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Einreichen von Teilanmeldungen nach Vero6ffentlichung des Hinweises auf

die Erteilung gemiB Europidischem Patentiibereinkommen
Entscheidung J 01/24 der Juristischen Beschwerdekammer des
Europiischen Patentamts vom 16. April 2024

Berichtet von Dr. Niels Malkomes und Dr. Georg Anetsberger

Wie bereits die J 28/03 befasst sich

J 01/24 mit der Frage, ob eine europii-
sche Patentanmeldung noch anhéingig
ist, nachdem eine Beschwerde gegen
die Entscheidung iiber die Erteilung
des betreffenden Patents eingelegt
wurde, obwohl der Hinweis auf die
Erteilung bereits veroffentlicht wurde.
Mit ihrer Entscheidung J 01/24 vom
16. April 2024 wich die Juristische
Beschwerdekammer des Europi-
ischen Patentamts (EPA) vom in

J 28/03 aufgestellten Grundsatz ab,
dass die Antwort auf die Frage, ob die
Stammanmeldung noch ,,anhdangig“
ist, vom Ausgang des Beschwerdever-
fahrens abhiingt. Stattdessen wurde
in der Entscheidung J 01/24 gepriift,
ob sich aus der Patentanmeldung noch
materielle Rechte (beispielsweise ein
einstweiliger Schutz) ergeben. Dies
war der Fall, da nach der gingigen
Praxis des EPA die Beschwerde des
Anmelders gegen die Erteilung eines
Patents als wirksam eingelegt behan-
delt wurde, mit der Folge, dass der
Hinweis auf die Erteilung in einem
solchen Fall geloscht wurde. Die
Entscheidung J 01/24 bietet daher
Anmeldern, die es versidumt haben,
eine europiische Teilanmeldung vor
der Bekanntmachung des Hinweises
auf Erteilung der Stammanmeldung
einzureichen, einen Ausweg, um
dieses Versiaumnis zu beheben, nam-
lich durch Einlegen einer Beschwerde
gegen die Erteilungsentscheidung und

das anschlieBende Einreichen der
Teilanmeldung.

1. Sachverhalt und Antrige

Die Entscheidung J 01/24 betrifft die Zulas-
sigkeit der Einreichung einer europaischen
Teilanmeldung nach der (ersten) Bekannt-
machung des Hinweises auf die Erteilung der
fritheren Anmeldung.

Die Beschwerde richtet sich gegen die
Zwischenentscheidung der Eingangsstelle
vom 14. September 2023, laut der die

spatere Anmeldung nicht als Teilanmeldung
der fritheren Anmeldung behandelt wird.

Die Eingangsstelle lieB eine gesonderte
Beschwerde gegen diese Entscheidung gemaf3
Art. 106 Abs. 2 EPU zu.

Der Erteilungsbeschluss fiir die frithere
Anmeldung erging am 18. Februar 2021,
wobei als urspriingliches Datum fiir die
Bekanntmachung des Hinweises auf Ertei-
lung der 17. Mirz 2021 festgelegt wurde.

Am 16. April 2021 reichte die Anmelderin
eine Beschwerde gegen den Erteilungsbe-
schluss zur fritheren Anmeldung ein und
entrichtete die Beschwerdegebiihr.

Durch eine Kurzmitteilung vom 6. Mai 2021
setzte die fiir die friihere Anmeldung zustéan-
dige Priifungsabteilung die Anmelderin
davon in Kenntnis, dass der Erteilungs-
beschluss seine Wirkung beibehalte und
weiterhin giiltig sei, aber dass das Datum
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der Bekanntmachung des Hinweises auf
Erteilung gestrichen worden sei.

Am 24. Mai 2021 wurde der Antrag auf
Erteilung einer Teilanmeldung auf Grund-
lage der friitheren Anmeldung eingereicht.

Am 18. Juni 2021 reichte die Anmelderin
eine Beschwerdebegriindung ein.

Auf eine Sachstandsanfrage hin teilte die
Eingangsstelle der Anmelderin in einer
Kurzmitteilung mit, dass der Status der
Teilanmeldung vom Ausgang der Beschwerde
zur fritheren Anmeldung abhinge.

Am 7. April 2022 zog die Anmelderin ihre
Beschwerde gegen die Entscheidung iiber die
Erteilung der fritheren Anmeldung zuriick.

