1.1 Sprachen des Européaischen Patentamts R 1 '71

AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ERSTEN TEIL DES UBEREINKOMMENS

Kapitel | Sprachen des Europaischen Patentamts

Regel1 Ausnahmen von den Vorschriften liber die
Verfahrenssprache im schriftlichen Verfahren

(1) Im schriftlichen Verfahren vor dem Européischen Patent-
amt kann jeder Beteiligte sich jeder Amtssprache [muss nicht
Verfahrenssprache sein] des Européischen Patentamts be-
dienen. Die in Artikel 14 Absatz 4 vorgesehene Ubersetzung
kann in jeder Amtssprache des Européischen Patentamts
eingereicht werden.

(2) Anderungen der europaischen Patentanmeldung oder des
européischen Patents mussen in der Verfahrenssprache
eingereicht werden.

(3) Schriftstiicke, die als Beweismittel vor dem Europaischen
Patentamt verwendet werden sollen, insbesondere Veroffent-
lichungen, kénnen in jeder Sprache eingereicht werden. Das
Europaische Patentamt kann jedoch verlangen, daf3 inner-
halb einer von ihm zu bestimmenden Frist, die nicht kirzer
als ein Monat sein darf, eine Ubersetzung in einer seiner
Amtssprachen eingereicht wird.

T 706/91

A 14 - Sprachen

A 99 - Einspruch

A 105 - Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers
R 56 - Verwerfung des Einspruchs als unzulassig
R 65 - Verwerfung der Beschwerde als unzuléssig

Artikel 150 - Anwendung des Vertrags uber die internationale
Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

(2) Internationale Anmeldungen nach dem Zusammenarbeitsver-
trag kénnen Gegenstand von Verfahren vor dem Européischen
Patentamt sein. In diesen Verfahren sind der Zusammenarbeits-
vertrag und erganzend dieses Ubereinkommen anzuwenden.
Stehen die Vorschriften dieses Ubereinkommens denen des
Zusammenarbeitsvertrags entgegen, so sind die Vorschriften des
Zusammenarbeitsvertrags maBgebend. Insbesondere l&uft die in
Artikel 94 Absatz 2 dieses Ubereinkommens genannte Frist zur
Stellung des Priifungsantrags fiir eine internationale Anmeldung
nicht vor der in Artikel 22 oder 39 des Zusammenarbeitsvertrags
genannten Frist ab.

Ubergang PCT in reg. Phase vor EPA
Verfahrenssprache kann nicht gewechselt werden (A 150(3) in
Verb. mit A 14(3)

Sprachenregelung im PCT:
Anderungen: R 12.2; R 92.2b PCT
R 46.3, R 55.3, R 66.9

bei Abfassung der Beschwerdeschrift in einer von der Verfahrenssprache abweichenden Amtssprache kénnen Anspri-

che und Beschreibung des Patents in abweichenden Amtssprache zitiert werden.

Mitt. Pras.

Das Gleiche R 1 gilt fir das Verfahren mit EPA als internationale Behdrde (DVO 03 S. 246, Abl. 1993, 540; (A 150(2) iVm

R 92.2b) PCT und Abschnitt 104a Verwaltungsrichtlinien zum PCT)

Stand 19.11.03
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Regel 2 Ausnahmen von den Vorschriften uiber die
Verfahrenssprache im miindlichen Verfahren

(1) Jeder an einem miindlichen Verfahren vor dem Europai-
schen Patentamt Beteiligte kann sich anstelle der Verfah-
renssprache einer anderen Amtssprache des Européischen
Patentamts bedienen, sofern er dies entweder dem Européi-
schen Patentamt spatestens einen Monat vor dem angesetz-
ten Termin mitgeteilt hat oder selbst fir die Ubersetzung in
die Verfahrenssprache sorgt. Jeder Beteiligte kann sich auch
einer Amtssprache eines der Vertragsstaaten bedienen, so-
fern er selbst fiir die Ubersetzung in die Verfahrenssprache
sorgt. Von den Vorschriften dieses Absatzes kann das Euro
paische Patentamt Ausnahmen zulassen.

(2) Die Bediensteten des Européischen Patentamts kénnen
sich im mindlichen Verfahren anstelle der Verfahrenssprache
einer anderen Amtssprache des Européischen Patentamts
bedienen.

(3) In der Beweisaufnahme kénnen sich die zu vernehmen-
den Beteiligten, Zeugen oder Sachverstandigen, die sich in
einer der Amtssprachen des Européischen Patentamts oder
der Vertragsstaaten nicht hinlanglich ausdriicken kénnen,
einer anderen Sprache bedienen. Ist die Beweisaufnahme
auf Antrag eines Beteiligten angeordnet worden, so werden
die zu vernehmenden Beteiligten, Zeugen oder Sachverstan-
digen mit Erklarungen, die sie in anderen Sprachen als den
Amtssprachen des Européischen Patentamts abgeben, nur
gehort, sofern der antragstellende Beteiligte selbst flir die
Ubersetzung in die Verfahrenssprache sorgt; das Europai-
sche Patentamt kann jedoch die Ubersetzung in eine seiner
anderen Amtssprachen zulassen.

(4) Mit Einversténdnis aller Beteiligten und des Europaischen
Patentamts kann in einem mundlichen Verfahren jede Spra-
che verwendet werden.

(5) Das Européische Patentamt Gbernimmt, soweit erforder-
lich, auf seine Kosten die Ubersetzung in die Verfahrensspra-
che und gegebenentalls in seine anderen Amtssprachen,
sofern ein Beteiligter nicht selbst fir die Ubersetzung zu sor-
gen hat.

(6) Erklarungen der Bediensteten des Europaischen Patent-
amts, der Beteiligten, Zeugen und Sachverstandigen in einem
mindlichen Verfahren, die in einer Amtssprache des Europa-
ischen Patentamts abgegeben werden, werden in dieser
Sprache in die Niederschrift aufgenommen. Erklarungen in
einer anderen Sprache werden in der Amtssprache aufge-
nommen, in die sie Ubersetzt worden sind. Anderungen des
Textes der Beschreibung und der Patentanspriiche der euro-
paischen Patentanmeldung oder des européischen Patents
werden in der Verfahrenssprache in die Niederschrift aufge-
nommen.
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A 14 - Sprachen des Europaischen Patentamts
A 116 - Mindliche Verhandlung

A 117 - Beweisaufnahme

A 123 - Anderungen

T 44/92

T 34/90

RiLi E V5.

Bedient sich ein Beteiligter neben der Verfahrens-
sprache einer weiteren Amtssprache (z.B. bei meh-
reren Vertretern), so bernimmt das EPA nicht die
Kosten flir die Ubersetzung.

Ein Beteiligter, der sich in der 1. Instanz einer ande-
ren Amtssprache bedient hat und dies gem. R. 2 (1)
mitgeteilt hat, muB diese Mitteilung wiederholen,
wenn er diese andere Amtssprache auch in der 2.
Instanz (z.B. Beschwerdeverfahren) beibehalten will.

Bedienstete sollen von Verfahrenssprache nicht
ohne Grund abweichen, obwohl das nach R. 2 (2)
erlaubt ist. Das EPA sorgt dann auf eigene Kosten
fur die Ubersetzung in eine Verfahrenssprache.

Mitt. VizPras: Die Verwendung einer anderen Amtssprache

muss rechtzeitig angekiindigt werden, wenn nicht
selbst fir die Ubersetzung gesorgt wird (DVO 03 S
310; Abl. 1995, 489)

Regel 3 (gestrichen)

Regel 4 Sprache der europaischen Teilanmeldung

Eine europaische Teilanmeldung oder, im Fall des Artikels 14 A 76 - Europaische Teilanmeldung

Absatz 2, ihre Ubersetzung muf in der Verfahrenssprache
der frheren européischen Patentanmeldung eingereicht
werden.

