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Anderungen der Ausfiihrungsordnung zum EPU

Der Verwaltungsrat der Européischen
Patentorganisation hat Anderungen der
Ausfiihrungsordnung zum Europdischen
Patentiibereinkommen (EPU) beschlos-
sen’, die am 1. April 2010 in Kraft treten.
Die Anderungen sollen der Verfahrensra-
tionalisierung dienen und betreffen die
Einreichung von Teilanmeldungen, die Re-
cherche des Européischen Patentamts
(EPA), die Erwiderung auf den erweiterten
européischen Recherchebericht und die
Anderung von Euro-PCT-Anmeldungen.

Die Anderungen der Ausfiihrungsordnung
haben zur Folge, dass sich Anmelder zu-
kiinftig friiher festlegen miissen, auf wel-
chen Teil der Anmeldung die Recherche
und Priifung beschréankt werden soll.

Frist fir die Einreichung von
Teilanmeldungen

Derzeit kann eine Teilanmeldung zu jeder
europaischen Patentanmeldung (die selbst
auch eine Teilanmeldung sein kann) ein-
gereicht werden, solange die europaische
Patentanmeldung noch anhangig (d. h.
nicht erteilt oder zuriickgewiesen) ist. Die-
ses Recht wird nun stark eingeschrankt.

Nach der geénderten Regel 36 EPU miis-
sen sich Anmelder in Zukunft als zeitliche
Grenze fiur eine Teilanmeldung auf eine
Frist von 24 Monaten nach dem ersten
sachlichen Prifungsbescheid einstellen.
Auch fur alle weiteren Generationen von

' Beschliisse CA/D 2/09 und CA/D 3/09 vom
25. Marz 2009

Teilanmeldungen wird die Frist ausgehend
vom Datum des ersten Priifungsbescheids
der Stammanmeldung berechnet.

Eine weitere Moglichkeit zur Einreichung
einer Teilanmeldung ergibt sich nur noch
in den Fallen, in denen der Prifer zu ei-
nem spateren Zeitpunkt in einem Pri-
fungsbescheid erstmals eine Einheitlich-
keitsbeanstandung erhebt. Eine solche
Beanstandung 6ffnet dann ein neues Zeit-
fenster von 24 Monaten fir die Einrei-
chung einer Teilanmeldung.

Die Weiterbehandlung bei Versaumnis der
24-Monatsfrist ist in beiden Fallen ausge-
schlossen.

Die geanderte Regel 36 EPU betrifft alle
derzeit anhangigen und zukilnftigen euro-
paischen Patentanmeldungen. Die neue
24-Monatsfrist gilt fur alle Teilanmeldun-
gen, die ab dem 1. April 2010 eingereicht
werden. Fur europaische Patentanmeldun-
gen, zu denen der erste Prufungsbescheid
vor dem 1. April 2008 ergangen ist, gilt
eine Ubergangsregelung, die eine Frist
von mindestens sechs Monaten nach In-
krafttreten der Neuregelung am 1. April
2010 gewahrt.

Gegenstand der europaischen
Recherche bei mehreren unabhéangigen
Anspriichen in einer Kategorie

Regel 43 (2) EPU schreibt vor, dass meh-
rere unabhangige Anspriche in der glei-
chen Kategorie nur dann erlaubt sind,
wenn sie sich auf mehrere miteinander in
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Beziehung stehende Erzeugnisse, auf ver-
schiedene Verwendungen eines Erzeug-
nisses oder einer Vorrichtung, oder auf
Alternatividsungen fur eine bestimmte Auf-
gabe beziehen.

Wenn eine europaische Patentanmeldung
mehrere unabhangige Anspriche in der
gleichen Kategorie (Erzeugnis, Verfahren,
Vorrichtung oder Verwendung) enthalt, die
zwar die Einheitlichkeitserfordernisse des
Art. 82 EPU erfiillen, aber gegen Regel
43 (2) EPU verstoRBen, wird das EPA
- abweichend von der bisherigen Praxis -
nicht mehr alle dieser Anspriiche recher-
chieren.