Am 18. Mai 2022 stellte die Eingangsstelle
einen Rechtsverlust nach Regel 112 (1) EPU
fest. Die Eingangsstelle befand, dass die
spatere Anmeldung nicht als Teilanmeldung
behandelt werden konne. Hinsichtlich der
Entscheidung der Juristischen Beschwer-
dekammer in der Sache J 28/03 stellte die
Eingangsstelle fest, dass die Beschwerde
gegen die Erteilungsentscheidung hinsicht-
lich der Stammanmeldung zuriickgezogen
worden war. Somit sei die Entscheidung iiber
die Erteilung des Stammpatents bestétigt
worden. Eine Teilanmeldung hétte daher nur
bis zum Tag vor der Bekanntmachung des
Hinweises auf die Erteilung (16. Marz 2021)
wirksam eingereicht werden kénnen.

Am 2. Juni 2022 teilte die Priifungsabteilung
der Anmelderin das neue Bekanntma-
chungsdatum des Hinweises auf Erteilung
der fritheren Anmeldung mit, namlich den
15. Juni 2022. In dieser Mitteilung wurde
darauf hingewiesen, dass die urspriing-
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liche Entscheidung iiber die Erteilung vom
18. Februar 2021 weiterhin wirksam sei und
ihre Giiltigkeit behalte.

Am 15. Juli 2022 beantragte die Anmelderin
eine Entscheidung gemi8 Regel 112 (1) EPU
und trug vor, dass die spatere Anmeldung
wirksam als Teilanmeldung eingereicht
worden sei.

In ihrer Zwischenentscheidung vom

14. September 2023 entschied die Eingangs-
stelle, dass die spatere Anmeldung nicht als
Teilanmeldung der friiheren Anmeldung
behandelt wird, und lieB eine gesonderte
Beschwerde gegen diese Entscheidung zu.

Am 14. November 2023 reichte die Anmel-
derin eine Beschwerde dagegen ein und
entrichtete die Beschwerdegebiihr.

a. Die Argumente der angefochtenen
Entscheidung der Eingangsstelle:

Die Eingangsstelle vertrat die Auffassung,
dass die Grundsitze der Entscheidung J 28/03
auf den vorliegenden Fall anwendbar seien.

In der Entscheidung J 28/03 unterschied die
Juristische Beschwerdekammer zwischen
Beschwerden gegen die Zuriickweisung

einer europaischen Patentanmeldung und
Beschwerden gegen einen Erteilungsbeschluss
eines europdischen Patents. Im Hinblick

auf erstere gebe es eine ,,Gewihr®, dass eine
Teilanmeldung selbst dann Bestand haben
konne, wenn die Beschwerde aus welchen
Griinden auch immer zuriickgewiesen werde
(Entscheidungsbegriindung 15). Bei letzteren
sei dies anders, da hier bereits ein Patent
erteilt worden sei, mit der Folge, dass jede
weitere Handlung vollstandig vom Ausgang
des Beschwerdeverfahrens abhénge (Entschei-
dungsbegriindung 16). Dariiber hinaus erlaube 2
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es die von einer Beschwerde ausgehende
aufschiebende Wirkung nicht, eine bereits
ergangene Entscheidung zu ignorieren. Sie
hemme lediglich den Ablauf der normalerweise
daran anschlieBenden Schritte, bis die endgiil-
tige Entscheidung der letzten Instanz ergangen
ist (Entscheidungsbegriindung 18).

b. Die Beschwerde gegen die
Entscheidung der Eingangsstelle

In der am 15. Januar 2024 eingereichten
Beschwerdebegriindung machte die Anmel-
derin geltend, dass die in J 28/03 aufgestellten
Grundsatze auf den vorliegenden Fall nicht
anwendbar seien, da sie nicht mit der spiteren
Entscheidung G 01/09 iibereinstimmten.

Im vorliegenden Fall sei das urspriingliche
Datum des Hinweises auf Erteilung gestrichen
worden, die Stammanmeldung bleibe daher
anhéngig. Bei der Entscheidung J 28/03 sei die
Lage anders gewesen, da es keine Streichung
des Hinweises auf Erteilung fiir die frithere
Anmeldung gab. Daher seien die Grundsétze
dieser Entscheidung nicht auf den vorliegenden
Fall anzuwenden, vielmehr seien die in G 01/09
dargelegten Grundsétze anwendbar.

Mit Schreiben vom 15. Juli 2022 argumentierte
die Anmelderin, dass andere Teilanmeldungen
unter denselben Umsténden wie den vorlie-
genden eingereicht und vom EPA zugelassen
worden seien, sodass die Anmelderin berech-
tigterweise erwarten konne, dass auch im
vorliegenden Fall die Teilanmeldung wirksam
eingereicht werden konne.

Die Anmelderin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und die Teilan-
meldung als europdische Teilanmeldung zu
behandeln. Fiir den Fall der Abweisung dieses
Antrags wurde eine miindliche Verhandlung
beantragt.