Stand 19.11.03
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Regel 5 Beglaubigung von Ubersetzungen

Ist die Ubersetzung eines Schriftstlicks einzureichen, so kann
das Europaische Patentamt innerhalb einer von ihm zu be-
stimmenden Frist die Einreichung einer Beglaubigung dar-
Uber verlangen, daB die Ubersetzung mit dem Urtext Uberein-
stimmt. Wird die Beglaubigung nicht rechtzeitig eingereicht,
so gilt das Schriftstlick als nicht eingegangen, sofern im U-
bereinkommen nichts anderes bestimmt ist.
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A 14 Sprachen des Européischen Patentamts
A 88 Inanspruchnahme der Prioritat

Regel 6 Fristen und GebiihrenerméaBigung

(1) Die in Artikel 14 Absatz 2 vorgeschriebene Ubersetzung
ist innerhalb von drei Monaten nach Einreichung der europai-
schen Patentanmeldung einzureichen, jedoch nicht spater als
dreizehn Monate nach dem Prioritatstag ©@. Betrifft die Uber-
setzung jedoch eine europaische Teilanmeldung oder die in
Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b vorgesehene neue européai-
sche Patentanmeldung, so darf sie innerhalb eines Monats
nach Einreichung dieser Anmeldung vorgelegt werden. [RF
Art 90(2) Fiktion der nicht Einreichung]

(2) Die in Artikel 14 Absatz 4 vorgeschriebene Ubersetzung
ist innerhalb eines Monats nach Einreichung des Schrift-
stlicks einzureichen. Ist das Schriftstlick ein Einspruch oder
eine Beschwerde, so verlangert sich die genannte Frist ge-
gebenenfalls bis zum Ablauf der Einspruchs- oder Beschwer-
defrist.

(3) Macht ein Anmelder, Patentinhaber oder Einsprechender
von den durch Artikel 14 Absétze 2 und 4 eréffneten Méglich-
keiten Gebrauch, so werden dementsprechend die Anmelde-
gebihr, die Prifungsgebiihr, die Einspruchsgebihr und die
Beschwerdegebihr erméaBigt. Die ErmaBigung wird in der
Gebuihrenordnung in Héhe eines Prozentsatzes der Geblih-
ren festgelegt.

A 14 - Sprache und GebUlhrenermé&Bigung

A 76 - Européische Teilanmeldung

A 78 - Erfordernisse der europdischen Patentanmeldung
A 88 - Inanspruchnahme der Prioritét

A 94 - Priifungsantrag (und —gebiihr)

A 99 - Einspruch

A108 - Frist und Form

RiLi A X19.2

A 12(1) GebO - ErmaBigung 20% der Anmelde-, Priifungs-,
Einspruchs-, Beschwerdegeb.

O d.h. die klrzere der 3- bzw. 13-Monatsfrist ist anwendbar

G 6/91 Zur GebihrenermaBigung nach R 6(3):

RiLi A XI das wesentliche Schriftstiick des jeweiligen Verfahrensabschnitts (Anmeldung, Prifung) muss in der zugelassenen
9.2.2-5 Nichtamtssprache eingereicht werden

T 290/90 Einspruch: Einspruch und schriftliche Begriindung, d.h. alles nach R 55c Erforderliche (auch zitiert in RiLi A XI 9.2.4)
T 905/90 R 6(3): Es ist nicht statthaft, dass ein Beteiligter den in Art 12(1) der Gebiihrenordnung vorgesehenen Betrag im Voraus

einbehalt, wenn die Voraussetzungen der ErmaBigung nicht vorliegen.

J 4/88 Anmeldung: Patentanspriiche und Beschreibung

J21/98 auch wenn der Priifungsantrag in einer Amtsprache eines Vertragsstaates, die nicht deutsch, englisch oder franzésisch
ist, nicht zusammen mit dem Erteilungsantrag eingereicht worden ist, so besteht ein Anspruch auf ErméaBigung.
Kollidiert nicht mit G 6/91 (WB 445)

RiLi A XI Beschwerde: Beschwerdeschrift muss in Nichtamtssprache sein, nicht aber die spéter eingereichte Beschwerde-

9.2.5 begriindung; Geb.-ErmaBigung kann gleich einbehalten werden.

RiLi A XI Die ErmaBigung wird nur gewahrt, wenn Ubersetzung in die Verfahrenssprache in der Frist des R6(2) = 1 Monat (bzw.

9.2.1 beim Priifantrag gleichzeitig mit Antrag, s.0.) eingereicht wird. Die Ubersetzung darf aber auch nicht vor Fristbeginn, d.h.
vor Einreichung des Schriftstiicks eingereicht sein.

RiLi A VIII Teilanmeldung oder neue ePa nach A 61 (1) b: kann zwecks Geb.ermaBigung in zugel. Nichtamtsspr. eingereicht

1.3 werden, Frist zur Ubersetzung in die Verfahrenssprache: 1 M. nach Einr. d. Anmeldung (siehe R 6(1))

Regel 7 Rechtliche Bedeutung der Ubersetzung der 7

européischen Patentanmeldung

A 14(2) -Sprachenprivileg

Das Europaische Patentamt kann, soweit nicht der Gegen- A70- Verbindliche Fassung einer europaischen Patentanmel-

beweis erbracht wird, fir die Bestimmung, ob der Gegens-
tand der européischen Patentanmeldung oder des européi-
schen Patents nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht, davon aus-

dung oder eines européischen Patents
A 123 - Anderungen

RiLi A VIl 1.1: Die Ubersetzung kann spéater mit der urspr. ein-
gereichten Fassung der Anmeldung in Ubereinstimmung

gehen, daB die in Artikel 14 Absatz 2 genannte Ubersetzung gebracht werden.
mit dem urspriinglichen Text der Anmeldung Ubereinstimmt.

Stand 19.11.03

RiLi C IV 6.1: urspr. Fassung ist mafBgeblich fir A 54(3) und (4),
d.h. die Fassung in der zugel. Nichtamtssprache
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Kapitel Il

Organisation des Europaischen Patentamts

Regel 8 Patentklassifikation

(1) Das Européische Patentamt benutzt

a) bis zum Inkrafttreten des StraBburger Abkommens Uber
die Internationale Patentklassifikation vom 24. Marz 1971 die
Patentklassifikation, die in Artikel 1der Europaischen Uber-
einkunft Uber die Internationale Patentklassifikation vom 19.
Dezember 1954 vorgesehen ist;

b) nach Inkrafttreten des genannten StraBburger Abkommens
die in Artikel 1dieses Abkommens vorgesehene Patentklassi-
fikation.

(2) Die Klassifikation nach Absatz 1 wird nachstehend als
Internationale Klassifikation bezeichnet.
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R 9 - Geschéftsverteilung fir die erste Instanz
R 44 - Inhalt des europédischen Recherchenberichts

Regel 9 Geschaftsverteilung fiir die erste Instanz

(1) Der Prasident des Européischen Patentamts bestimmt die
Zahl der Recherchenabteilungen, der Prufungsabteilungen
und der Einspruchsabteilungen. Er verteilt die Geschéfte auf
diese Abteilungen in Anwendung der Internationalen Klassifi-
kation und entscheidet gegebenenfalls Gber die Klassifikation
einer europdischen Patentanmeldung oder eines européi-
schen Patents nach MaBgabe der Internationalen Klassifika-
tion.

(2) Der Prasident des Européischen Patentamts kann der
Eingangsstelle, den Recherchenabteilungen, den Prifungs-
abteilungen, den Einspruchsabteilungen und der Rechtsabtei-
lung Uber die Zustandigkeit hinaus, die ihnen durch das U-
bereinkommen zugewiesen ist, weitere Aufgaben Ubertragen.

(3) Der Prasident des Européischen Patentamts kann mit der
Wahrnehmung einzelner den Prifungsabteilungen oder Ein-
spruchsabteilungen obliegender Geschéfte, die technisch
oder rechtlich keine Schwierigkeiten bereiten, auch Bediens-
tete betrauen, die keine technisch vorgebildeten oder rechts-
kundigen Prifer sind.

(4) Der Préasident des Européischen Patentamts kann bestim-
men, daB nur eine der Geschéftsstellen der Einspruchsabtei-
lungen fur die Kostenfestsetzung nach Artikel 104 Absatz 2
zustandig ist.

