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Sachverhalt 

Der Prásident des EPA hat der Groen Beschwerdekarnmer 

gemaS Artikel 112 (1) b) EPU zur Sicherung einer 

einheitlichen Rechtsanwendung und wegen ihrer 

g.rundsatzlichen Bedeutung folgende Rechtsfrage voigelegt: 

"Bis zu weichem Zeitpunkt kanri ein Anrnelder eine 

Teilanrneldung zu der anhãngigen frUheren europaischen 

Patentanmeldung einreichen?". 

Zur BegrUndung seiner vorlage verweist der Prãsident des 

EPA auf die voneinander abweichenden Entscheidungen 

zweier Beschwerdekarru-nern, nãrnlich der Technischen 

Beschwerdekammer 3.2.1 vom 28. Januar 1986, T 92/85 (AB1. 

EPA 1986, 352) und der Juristischen Beschwerdekarnrner vom 

5. August 1992, J 11/91 und J 16/91 (AB1. EPA 1994, 28) 

In dem Beschwerdeverfahren T 92/85 wurde entschieden, da 

die PrQfungsabteilung in Ausubung ihres Ermessens nach 

Regel 25 (1) a) EPU die Einreichung einer Teilanmeldung 

ablehnen kann, wenn die Mitteilung nach Regel 51 (4) EPU 

bereits abgesandt worden ist. 

In dern Beschwerdeverfahren J 11/91 und J 16/91 wurde 

entschieden, dag der Anmelder eine Teilanmeldung noch 

nach seiner Zustirnrnung gemS Regel 51 (4) EPU einreichen 

kann. 

Die genannten beiden Entscheidungen sind zu unter - 

schiedlichen Fassungen der Regel 25 EPU ergangen. 

1'47.[) 	 . . . 1... 
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Die Entscheidung T 92/85 erging zu der ursprunglichen 

Fassung der Regel 25 EPU, die zwischen einer 

obligatorischen und freiwilligen Teilung unterschied. Die 

Regel 25 (1) EPU in dieser Fassung hatte folgenden 
Wortlaut: 

"(1) Eine europáische Teilanrneldung kann eingereicht 
werden: 

jederzeit nachdern die fruhere europische Patent- 

anrneldung dern EuropAischen Patentarnt zugegangen 

1st; nach Erhalt des ersten Bescheids der 

PrQfungsabteilung jedoch nur, wenn die 

Teilanmeldung innerhaib der in diesern Bescheid 

festgesetzten Frist eingereicht wird, oder wenn 

nach Ablauf dieser Frist die PrUfungsabteilung die 

Einreichung einer Teilanrneldung für sachdienlich 

halt; 

innerhaib von zwei Monaten nach der auf 

Aufforderung durch die PrUfungsabteilung erfolgten 

Beschrankung der fruheren europ&ischen 

Patentanrneldung, wenn these nicht Artikel 82 

entspricht."  

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 erging zu der seit. 

1. Oktober 1988 geltenden geanderten Fassung der 

Regel 25 EPO (AB1. EPA 1988, 290), die das Teilungsrechc 

vereinfachte, indern sie den Unterschied zwischen 

freiwilliger und obligatorischer Teilung beseitigt.e und 

für alle Teilanmeldungen einen einheitlichen St.ichtag 

vorsieht. Diese Fassung der Regel 25 (1) EPU hat. 

folgenden Wortlaut: 

"(1) Der Anmelder kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem er 

gem&S Regel 51, Absatz 4, sein Einverstandnis mit der 

Fassung erkiart, in der das europaische Patent erteilt 
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werden soil, eine Teiianrneldung zu der anhngigen 

frUheren europäjscheri paentanine1dung einreichen. 'I  

Stellungnahme 

Wortlaut de.r Regel 25 EPU 

Nach dem Wortlaut der Regel 25 EPU 1st die Frage bis zu 

weichem Zeitpunkt ein Anmeider eine Teilanmeldung zu 

einer anhangigen europàischen patentanmeldung einreichen 

kant-i, eindeutig geregeit. Regel 25 EPU sieht vor, dag der 

Anrneider eine Teilanmeldung zur anhängigen früheren 

europaischen Patentanmeldung bis zu dem Zeitpunkt 

einreichen kann, zu dem der Anmelder gemag Regel 51 (4) 

sein Einverstandnis mit der Fassung erk1rt, in der das 

europische Patent erteiltwerden soil. Der Wortlaut der 

Regel 25 EPU enthãlt somit eine kiare Antwort auf die 

vorgelegte Rechtsfrage: Die EinverstarxdfliSerklrUflg des 

Anrnelders mit der zu erteilenden Fassung des Patents 

bezeichnet den Zeitpunkt bis zu dem die Einreichung einer 

Teilanmeidung zulàssig ist. Nach diesem Zeitpunkt 1st die 

Einreichung einer Teilanmeldung grundstz1ich nicht rnehr 

mOglich. 