BARDEHLE
PAGENBERG

2. Das Beschwerdeverfahren (J 01/24)
und die Entscheidungsbegriindung

Die Juristische Beschwerdekammer erach-
tete die Beschwerde (gegen die Entscheidung
der Eingangsstelle) fiir zuléssig, insbeson-
dere da in der angefochtenen Entschei-

dung eine gesonderte Beschwerde gemaf3
Art. 106 Abs. 2 EPU zugelassen wurde.

Wann ist eine Anmeldung anhiingig?

Die Juristische Beschwerdekammer priifte,
wann eine frithere Anmeldung ,anhdngig”
ist, wie dies Regel 36 (1) EPU fiir das Einrei-
chen einer Teilanmeldung voraussetzt.

Das EPU enthilt dazu keine Definition, sodass
die Juristische Beschwerdekammer auf den

in der Entscheidung G 01/09 der Grofen
Beschwerdekammer festgehaltenen Grundsatz
verwies: Eine ,,anhdngige (friihere) europdi-
sche Patentanmeldung® ist eine Patentanmel-
dung in einem Status, in dem die materiellen
Rechte, die sich nach dem EPU daraus ergeben,
(noch) bestehen (G 01/09, Entscheidungsbe-
griindung 3.2.4.). Zu den materiellen Rechten
einer Anmelderin gehort der einstweilige
Schutz gemiB Art. 67 EPU.

Dariiber hinaus betonte die Juristische
Beschwerdekammer, dass die Riickwirkung
einer rechtskraftigen Zurlickweisungsent-
scheidung auf die dem Anmelder gew#hrten
Rechte nichts daran dndert, dass die
Anmeldung so lange anhingig ist, bis diese
Entscheidung Rechtskraft erlangt hat. Vor
dem Hintergrund, dass im vorliegenden Fall
(anders als in dem der Entscheidung J 28/03
zugrundeliegenden Fall) die Streichung

des Datums des Hinweises auf Erteilung

das Wirksamwerden der Patenterteilung
verhinderte, kam die Juristische Beschwer- 3
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dekammer daher zum Schluss, dass sich In J 01/24 wird auBerdem betont, dass das
materielle Rechte (z. B. einstweiliger Schutz) EPU keine Bestimmung enthilt, welche
weiterhin aus der friiheren Patentanmeldung die Beschwerde des Anmelders gegen die
ergaben, diese daher noch anhangig war. Erteilung eines Patents einschrankt, und
dass ,.eine solche Beschwerde daher nicht
Die Juristische Beschwerdekammer schloss als eindeutig unzuldssig angesehen werden
sich insoweit nicht dem Standpunkt der kann®. Eine solche Beschwerde steht im
Kammer in J 28/03 an, dass ,eine Beschwerde = Gegensatz zu einer ,eindeutig unzuldssigen®
gegen eine Entscheidung iiber die Erteilung Beschwerde, die keine aufschiebende Wir-
eines Patents, die die Bekanntmachung der kung haben sollte, wie etwa eine Beschwerde
Erteilung des Patents zur Folge hat, nach ohne Grundlage im EPU, beispielsweise eine
Artikel 107 Satz 1 EPU unzuldssig ist und von einem Dritten eingelegte Beschwerde
mithin nicht die Moglichkeit erdffnen sollte, (vgl. Entscheidungsbegriindung, 10.5)
eine Teilanmeldung auch noch wdhrend des
Beschwerdeverfahrens einzureichen. Dies Eine ,anhdngige Anmeldung® erfordert
kann auch als Vorkehrung gegen missbrdauch-  insbesondere kein ,,anhdngiges Ertei-
liche Beschwerden verstanden werden, die lungsverfahren®, vgl. auch G 01/09,
eingelegt werden, um kiinstlich anhdngige Entscheidungsbegriindung 4.2.5. Dies
,Stammanmeldungen’ zu schaffen.“ entspricht auch dem Grundsatz, dass im
Falle einer Aussetzung des Verfahrens nach
Laut J 01/24 entspricht es der giangigen Regel 14 (1) EPU kein Erteilungsverfahren
Praxis des EPA, dass Beschwerden gegen anhingig ist, obwohl die Anmeldung noch
die Erteilung eines Patents als wirksam anhéngig ist.
eingelegte Beschwerden behandelt werden,
mit der Folge, dass in einem solchen Fall Beschluss
das Datum des Hinweises auf die Erteilung
gestrichen wird. Wird die Beschwerde spater ~ Folglich ordnete die Juristische Beschwer-
zuriickgenommen oder scheitert sie, wird ein ~ dekammer an, dass die angefochtene
neues Datum fiir die Bekanntmachung des Entscheidung aufgehoben und die Sache zur
Hinweises auf die Erteilung festgelegt. Inder ~ weiteren Bearbeitung an die Eingangsstelle
Entscheidung J 01/24 wird dies als Erfor- zuriickverwiesen wird, mit der MaBigabe, die
dernis fiir die Wirksamkeit der Patentertei- spatere Anmeldung als Teilanmeldung der
lung angesehen (Art. 64 Abs. (1) EPU). fritheren Anmeldung zu behandeln.
3. Kommentar
Die Grundsatzentscheidung G 01/09 Anmeldung nicht rechtskraftig geworden
schaffte bereits insofern Klarheit fiir ist, d. h. innerhalb der Beschwerdefrist.
Anmelder, als eine Teilanmeldung ein-
gereicht werden kann, solange die Ent- Die vorliegende Entscheidung J 01/24
scheidung liber die Zuriickweisung der schafft nun Klarheit fiir den anders 4
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gelagerten Fall, dass der Hinweis auf die
Erteilung einer Anmeldung bekanntge-
macht wurde und der Anmelder daraufthin
innerhalb der Beschwerdefrist eine
Beschwerde gegen die Erteilungsentschei-
dung einlegt. In einem solchen Fall kann
eine Teilanmeldung immer noch eingereicht
werden, da nach der gingigen Praxis des
EPA der Hinweis auf die Erteilung geloscht
wird und die Anmeldung somit weiterhin
anhingig ist.

