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PCT und EPA Recherchengebiihren ; Einheitlichkeit der Erfindung

Was versteht man unter einer Recherche im Zusammenhang mit

Anmeldeverfahren von Patentanmeldungen?

Recherchen werden von Patentamtern durchgefihrt, um nach dem “Stand der Technik®
zu recherchieren, der fur die Beurteilung der Patentfahigkeit maf3geblich ist, d.h. fur die
Beurteilung maf3geblich ist, ob die Patentanmeldung erteilt oder zurtickgewiesen wird.
Der Begriff “Stand der Technik® ist dabei als ein Rechtsbegriff zu verstehen, wobei eine
Kombination von Merkmalen, die in einem Patentanspruch beansprucht wird, sich vom
Stand der Technik unterscheiden muss, um das Neuheitserfordernis zu erftillen, sowie
das Kriterium Erteilungserfordernis der erfinderischen Téatigkeit gegentber dem Stand
der Technik zu erflillen, beispielsweise gegentiber einer bestimmten recherchierten
Druckschrift oder einer Kombination von Druckschriften aus dem Stand der Technik.
Zwischen verschiedenen Patentgesetzen in verschiedenen Landern gibt es
Abweichungen, was als Stand der Technik gilt oder nicht, aber unterschiedlichen
Patentgesetzen gemeinsam ist, dass die Erteilungsvoraussetzungen der Neuheit und

erfinderischen Téatigkeit gegentber dem Stand der Technik beurteilt wird.

Was ist unter einem Recherchenbericht zu verstehen?

In den meisten, wenn nicht allen Landern ergeht der Recherchenbericht in einem
bestimmten Format, aus welchem hervorgeht, wie der recherchierte Stand der Technik
zu den Anspruchsmerkmalen der Patentansprtiche korreliert. Der recherchierte Stand
der Technik kann viele unterschiedliche Formen haben, wobei der am haufigsten zitierte
Stand der Technik altere Patentanmeldungen oder Patente darstellt, welche vor dem

Zeitrang der anhangigen Patentanmeldung veroffentlicht wurden, hinsichtlich welcher
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die Recherche im Anmeldeverfahren durchgefiihrt wird. Der Zeitrang der anhangigen
Patentanmeldung wird durch den Anmeldetag bestimmt, oder falls eine Prioritat
wirksam beansprucht wurde, durch das Prioritdtsdatum bestimmt. Abgesehen von
alteren Patentanmeldungen und Patenten wird als Stand der Technik auch nach
Broschiren, YouTube Videoclips, Ausziige aus Lehrblichern oder 6ffentlich einsehbare
Dissertationen recherchiert. Der Recherchenbericht weist Ublicherweise auf die
spezifischen Textpassagen hin, welche von dem Recherchenprifer als besonders

relevant angesehen werden.

Was versteht man unter mangelnder Einheitlichkeit der Erfindung oder anderen

Beanstandungen, welche den Umfang der Recherche beschranken kénnen?

Die von dem Recherchenprifer durchgefiihrte Arbeit nach dem Stand der Technik zu
recherchieren und diesen mit den Merkmalen in den Patentansprtichen in Korrelation zu
setzen erfordert sehr detaillierte Arbeit. Auch wenn von dem Anmelder einer
Patentanmeldung Recherchengebihren zu zahlen sind, wird diese detaillierte
Recherchenarbeit Ublicherweise von Patentdmtern durch andere Gebihreneinnahmen
subventioniert, beispielsweise durch Jahresgebihreneinnahmen. Verstandlicherweise
mussen Patentamter daher den Umfang der Recherche auf eine Erfindung pro
Recherchengebuhr beschranken. Diese Beschrankung ist Giblicherweise als das
Erfordernis der “Einheitlichkeit der Erfindung“ bekannt. Nach dem US Patentrecht
werden ahnliche, wenn auch nicht identische Kriterien fir die Beschrankung des
Umfangs der Recherche angelegt, wobei eine entsprechende Beanstandung unter dem
rechtlichen Begriff “restriction requirement® geftihrt wird. Zusétzlich zu dem Erfordernis
der Einheitlichkeit der Erfindung legen manche Patentamter weitere
Beschrankungskriterien an den Umfang der Recherche an, wie beispielsweise dass die
Patentanspriiche “knapp gefasst® sein missen, was in der Praxis in der Regel den
Umfang der Recherche auf einen unabhangigen Patentanspruch pro
Anspruchskategorie Vorrichtung oder Verfahren sowie deren abhéangige
Patentanspriiche beschrankt. Eine andere Art der Beanstandung kann mangelnde