GQltigkeit der Regel 25 EPU 

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 1st jedoch der 

Auffassung, "daft die Regel 25 EPU gegen Artikel 76 EPU 

verstOf!t und nicht den Zeitpunkt bezeichnet, zu dem eine 

Teilanmeidung zu einer noch anhängigen frUheren 

europaischen Patentanmeldung spatestens eingereicht 

werden mu1 (vgl. 2.3.6 der Entscheidung). Vielmehr kOnne 

entgegen dem Wortlaut der Regel 25 EPU eine Teilanmeldung 
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noch bis zum Beschluf!, uber die Erteilung gem 

Artikel 97 (2) EPU eingereicht werden. (Punkt 2.6 der 
Entscheidung) 

3. 	Zur BegrQndung ihrer Auffassung für die Entscheidung 

J 11/91 und J 16/91 fOhrt die Karnmer jm wesen1ichen aus: 

Artikel 76 (3) EPU ermáchtige das EPA nicht, 

Teilanmeldungen zu einem Zeitpunkt zu untersagen, 

zu dem der Gegenstand der aus der Stammanmeldung 

ausgeschieden werden soil, noch beirn EPA anhngig 

1st. Für die Festsetzung einer soIchen Frist bOte 

der Artikel 76 EPU keine Grundlage, denn in der 

Ausfuhrungsordnung durften nur Verfahrensfragen, 

nicht jedoch materiell rechtliche Fragen geregeit 

werden. Durch Regei 25 EPU wUrden aber Rechte des 
Anmelders erheblich beschnitten (Punkt 2.3.3 und 

2.3.4 der Entscheidung). 

Die Erklärung des Einverstandnisses mit der zu 

erteilenden Fassung gemag P.egel 51 (4) EPU sei 

nicht unwiderruflich, denn das Verfahren kOnne von 

der PrQfungsabteilung wieder aufgenornmen werden. 

In diesem Faile kOnne auch nach einer berefts. 

abgegebenen Einverstndniserklarung eine Teil-

anmeldung eingereicht werden. Das gleiche gele in 

Faile der Einreichung einer Beschwerde gegen die 

ZurUckweisung einer Anrneldung (Punkt 2.3.5 der 

Entscheidung). 

Die zeitliche Beschrankung des Teilungsrechts 

gemag Regél 25 EPU sei nicht gerechfertigt und 

unbillig, da sie weder aus der Sicht des EPA noch 

aus der Sicht des Amnelders vonnOten sei 

(Punkt 2.3.3 der Entscheidung). Gemã 

Artikel 4 G PVCJ kOnnten zwar Bedingungen für die 

Ausubung des Teilungsrechts erlassen werden, zu 

1547 .D 
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denen auch die Setzung einer Frist für die 

Eirireichung der Teilanrrtelduflg gehore. Diese Frist 

dUrfe jedoch nicht willkürlich gewählt werden 

(Punkt 2.3.4 der Entscheidung) 

4. 	Gemag Artikel 76 (1) EPU kOnnen europische Teil- 

anrneldungen für einen Gegenstand eingereicht werden, der 

nicht über den Inhalt der frUheren Anmeldung in der 

ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 1st diese 

Voraussetzung erfüllt, so gilt die Teilanmeldung als an 

dern Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und 

genieft deren Prioritatsrecht. 

Nach Artikel 76 (3) EPU wird das Verfahren zur Durch-

führung des Absatzes 1, die besonderen Erfordernisse der 

europischen Teilanrneldung und die Frist zur Zahlung der 

Anrneldegebuhr, der Recherchengebühr und der Benennungs-

gebühren in der Ausfuhrungsordnung vorgeschrieben. 