A 15 - Organe im Verfahren

A 16 - Eingangsstelle

A 17 - Recherchenabteilungen

A 18 - Priifungsabteilungen

A 19 - Einspruchsabteilungen

A 20 - Rechtsabteilung [Zustédndigkeit]

R 8 - Patentklassifikation

(Beschl. Pras., ABI. 1989, 177; DVO 03 S. 6, und Mit.VizePras.,
Abl. 1990, 404; DVO 03 S. 8)

Zustandigkeiten:
Rechtsabteilung DVO 03 S. 6, ABI.1989, 177

Schriftverkehr mit Rechtsabteilung DVO 03 S.311 (R9(2), A20)
Prifungsabteilung DVO 03 S. 312, ABI. 1999, 504 (R9(3))
Einspruchsabteilung DVO 03 S. 315, ABI. 1999, 504 (R9(3))

Zu Absatz (3):

DVO 03 S. 312, Abl. 1999, 504; Mitt. d. Vizepras. v. 28.04.99

G 1/02 (Abl. 5/03):
Die Bestimmungen unter den
Nummern 4 (Prifung der Vertreterbestellung, Vollmachten und
Mitt. nach R 101(4)) und
6 (Zurickweisung der ePA bei Formalmangel, Priifung nach
R32(1), (2); R35(2-11),(14); R 36(2-4); Prifung nach R 107,
R111)
der Mitteilung des Vizeprasidenten der Generaldirektion 2 vom
28. April 1999 (ABI. EPA 1999, 506; DVO 03 S.315) verstoBen
nicht gegen Ubergeordnete Vorschriften.

G 2/90 Juristische Beschwerdekammer ist nur zustandig,
wenn nicht Erteilung oder Zuriickweisung und bei 3 Prifern

Regel 10  Prasidium der Beschwerdekammern ***

(1) Das autonome Organ innerhalb der die Beschwerdekam-
mern umfassenden Organisationseinheit (das "Prasidium der
Beschwerdekammern") setzt sich zusammen aus dem fir die
Beschwerdekammern zustandigen Vizepréasidenten als Vor-
sitzendem und zwoélf Mitgliedern der Beschwerdekammern,
von denen sechs Vorsitzende und sechs weitere Mitglieder
sind.

(2) Alle Mitglieder des Prasidiums werden von den Vorsitzen-
den und den Mitgliedern der Beschwerdekammern fur die
Dauer eines Geschéftsjahres gewahlt. Kann das Prasidium
nicht vollzahlig zusammengesetzt werden, so werden die
vakanten Stellen durch Bestimmung der dienstaltesten Vor-
sitzenden bzw. Mitglieder besetzt.

(3) Das Prasidium erlaBt die Verfahrensordnung der Be-
schwerdekammern und die Verfahrensordnung fur die Wahl
und die Bestimmung seiner Mitglieder. Ferner berat das Pra-
Stand 19.11.03

(R9(3)
10

A 15 - Organe im Verfahren

A 21 - Beschwerdekammern

A 22 - GroBe Beschwerdekammer

A 23 - Unabhéngigkeit der Mitglieder der Kammern

R 11 - Verfahrensordnungen fir die zweite Instanz
Ubertragung von Aufgaben auf die Geschéftstellenbeamten
der Beschwerdekammer DVO 03 S. 24, Abl. 2002, 590, DVO
03 S. 25, Abl. 1985, 249

“**Die Anderungen der Regeln 10 und 11 EPU sind am 2.
Januar 2002 in Kraft getreten.
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sidium den flr die Beschwerdekammern zusténdigen Vize-
prasidenten in die Funktionsweise der Beschwerdekammern
allgemein betreffenden Angelegenheiten.

(4) Vor Beginn eines jeden Geschéftsjahrs verteilt das um alle
Vorsitzenden erweiterte Préasidium die Geschéfte auf die
Beschwerdekammern. In derselben Zusammensetzung ent-
scheidet es bei Meinungsverschiedenheiten zwischen mehre-
ren Beschwerdekammern Uber ihre Zustandigkeit. Das erwei-
terte Prasidium bestimmt die standigen Mitglieder der einzel-
nen Beschwerdekammern sowie ihre Vertreter. Jedes Mit-
glied einer Beschwerdekammer kann zum Mitglied mehrerer
Beschwerdekammern bestimmt werden. Falls erforderlich,
kénnen diese Anordnungen im Laufe des Geschéftsjahrs
geandert werden.

(5) Zur BeschluBfahigkeit des Prasidiums ist die Anwesenheit
von mindestens finf Mitgliedern erforderlich, unter denen sich
der fur die Beschwerdekammern zusténdige Vizeprasident
oder sein Vertreter und die Vorsitzenden von zwei Beschwer-
dekammern befinden miissen. Handelt es sich um die in
Absatz 4 genannten Aufgaben, so ist die Anwesenheit von
neun Mitgliedern erforderlich, unter denen sich der fur die
Beschwerdekammern zustandige Vizeprasident oder sein
Vertreter und die Vorsitzenden von drei Beschwerdekammern
befinden missen. Das Présidium entscheidet mit Stimmen-
mehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsit-
zenden oder seines Vertreters den Ausschlag. Stimmenthal-
tung gilt nicht als Stimmabgabe.

(6) Der Verwaltungsrat kann den Beschwerdekammern Auf-
gaben nach Artikel 134 Absatz 8 Buchstabe c Ubertragen.

Regel 11  Geschéftsverteilungsplan fiir die GroBe Be- 1 1
schwerdekammer und ErlaB ihrer Verfahrensordnung ***

A 22 - GroBe Beschwerdekammer
(1) Vor Beginn eines jeden Geschaftsjahrs bestimmen die A 23 - Unabhangigkeit der Mitglieder der Kammern
nicht nach Artikel 160 Absatz 2 ernannten Mitglieder der
GroBen Beschwerdekammer die standigen Mitglieder der
GroBen Beschwerdekammer sowie ihre Vertreter.

***Die Anderungen der Regeln 10 und 11 EPU sind am 2.Januar
2002 in Kraft getreten.

(2) Die nicht nach Artikel 160 Absatz 2 ernannten Mitglieder
der GroBen Beschwerdekammer erlassen die Verfahrensord-
nung der GroBen Beschwerdekammer.

(3) Zur BeschluBfahigkeit in den in den Abséatzen 1 und 2
genannten Angelegenheiten ist die Anwesenheit von mindes-
tens funf Mitgliedern erforderlich, unter denen sich der Vorsit-
zende der GroBen Beschwerdekammer oder sein Vertreter
befinden muB; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des
Vorsitzenden oder seines Vertreters den Ausschlag. Stimm-
enthaltung gilt nicht als Stimmabgabe.

Regel 12 VerwaltungsméBige Gliederung des Europai- 1 2
schen Patentamts
A 10 - Leitung des EPA
(1) Die Pritfungsabteilungen und Einspruchsabteilungen wer- A 15 - Organe im Verfahren
den verwaltungsméBig zu Direktionen zusammengefaft,
deren Zahl vom Prasidenten des Europaischen Patentamts
bestimmt wird.

(2) Die Direktionen, die Rechtsabteilung, die Beschwerde-
kammern und die GroBe Beschwerdekammer sowie die
Dienststellen fir die innere Verwaltung des Europaischen
Patentamts werden verwaltungsmaBig zu Generaldirektionen
zusammengefaBt. Die Eingangsstelle und die Recherchenab-
teilungen werden verwaltungsmaBig zu einer Generaldirekti-
on zusammengefaBt.

(3) Jede Generaldirektion wird von einem Vizeprasidenten

geleitet. Der Verwaltungsrat entscheidet nach Anhérung des

Prasidenten des Europaischen Patentamts Uiber die Zuwei-
Stand 19.11.03
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sung der Vizeprasidenten an die Generaldirektionen.

Stand 19.11.03



2.1 Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers R 1 3'1 61

AUSFUHRUNGSVORSCHRIFTEN ZUM ZWEITEN TEIL DES UBEREINKOMMENS

Kapitel |

Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers

Regel 13  Aussetzung des Verfahrens

(1) Weist ein Dritter dem Europaischen Patentamt nach, daB
er ein Verfahren gegen den Anmelder eingeleitet ® hat, in
dem der Anspruch auf Erteilung des européischen Patents
ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europaische
Patentamt das Erteilungsverfahren aus, es sei denn, daf3 der
Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Diese Zu-
stimmung ist dem Européischen Patentamt schriftlich zu
erklaren; sie ist unwiderruflich. Das Erteilungsverfahren kann
jedoch nicht vor der Veréffentlichung der européischen Pa-
tentanmeldung ausgesetzt werden.