Klarheit der Patentanspruiche sein, was ebenfalls ein Rechtsbegriff zur verstehen ist,



also nicht unbedingt als de facto mangelnde Klarheit zu verstehen ist. Beispielsweise
erheben manche Patentamter einen solche Klarheitsbeanstandung bei mehrfach
rickbezogenen abhangigen Patentanspriichen, wahrend andere Patentamter in einem
solchen Fall keine Beanstandungen erheben. Weitere Beschrankungen der Recherche
konnen durch das Ausschliel3en der Recherche fur in bestimmte IPC-Klassen
klassifizierte Patentanmeldungen durch bestimmte Patentamter sein, beispielsweise der
Ausschluss von auf Geschaftsverfahren bezogenen Patentanmeldungen. In der Summe
ergibt sich durch die unterschiedlichen Beschrankungen der Recherchen durch
unterschiedliche Patentdmter einige Bandbreite, welche Kombinationen von
technischen Merkmalen in Patentansprichen von bestimmten Patentamtern

recherchiert werden oder nicht recherchiert werden.

Was sind die verfahrensrechtlichen Folgen einer Beschrankung der Recherche?

In Kurzform, was nicht recherchiert wurde, kann von einem Patentprifer auch nicht
inhaltlich geprift werden und wird deshalb auch nicht als Patent erteilt. Damit stellt sich
die Frage, wenn eine Patentanmelderin einer Beschrankung der Recherche ausgesetzt
ist, was zu tun ist, um den von der Recherche ausgenommenen Gegenstand doch noch
recherchiert zu bekommen und darauf schlie3lich ein Patent erteilt zu bekommen. Teil 2
dieses Blogs beschaftigt sich mit Recherchen und zu zahlenden Recherchengebihren
im PCT-Verfahren sowie dem Anmeldeverfahren vor dem Europdaischen Patentamt und
diskutiert welche Mdglichkeiten bestehen, um das

Problem der beschrankten Recherche (beispielsweise aufgrund mangelnder

Einheitlichkeit der Erfindung) zu heilen.

Heilung des Problems der beschrankten Recherche

Nachdem in Teil 1 dieses Blogs Szenarien diskutiert wurden, welche zu einer
Beschrankung der Recherche fuhren kénnen, beschaftigt sich dieser Teil 2 des Blogs
mit Moglichkeiten der Abhilfe. Obgleich diese Mdglichkeiten der Abhilfe teuer sein
kénnen und fir manche Anmelderinnen zu teuer sein kbnnen, um es von der positiven

Seite aus zu sehen, kbnnen Beschrankungen der Recherche in der Regel geheilt
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werden. In Abhangigkeit davon, welches Patentamt die beschrankte Recherche
ausgefiuhrt hat und in Abhangigkeit von dem Verfahrensstand, in welchem die
Beschrankung der Recherche stattgefunden hat (beispielsweise Anmeldeverfahren in
der nationalen bzw. regionalen Phase im Vergleich zur internationalen Phase einer

PCT-Anmeldung) bestehen die folgenden Heilungsmoglichkeiten:

1) Einschrankung des Gegenstands der Patentanspriche auf den recherchierten Stand
der Technik

2) Zahlung von zusétzlichen Recherchengebihren

3) Einreichung von gednderten Patentanspriichen mit dem Eintritt in die
nationale/regionale Phase aufgrund PCT

