachten nicht von einem friher im EPA
durchgefiihrten, dieselbe Anmeldung bzw. dasselbe Patent betreffenden
Verfahren beeinflusst wird, sollten die Prifer, die an dem friheren Ver-
fahren als Mitglieder einer Prifungs- oder Einspruchsabteilung mitgewirkt
haben, von der nach Art. 25 gebildeten Prifungsabteilung ausgeschlossen
sein. Ist dies nicht durchfihrbar, so sollten das nationale Gericht und die
Parteien Uber die geplante Zusammensetzung der Prifungsabteilung nach
Art. 25 unterrichtet werden; dabei sind die Mitglieder anzugeben, die im
europaischen Prifungs- oder Einspruchsverfahren in dieser Sache mitge-
wirkt haben. Das Gericht wird gefragt, ob es das Ersuchen um ein
technisches Gutachten unter diesen Umstanden aufrechterhalt.

3.2 Aufgaben

Der beauftragte Prifer handelt fur die Prifungsabteilung und ist in der
Regel fur Mitteilungen an das Gericht zustandig. Er erstellt auch den
schriftlichen Entwurf des Gutachtens und leitet diesen den Ubrigen Mitglie-
dern der Priifungsabteilung zur Stellungnahme zu. Wenn Anderungen im
Entwurf vorgeschlagen werden und Meinungsverschiedenheiten Uber diese
Anderungen bestehen, sollte der Vorsitzende eine Sitzung zur Klarung der
Angelegenheit abhalten. Die endgultige Fassung des Gutachtens ist von
allen Mitgliedern der Abteilung zu unterzeichnen.

4. Sprache

Grundsatzlich ist das Gutachten in der Verfahrenssprache des euro-
paischen Patents abzufassen; auf Antrag des Gerichts kann jedoch auch
eine andere Amtssprache des EPA verwendet werden. Zumindest das
Ersuchen selbst, das Vorbringen der Parteien sowie alle Anderungen am
Patent sind in dieser Sprache abzufassen oder in sie zu Ubersetzen. Auch
das Gutachten ist in dieser Sprache zu erstellen. Die Priifungsabteilung hat
gegebenenfalls Art. 70 (2) bis (4) zu bertcksichtigen.
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Fur die als Beweismittel dienenden Unterlagen gelten die Bestimmungen
der Regel 3 (3) (siehe A-VII, 3).

Fir die Beschaffung der Ubersetzungen, die gegebenenfalls erforderlich
sind, um die vorstehenden Bedingungen zu erflllen, sind das Gericht oder
die Parteien zustandig.

5. Verfahren
Das Verfahren wird in der Regel folgende Schritte umfassen:

5.1 Formalpriifung

Der Formalsachbearbeiter kontrolliert, ob die Gebuhr entrichtet worden ist
und ob hinsichtlich der Spracherfordernisse offensichtliche Mangel vorlie-
gen. Liegen diesbezuglich Mangel vor, so unterrichtet er das nationale
Gericht schriftlich davon, dass die eigentliche Arbeit am Gutachten erst
nach Beseitigung der Mangel in Angriff genommen wird. Dem Gericht kann
hierfur jedoch keine Frist gesetzt werden.

Geht aus der Akte hervor, dass das Gericht den Parteien gestattet, dem
EPA ihren Standpunkt schriftlich vorzutragen, sind aber noch keine
Stellungnahmen in der Akte, so setzt sich der Formalsachbearbeiter tber
das Gericht mit den Parteien schriftlich in Verbindung und setzt ihnen eine
Frist (beispielsweise zwei Monate) zur Stellungnahme.

5.2 Erste Priifung

Sind die Formerfordernisse erfiillt und gegebenenfalls die Stellungnahmen
der Parteien eingegangen, so wird die Sache an die fir das einschlagige
Gebiet der Technik zustandige Direktion verwiesen, damit die Prifungs-
abteilung gebildet werden kann. Wenn eine Prifungsabteilung aus lauter
neuen Mitgliedern zusammengestellt werden kann oder, sofern dies nicht
moglich ist, das Gericht sein Ersuchen um ein technisches Gutachten
aufrechterhalt (siehe E-XI, 3), stellt der beauftragte Prufer in einer ersten
Prufung fest, ob

i) die Prufungsabteilung die vom nationalen Gericht gestellten Fragen
zumindest teilweise beantworten kann und ob

ii) die eingereichten Unterlagen vollstédndig sind und die erforderlichen
Ubersetzungen eingereicht worden sind.

Liegen diesbezlglich Mangel vor, so setzt sich der beauftragte Prufer
schriftlich mit dem nationalen Gericht in Verbindung.