(2) Wird dem Europaischen Patentamt nachgewiesen, daB in
dem Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Ertei-
lung des européischen Patents eine rechtskraftige Entschei-
dung ergangen ist, so teilt das Europaische Patentamt dem
Anmelder und gegebenenfalls den Beteiligten mit, daB das
Erteilungsverfahren von einem in der Mitteilung genannten
Tag an fortgesetzt wird, es sei denn, daB3 nach Artikel 61
Absatz 1 Buchstabe b eine neue européische Patentanmel-
dung fir alle benannten Vertragsstaaten eingereicht worden
ist. Ist die Entscheidung zugunsten des Dritten ergangen, so
darf das Verfahren erst nach Ablauf von drei Monaten nach
Eintritt der Rechtskraft dieser Entscheidung fortgesetzt wer-
den, es sei denn, daB der Dritte die Fortsetzung des Ertei-
lungsverfahrens beantragt.

(3) Mit der Entscheidung tber die Aussetzung des Verfahrens
oder spéter kann das Européische Patentamt einen Zeitpunkt
festsetzen, zu dem es beabsichtigt, das vor ihm anhangige
Verfahren ohne Ricksicht auf den Stand des in Absatz 1
genannten, gegen den Anmelder eingeleiteten Verfahrens
fortzusetzen. Der Zeitpunkt ist dem Dritten, dem Anmelder
und gegebenenfalls den Beteiligten mitzuteilen. Wird bis zu
diesem Zeitpunkt nicht nachgewiesen, daB3 eine rechtskrafti-
ge Entscheidung ergangen ist, so kann das Europaische
Patentamt das Verfahren fortsetzen.

(4) Weist ein Dritter dem Européischen Patentamt wahrend
eines Einspruchsverfahrens oder wahrend der Einspruchsfrist
nach, daB er gegen den Inhaber des européischen Patents
ein Verfahren eingeleitet hat, in dem das européische Patent
ihm zugesprochen werden soll, so setzt das Europaische
Patentamt das Einspruchsverfahren aus @, es sei denn, daB
der Dritte der Fortsetzung des Verfahrens zustimmt. Diese
Zustimmung ist dem Européischen Patentamt schriftlich zu
erklaren; sie ist unwiderruflich. Die Aussetzung darf jedoch
erst angeordnet werden, wenn die Einspruchsabteilung den
Einspruch fur zuldssig halt. Die Absétze 2 und 3 sind ent-
sprechend anzuwenden.

(5) Die am Tag der Aussetzung laufenden Fristen mit Aus-
nahme der Fristen zur Zahlung der Jahresgeblhren © wer-
den durch die Aussetzung gehemmt. An dem Tag der Fort-
setzung @ des Verfahrens beginnt der noch nicht verstriche-
ne Teil einer Frist zu laufen; die nach Fortsetzung des Verfah-
rens verbleibende Frist betragt jedoch mindestens zwei Mo-
nate.
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A 86 - Jahresgeblhren fir die europaische Patentanmeldung
A 93 - Verdffentlichung der europdischen Patentanmeldung
A 99 - Einspruch

R 92 - Eintragungen in das européische Patentregister

A 20 - Rechtsabteilung [Zustdndigkeit]

O bedeutet: Klageschrift muss nicht zugestellt sein, eingereicht
reicht aus

® zum Verfahren siehe auch RiLi D VII 5.

© Jahresgebiihreneinzahlung (iberwachen!
(Jahresgeb.-Nachfrist lauft ebenfalls weiter => der Dritte muss
Jahresgebihren Gberwachen und ggf. einzahlen!)

® Hemmung und Unterbrechung (R 13(5), R 90(4)): Frist beginnt
mit(!) dem Tag der Wideraufnahme, nicht(!) am folgenden
Tag.
Beispiel flr Prifungsantragsfrist: RiLi A-1V 2.4

T 146/82 Ein nach R. 13 (3) festgesetzter Zeitpunkt kann auf
Antrag des Anmelders oder des Dritten geadndert

oder die Aussetzung aufgehoben werden.

J 28/94
RiLi E X/ 1.

Zur aufschiebenden Wirkung der Beschwerde:
Beschwerde gegen die Ablehnung der Aussetzung
der Veroffentlichung des Hinweises auf Erteilung
nach R. 13 (1): Verschiebung der Bekanntmachung
erforderlich, da auch die Rechtskraft der Entschei-
dung verschoben wird. (Ist dies technisch nich még-
lich muB auf die Ungltigkeit des Erteilungshinwei-
ses hingewiesen werden)

J 28/94 Sobald die Bedingungen der R 13 erflllt sind, erfolgt
die Aussetzung automatisch und unverziglich (als
vorbeugende MaBnahme), ohne daB dem Anmelder
rechtliches Gehor gewahrt wird. Dieser kann die
Entscheidung jedoch sachlich anfechten. Wird der
Antrag auf Aussetzung zuriickgewiesen ist der An-

melder am Beschwerdeverfahren beteiligt.

RiLi D VI/ 5.2 Fortsetzung des Verfahrens wenn:
e eine Verschleppungsabsicht des Dritten erkennbar
ist,
e ein Gerichtsverfahren in 1. Instanz zugunsten des
Anmelders/Pl ausgegangen ist,
¢ die Aufrechterhaltung in unveréanderter Form
beschlossen werden soll.

RiLi E VII 3.

Fir Fragen im Zusammenhang mit Unterbrechung und Wieder-
aufnahme ist die Rechtsabteilung zustandig; dies gilt auch flr die
Aussetzung (Mitt. Abl. 1990, 404; Punkt 1b) DVO 03 S. 8).

J 7/96: Eine Entscheidung der Priifungsabteilung tber die
Erteilung des europdischen Patents (A 97(2)EPU)
wird nicht mit AbschluB des Enscheidungsfin-
dungsprozesses im schriftlichen Verfahren vor der
Prifungsabteilung, sondern an dem Tag wirksam,
an dem im Européischen Patentblatt auf die Ertei-
lung hingewiesen wird (A 97(4)EPU). In dem dazwi-
schenliegenden Zeitraum ist das Erteilungsverfahren
noch immer vor dem EPA anhéngig, so daB ein An-
trag auf Aussetzung des Verfahrens nach R 13 zu-
lassig ist.

A1(1) Anerkennungsprotokoll: gilt nur fiir européische Patent-
anmeldungen, nicht fir erteilte Patente. Eine Ent-
scheidung nationaler Gerichte wird nicht automa-
tisch anerkannt.

Stand 19.11.03



2.1 Verfahren bei mangelnder Berechtigung des Anmelders oder Patentinhabers R 1 3'1 62

Regel 14 Beschrankung der Zuriicknahme der européi-
schen Patentanmeldung

Von dem Tag an, an dem ein Dritter dem Européischen Pa-
tentamt nachweist, daf3 er ein Verfahren zur Geltendmachung
des Anspruchs auf Erteilung des européischen Patents ein-
geleitet hat, bis zu dem Tag, an dem das Européische Pa-
tentamt das Erteilungsverfahren fortsetzt, darf weder die
europaische Patentanmeldung noch die Benennung eines
Vertragsstaats zurlickgenommen werden.
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A 61 - Anmeldung europaischer Patente durch Nichtberechtigte
A 79 - Benennung von Vertragsstaaten

Regel 15 Einreichung einer neuen europaischen Pa-
tentanmeldung durch den Berechtigten

(1) Reicht die Person, der durch rechtskraftige Entscheidung
der Anspruch auf Erteilung des européischen Patents zuge-
sprochen worden ist, nach Artikel 61 Absatz 1 Buchstabe b
eine neue europaische Patentanmeldung ein, so gilt die fru-
here européische Patentanmeldung far die in ihr benannten
Vertragsstaaten, in denen die Entscheidung ergangen oder
anerkannt worden ist, mit dem Tag der Einreichung der neu-
en europaischen Patentanmeldung als zurlickgenommen.

