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Schutzumfangserweiterung beim Europdischen Patentamt EPA

Definition von Erweiterung des Schutzumfangs

Unter einer Erweiterung des Schutzumfangs versteht man allgemein das Entfernen
eines Anspruchsmerkmals aus einem Patentanspruch ungeachtet dessen, ob andere
einschréankende Anspruchsmerkmale dem jeweiligen Patentanspruch hinzugefiigt
werden, sofern diese hinzugeflgten Anspruchsmerkmale nicht vollstandig von dem
entfernten Anspruchsmerkmale umfasst sind. Enthalt ein Patentanspruch
beispielsweise die Anspruchsmerkmale A + B + C, so ist ein Patentanspruch mit den
Anspruchsmerkmalen A + C + D + E + F in seinem Schutzumfang dadurch erweitert,
dass Anspruchsmerkmale B entfernt wurde, unabhangig davon, ob Anspruchsmerkmale
D + E + F hinzugefiigt wurden. Wenn ein Anspruchsmerkmal nicht vollstandig entfernt
wurde, sondern nur enger gefasst wurde, wird dies nicht als eine Erweiterung des
Schutzumfangs gewertet, sofern das eingeschrénkte Anspruchsmerkmal vollstandig
von dem ursprunglichen, breiter gefassten Anspruchsmerkmal umfasst ist. Wenn
beispielsweise ein Begriff wie “Verbindungsmittel“ durch den Begriff “Schraube” ersetzt
wird, wird dies nicht als eine Erweiterung des Schutzumfangs verstanden, sondern als
eine Einschrankung. Es versteht sich, dass fur eine solche Einschrankung
ursprangliche Offenbarung fir eine Schraube als ein mdgliches Befestigungsmittel

vorhanden sein muss.



Wann wird eine Erweiterung des Schutzumfangs eines Anspruchs tblicherweise

angestrebt?

Daflr kann es nattrlich verschiedene Grinde geben. Nachdem beispielsweise einige
Zeit nach der Ausarbeitung der urspringlichen Offenbarung verstrichen ist, und die
technische Entwicklung eines Produkts, welches von dem Patent abgedeckt werden
soll, vorangeschritten ist, konnen sich technische Alternativen zu ursprunglichen
Anspruchsmerkmalen auftun. Um dennoch das Produkt der Anmelderin durch die
Kombination von Anspruchsmerkmalen abzudecken, kann es erforderlich sein, das
urspringliche Anspruchsmerkmal zu ersetzen, beispielsweise durch das alternative
Merkmal, welches sich durch die weitere technische Entwicklung herauskristallisiert hat.
Nimmt man aber an, dass das alternative Merkmal zum Zeitpunkt der Ausarbeitung der
Patentanmeldung noch nicht erwogen wurde, enthalt die urspriingliche Offenbarung
folglich diese Alternative nicht, so dass ein Austausch des urspringlichen
Anspruchsmerkmals gegen diese Alternative keine Option ist. Die einzige Heilung ist
dann, dass Anspruchsmerkmal aus dem unabh&angigen Anspruch ganz zu entfernen,
was wie oben definiert zu einer Erweiterung des Schutzumfangs flhrt. Als ein weiteres
Szenario, wonach eine Erweiterung des Schutzumfangs wiinschenswert sein kann,
konnte die Anmelderin erst spater von einem Stand der Technik Kenntnis erlangt
haben, welcher die urspringlich beanspruchte Merkmalskombination vorwegnimmt.
D.h., die urspringliche Anspruchsmerkmals-Kombination, von der angenommen wurde,
dass sie Unterscheidungsmerkmale gegentber dem Stand der Technik enthélt, stellt
sich als vom Stand der Technik vorweggenommen heraus. Falls ein derartiger Stand
der Technik beispielsweise die vorgenannte Merkmalskombination A + B + C als
urspringlich offenbart lehrt, aber nicht die Merkmalskombination D + E + F lehrt und
falls man weiter annimmt, dass die sowohl die Merkmalskombination A+ B+ C+D + E
+ F als auch die Merkmalskombination A+ C + D + E + F die
Patentierungsvoraussetzungen von Neuheit und erfinderische Tatigkeit erfillen,
bevorzugt die Anmelderin tblicherweise den breiteren AnspruchA+C+ D+ E + F,
welcher das Anspruchsmerkmale B nicht enthalt. Es versteht sich, dass die Anmelderin