5.3 Zuriicknahme des Ersuchens

Wird das Ersuchen um ein technisches Gutachten zuriickgenommen, bevor
die Prifungsabteilung mit der Erstellung des Gutachtens begonnen hat, so
wird die Geblhr zu 75 % zurlickerstattet.

Art. 2 Nr. 20 GebO

Art. 10 GebO
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5.4 Erstellung und Abgabe des technischen Gutachtens

Nach Beseitigung der unter E-XII, 5.1 bzw. 5.2 genannten Mangel sollte die
Prifungsabteilung das technische Gutachten mdglichst unverziglich
erstellen.

Das Gutachten ist an das nationale Gericht zu senden. Alle vom Gericht
erhaltenen Unterlagen, die sich auf das nationale Verfahren beziehen, sind
mit dem Gutachten zurlckzugeben.

5.5 Akteneinsicht
Die Akte eines Antrags auf ein technisches Gutachten ist keine Akte im
Sinne des Art. 128 und steht fur die Akteneinsicht nicht zur Verfugung.

5.6 Erscheinen vor dem nationalen Gericht

Wird die Prifungsabteilung nach Erstattung des Gutachtens aufgefordert,
vor dem nationalen Gericht zu erscheinen, so ist dem Gericht mitzuteilen,
dass das EPA bereit ist, ein Mitglied der Abteilung mit der Maltgabe zu ent-
senden, dass die fur das Mitglied entstehenden Kosten Ubernommen
werden und das Mitglied nur zu Fragen, die das technische Gutachten
betreffen, nicht aber zu anderen Sachverhalten Stellung zu nehmen
braucht, es sei denn, diese Sachverhalte werden der Prifungsabteilung
mindestens einen Monat vor dem Gerichtstermin schriftlich bekannt
gegeben.
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Kapitel Xlll — Eintragung von
Namensanderungen, Rechtsubergangen,
Lizenzen und anderen Rechten

1. Allgemeines

Gemall den Regeln 22 bis 24 und 85 in Verbindung mit Regel 143 (1) w)
werden Rechte an einer Anmeldung oder an einem europaischen Patent
und Rechte an diesen Rechten in das Europaische Patentregister
eingetragen.

Rechtsubergange und Namensanderungen werden als Angabe zur Person
des Anmelders gemal’ Regel 143 (1) f) eingetragen.

2. Zustandiges Organ

Fir diese Eintragungen ist allein die Rechtsabteilung des EPA zustandig
(Beschluss des Prasidenten des EPA vom 21. November 2013,
ABI. EPA 2013, 600).

Die Rechtsabteilung kann einzelne Aufgaben, die keiner juristischen
Expertise bedlrfen, an Formalsachbearbeiter delegieren (Beschluss des
Prasidenten des EPA vom 21. November 2013, ABI. EPA 2013, 601).

3. Rechtsiibergang der europaischen Patentanmeldung
Eine europaische Patentanmeldung kann fiir einen oder mehrere der
benannten Vertragsstaaten Gbertragen werden.

Art. 72 ist eine eigenstandige Vorschrift, die ausschlieBlich die formalen
Erfordernisse von Rechtslibergangen abschlieRend regelt. Das EPA tragt
einen Rechtslibergang auf Antrag in das Europaische Patentregister ein,
wenn die Voraussetzungen nach Regel 22 erfillt sind. Der Antrag gilt erst
als gestellt, wenn eine Verwaltungsgebuhr entrichtet wurde. Die Hohe der
Verwaltungsgebuhr richtet sich nach dem aktuellen Verzeichnis der
Geblhren und Auslagen des EPA.

Gemal Regel 22 muss der Rechtsiibergang durch die Vorlage von Doku-
menten nachgewiesen werden. Zum Nachweis des Rechtsiibergangs sind
geeignete schriftliche Beweismittel jeder Art zulassig. Darunter fallen
formliche Urkundenbeweise wie der Ubertragungsvertrag (im Original oder
in Kopie) oder andere amtliche Urkunden oder Auszlige hieraus, sofern
sich der Rechtslibergang daraus direkt ergibt (J 12/00). Nach Art. 72
mussen die als Nachweis fir die rechtsgeschaftliche Ubertragung
vorgelegten Dokumente von den Vertragsparteien unterzeichnet sein.

Wird festgestellt, dass die vorgelegten Beweismittel nicht ausreichen, so
unterrichtet das EPA den Beteiligten, der die Ubertragung beantragt, ent-
sprechend und fordert ihn auf, die angegebenen Mangel innerhalb einer
bestimmten Frist zu beseitigen.