(2) Fur die neue europaische Patentanmeldung sind inner-
halb eines Monats nach ihrer Einreichung die Anmeldegebuhr
und die Recherchengebiihr @ zu entrichten. Die Benen-
nungsgeblhren sind innerhalb von sechs Monaten nach dem
Tag zu entrichten, an dem im Européischen Patentblatt auf
die Verdbffentlichung des europaischen Recherchenberichts
zu der neuen europaischen Patentanmeldung hingewiesen
worden ist.

(3) Die in Artikel 77 Abséatze 3 und 5 vorgeschriebenen Fris-
ten fir die Weiterleitung européischer Patentanmeldungen
betragen fir die neue europaische Patentanmeldung vier
Monate nach Einreichung dieser Anmeldung. @

Regel 16 Teilweiser Rechtsiibergang aufgrund einer
Entscheidung

(1) Ergibt sich aus einer rechtskraftigen Entscheidung, daB
einem Dritten der Anspruch auf Erteilung eines européischen
Patents nur fir einen Teil des in der européischen Patentan-
meldung offenbarten Gegenstands zugesprochen worden ist,
so sind fir diesen Teil Artikel 61 und Regel 15 entsprechend
anzuwenden.

(2) Erforderlichenfalls hat die friihere europaische Patentan-
meldung fir die benannten Vertragsstaaten, in denen die
Entscheidung ergangen oder anerkannt worden ist, und fir
die Ubrigen benannten Vertragsstaaten unterschiedliche
Patentanspriiche, Beschreibungen und Zeichnungen zu ent-
halten.

(3) Ist ein Dritter nach Artikel 99 Absatz 5 in bezug auf einen
oder mehrere Vertragsstaaten an die Stelle des bisherigen
Patentinhabers getreten, so kann das im Einspruchsverfah-
ren aufrechterhaltene europaische Patent fiir diesen Staat
oder diese Staaten unterschiedliche Patentanspriiche, Be-
schreibungen und Zeichnungen enthalten.

Stand 19.11.03
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A 61 - Anmeldung europaischer Patente durch Nichtberechtigte
A 78 - Erfordernisse der europaischen Patentanmeldung

A 79 - Benennung von Vertragsstaaten

R 16 - Teilweiser Rechtslibergang aufgrund einer Entscheidung
R 85a - Nachfrist fir Gebuihrenzahlungen

G3/92

Zulassigkeit einer neuen Anmeldung nach A 617(1)b) ist nicht
daran gebunden, daB zum Zeitpunkt der Einreichung die éaltere,
widerrechtliche Anmeldung noch vor dem EPA anhéngig ist.

© Maglichkeit der Riickerstattung der Recherchegeb A 10(1) GebO

Zu Absatz 2,3:

- Nachfrist nach R85a ist anwendbar

- G4/98 ePA gilt mit Ablauf der Grundfrist als zurickgenommen

- ® Regel 15(3): Einreichung bei Zentralbehérden mdglich; auch:
RiLi A1V 2.7.1 Eine neue europaische Patentanmeldung nach
Art. 61(1) b) kann bei einer der Annahmestellen des EPA oder
bei den zustandigen Behdérden eines Vertragsstaats eingereicht
werden, wenn das nationale Recht dieses Staats es gestattet
(n&heres siehe Il, 1.1). Fur die Ubermittlung einer bei einer zu-
standigen nationalen Behérde eingereichten Anmeldung gilt

Regel 15(3).
16

A 102 - Widerruf oder Aufrechterhaltung des europaischen Pa-
. tents
A 123 - Anderungen




2.2 Erfindernennung R 1 7'1 91

Kapitel Il Erfindernennung

Regel 17 Einreichung der Erfindernennung

(1) Die Erfindernennung hat in dem Antrag auf Erteilung ei-
nes europdischen Patents zu erfolgen. Ist jedoch der Anmel-
der nicht oder nicht allein der Erfinder, so ist die Erfindernen-
nung in einem gesonderten Schriftstlick einzureichen; sie
muB den Namen, die Vornamen und die vollstandige An-
schrift des Erfinders, die in Artikel 81 genannte Erklarung und
die Unterschrift des Anmelders oder Vertreters enthalten.

(2) Die Richtigkeit der Erfindernennung wird vom Européi-
schen Patentamt nicht gepruift.

(3) Ist der Anmelder nicht oder nicht allein der Erfinder, so
teilt das Européische Patentamt dem genannten Erfinder die
in der Erfindernennung enthaltenen und die weiteren in Arti-
kel 128 Absatz 5 vorgesehenen Angaben mit.

(4) Der Anmelder und der Erfinder kdnnen aus der Unterlas-
sung der Mitteilung nach Absatz 3 und aus in ihr enthaltenen
Fehlern keine Anspriche herleiten.
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A 62 - Anspruch auf Erfindernennung

A 81 - Erfindernennung

R 19 - Berichtigung der Erfindernennung

R 42 - Nachholung der Erfinderbennung

R 111 - Prifung bestimmter Formerfordernisse durch das EPA

A 27(2)ii und R 51bista)iv) PCT

Zu Absatz (3)

RiLi A 1l1 5.3 (Abl. 1991, 266, DVO 03 S. 318): Die Mitteilung
nach R 17(3) unterbleibt, wenn der Erfinder darauf verzichtet. Die
Verzichtserklarung muss mit Erfindernennung eingereicht werden
und die Daten enthalten, die das EPA ansonsten mitteilen wiirde
(Details siehe RiLi).

Regel 18 Bekanntmachung der Erfindernennung

(1) Die als Erfinder genannte Person wird auf der veréffent-
lichten europaischen Patentanmeldung und auf der europai-
schen Patentschrift als Erfinder vermerkt, sofern sie dem
Europaischen Patentamt gegenuber nicht schriftlich auf das
Recht verzichtet, als Erfinder bekanntgemacht zu werden.

(2) Reicht ein Dritter beim Europaischen Patentamt eine
rechtskraftige Entscheidung ein, aus der hervorgeht, daB3 der
Anmelder oder Patentinhaber verpflichtet ist, ihn als Erfinder
zu nennen, so ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.
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A 62 - Anspruch auf Erfindernennung

A 81- Erfindernennung

A 93 - Verdffentlichung der europaischen Patentanmeldung

A 98 - Verdffentlichung der europaischen Patentschrift

A 103 - Verdffentlichung einer neuen europdischen Patentschrift
R 93 - Von der Einsicht ausgeschlossene Aktenteile

Regel 19 Berichtigung der Erfindernennung

(1) Eine unrichtige Erfindernennung kann nur auf Antrag
berichtigt werden; mit dem Antrag ist die Zustimmungserkla-
rung des zu Unrecht als Erfinder Genannten und, wenn der
Antrag nicht vom Anmelder oder Patentinhaber eingereicht
wird, dessen Zustimmungserklarung einzureichen. Regel 17
ist entsprechend anzuwenden.

(2) Ist eine unrichtige Erfindernennung im europaischen Pa-
tentregister vermerkt oder im Europédischen Patentblatt be-
kanntgemacht, so wird diese Eintragung oder diese Be-
kanntmachung berichtigt.

(3) Absatz 2 ist auf den Widerruf einer unrichtigen Erfinder-
nennung entsprechend anzuwenden.

Stand 19.11.03
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A 62 - Anspruch auf Erfindernennung

A 81 - Erfindernennung

A 93 - Verdffentlichung der europaischen Patentanmeldung

A 98 - Verdffentlichung der europaischen Patentschrift

A 103 - Verdffentlichung einer neuen europdischen Patentschrift
A 127 - Europaisches Patentregister

A 129 - RegelmaBig erscheinende Verdéffentlichungen

J 8/82 Die Nachbenennung eines Erfinders bedarf nicht der

Zustimmung der anderen Erfinder

RiLi A /Il 5.6 Streichung eines Erfinders nur mit Zustimmung des
bereits genannten Erfinders;



2.3 Eintragung v. Rechtsiibergédngen, Lizenzen und anderen Rechten R 20'222

Kapitel llI Eintragung von Rechtsiibergédngen sowie von Lizenzen und anderen Rechten

Regel 20 Eintragung von Rechtslibergdngen

(1) Ein Rechtsiibergang der europaischen Patentanmeldung
® wird auf Antrag eines Beteiligten in das europaische Pa-
tentregister eingetragen, wenn er dem Européischen Patent-
amt durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wird.