4) Einreichung einer Teilanmeldung

1) Einschrankung des Gegenstands der Patentanspriche auf den recherchierten
Stand der Technik

Abgesehen von moderaten Sachbearbeitungskosten fir die Ausarbeitung geanderter
Patentanspriche ist dies die wohl kostenguinstigste Alternative, auf Beschrankungen
der Recherche zu reagieren. Verfolgt man in einer Anmeldung mehrere Séatze von
Patentanspriichen, wovon jeder Satz einen eigenen, unabhangigen Patentanspruch
aufweist, empfiehlt es sich als eine Vorsorgemalinahme denjenigen Anspruchssatz in
der numerischen Abfolge als ersten Anspruchssatz zu listen, welcher als am
wichtigsten angesehen wird. In vielen Fallen recherchieren Patentamter nur den ersten
oder die ersten Satze von Patentanspriichen in numerischer Abfolge und erheben
Beanstandungen hinsichtlich der Recherche weiterer Anspruchsséatze, nachdem sie
diese teilweise Recherche durchgefuhrt haben, und senden entsprechend einen
teilweisen Recherchenbericht, wenn beispielsweise eine mangelnde Einheitlichkeit der
Erfindung festgestellt wird oder andere Erfordernisse fur eine komplette Recherche
nicht erfullt sind. Wenn jedoch keine Priorisierung hinsichtlich der wichtigsten
Anspruchssétze in numerischer Folge vorgenommen wird, kdnnte die Teilrecherche als

weniger wichtig erachtete Anspriiche zum Gegenstand haben, was entsprechend dem



Verfahrensstand entweder die Zahlung einer zusatzlichen Recherchengebihr erfordert,
oder diese Anspriiche maoglicherweise gar nicht mehr in der gleichen Patentanmeldung

weiterverfolgt werden kdénnen, sondern nur in einer Teilanmeldung.

2) Zahlung von zuséatzlichen Recherchengebihren

Obgleich die Zahlung von zusatzlichen Recherchengebihren nicht vor allen

Patentamtern und in allen Verfahrensstadien mdglich ist, besteht diese Moglichkeit in
internationalen Patentanmeldungen nach dem PCT-Verfahren in sogenannten PCT-
Patentanmeldungen gemal’ Regel 40.1 PCT. Entschliel3t sich die Anmelderin, in der

internationalen (PCT) Phase keine zusatzlichen Recherchengebihren zu zahlen,
besteht eine solche Mdglichkeit eventuell in den nationalen oder regionalen Phasen
aufgrund PCT, was davon abhéngt, welche Behorde als Internationale
Recherchenbehdrde (ISA) fungiert hat und weiter davon abhangt, um welche
nationale/regionale Phase es sich vor welchem Patentamt handelt. Wenn
beispielsweise das Europdaische Patentamt in der PCT-Phase nicht die internationale
Recherchenbehotrde war, erstellt das Européaische Patentamt einen erganzenden
Recherchenbericht. Wenn eine Beanstandung wegen mangelnder Einheitlichkeit in der
Recherchenphase der erganzenden europaischen Recherche erhoben wird und
entsprechend ein teilweiser ergdnzender europaischer Recherchenbericht erstellt wird,
welcher nur den ersten Satz bzw. die ersten Satze von Patentanspriichen in
numerischer Folge umfasst, welche nach Ansicht des Europaischen Patentamts im
Einklang mit dem Einheitlichkeitserfordernis sowie anderen Erfordernissen steht, ergeht

nach Regel 164 EPU sowie den Richtlinien fur die Priifung vor dem Européaischen

Patentamt H-11 7.4.2 eine Einladung zur Zahlung zusétzlicher Recherchengebihren.
Vorsicht: Falls keine erganzende europaische Recherche durchgefuhrt wird,
beispielsweise weil das Europaische Patentamt die internationale Recherchenbehdrde
in der PCT-Phase war, ergeht keine Einladung zur Zahlung zuséatzlicher
Recherchengebihren in der regionalen Phase vor dem Europdaischen Patentamt, siehe
beispielsweise Richtlinien fir die Prifung vor dem Europaischen Patentamt unter H-11

7.4.1. In diesem Fall ist es daher besonders wichtig daftir zu sorgen, dass diejenigen
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Anspriche, welche in der regionalen Phase vor dem Europdaischen Patentamt verfolgt
werden sollen, Gegenstand der Recherche in der internationalen (PCT) Phase waren.