Art. 20

Art. 71

Art. 72
Regel 22 (1) und
22 (2)



Teil E — Kapitel XIII-2

Richtlinien flr die Prifung im EPA November 2016

Regel 22 (3)

Art. 20

Regel 85

Art. 71

Art. 73

Regel 23 (1)
Regel 24 a) und b)

Entspricht der Antrag Regel 22 (1), so wird der Ubergang unter dem Ein-
gangstag des Antrags, der erforderlichen Beweismittel oder der Gebihr
beim EPA eingetragen, je nachdem, welcher Tag der letzte ist. Weist der
Antrag einen geringfiigigen Mangel auf, d. h. wurden zwar alle Erfor-
dernisse berlicksichtigt, waren aber nicht vollstandig erfillt (z. B. weil der
Antrag zwar unterzeichnet, aber der Name oder die Stellung des Unter-
zeichnenden nicht angegeben ist), so wird der Ubergang nach Beseitigung
der Mangel unter dem Eingangstag des urspriinglichen Antrags erfasst.

An dem vorstehend genannten Tag wird der Rechtsibergang dem EPA
gegenuber wirksam, d. h., ab diesem Tag ist der neu eingetragene Anmel-
der berechtigt, im Verfahren vor dem EPA das Recht auf die europaische
Patentanmeldung geltend zu machen (Art. 60 (3)). Hat der Rechtstbergang
nur fur bestimmte benannte Staaten stattgefunden, so ist Art. 118 anzu-
wenden.

Ist ein Rechtsiibergang ordnungsgemald in das Europaische Patentregister
eingetragen worden, kann die Eintragung nicht mehr rlickgéngig gemacht
werden, und zwar auch dann nicht, wenn sich spater herausstellt, dass aus
Grinden, die am Tag der Eintragung des Rechtsuibergangs durch das EPA
nicht ersichtlich waren, ein oder mehrere Erfordernisse nicht erflllt waren.
So konnten z. B. im Nachhinein Zweifel aufkommen, ob die im Namen
eines der Beteiligten unterzeichnende Person tatsachlich befugt war, eine
solche rechtsgeschéftliche Ubertragung vorzunehmen (siehe J 16/14 bis
J 22/14). Der urspringliche Status quo wird nicht mehr wiederhergestellt,
bis die entsprechende Rechtslage festgestellt wurde. Unter Umstanden
muss das Verfahren dann gemaf Regel 14 oder 78 ausgesetzt werden, bis
geklart ist, wer der rechtmaRige Anmelder/Patentinhaber ist.

4. Rechtsiibergang des europaischen Patents

Regel 22 ist auf die Eintragung eines Rechtsiibergangs des europaischen
Patents wahrend der Einspruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsver-
fahrens entsprechend anzuwenden.

5. Namensanderung

Reine Namensénderungen ohne Anderung der rechtlichen ldentitat des
Anmelders werden auf Antrag und Vorlage geeigneter Beweismittel (z. B.
Auszug aus dem Handelsregister) in das Europaische Patentregister
eingetragen. Der Vorgang ist nicht gebihrenpflichtig.

6. Lizenzen und andere Rechte

6.1 Eintragung

Eine europaische Patentanmeldung kann Gegenstand von dinglichen
Rechten, Lizenzen und Zwangsvollstreckungsmafnahmen sein. Darunter
fallen lediglich vertragliche Lizenzen (Art. 73). Lizenzen und andere
Rechte kénnen geografisch auf bloRe Teile der Hoheitsgebiete der
benannten Vertragsstaaten beschrankt werden.

Bei mehreren Anmeldern ist fir die Eintragung von Lizenzen die
Zustimmung samtlicher Anmelder erforderlich.
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Regel 22 (1) und (2) ist auf die Eintragung der Erteilung, der Begriindung
oder des Ubergangs solcher Rechte entsprechend anzuwenden
(siehe E-XII, 3).

Eine Lizenz wird im Europaischen Patentregister als ausschlie3liche Lizenz
bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies beantragen.
Eine Lizenz wird als Unterlizenz bezeichnet, wenn sie von einem Lizenz-
nehmer erteilt wird, dessen Lizenz im Europdischen Patentregister
eingetragen ist.

6.2 Loschung von Lizenzen

Eintragungen von Lizenzen oder anderen Rechten werden auf Antrag
geldscht; dem Antrag sind Nachweise, dass das Recht nicht mehr besteht,
oder eine schriftliche Einwilligung des Rechtsinhabers in die Léschung der
Eintragung beizufugen. Regel 22 (2) ist entsprechend anzuwenden,
d. h. fir die Léschung ist eine Verwaltungsgebihr zu entrichten.

Regel 22 (2)
Regel 23 (2)