Der Anmelder wird ab 1. April 2010 gemaf
der neuen Regel 62a EPU aufgefordert,
innerhalb einer Frist von zwei Monaten
anzugeben, welche Anspriche der Re-
cherche zugrunde zu legen sind. Reagiert
der Anmelder nicht, wird die Recherche
auf der Grundlage des ersten Anspruchs
jeder Kategorie durchgefiihrt. Es besteht
keine Mdglichkeit, durch Zahlung zusatzli-
cher Recherchegeblhren weitere Anspri-
che zum Gegenstand der Recherche zu
machen.

Obligatorische Erwiderung auf den
erweiterten europaischen
Recherchenbericht

Derzeit steht es dem Anmelder frei, auf
den erweiterten europaischen Recher-
chenbericht (EESR) zu erwidern.

Nach der neuen Regel 70a EPU muss der
EESR zwingend beantwortet werden, ob-
wohl zu diesem Zeitpunkt in der Regel
noch gar kein Prifungsantrag gestellt ist.
Das EPA wird den Anmelder ab 1. April
2010 auffordern, die im EESR beanstan-
deten Mangel innerhalb der Frist zur Stel-
lung des Prifungsantrags (sechs Monate
nach Veroffentlichung des Recherchenbe-
richts) zu beseitigen. Reagiert der Anmel-

der auf diese Aufforderung nicht, gilt die
Anmeldung als zurickgenommen.

Falls der Prifungsantrag bereits vor der
Ubermittlung des Recherchenberichts ge-
stellt wurde, fordert das EPA den Anmel-
der auf zu erklaren, ob er die Anmeldung
aufrechterhalt. Die Beantwortung des
EESR muss dann innerhalb der in dieser
Aufforderung bestimmten Frist erfolgen.
Gleiches gilt fur Euro-PCT-Anmeldungen,
fur die ein erganzender EESR erstellt
wurde.

Anderung von Euro-PCT-Anmeldungen

Ein weiterer Zwang ergibt sich aus der
geanderten Regel 161 EPU firr Euro-PCT-
Anmeldungen, fir die das EPA in der in-
ternationalen Phase als Internationale Re-
cherchenbehoérde (ISA) oder als Behdrde
fur die internationale vorlaufige Prifung
(IPEA) tatig war. In der regionalen Phase
dieser Anmeldungen wird das EPA den
Anmelder zukunftig auffordern, zum inter-
nationalen Recherchenbericht bzw. zum
internationalen vorlaufigen Prifungsbe-
richt Stellung zu nehmen und die bean-
standeten Mangel zu beseitigen.

Die Frist fur diese Stellungnahme betragt
nur einen Monat. Unterbleibt eine Stel-
lungnahme, gilt die Anmeldung als zurtick-
genommen.

Da die Mitteilung nach Regel 161 EPU
Ublicherweise etwa einen Monat nach Ein-
tritt in die europaische Phase ergeht, ist es
zukunftig empfehlenswert, sich frihzeitig,
am besten bereits vor Einleitung der euro-
paischen Phase, mit den Beanstandungen
auseinandersetzen, die vom EPA als ISA
oder IPEA erhoben werden, um nicht in
Zeitnot zu geraten.

Die gednderte Regel 161 gilt fur alle Euro-
PCT-Anmeldungen, fir die eine Mitteilung
nach der bisherigen Regel 161 nicht vor
dem 1. April 2010 ergangen ist.
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Die ,Mandanteninformationen® erscheinen in loser Reihenfolge und beschaftigen sich mit
Themen, die fir unsere Mandanten von Interesse sein konnten. Es handelt sich hierbei um
allgemeine Informationen und nicht um eine Rechtsberatung oder eine fachliche Auskunft.
Wir kénnen daher keine Haftung fir die Folgen von Mallnahmen Gbernehmen, die auf der
Basis der in den Rundschreiben zur Verfligung gestellten Informationen ergriffen wurden.

Falls Sie aufgrund unserer Informationen Handlungsbedarf sehen, empfehlen wir eine aus-
fuhrliche Rechtsberatung, in der alle Umstédnde des Einzelfalls beriicksichtigt werden kon-
nen.

Rickfragen zum Thema dieses Rundschreibens beantwortet lhnen gerne Jirgen Strass
(J.Strass@prinz.eu).
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