nur so viele Anspruchsmerkmale im Anspruch haben méchte, dass die



Patentierungsvoraussetzungen von Neuheit und erfinderischer Téatigkeit erfillt sind. Das
kann zu dem Wunsch einer oben definierten Erweiterung des Schutzumfangs wéahrend
des Erteilungsverfahrens fihren, weil aufgrund der hinzugefiigten, einschrankenden
Anspruchsmerkmale nicht mehr alle der urspriinglichen Anspruchsmerkmale

erforderlich sind, um sich vom Stand der Technik abzuheben.

Wo liegt das Problem in der Erweiterung des Schutzumfangs?

Das Problem in der Erweiterung des Schutzumfangs liegt darin, dass im Herausnehmen
eines Anspruchsmerkmals eine neue Kombination von Anspruchsmerkmalen
geschaffen wird, die moglicherweise so nicht wortlich urspringlich offenbart war, was
einen Zuriickweisungsgrund nach Art. 123 (2) EPU auslésen kann. D.h., das Entfernen

eines Anspruchsmerkmals und damit die Schaffung einer neuen Unterkombination von
technischen Merkmalen kann als eine Anspruchsanderung gewertet werden, welche in
ihrem Gegenstand “Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgeht.” Um wieder auf das obige Beispiel zuriickzukommen, Entfernen
des Anspruchsmerkmals B aus der urspriinglichen Merkmalskombination A+ B + C
erzeugt eine unterschiedliche Unterkombination A + C. Um eine solche unterschiedliche
Unterkombination zu beanspruchen, bendtigt man urspringliche Offenbarung in der
Ursprungsfassung, beispielsweise ein beschriebenes Ausfihrungsbeispiel der
Erfindung, welches Merkmal B nicht enthélt. In anderen Worten, eine offenbarte
Merkmalskombination offenbart nicht automatisch alle Unterkombinationen dieser
offenbarten Merkmalskombination. D.h., eine Offenbarung der Merkmalskombination A
+ B + C offenbart nicht automatisch alle Unterkombinationen A + B, A + C und B+ C.
International gesehen variieren die Standards betrachtlich, wie detailliert die
urspringliche Offenbarung sein muss, um ein Anspruchsmerkmale zu entfernen, bzw.
was als urspriingliche Offenbarung gewertet wird. Hinsichtlich der Auslegung der
ursprunglichen Offenbarung befindet sich das Europaische Patentamt EPA eher am
restriktiveren Ende des Spektrums. Enthalt ein urspringlicher Patentanspruch
beispielsweise die Merkmalskombination A + B + C, nimmt das Europaische Patentamt

Ublicherweise an, dass diese Merkmale nur in dieser Kombination urspriinglich


http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2016/e/ar123.html

offenbart sind. Um diese Annahme zu tGberwinden, erfordert das Europdaische
Patentamt Ublicherweise die Offenbarung eines Ausfiihrungsbeispiels der Erfindung,
welches dieses Anspruchsmerkmale nicht enthalt, oder verlangt andere Formen von
Offenbarung, wonach auch Unterkombinationen ohne das zu entfernende
Anspruchsmerkmal offenbart sind. Eine solche andere Offenbarung kann
beispielsweise ausdriicklicher Wortlaut sein, wonach das zu entfernende
Anspruchsmerkmale B ein wahlweises Merkmal ist und die Erfindung auch ohne dieses
Anspruchsmerkmale B funktioniert.