Arc.ikel 76, Absatz 3 EPU enthält eine allgerneine 

Ermchtigungsnorm zur nãheren Regelung des Verfahrens bei 

der Einreichung von Teilanmeldungen und eine spezielle 

Ermchtigung für die Regelung der besonderen 

Erforderriisse, denen Teilanmeldungen entsprechen rnQssen, 

sowie für die Bestirnmung der Fristen für die Zahluiig 

bestimrnter GebQhren. 

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 vertritt die 

Auffassung, dais, Artikel 76 (3) EPU keine Ermächtigung für 

die Bestimrnung des Zeitpunkts enthalte bis zu dem eine 

Teilanmeldurig eirigereicht.werden kOnne. Artikel 76 (3) 

EPU unterscheide zwischen Erfordernissen einer 

europaischen Teilanmeldung und Zahlungsfristen für 

best irnmte GebQhren. 

Die Festsetzung eines bestirnrnten Zeitpunktes für die 

Einreichung der Teilanmeldung falle weder unter den 

1 1 47.1 	 . . . 1... 
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Begriff "Erfordernjs' noch unter die Fristsetzung fr di 

Zahlung von Gebühren. Wenn Regel 25 EPU gleichwohl den 

Zeitpunkt für die Einreichung der Teilanmeldung regele, 

so sei diese Regel nicht durch Artikel 76 (3) EPU gedeckt 

und darnit wirkungslos. 

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 übersieht bel ihrer 

Argumentation, daIs, Artikel 76 (3) EPU nicht nur eine 

Errnãchtigung zur Regelung der Erfordernisse der 

Teilanrneldung und von GebUhrenfristen enth1t, sondern 

auch eine ailgemeine Ermchtigung für die Regelung des 

Verfahrens für die Einreichung europaischer Teil-

anmeldungen. Diese aligemeine Ermàchtigung errnOglicht es 

dem Verwaltungsrat auch den Zeitpunkt zu regeln, bis zu 

dem ëine europische Teilanmeldung eingereicht werden 

kann. Regel 25 EPU steht daher im Einklang mit 

Artikel 76 (3) EPU. 

Dern steht nicht entgegen, dais nach Auffassung der 

Entscheidung J 11/91 und J 16/91 in der Ausfuhrungs-

ordnung nur Verfahrensfragen, dagegen nicht materiell 

rechtliche Fragen geregelt werden kOnnen. Die Fescsezung 

?ines Zeitpunktes bis zu dem die Einreichung einer 

Teilanmeldung zulãssig ist, 1st eindeutig prozessualer 

Natur. Die Tatsache, dag die Nicht-Einha1ung dieser 

prozessualen Vorschrift den Verlust der MOglichkeit der 

Einreichung einer Teilanineldung zur Folge hat, macht 

damit die Verfahrensvorschrift nicht zu einer Vorschrift 

materiellen Rechts. Alle Verfahrensvorschriften sind mit 

bestimmten Sanktionen ausgestattet, sonst sind sie 

nutzlos. Regel 25 EPU bestirnmt den Zeitpunkt für die 

Einreichung von Teilanmeldungen und bestimt damit, 

nach diesern Zeitpunkt das bisher bestehende prozessuale 

Recht zur Einreichung von Teilanmeldungen erlischt. Diese 

Sanktion ist verfahrensrechtlicher Natur. Da!!, mittelbar 

durch diese Sanktion auch rnaterielle Rechte betroffen 

sein konnen, ándert grundsãtzlich nichts an der 

1547.D 	 . . ./. 
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prozessualen Natur der Regel 25. Das zeigt Artikel 76 (3) 

EPU sehr deutlich. Die Bestirnrnung der Erfordernisse einer 

Teilanrneldurig und die Festsetzung von Fristen für 

bestirnrnte Gebührenzahlungen sind prozessualer Natur. 

Werden diese prozessualen Bestirnrnungen nicht eingehalten, 

so bedeutet das den Verlust der Teilanineldung, der 

naturlich ein Verlust materieller Rechte bedeuten kann, 

nãrnlich, wenn z. B. Gebühren für eine vor dem Zeitpunkt 

der Regel 25 eingereichte Teilanrneldung nicht entrichtet 
werden. 

Demgemag sceht Regel 25 EPU jm Einklang mit 

Artikel 76 (3) EPU, daher sind gegen die Festsetzung 

eines Zeitpunktes für die Einreichung einer europaischen 

Teilanrneldung in Regel 25 keine rechtlichen Bedenken zu 

erheben. 