(2) Der Eintragungsantrag gilt erst als gestellt, wenn eine
Verwaltungsgeblhr @ entrichtet worden ist. Er kann nur zu-
rickgewiesen werden, wenn die in Absatz 1 vorgeschriebe-
nen Voraussetzungen nicht erfillt sind.

(3) Ein Rechtslibergang wird dem Europaischen Patentamt
gegentber erst und nur insoweit wirksam, als er ihm durch
Vorlage von Urkunden nach Absatz 1 nachgewiesen wird. ©

O siehe Anlage Verwaltungsgebuiihren zu A 3(1) GebO

® (Eintragung von Rechtsiibergdngen) ist gemaB R 61 auch auf
Rechtslibergang (nicht Lizenz, da sich R61 nur auf R20 und nicht auf
R21 bezieht -> R21) eines européischen Patents wahrend der Ein-
spruchsfrist oder der Dauer des Einspruchsverfahrens entsprechend
anzuwenden (siehe Kap. IX, Nat. Recht zum EPU; S. 161, Spalte 6
flir Akzeptanz in den Vertragsstaaten , nein: BG, IE, IT, AT, SI; Erstr.
AL, LT, MK, RO)

© RiLi E XIIl 1.4: Rechtsiibergang wird an dem Tag eingetragen (und
damit wirksam), an dem der Antrag wirksam gestellt, die Gebuhr
entrichtet oder die erforderlichen Ubertragungsnachweise vorge-
legt werden (je nachdem, welcher Tag der letzte ist).
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A 71 - Ubertragung und Bestellung von Rechten
A 127 - Europaisches Patentregister
R 21 - Eintragung von Lizenzen und anderen Rechten

R 61 Rechtslbergang des européischen Patents
Regel 20 ist auf einen Rechtslibergang des européischen
Patents wahrend der Einspruchsfrist oder der Dauer des
Einspruchsverfahrens entsprechend anzuwenden. (siehe
)

A71 iVm R20: Rechtsiibergang auch fir nur einzelne Staaten
maéglich

R 92bis PCT wer noch in der internationalen Phase die Anmel-
deberechtigung besitzt wird vom EPA ohne Ur-
kunde als Anmelder bernommen.

T 553/90 Eintragung des Rechtsibertrags im europ. Patent-
register (R 61 + R 20) hat nur die Wirkung, daB3 die
Passivlegitimation des neuen Pat.-Inh. im Ein-
spruchs- und Beschwerdeverfahren nachgewiesen
ist und nicht in Frage gestellt werden kann.

J 38/92 keine Kostenverteilung im Umschreibungsverfahren
(s. Art. 104) Ein Rechtsiibergang kann aufgrund ei-
ner Urkunde nur eingetragen werden, wenn sich der
Ubergang aus der 6ffentlichen Urkunde unmittelbar
ergibt.

J 10/93 Eintragung eines Rechtslibergangs einer Patentan-
meldung nach Riicknahmefiktion ist méglich, sofern
WE noch méglich ist (hier: Jahresfrist noch nicht
Uberschritten) und der Rechtsnachfolger zusammen
mit seinem Ubertragungsantrag geeignete Schritte
fir die Wiederherstellung der Anmeldung unter-
nommen hat. (Kammer gab Umschreibungsantrag
statt, obwohl noch nicht iber WE entschieden war);

J 26/95 Die Feststellung, ob dem Européischen Patentamt
durch Vorlage von Urkunden nachgewiesen wurde,
daB ein Rechtstibergang nach Regel 20 (1) und
(3)EPU stattgefunden hat, und dessen Eintragung in
das Register sind Sache des zustandigen Organs
der ersten Instanz. Somit kann im Beschwerde-
verfahren erst dann ein anderer Beteiligter an die
Stelle des urspriinglichen Anmelders treten, wenn
das zustandige Organ der ersten Instanz die Eintra-
gung vorgenommen hat oder wenn ein eindeutiger
Nachweis des Ubergangs vorliegt.

T656/98  Ein Ubertragungsempfénger eines Patents ist dann
beschwerdeberechtigt, wenn beim EPA die notwen-
digen Urkunden zum Nachweis des Rechtsuber-
gangs, der Eintragungsantrag und die Verwaltungs-
geblihr nach R 20 vor Ablauf der Beschwerdefrist
nach Art 108 eingehen. Wird der Rechtslibergang
spater eingetragen, kann die Beschwerde riickwir-
kend nicht zuléssig gemacht werden.

Stand 19.11.03



2.3 Eintragung v. Rechtsiibergédngen, Lizenzen und anderen Rechten R 20'223

Regel 21  Eintragung von Lizenzen und anderen Rech-

ten

(1) Regel 20 Absatze 1 und 2 ist auf die Eintragung der Ertei-
lung oder des Ubergangs einer Lizenz sowie auf die Eintra-
gung der Begriindung oder des Ubergangs eines dinglichen
Rechts an einer européischen Patentanmeldung ® und auf

die Eintragung von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen in eine

solche Anmeldung entsprechend anzuwenden. [auch hier ist
eine Verwaltungsgebliihr zu zahlen]

(2) Die in Absatz 1 genannten Eintragungen werden auf An-
trag geldscht; der Antrag gilt erst als gestellt, wenn eine Ver-
waltungsgebihr @ entrichtet worden ist. Dem Antrag sind
Urkunden, aus denen sich ergibt, daB das Recht nicht mehr
besteht, oder eine Erkldrung des Rechtsinhabers dariber
beizufligen, daB er in die Léschung der Eintragung einwilligt;
der Antrag darf nur zuriickgewiesen werden, wenn diese
Voraussetzungen nicht erfillt sind.

Stand 19.11.03
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A 71 - Ubertragung und Bestellung von Rechten
A 73 - Vertragliche Lizenzen
A 127 - Europdisches Patentregister

O siehe Anlage Verwaltungsgebiihren (Gebiihrenliste)

® R 61 bezieht sich nur auf R20 und nicht auf R21 => Eintra-
gung einer Lizenz wahrend der Einspruchsfrist oder der Dauer
des Einspruchsverfahrens nicht mdglich (dies ist wohl auch
die Auffassung der Rechtsabteilung des EPA: siehe Sachver-
halt & Antrage in J 17/91)

J 17/91
J 19/91

Die Eintragung einer ausschlieBlichen Lizenz an
einem bereits erteilten Patent ist nur bis zur Er-
schoépfung séamtlicher Rechtsmittel méglich (d.h. bis
zum Wirksamwerden der Patenterteilung (A 97(4))
durch Verbéffentlichung des Hinweises auf die Ertei-
lung, da die R 61 nicht auf R 21 und R 22 verweist)

Es ist eine Verwaltungsgebihr nach R 20(2) i.V.m.
R 21(1) zu zahlen. Sie ergibt sich aus A 3.1 GebO
und der Beilage ABI 5/99 zu EUR 76 .



2.3 Eintragung v. Rechtsiibergédngen, Lizenzen und anderen Rechten R 20'224

Regel 22 Besondere Angaben bei der Eintragung von 22
Lizenzen
A 73 - Vertragliche Lizenzen
(1) Eine Lizenz an einer europdischen Patentanmeldung wird A 127 - Européisches Patentregister
im europaischen Patentregister als ausschlieBliche Lizenz
bezeichnet, wenn der Anmelder und der Lizenznehmer dies
beantragen.

(2) Eine Lizenz an einer européischen Patentanmeldung wird
im europaischen Patentregister als Unterlizenz bezeichnet,
wenn sie von einem Lizenznehmer erteilt wird, dessen Lizenz
im europdischen Patentregister eingetragen ist.