Eine weitere zu Gberwindende Hirde hinsichtlich des Entfernens von
Anspruchsmerkmale B ist, dass dieses nicht als wesentliches Anspruchsmerkmal

gewertet wird. Gemal3 den Prufungsrichtlinien beim EPA, E-IV, Z. 4.5.2 , ist ein

wesentliches Merkmal definiert als ein Merkmal, welches “zur Erzielung einer
technischen Wirkung erforderlich sind, mit der die der Anmeldung zugrunde liegende
technische Aufgabe geldst wird (die Aufgabe wird in der Regel aus der Beschreibung
hergeleitet).” Das bedeutet, selbst wenn formal Offenbarung fiir ein Entfernen des
Anspruchsmerkmals B in der wdrtlichen Beschreibung zu finden ist, muss dennoch
auch erfullt sein, dass dieses Merkmal nicht als wesentliches Merkmal fur das Losen
der technischen Aufgabe durch die Erfindung anzusehen ist, um dieses aus dem

Anspruch entfernen zu kénnen.

Warum haben insbesondere US Anmelder haufig Artikel 123(2) EPC Probleme?

Es gibt die verschiedensten Grinde, warum Anspruchsanforderungen und
Anspruchsstrategien in USA nicht sehr gut in Einklang mit vielen anderen Landern sind.
Einer der Grinde ist, dass in USA unter bestimmten Voraussetzungen mehrere
unabhéngige Patentanspriiche in der gleichen Anspruchskategorie zulassig sind. Weill
weiter in USA eine Anderung des Patentanspruchs die Gefahr sich bringt, dass dem
geanderten Anspruchsmerkmale ein breiterer Schutzumfang nach der Aquivalenzlehre
aberkannt wird, welcher Uber den wortlichen Schutzumfang hinausgeht, hat es in USA
fur den Schutzumfang Vorteile, ein Patent erteilt zu bekommen, bei welchem keine

Anspruchsanderungen wahrend des Prifungsverfahrens vorgenommen wurden.


https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/f_iv_4_5_2.htm

Infolgedessen werden oft mehrere unabhangige Patentanspriche verfolgt, um einen
oder mehrere davon ohne Anspruchsénderungen erteilt zu bekommen. Das hat
wiederum zur Folge, dass mehrere unabhangige Anspriiche einen eher engen
Schutzumfang aufweisen. Werden die gleichen Anspriiche in einer PCT Anmeldung
eingereicht und keine zusatzlichen Mal3hahmen in der Beschreibung vorgenommen,
welche eine breitere Auslegung der urspriinglichen Offenbarung erlauben,
beispielsweise um Unterkombinationen abzudecken, kann die Anmelderin letztlich nur
einen unabh&ngigen Anspruch pro Anspruchskategorie Vorrichtung oder Verfahren
heraussuchen, und kann dann Probleme hinsichtlich der ursprtinglichen Offenbarung
oder der Auslegung von Merkmalen als wesentliche Merkmale haben, womit ein
Entfernen eines Anspruchsmerkmals aus einem solchen enger gefassten
urspringlichen unabhangigen Anspruch nicht mdglich ist. Ein weiteres Problem mit
urspranglichen Ansprichen im US Stil kann darin liegen, dass in USA mehrfache
Ruckbezlge entweder nicht méglich sind oder hohe Anspruchsgebihren zur Folge
haben, was formal zu einer geringeren Anzahl von wdrtlich offenbarten

Unterkombinationen fuhrt.

Was kann die Anmelderin vorsorglich tun, um nicht spater in Beschrankungen

hinsichtlich einer Erweiterung des Schutzumfangs zu geraten?