Wenn die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 darauf 

hinweist, dag die Einverstndniserk1àrung gemäf 

Regel 51 (4) EPU nicht unwiderruflich 1st, so ist diese 

Feststellung aus Rechtsgründen nicht zu beanstanden. Die 

Einverstridnjserk1rung ist eine prozessuale Erkiarung 

und daher - wie grundstz1ich alle Verfahrens-

erklárungen - auch wieder rQcknehrnbar, sofern nicht das 

Gesetz etwas anderes bestirnmt. AUS der Widerrufbarkeit 

der Einverstãndniserklàrung folgt aber nicht, dag der 

widerrufende Anmelder dadurch die Berechtigung erlangt, 

nunmehr eine Teilanmeldung einzureichen. Im Ubrigen kann 

der Anmelder durch semen Widerruf nicht das Faktum 

beseitigen, dag er bereits eine Einverstndniserk1ärung 

abgegeben hatte. 

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 weist zur 

Begründung, dag die Einreichung von Teilanmeldungen auch 

nach einer abgegebenen Eirxverstàndniserklarung gema1 

Regel 51 (4) EPCJ generell moglich sein muL darauf hin, 

dag in bestimrnten F11en auch nach Abgabe der 

.1... 
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Einverstndniserk1arung die Einreichung von Teil-

anrneldungen zulassig ware, namlich, wenn die Prufungs-

abteilung das Prufungsverfahren wieder aufnehme und wenn 

ein Beschwerdeverfahren anhangig gernacht werde. 

Diese genannten Fälie stellen keine Ausnahme von der 

Regelung in Regel 25 EPU dar, denn für die Anwendbarkeii 

der Regel 25 EPU ist irnrner die ietzte yam Anmeider 

erkiarte Zustirnrnung mit der zu erteilenden Fassung des 

Patents ma1gebend. Wird daher das PrQfungsverfahren nach 

Abgabe einerzustirnrnungserklarung gemag Regel 51 (4) EPU 

von der PrQfungsabteilung erneut erOffnet, weil - aus 

weichen GrQnden auch immer - die zu erteilende Fassung 

geandert werden soil, so bedarf es nach Regel 51 (4) EPU 

einer erneuten Mitteilung an den Anrnelder, in weicher 

erneut geãnderten Fassung die Abteilung das europaische 

Patent zu erteilen beabsichtigt. In diesern Fall gilt für 
die Anwendung der Regel 25 die jeweils ietzte im 

Verfahren abgegebene Einverstaridniserklarung mit der 

mitgetejiten Fassung. Elne Teilanmeidung kann also irnrner 

bis zur letzten Einverstndniserk1arung des Arimelders 

gemag Regel 51 (4) EPU eingereichc werden, also wenn 

feststeht, daf, der Anmelder mit dem letzten Vcrschia ci 

PrQfungsabteilung einverstanden ist. 

Nichts anderes gilt im Beschwerdeverfahren. Die in erster 

Instanz abgegebene Einverstandniserklarung gemaff, Regel 51 

(4) EPU 1st auch im Beschwerdeverfahren mafgebend. Komrnt 

die Beschwerdekarnmer zu dem Ergebnis, daf, eine geanderte 

Fassung des Patents erteilt werden soil, so ist eine 

erneute Zustimmung des Anmeiders zu der beabsichtigten 

Fassung erforderlich, die der Arimelder - wenn die 

Beschwerdekarnmer selbst in der Sache eritscheidet - gegen-

Uber der Beschwerdekammer oder im Falie der ZurQck-

verweisung gegenUber der PrUfungsabteilung abzugeben hac. 

Auch im Beschwerdeverfahren ist also für die Anwendung 

1547.D 	 . . . / 
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der Regel 25 EPU jeweils die letzte Einverstãndnis-

erkiarung gemag Regel 51 (4) EPU mageberid. 

Die Unanwendbarkeit der Regel 25 EPU Qber die zeitliche 

Beschrnkung des Teilungsrechts kanri auch nicht darauf 

gestUtzt werden, daf, die vorn Gesetzgeber getroffene 

Regelung unbillig ist, weil sie weder aus der Sicht des 

EPA noch aus der Sicht des Anmelders erforderlich ist. 

