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Die unzuldssige Erweiterung im EPU-Erteilungsverfahren:

Vorsicht Falle

Von Dr. Jasper Werhahn

I. Einleitung

In jlingerer Zeit lasst sich bei den Erteilungsverfahren vor dem
Europdischen Patentamt ein Trend hin zu einer noch formalis-
tischeren Handhabung des Art. 123 (2) EPU feststellen. Diese
unter dem Stichwort ,unzuldssige Anderung® oder ,unzulds-
sige Erweiterung" bekannten Einwande sind fiir den Anmel-
der besonders schmerzhaft, da sie zu einer Zurlickweisung
der Anmeldung oder zu einem spateren Widerruf des Patents
fihren kénnen, ohne dass die Erfindungshéhe des Anmelde-
gegenstands in Betracht gezogen wurde. Das Prioritatsjahr ist
zum Zeitpunkt der Zurlickweisung meist bereits abgelaufen,
so dass die gesamte Investition in die Patentanmeldung fur
den Anmelder unwiederbringlich verloren ist. Es verbleiben
die Optionen einer teuren Teilanmeldung oder — zumindest
in Deutschland und Osterreich — die Méglichkeit einer Ge-
brauchsmusterabzweigung, um wenigstens einen Teil der An-
meldung zu retten.

Es soll daher kurz der Sinn und Zweck des Art. 123 (2) EPU
und den von der GroBen Beschwerdekammer entsprechend
vorgegebenen BewertungsmalBstab dargestellt werden, der
bei der Anwendung von Art. 123 (2) EPU maBgeblich ist. An-
schlieBend werden anhand eines aktuellen Fallbeispiels die
Konsequenzen fiir den Anmelder aufgezeigt, die sich aus ei-
nem zu formalistischen Ansatz bei der Anwendung von Art.
123 (2) EPU ergeben kénnen. Bereits im Erteilungsverfahren
kénnen Fallen fiir den Anmelder entstehen, aus denen in eini-
gen Fallen kein Ausweg besteht.

II. Sinn und Zweck des Art. 123 (2) EPU,
der Goldstandard

GemaB Art. 123 (2) EPU diirfen die europaische Patentanmel-
dung oder das europaische Patent nicht in der Weise geandert
werden, dass ihr Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung
in der urspriinglich eingereichten Fassung hinausgeht.

Der Sinn und Zweck dieser Vorschrift liegt darin, zu verhin-
dern, dass dem Anmelder ein ungerechtfertigter Vorteil ent-
steht, indem er Patentschutz fiir einen Gegenstand erwirbt,
der in der urspriinglichen Anmeldung nicht offenbart wurde.
Insofern tragt Art. 123 (2) EPU zur Rechtssicherheit Dritter
bei, da diese sich darauf verlassen kdnnen miissen, dass ein
Anmelder keinen Schutz fiir Gegensténde jenseits der ur-
spriinglichen Offenbarung seiner Anmeldung erlangen kann.

Zur Auslegung des Art. 123 (2) EPU wird in der Regel der
von der GroBBen Beschwerdekammer gepragte ,Goldstandard"
herangezogen:
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,Jede Anderung an den die Offenbarung betreffenden Tei-

len einer europdischen Patentanmeldung [...] darf [...] nur

im Rahmen dessen erfolgen, was

= der Fachmann

= der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer urspriinglich
eingereichten Fassung

= unter Heranziehung des allgemeinen Fachwissens — objek-
tiv und bezogen auf den Anmeldetag —

= unmittelbar und eindeutig entnehmen kann.”

Ob eine Anderung zuldssig ist, hdngt also davon ab, ob der
Fachmann neue technische Informationen erhalt, die so nicht
aus den Anmeldeunterlagen in der urspriinglich eingereichten
Fassung hervorgehen.

Dabei ist gemaB der europaischen Rechtsprechung die Sicht-
weise des Fachmanns maBgeblich. Patentanmeldungen sind
nicht an Sprachwissenschaftler adressiert, sondern an ein
Fachpublikum, das die Anmeldung mit der Absicht liest, sie zu
verstehen und ihr einen technischen Sinngehalt beizumessen.
Eine Lesart, bei der GbermaBig auf die Struktur des Textes
der Anmeldung in der Art eines Philologen oder Logikers ab-
gestellt wird, ist abzulehnen.

Leider wird dieser BewertungsmaBstab im Erteilungsverfahren
nicht immer konsequent verfolgt. Die Auswirkungen, die eine
zu formalistische Lesart fiir den Anmelder haben kann, lassen
sich anhand einer jlingst beschlossenen Zurlickweisung einer
Patentanmeldung vor dem EPA illustrieren.

III. Aktuelles Fallbeispiel

Die Anmeldung betraf ein Informationssystem mit Displays
und einer Steuereinheit fiir ein Fahrzeug. In der urspriing-
lichen Fassung von Anspruch 1, die auf eine auslandische
Prioritdtsanmeldung zuriickging, war beansprucht, dass das
Informationssystem in dem Fahrzeug installiert ist (,,informati-
on system installed in a vehicle™). Dies wurde im Priifungsver-
fahren als unklar unter Art. 84 EPU beanstandet, da anhand
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des Wortlauts nicht klar sei, ob das Fahrzeug einen Bestand-
teil des beanspruchten Informationssystems bildet oder nicht.