Stand 19.11.03



2.4 Ausstellungsbescheinigung / 2.5 Friihere europaische Anmeldungen R 23'2331

Kapitel IV Ausstellungsbescheinigung

Regel 23  Ausstellungsbescheinigung 23

Der Anmelder muB innerhalb von vier Monaten nach Einrei- A 55 - Unschadliche Offenbarungen
chung der europaischen Patentanmeldung die in Artikel 55 R 107 - Das Europdische Patentamt als Bestimmungsamt oder
Absatz 2 genannte Bescheinigung einreichen, die wihrend ausgewahltes Amt

der Ausstellung von der Stelle erteilt wird, die fir den Schutz

des gewerblichen Eigentums auf dieser Ausstellung zustan-

dig ist, und in der bestétigt wird, daB die Erfindung dort tat-

sachlich ausgestellt worden ist. In dieser Bescheinigung ist

ferner der Tag der Er6ffnung der Ausstellung und, wenn die

erstmalige Offenbarung der Erfindung nicht mit dem Eroff-

nungstag der Ausstellung zusammenfallt, der Tag der erst-

maligen Offenbarung anzugeben. Der Bescheinigung muf

eine Darstellung der Erfindung beigeflgt sein, die mit einem

Beglaubigungsvermerk der vorstehend genannten Stelle

versehen ist.

Kapitel V Friihere europdische Anmeldungen

Regel 23a Frithere Anmeldung als Stand der Technik 233

Eine européische Patentanmeldung gilt nur dann als Stand
der Technik nach Artikel 54 Absatze 3 und 4, wenn die Be-
nennungsgebihren nach Artikel 79 Absatz 2 wirksam entrich-
tet worden sind.

Stand 19.11.03



2.6 Biotechnologische Erfindungen R 23b'e1

Kapitel VI Biotechnologische Erfindungen (in Kraft seit 1.9.1999)

Regel 23b Aligemeines und Begriffsbestimmungen

(1) FUr européische Patentanmeldungen und Patente, die
biotechnologische Erfindungen zum Gegenstand haben, sind
die maBgebenden Bestimmungen des Ubereinkommens in
Ubereinstimmung mit den Vorschriften dieses Kapitels anzu-
wenden und auszulegen. Die Richtlinie 98/44/EG vom 6. Juli
1998 Uber den rechtlichen Schutz biotechnologischer Erfin-
dungen ist hierflir ergédnzend heranzuziehen.

(2) "Biotechnologische Erfindungen" sind Erfindungen, die ein
Erzeugnis, das aus biologischem Material besteht oder die-
ses enthalt, oder ein Verfahren, mit dem biologisches Materi-
al hergestellt, bearbeitet oder verwendet wird, zum Gegens-
tand haben.

(3) "Biologisches Material" ist jedes Material, das genetische
Informationen enthalt und sich selbst reproduzieren oder in
einem biologischen System reproduziert werden kann.

(4) "Pflanzensorte” ist jede pflanzliche Gesamtheit innerhalb
eines einzigen botanischen Taxons der untersten bekannten
Rangstufe, die unabhéngig davon, ob die Bedingungen flr
die Erteilung des Sortenschutzes vollstandig erfillt sind,

a) durch die sich aus einem bestimmten Genotyp oder einer
bestimmten Kombination von Genotypen ergebende Auspra-
gung der Merkmale definiert,

b) zumindest durch die Auspragung eines der erwahnten
Merkmale von jeder anderen pflanzlichen Gesamtheit unter-
schieden und

c) in Anbetracht ihrer Eignung, unverandert vermehrt zu wer-
den, als Einheit angesehen werden kann.

(5) Ein Verfahren zur Ziichtung von Pflanzen oder Tieren ist
im wesentlichen biologisch, wenn es vollstandig auf naturli-
chen Phanomenen wie Kreuzung oder Selektion beruht.

(6) "Mikrobiologisches Verfahren" ist jedes Verfahren, bei
dem mikrobiologisches Material verwendet, ein Eingriff in
mikrobiologisches Material durchgefliihrt oder mikrobiologi-
sches Material hervorgebracht wird.

23b

A 52 - Patentfahige Erfindungen
A 53 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit
R 28 - Hinterlegung von biologischem Material

Regel 23b bekraftigt den Grundsatz, daB Erfindungen auf dem
Gebiet der Biotechnologie bereits nach geltendem Recht paten-
tierbar sind (vgl. auch RiLi EW 15), legt den Geltungsbereich der
in Kapitel VI zusammengefaBten Vorschriften fest und enthalt die
grundlegenden Begriffsbestimmungen. Absatz 1 stellt klar, daB
es sich dabei um Anwendungs- und Auslegungsvorschriften zum
Ubereinkommen handelt und sieht dartber hinaus vor, daB auch
die Richtlinie selbst zu deren Auslegung ergénzend heranzuzie-
hen ist. Damit soll im besonderen erreicht werden, daB3 auch die
den Vorschriften der Richtlinie vorangestellten Erwagungsgriinde
Berlcksichtigung finden und eine europaweit einheitliche Ausle-
gung der einschlagigen Bestimmungen gefordert wird.

Regel 23b (2) definiert den Begriff der "biotechnologischen Erfin-
dung" auf der Grundlage von Regel 28 (1) EPU und unter Heran-
ziehung von Artikel 3 (1) der Richtlinie. Als biotechnologisch sind
danach alle Erfindungen zu qualifizieren, die sich auf biologi-

sches Material beziehen oder bei denen solches verwendet wird.

Regel 23b (3) enthalt die Definition des "biologischen Materials",
die bislang in Regel 28 (6) a) EPU enthalten war und bereits
1996, wie jetzt in Artikel 2 (1) a) der Richtlinie formuliert, in die
Ausfiihrungsordnung aufgenommen wurde (vgl. BeschluB des
Verwaltungsrats vom 14.6.1996 - ABI. EPA 1996, 390). Aus
Griinden der Ubersichtlichkeit und Systematik wurde die Definiti-
on nun in die neue Regel 23b vorgezogen. Regel 28 EPU war
entsprechend anzupassen (s. unten Nr. 28).

Regel 23b (4) Ubernimmt die Definition des Begriffs "Pflanzen-
sorte" aus Artikel 5 (2) der Verordnung (EG) Nr. 2100/94 (iber
den Sortenschutz, die nach Artikel 2 (3) der Richtlinie verbindlich
ist. Die Definition entspricht wortlich dem Sortenbegriff, den das
UPQV-Ubereinkommen von 1991 in Artikel 1 vi) festlegt. Die
Beschwerdekammern des EPA haben sich bei der Auslegung
von Artikel 53 b) EPU bislang stets am Sortenbegriff des UPOV-
Ubereinkommens orientiert (vgl. T 49/83, T 320/87, und zuletzt T
356/93). Nicht Gbernommen wurden die Abséatze 1, 3 und 4 des
Artikels 5 der EU-Sortenschutzverordnung, da diese spezifisch
sortenschutzrechtliche Fragen betreffen und fir die Definition der
nach Artikel 53 b) EPU nicht patentierbaren "Pflanzensorte" nicht
bendtigt werden.

Regel 23b (5) legt entsprechend Artikel 2 (2) der Richtlinie naher
fest, wann ein Verfahren zur Zichtung von Pflanzen oder Tieren
"im wesentlichen biologisch" ist. Damit wird insbesondere Artikel
53 b) EPU naher konkretisiert und klargestellt, daB nur Zich-
tungsverfahren, die vollstandig auf natiirlichen Phdnomenen
beruhen, von der Patentierung ausgeschlossen sind. Auch wenn
die Beschwerdekammern des EPA dies bislang so noch nicht
explizit entschieden haben (vgl. T 320/87, T 19/90, T 356/93),
liegt die von den Kammern entwickelte Auslegung im Rahmen
der mit der neuen Regel gegebenen Definition.

Regel 23b (6) faBt den Begriff des mikrobiologischen Verfahrens
im Sinne von Artikel 53 b) EPU etwas weiter als dies der bisheri-
gen Rechtsprechung der Beschwerdekammern (T 356/93) zu
entnehmen ist. In Ubereinstimmung mit Artikel 2 (1) b) der Richt-
linie fallen danach insbesondere auch Verfahren unter die Defini-
tion, die neben mikrobiologischen Schritten erfindungsgeman
auch nicht-mikrobiologische Verfahrensstufen umfassen.