Da die Probleme von Beschrankungen in der Mdglichkeit den Schutzumfang zu
erweitern auf die urspriingliche Offenbarung zuriickzufiihren sind, sollte das Problem so
gut wie mdglich mit der Ausarbeitung der urspringlichen Beschreibung und der
urspringlichen Patentanspriche beriicksichtigt werden. In anderen Worten, die
Einschrankungen in der Erweiterung des Schutzumfangs sind fir anhangige
Patentanmeldungen keine Einschrankungen als solche, sondern nur vom Umfang der
urspringlichen Offenbarung bedingte Einschrankungen. Wenn eine Anmeldung auf
einer internationalen PCT Anmeldung basiert, ist der Umfang der urspriinglichen
Offenbarung durch den Inhalt der PCT Anmeldung bestimmt. Bei direkten
Auslandsanmeldungen ist der Umfang der urspringlichen Offenbarung durch den Inhalt

dieser direkten Patentanmeldungen im Ausland bestimmt. Wird beispielsweise ein



Prioritatsrecht nach der Pariser Verbandsibereinkunft beansprucht, ist es nicht
unbedingt erforderlich, dass die prioritéatsbegriindende Patentanmeldung identisch mit
der spateren PCT Anmeldung oder direkten Auslandsanmeldung ist. Fir die volle
Entfaltung des Prioritatsrechts ist es empfehlenswert, wenn sich die Patentanspriiche
zwischen der prioritdtsbegriindenden Anmeldung und der die Prioritat
beanspruchenden Anmeldungen weitgehend decken. Es ist aber in einem solchen Fall
maoglich, nur einige der Patentanspriche fir die Nachanmeldung herauszusuchen, aber
alle anderen urspriinglichen Patentanspriche als “Ausfiihrungsbeispiele” benannt in die
Beschreibung aufzunehmen. Das ermdglicht beispielsweise, mehrfache Rickbeziige in
diese anspruchsartigen Formulierungen in der Beschreibung aufzunehmen,
beispielsweise durch eine Formulierung wie “das Ausfihrung Beispiel nach einem der
obigen Ausfiuihrungsbeispiele 1-3, wobei dieses Ausflhrungsbeispiel weiter versehen ist
mit...“ usw. Diese Strategie erweitert zumindest formal die Gesamtzahl der ausdriicklich
offenbarten Unterkombinationen. Arbeitet man die ursprtingliche Offenbarung der PCT
Anmeldung aus, so ist es auch méglich, Formulierungen einzufligen, wonach
Anspruchsmerkmale als wahlweise Merkmale beschrieben werden, d.h. als Merkmale,
welche nicht unbedingt erforderlich sind, um die Erfindung auszufihren. AuRerdem ist
es maoglich, mehr Alternativen fir die Anspruchsmerkmale zu offenbaren. Das kann
freilich auch schon in der zu Grunde liegenden prioritatsbegriindenden
Patentanmeldung geschehen. Speziell fir Europaische Patentanmeldungen kann es
hinsichtlich der Anforderung alle ,wesentlichen Merkmale* beanspruchen zu missen
auch hilfreich sein, mehrere von der Erfindung geldste Probleme zu offenbaren. Die
Anforderung, wesentliche Merkmale in den Anspruch aufzunehmen, wird hinsichtlich
der objektiv zu [6senden Aufgabe gegentber dem Stand der Technik bewertet. Auch
wenn diese Aufgabe gegeniber dem nachstliegenden Stand der Technik vom Prfer
als” objektive" Aufgabe festgestellt wird, d.h. nicht unbedingt woértlich in der
Beschreibung enthalten sein muss, kdnnen mehrere wartlich in der urspringlichen
Offenbarung beschriebene geldste Probleme dennoch mit der Argumentation helfen. Es
ist freilich schwierig vorherzusehen, wann eine Erweiterung des Schutzumfangs
winschenswert ist, beispielsweise weil technische Alternativen zu den

Anspruchsmerkmalen zum Ausarbeitungszeitpunkt der urspringlichen Offenbarung



noch nicht erwogen wurden. Ungeachtet dessen sind zumindest einige der
vorgenannten MalRnahmen mit vertretbarem Aufwand implementierbar, ohne die

prioritatsbegriindende Patentanmeldung zu beeintrachtigen.
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