Die Anmelderin anderte Anspruch 1 dahingehend, dass das
Informationssystem in einem Fahrzeug installierbar ist. Die-
se Anderung wurde unter Art. 123 (2) EPU beanstandet, da
ein in einem Fahrzeug installierbares Informationssystem aus
den urspriinglichen Anmeldeunterlagen nicht unmittelbar und
eindeutig hervorgehe — es sei nur ein Informationssystem be-
schrieben, das bereits in dem Fahrzeug installiert ist.

Damit verblieb fir die Anmelderin kein Weg, das als unklar
beanstandete Merkmal klarzustellen, ohne einen Einwand
unter Art. 123 (2) EPU hervorzurufen. Der Konflikt fiihrte nach
einem weiteren Bescheid und einer miindlichen Verhandlung
schlieBlich zur Zurlickweisung der Anmeldung.

IV. Die Art. 84 — Art. 123 (2) — Falle

Das Fallbeispiel illustriert in aller Deutlichkeit einen eher selten
diskutierten Konflikt mit Art. 123 (2) EPU. Das unter Art. 84
EPU als unklar beanstandete Merkmal kann bei der forma-
listischen Herangehensweise an die Anmeldungsoffenbarung
nicht klargestellt werden, ohne gegen Art. 123 (2) EPU zu ver-
stoBen. Die Begriindung, dass kein installierbares aber noch
nicht installiertes Informationssystem offenbart sei, mutet
artifiziell an und ist nur anhand einer Lesart der Anmelde-
unterlagen begriindbar, bei der dem technischen Gehalt der
Beschreibung eine untergeordnete Bedeutung beigemessen
wird. Diese Argumente drangen bei der Priifungsabteilung in
dem dargestellten Fallbeispiel nicht durch.

Bei einer strengen Handhabung von Art. 123 (2) EPU kann
also bereits im Erteilungsverfahren eine unentrinnbare Falle
aus den Art. 84 EPU und Art. 123 (2) EPU entstehen. Ange-
sichts des eingangs erwahnten Trends hin zu einer formalisti-
scheren Handhabung des Art. 123 (2) EPU ist wohl zu erwar-
ten, dass dieser Fall haufiger auftreten wird.
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V. Fazit

Obwohl die im November 2018 in Kraft getretenen Richtlinien
fur die Priifung im Europaischen Patentamt darauf hinweisen,
dass bei der Anwendung von Art. 123 (2) EPU allein der Gold-
standard maBgeblich ist, scheint sich in den Erteilungsverfah-
ren vor dem Europdischen Patentamt (EPA) in jlngerer Zeit
ein Trend hin zu einer noch formalistischeren Handhabung
des Art. 123 (2) EPU abzuzeichnen. Dabei treten vermehrt
Kollisionen zwischen dem Klarheitserfordernis des Art. 84 EPU
und den Anderungsbeschrénkungen des Art. 123 (2) EPU auf,
die in einigen Féllen zu einer unentrinnbaren Falle im Ertei-
lungsverfahren fiihren kdnnen. Die Beschwerdekammern ha-
ben klargestellt, dass aus der Tatsache, dass ein Anspruchs-
merkmal unklar ist, nicht folgt, dass dieses Merkmal keine
Beschrankung darstellt, so dass das bloBe Streichen unklarer
Merkmale regelmiBig einen Einwand unter Art. 123 (2) EPU
nach sich zieht (T 2224/12).

Es muss bei der Erstellung neuer Anmeldungen also darauf ge-
achtet werden, dass die Anspriiche dem Klarheitserfordernis
des EPU geniigen oder anhand der Beschreibung klarstellbar
sind. Hatte die Beschreibung des obenstehenden Fallbeispiels
eine Klarstellung dahingehend beinhaltet, dass die Erfindung
das Informationssystem unabhangig von dem Fahrzeug um-
fasst, ware ein Ausweg aus der Art. 84 — 123 (2) — Falle ver-
figbar gewesen.
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Welche Formulierungen im Erteilungsverfahren letztendlich zu
einem Konflikt zwischen Art. 84 EPU und Art. 123 (2) EPU
fuhren, ist vorab natirlich schwer einzuschatzen. Es sollte da-
her an mdoglichst umfassenden und klaren Definitionen aller
erfindungswesentlichen Merkmale, die spater zur Klarstellung
der Anspriiche herangezogen werden kdnnen, nicht gespart
werden.

Take-home Messages:

= Die Priifungsabteilungen des EPA wenden bei der Beurtei-
lung unzulassiger Erweiterungen haufig einen sehr strengen
MaBstab an.

= Daraus konnen sich bereits im Erteilungsverfahren unent-
rinnbare Fallen ergeben, bei denen dem Anmelder keine
Mdglichkeit bleibt, seine Anmeldung so zu @ndern, dass sie
allen Anforderungen des EPU entspricht.

= Im Lichte dieser Entwicklung muss bei der Ausarbeitung von
europaischen Patentanmeldungen ein besonderes Augen-
merk auf diese Problematik gelegt werden.

Gerne unterstiitzen wir Sie mit einem unserer In-House-
Seminare, um das notwenige Know-how aufzubauen.
Bitte sprechen Sie uns einfach an.
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