Insofern verkennt die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 

die Tatsache, daf!, ein Gesetzgeber einen weiten Spielraum 

für prozessuale Regelungen besitzt. Wenn er diesen 

Spielraum irn Rahmen eines pf1ichtgem&fen Errnessens nutzt, 

so kann die von ihrn getroffene Regelung nicht deshaib 

auEer Kraft gesetzt werden, weil es eine rnOglicherweise 

objektiv bessere Regelung gibt. Es ist nicht Aufgabe der 

Rechtsprechung, die beste denkbare Regelung in Kraft zu 

setzen. Die Rechtsprechung kann eine gesetzliche Regelung 

nur dann für unwirksam erklären, wenn sie gegen eine 

Ubergeordnee Norm verstOft oder auf reiner WillkQr 

beruht. 

Die Entscheidung J 11/91 und J 16/91 scheint in Erwägung 

zu ziehen, dag der Gesetzgeber bei ErlaE, der Regel 25 

willkQrlich gehandelt hat. Die Entscheidung fQhrt nm1ich 

aus, daf, auch nach Artikel 4 G PVU Fristen für die 

Einreichung der Teilanmeldung gesetzt werden konnen, daf 

diese Fristen aber nicht willkUrlich gewh1t werden 

dürften (vgl. Punkt 2.3.4 der Entscheidung). 

Die Grofe Beschwerdekamrner verrnag nicht festzustellen, 

dag der Verwaltungsrat als der zustndige Gesetzgeber bei 

Anderung der Regel 25 EPU wilikUrlich gehandelt hätte. 

WillkQr liegt nur dann vor, wenn sich für die getroffene 

Regelung kein vernUnftiger Grund finden 1äft. Die 

Regel 25 in der geltenden Fassung ist aber durchaus 

einleuchtend und zweckrnafig. Sie erlaubt eine 

Teilanrneldung bis zur Zustirnmung nach Regel 51 (4) EPCJ. 

I '17. [ 
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Damit ist ein für Antt und Anmelder kiarer Zeitpunkt 

bestirrimt, der gegenuber der alten Regelung für beide 

Seiten einfacher zu handhaben ist. Er bietet zudem den 

Vorteil, dag der Anrnelder selbst diesen Zeitpunkt 

bestinirnt, námlich durch Erkiarung seiner Zustimrnung nach 

Regel 51 (4) EPCJ und dag der Anmelder nicht rnehr - wie 

nach der alten Regelung - vom Errnessen der Prufungs-

abteilung oder einer Frist in einem Prüfungsbescheid 
abhangig 1st. 

Die Zweckrnaigkeit des gewahiten Zeitpunkts ergibt sich 

ferner aus der Tatsache, da1, die Einreichung einer 

Teilanmeldung notwendigerweise Auswirkungen auf die 

Fassung der frUheren Anmeldung hat, well die 

Stammanrneldung infolge der Teilanmeldung in aller Regel 

geandert werden muJ. Für eine ordnungsgemaIe Durchfuhrurig 

des Verfahrens ist es daher wünschenswert, daS sich das 

EPA von einem bestirnrnten Zeitpunkt an auf die zu 

erteilende Fassung, auf die sich Anrnelder und 

PrQfungsabteilung bereits geeinigt haben, verlassen kann. 

Als geeigneter Zeitpunkt bietet sich auch in dieserri 

Zusarnmenhang die Einverstandniserklarung des Anmelders 

an. 

11. 	Die Regelung der geanderten Regel 25 EPU erscheintder 

Grofen Beschwerdekarnmer aus diesen GrUnden als 

angemessen, sie ist jedenfalls von jeder Willkür weit 

entfernt. Damit bestehen aber gegen die GQltigkeit der 

Regel 25 EPU keine rechtlichen Bedenken. 

Sch1u1fo1gerüng 

Die vorgelegte Rechtsfrage wird daher wie folgt 

beantwortet: 

1547.D 
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Ein Anrneld.er kann gemAS Regel 25 EPU in der ab 

1. Oktober 1988 geltenden Fassung eine Teilarirneldung zu 

der anhãngigen frUheren europischen Patentanmeldung nur 

bis zu seiner Zustirninung gemag Regel 51 (4) EPU 

einreichen. 

Der Geschftsste11enbeaxnte: 	Der Vorsitzende: 

~. /4 
J. RUckerl 
	

P. Gori 
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