Die Entscheidung dndert nichts an der
Tatsache, dass die iiberwiegende Mehrheit
solcher Beschwerden scheitern wird, da die
Entscheidung tiber die Erteilung (in der
Regel) vollstindig mit der Mitteilung iiber
die beabsichtigte Patenterteilung iiberein-
stimmt, welcher der Anmelder zugestimmt
hat. Das gilt selbst dann — im Unterschied
zu Verfahren z.B. vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt — wenn die Ertei-
lung auf einem Hilfsantrag beruht, da der
Anmelder mit der Zustimmung zur Mittei-
lung tiber die beabsichtigte Patenterteilung
auf Grundlage eines Hilfsantrags notwen-
digerweise die héherrangigen Antrige
zuriickgenommen hat. Die Entscheidung J
01/24 unterscheidet jedoch zwischen ,nicht
eindeutig unzuldssigen® Beschwerden
(vom Anmelder eingereicht) und ,eindeutig
unzuldssigen Beschwerden (die beispiels-
weise von Dritten eingereicht wurden). Aus
praktischer Sicht erscheint dies sinnvoll, da
eine Beschwerde des Anmelders gegen die
Entscheidung tiber die Erteilung auch nach
dem in J 28/03 angewendeten MaBstab
grundsatzlich zulissig sein diirfte — auch
wenn dies nur in den seltensten Fillen
gelten diirfte.
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Als Begriindung fiir die derzeitige Praxis
des EPA, Beschwerden gegen die Ertei-
lung eines Patents als giiltig eingelegt zu
behandeln, wird in J 01/24 darauf hinge-
wiesen, dass es widerspriichlich sei, eine
Beschwerde auf zwei verschiedene Arten

zu betrachten: Damit der Hinweis auf die
Erteilung gestrichen werden kann, muss
die Beschwerde einerseits nur zuldssig
sein; andererseits bestimmt der Ausgang
der Beschwerde iiber die aufschiebende
Wirkung. Wiirde dieser widerspriichliche
Ansatz verfolgt, wire die Lage insbesondere
fiir Dritte unsicher und unklar, die nicht
wissen konnen, ob eine Patentanmeldung
noch anhingig ist, da dies vom Ausgang des
Beschwerdeverfahrens abhidngen wiirde. In
J 01/24 wird insoweit auch auf das Erfor-
dernis der Wirksamkeit der Patenterteilung
verwiesen (Art. 64 Abs. 1 EPU) (Entschei-
dungsbegriindung 10.5).

Es ist sicherlich weiterhin ratsam, Teilan-
meldungen vor der Bekanntmachung des
Hinweises auf Erteilung einzureichen, um
die obigen Probleme zu vermeiden. Die

Tiir fiir das Einreichen von Teilanmeldung
durch eine Beschwerde gegen den Ertei-
lungsbeschluss wieder zu 6ffnen, sollte

nur eine Notlosung sein, die sich aber als
duBerst wertvoll erweisen kann, wenn das
rechtzeitige Einreichen der Teilanmeldung
iibersehen wurde. Vergessliche Anmelder
sollten aber darauf hoffen, dass das EPA die
derzeitige Praxis beibehilt, Beschwerden des
Anmelders gegen die Erteilung eines Patents
als wirksam eingelegt zu behandeln, was zur
Folge hat, dass der Hinweis auf die Erteilung
gestrichen wird.