Regel 23c Patentierbare biotechnologische Erfindungen

Biotechnologische Erfindungen sind auch dann patentierbar,
wenn sie zum Gegenstand haben:

a) biologisches Material, das mit Hilfe eines technischen
Verfahrens aus seiner natiirlichen Umgebung isoliert oder
hergestellt wird, auch wenn es in der Natur schon vorhanden
war;
Stand 19.11.03

23C

A 52 - Patentfahige Erfindungen

Regel 23c stellt klar, daB biotechnologische Erfindungen nach

dem EPU grundsatzlich patentierbar sind. Die Vorschrift enthalt
dazu eine nicht abschlieBende Aufzahlung von Gegensténden,

deren Patentféhigkeit ausdricklich festgestellt wird.
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b) Pflanzen oder Tiere, wenn die Ausfiihrung der Erfindung
technisch nicht auf eine bestimmte Pflanzensorte oder Tier-
rasse beschrankt ist;

c) ein mikrobiologisches oder sonstiges technisches Verfah-
ren oder ein durch diese Verfahren gewonnenes Erzeugnis,
sofern es sich dabei nicht um eine Pflanzensorte oder Tier-

rasse handelt.

Regel 23c Buchstabe a) betrifft die patentrechtliche Abgrenzung
von Erfindung und Entdeckung sowie den Neuheitsbegriff. In
Ubereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen des Uber-
einkommens und der bisherigen Praxis des Amts sowie Artikel 3
(2) der Richtlinie wird ausdricklich klargestellt, daB biotechnolo-
gisches Material auch dann patentfahig sein kann, wenn es in der
Natur bereits vorkommt. Dies gilt insbesondere fiir Gene, die
durch technische Verfahren aus ihrer nattrlichen Umgebung
herausgel6st und fiir die industrielle Produktion zur Verfligung
gestellt werden. Solche Gene sind auch neu, weil sie bis dahin
der Offentlichkeit technisch nicht zur Verfligung standen.

Regel 23¢c Buchstabe b) bertihrt nicht den Patentierung-
sausschluB fur Pflanzensorten und Tierrassen (bzw. Tierarten in
der deutschen Terminologie des EPU) nach Artikel 53 b) EPU.
Hier wird vielmehr klargestellt, daB eine Pflanzengesamtheit, die
nur durch ein bestimmtes Gen - nicht aber durch ihr gesamtes
Genom - gekennzeichnet ist, nicht dem Sortenschutz unterliegt
und damit grundsatzlich patentfahig ist. Dies gilt auch, wenn eine
solche Pflanzengesamtheit Pflanzensorten umfaBt. Die Vorschrift
entspricht Artikel 4 (2) der Richtlinie und konkretisiert den An-
wendungsbereich von Artikel 53 b) EPU (vgl. auch EW 29-31 der
RiLi).

Regel 23c Buchstabe c) bekréftigt den Grundsatz des Artikels
53 b) EPU, wonach mikrobiologische oder sonstige technische
Verfahren und die damit gewonnenen Erzeugnisse grundsétzlich
patentféhig sind. Ausdrlcklich klargestellt wird aber, daB3 Sach-
ansprliche auf Pflanzensorten oder Tierrassen auch dann nicht
gewahrbar sind, wenn die Sorte oder Rasse mikrobiologisch
erzeugt wird. Davon unberihrt bleibt der abgeleitete Schutz einer
solchen Sorte bzw. Rasse als unmittelbares Verfahrensprodukt.
Die Regelung entspricht allgemein anerkannten Grundsétzen
Uber die Wirkung von Sach- und Verfahrensschutz, die insbeson-
dere im Zusammenhang mit den sog. Stoffschutzverboten entwi-
ckelt worden sind. Die Richtlinie enthélt eine entsprechende
Bestimmung in Artikel 4 (3).

Regel 23d Ausnahmen von der Patentierbarkeit

Nach Artikel 53 Buchstabe a werden europaische Patente
insbesondere nicht erteilt fir biotechnologische Erfindungen,
die zum Gegenstand haben:

a) Verfahren zum Klonen von menschlichen Lebewesen;

b) Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat der
Keimbahn des menschlichen Lebewesens;

c) die Verwendung von menschlichen Embryonen zu indus-
triellen oder kommerziellen Zwecken;

d) Verfahren zur Veranderung der genetischen Identitat von
Tieren, die geeignet sind, Leiden dieser Tiere ohne wesentli-
chen medizinischen Nutzen fir den Menschen oder das Tier

zu verursachen, sowie die mit Hilfe solcher Verfahren erzeug-

ten Tiere.

23d

Regel 23d z&hlt eine Reihe von Gegensténden auf, die nach
Artikel 53 a) EPU von der Patentierung ausgeschlossen sind. Die
Aufzéhlung ist exemplarisch und als eine Konkretisierung der
Begriffe "6ffentliche Ordnung" und "gute Sitten" zu verstehen. Die
Buchstaben a)-d) entsprechen wértlich Artikel 6 (2) der EU-
Richtlinie und bedirfen keiner weiteren Erlauterung.

Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 07.11.2001 (Abl.
2003, 473)

Schlagwort: "Tiere kdnnen patentféhig sein” —

"ausreichende Offenbarung (bejaht) — Vertretung des gleichen
Standpunkts wie in T 19/90” — "Anspriiche sind auf bestimmte
Rassen gerichtet (verneint)” —

"Tiere im allgemeinen sind unter dem Aspekt der Wahrung der
guten Sitten patentierbar (bejaht)” —

"zu Versuchszwecken bestimmte Tiere, deren Verwendung in
den Vertragsstaaten erlaubt ist, sind unter dem Aspekt der Wah-
rung der guten Sitten patentierbar (bejaht)” —

"Gewahrbarkeit eines Anspruchs, unter den zahlreiche Katego-
rien von Nicht- Versuchstieren fallen (verneint)”

Stand 19.11.03
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Regel 23e Der menschliche Koérper und seine Bestand-
teile

(1) Der menschliche Kérper in den einzelnen Phasen seiner
Entstehung und Entwicklung sowie die bloBe Entdeckung
eines seiner Bestandteile, einschlieBlich der Sequenz oder
Teilsequenz eines Gens, kénnen keine patentierbaren Erfin-
dungen darstellen.

(2) Ein isolierter Bestandteil des menschlichen Kérpers oder
ein auf andere Weise durch ein technisches Verfahren ge-
wonnener Bestandteil, einschlieBlich der Sequenz oder Teil-
sequenz eines Gens, kann eine patentierbare Erfindung sein,
selbst wenn der Aufbau dieses Bestandteils mit dem Aufbau
eines natirlichen Bestandteils identisch ist.

(3) Die gewerbliche Anwendbarkeit einer Sequenz oder Teil-

sequenz eines Gens muB in der Patentanmeldung konkret
beschrieben werden."

Stand 19.11.03

23e

A 53 - Ausnahmen von der Patentierbarkeit
R 27 - Inhalt der Beschreibung

Regel 23e stimmt wértlich mit Artikel 5 der EU-Richtlinie Gberein.
Absatz 1 schlieBt den menschlichen Kérper in allen Phasen
seiner Entstehung und Entwicklung, insbesondere aber auch die
menschlichen Keimzellen, von der Patentierung aus. Wie Absatz
2 klarstellt, gilt der Ausschluf3 aber nicht fir isolierte oder durch
technische Verfahren gewonnene Bestandteile des menschlichen
Korpers. Diese, insbesondere Sequenzen oder Teilsequenzen
von Genen sind danach auch dann patentféhig, wenn sie in ihrem
Aufbau naturlich vorkommenden Bestandteilen entsprechen.

Zu Absatz (3)

Mit R 23e(3) wird das in R 27(1)f) EPU bereits enthaltene allge-
meine Erfordernis, daB in der Beschreibung gegebenenfalls
anzugeben ist, wie der Gegenstand einer Erfindung gewerblich
anwendbar ist, fir Sequenzen oder Teilsequenzen von Genen
konkretisiert. Soweit solche Sequenzen Gegenstand einer Erfin-
dung sind, muB daher insbesondere angegeben werden, welche
Funktion die Sequenz und das damit hergestellte Protein haben.