3) Einreichung von geanderten Ansprichen mit Eintritt in die nationale/regionale
Phase aufgrund PCT

Mit Eintritt in die nationale/regionale Phase kann die Patentanmelderin geanderte

Patentanspriiche einreichen, siehe beispielsweise PCT-Anmelder Leitfaden — nationale

Phase, Abs. 6.013. Insbesondere wenn das nationale/regionale Patentamt sich nicht
vollstandig auf die internationale Recherche stitzt und daher eine ergdnzende
Recherche durchfiihrt, so wie beispielsweise das Europaische Patentamt eine
erganzende europaische Recherche im Falle von den meisten (aber nicht allen)
internationalen Recherchenbehdrde durchfiihrt, kénnen die Anspriche vor der
erganzenden Recherche geéndert werden, so dass die Recherche dann diejenigen
Anspriche umfasst, welche die Patentanmelderin in der nationalen/regionalen Phase
weiterverfolgen will. Fir diese Anspruchsanderungen sollte die Anmelderin beachten,
die urspriingliche Offenbarung nicht unzuléssig zu erweitern, weil sonst die Recherche
mit der Begriindung abgelehnt werden koénnte, dass die gednderten Anspriche nicht
von der urspringlichen Offenbarung gedeckt sind. Im Falle des Européischen
Patentamts ist die Hinzufigung von nicht von der urspringlichen Offenbarung

gedecktem Gegenstand beispielsweise nach Art. 123 (2) EPU ausgeschlossen.

4) Einreichung einer Teilanmeldung

Die meisten Patentgesetze erlauben die Einreichung von Teilanmeldungen, solange
eine Stammanmeldung als Basis fur die Teilanmeldung noch anhangig ist. Diese
Teilanmeldungen werden als eine Form der direkten Patentanmeldungen vor einem
bestimmten Patentamt gewertet, welche den Prioritatstag und den Anmeldetag der
Stammanmeldung beanspruchen. Teilanmeldungen sind Ublicherweise auf die
urspringliche Offenbarung der Stammanmeldung beschrénkt, d.h. es kann der
Teilanmeldungen kein Gegenstand hinzugefiligt werden, welcher nicht schon in der
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ursprunglichen Offenbarung der Stammanmeldung enthalten ist. Daher missen auch
die Patentanspriiche der Teilanmeldungen vom Umfang der urspriinglichen
Offenbarung gedeckt werden, weil anderenfalls die Durchfihrung einer Recherche mit
der Begrindung verweigert werden kann, dass der Gegenstand der Patentansprtiche
nicht durch die urspriingliche Offenbarung gedeckt ist. Zusammenfassend kann man
also sagen, die Teilanmeldung hat den gleichen Prioritatstag, Anmeldetag und die
gleiche Offenbarung wie die Stammanmeldung, wird aber ansonsten als eine von der
Stammanmeldung komplett unabhéngige Patentanmeldung behandelt. Das bedeutet,
ein komplett neues Verfahren einschliel3lich einer neuen Recherche beginnt fur diese
Teilanmeldungen. Sofern der Gegenstand der Patentanspriiche der Teilanmeldungen
teilweise mit dem Gegenstand der Patentanspriche der Stammanmeldung Uberlappt,
kann manchmal nach Ermessen des Recherchenprifers eine vollstdndige oder
teilweise Rickerstattung der Recherchengebtihr erfolgen, aber in jedem Fall ist die volle

Recherchengebihr zunachst flur die Teilanmeldung zu zahlen.
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