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Eingeschrankte Teilungsmoglichkeit in EP-Patentanmeldungen

Wie bereits in unseren NEWS 02/2010 angekiindigt wurde, veranderten sich zum
01. April 2010 durch Neufassung der Reg. 36 EPU die Bestimmungen zur Einreichung von
Teilanmeldungen zu Europaischen Patentanmeldungen.

1. Zweck von Teilanmeldungen

Grundsatzlich ermdglicht es eine Teilanmeldung, aus einer anhangigen Patentanmeldung
einen vom Anmelder ausgewahlten Teil herauszunehmen und in einer eigenstandigen
Anmeldung weiter zu behandeln. Ein typischer Anwendungsfall fir die Teilung ist das
Vorhandensein mehrere Gegensténde bzw. Erfindungen in einer Patentanmeldung, die
aufgrund formeller Vorschriften nicht gemeinsam zu einer Patenterteilung gebracht werden
kénnen. Sind in einer Anmeldung beispielsweise zwei Losungen A und B eines Problems
angegeben, die nicht unter einer allgemeinen, gegenitber dem Stand der Technik neuen
und erfinderischen |dee zusammengefasst werden konnen (fehlende Einheitlichkeit), so
handelt es sich um zwei Erfindungen, die in getrennten Anmeldungen zu behandeln sind
(Art. 82 EPU). Der Anmelder muss nun aber nicht génzlich auf eine der beiden Lésungen
verzichten, sondern kann in der ersten Anmeldung (die sogenannte Stammanmeldung) z.B.
Losung A belassen und fur Losung B eine Teilanmeldung einreichen. Dabei steht fur die
Teilanmeldung der gesamte Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung zur Verfiigung und
der Zeitrang der Stammanmeldung bleibt fir die Teilanmeldung erhalten.

Eine Teilanmeldung kann aber auch aus anderen Griinden sinnvoll sein, beispielsweise um in
der Stammanmeldung schnell eine ,leichte” Erteilung fir eine vom Patentamt bereits als
erteilbar angesehene Anspruchsfassung zu erzielen, gleichzeitig aber die Méglichkeit einer
weitergehenden Patentierung in einem ,schwierigeren” Verfahren zu erhalten. Durch die
Teilung kann ein Verfahren jedoch auch gezielt verzégert werden, z. B. wenn der Anmelder
die Formulierung eines Patentanspruchs erst endglltig festlegen will, wenn eine Entschei-
dung Uber die technisch zu bevorzugende Bauform getroffen wurde. Da kaskadierte Teilun-
gen moglich sind, lasst sich der Gegenstand einer Patentanmeldung lange Zeit in der
Schwebe halten. Gerade die letztgenannten Uberlegungen fithren gelegentlich zu einer
langen Rechtsunsicherheit fir Dritte, die gern schnell Gewissheit Uber den endgiiltigen
Schutzbereich eines Patents erlangen mochten, um ihre eigenen Entwicklungen daran auszu-
richten oder gezielt nach Umgehungsmaglichkeiten fir das Patent suchen zu kénnen. Durch
die jetzt in Kraft getretene Anderung wurde insbesondere angestrebt, die Phase der Rechts-
unsicherheit zu verkirzen und die zeitlichen Moglichkeiten der Teilung auf ein vernlnftiges
Maf3 zu beschranken.
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2. Kunftige Grenzen der Teilung

Auch kinftig ist es allein Sache des Anmelders, ob und ggf. welchen Teil einer anhdngigen
Patentanmeldung (nicht zurlickgewiesen und nicht rechtskréftig erteilt) er in eine Teilanmel-
dung Uberfihrt. Allerdings werden neue Zeitschranken fir die Teilung eingezogen. Gemal
Reg. 36 (1) EPU kann eine Teilung vorgenommen werden in folgenden Féllen:

a) Freiwillige Teilung: innerhalb von 24 Monaten nach dem ersten Bescheid der Priifungs-
abteilung zu der friilhesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist

Wahrend der Anmelder bisher Teilanmeldungen einreichen konnte, solange die Stamman-
meldung anhadngig war, stehen kinftig im Normalfall also nur 24 Monate ab dem ersten
Prifungsbescheid fur eine Teilung zur Verfigung. Stellt das EPA ohne einen vorigen
Prifungsbescheid sofort die Erteilungsreife der Patentanmeldung fest (Mitteilung nach Reg.
71 (3) EPU), so beginnt die 24-Monatsfrist mit dieser Mitteilung zu laufen. Nach Ablauf der
genannten Frist sind freiwillige Teilungen nicht mehr méglich. Die 24-Monatsfrist, gerechnet
ab dem ersten Prifungsbescheid der frihesten (ersten) Stammanmeldung gilt auch dann,
wenn eine zweite Teilung aus einer ersten Teilanmeldung vorgenommen werden soll.

Der Anmelder muss sich also innerhalb dieser Frist abschlieBend entscheiden, welche in der
urspringlichen Anmeldung enthaltenen selbstandig schutzfadhigen Gegenstande er in eige-
nen Anmeldungen verfolgen will.

b) Obligatorische Teilung: innerhalb von 24 Monaten nach einem Bescheid, in dem die
Priifungsabteilung die Einheitlichkeit der friiheren Anmeldung erstmals beanstandet hat
Unabhéngig von der unter a) genannten Frist beginnt eine neue 24-Monatsfrist zu laufen,
innerhalb derer der Anmelder eine Teilanmeldung abtrennen kann, wenn die Prifungsab-
teilung die Einheitlichkeit der beanspruchten Erfindung spezifisch beanstandet. Eine solche
Beanstandung kann in unterschiedlichen Stadien des Prifungsverfahrens erhoben werden,
wobei die Frist zur Teilung mit der ersten Beanstandung beginnt. Eine weitere Frist kann in
Ausnahmeféllen anlaufen, wenn eine neue Beanstandung wegen fehlender Einheitlichkeit
erhoben wird, der auf andere Griinde als der erste Einwand zurickzuflhren ist.

Fraglich ist derzeit, ob sich innerhalb einer abgetrennten ersten Teilanmeldung durch eine
.provozierte” Beanstandung wegen fehlender Einheitlichkeit eine neue 24-Monatsfrist zur
Ableitung einer zweiten Teilanmeldung er6ffnet werden kann. Sofern die Beanstandung im
Wesentlichen identisch in der frihesten Stammanmeldung bereits erhoben wurde, gehen
zumindest die Prifungsrichtlinien des EPA davon aus, dass die Frist ab der ersten Beanstan-
dung in der frihesten Anmeldung zu laufen beginnt (RiLi A-IV 1.1.1.4).

3. Ubergangsbestimmungen

Fir Europaische Patentanmeldungen, die am 01. April 2010 bereits anhangig waren, endet
die Frist zur Teilung frihestens am 01. Oktober 2010. Die Anmelder bzw. deren Vertreter
mussen also auch bei laufenden Verfahren neu prifen, wann die Fristen zur Einreichung einer
Teilanmeldung enden. Fir die von uns betreuten Verfahren werden wir diese Prifung in den
nachsten Wochen vornehmen und die Anmelder ggf. informieren. Sofern Sie bereits jetzt zur
Anwendbarkeit der neuen Vorschriften weitergehende Fragen haben, stehen wir lhnen gern
fur Auskinfte zur Verfigung.



