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Rundschreiben D-203

Verbot von mehrfach-mehrfach abhingigen Anspriichen (Erginzung)

Wie in unserem vorangegangenen Rundschreiben Nr. 202 mitgeteilt, werden infolge
einer Revision der Ausfithrungsbestimmungen zum Patentgesetz fiir ab dem 1. April
2022 eingereichte Patent- und Gebrauchsmusteranmeldungen mehrfach abhéngige
Anspriiche, die von anderen mehrfach abhidngigen Anspriichen abhidngen (im Folgenden
als ,,mehrfach-mehrfach abhidngige Anspriiche* bezeichnet), nicht mehr zuldssig sein.

Das JPO hat nun eine Ubersicht zu den gemi der obigen Revision iiberarbeiteten
Priifungsrichtlinien bekanntgegeben

1. Empfohlene Mafinahmen hinsichtlich der obigen Revision bzw. der
iiberarbeiteten Priifungsrichtlinien

In Anbetracht des Inhalts der der iiberarbeiteten Priifungsrichtlinien empfehlen wir fiir
betroffene Anmeldungen dringend, die Anspriiche vor Beginn der Priifung so zu éndern,
dass mehrfach-mehrfach abhingige Anspriiche nicht mehr enthalten sind.

Wie dem Rundschreiben Nr. 202 zu entnehmen, wiirde bei Vorhandensein eines
mehrfach-mehrfach abhingigen Anspruchs eine Mitteilung eines
Zuriickweisungsgrundes wegen Versto3es gegen die Anforderungen der
Ministerialverordnung dar (Artikel 36(6)(iv) JPatG) erfolgen. Durch Anderung der
Anspriiche derart, dass mehrfach-mehrfach abhidngige Anspriiche nicht mehr enthalten
sind, konnte der Zuriickweisungsgrund beseitigt werden.

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass nach den iiberarbeiteten Priifungsrichtlinien
mehrfach-mehrfach abhéngige Anspriiche und auf diese riickbezogene Anspriiche au3er

hinsichtlich der obigen Anforderungen der Ministerialverordnung nicht gepriift werden.
In einem ersten Amtsbescheid wiirde also zu den betroffenen Anspriichen lediglich auf
den VerstoB3 gegen diese Anforderungen hingewiesen werden, jedoch wiirde der Priifer

nicht mitteilen, ob die Erfindungen dieser Anspriiche die anderen Anforderungen an die
Patentfahigkeit, wie Neuheit, erfinderische Tétigkeit usw., erfiillen.



Selbst wenn mehrfach-mehrfach abhidngige Anspriiche oder auf diese riickbezogene
Anspriiche potentiell patentfahige Erfindungen enthalten, wiirde der Priifer also im
ersten Priifungsbescheid hierzu keine Beurteilung abgeben.

Erst nachdem die mehrfach-mehrfach abhingigen Anspriiche so gedndert wurden, dass
dieser Zuriickweisungsgrund nicht mehr vorliegt, wiirde die Priifung der betroffenen
Anspriiche hinsichtlich der librigen Anforderungen fiir die Patentierbarkeit beginnen.
Wird dann ein weiterer Zuriickweisungsgrund zu einem der betroffenen Anspriiche
gefunden (fehlende Neuheit, erfinderische Tatigkeit etc.), hitte dies einen weiteren
Amtsbescheid zur Folge. Falls der Priifer in diesem weiteren Bescheid lediglich diesen
weiteren Zuriickweisungsgrund, d.h. den gefundenen Zuriickweisungsgrund zu den
vormaligen mehrfach-mehrfach abhingigen Anspriichen, mitteilt, so wiirde der
betreffende weitere Amtsbescheid als sogenannte ,,Letzte Mitteilung von
Zuriickweisungsgriinden* ausgestellt, bei deren Erwiderung zulissige Anderungen
betrachtlichen Einschrankungen unterworfen sind. Normalerweise ist dann eine
Hinzufiigung neuer Anspriiche, eine Anderung der Kategorie existierender Anspriiche,
eine Erweiterung oder andere nicht einschriinkende Anderung des existierenden
Anspruchsbereichs nicht zuldssig.

Bei Vorliegen von mehrfach-mehrfach abhdngigen Anspriichen in dem zu priifenden
Anspruchssatz besteht also das Risiko, dass ein Anmelder eine Beurteilung zu den
wesentlichen Anforderungen fiir die Patentierbarkeit von Gegenstdnden mehrfach-
mehrfach abhingiger Anspriiche (und diesen untergeordneter Anspriiche) erstmals in
einer ,,Letzten Mitteilung von Zurlickweisungsgriinden® erfahrt, aber dann bei der
Bescheidserwiderung Anderungen nur noch in begrenztem MafBe mdglich sind.

Um eine solche Situation zu vermeiden, ist es unbedingt ratsam bereits vor Beginn der
Priifung sicherzustellen, dass der Anspruchssatz keine mehrfach-mehrfach abhingigen
Anspriiche enthilt.

Da der exakte Zeitpunkt des Priifungsbeginns schwer vorhersagbar ist, empfehlen wir
nach Einreichung einer Anmeldung ™! bis zur Stellung des Priifungsantrages (oder

spatestens kurz nach der Stellung des Priifungsantrages) die Anspriiche so zu dndern,
dass mehrfach-mehrfach abhidngige Anspriiche nicht mehr enthalten sind.

*1 Wir empfehlen nicht nur bei der Weiterleitung von PCT-Anmeldungen, sondern auch
bei nationalen Anmeldungen gemiB PVU, zunichst den gegebenenfalls mehrfach-
mehrfach abhiingige Anspriiche enthaltenden Anmeldetext beim JPO einzureichen und
die erforderlichen Anderungen erst danach vorzunehmen, also einen Anspruchssatz der
priorititsbegriindenden Anmeldung, der solche Anspriiche enthélt, nicht bereits vor der
Einreichung in Japan entsprechend umzuformulieren.

Der Grund hierfiir ist, dass bei einer Umformulierung eines mehrfach-mehrfach
abhingige Anspriiche enthaltenden Anspruchssatzes normalerweise ein, unter
Umstidnden betrédchtlicher, Teil der in den urspriinglichen Anspriichen enthaltenen
Merkmalskombinationen aus dem Anspruchssatz verloren geht. Insbesondere um zu
vermeiden, dass urspriinglich beanspruchte Merkmalskombinationen, die in der
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Beschreibung nicht deutlich angegeben sind, bereits bei Einreichung der Anmeldung
komplett entfernt sind, halten wir es flir empfehlenswert, eine solche Anmeldung
zunédchst mit dem gegebenenfalls mehrfach-mehrfach abhidngige Anspriiche
enthaltenden Anspruchssatz, d.h. mit dem kompletten urspriinglichen Inhalt, beim JPO
einzureichen und den Anspruchssatz erst danach entsprechend zu dndern.

Ferner wiirde hierdurch erreicht, dass durch die Offenlegung der betreffenden
Anmeldung deren kompletter Inhalt einschlieBlich der in den mehrfach-mehrfach
abhingigen Anspriichen enthaltenen Merkmalskombinationen als Stand der Technik
gegentiber spateren Patentanmeldungen gilt und so mit ihrem kompletten
urspriinglichen Inhalt spdteren Anmeldungen entgegensteht.

2. Denkbares typisches Beispiel fiir erforderliche Anderungen

Im Falle von beispielsweise wie nachstehend gezeigt formulierten urspriinglichen
Anspriichen wiirde unsere Empfehlung fiir eine Anderung der Anspriiche zur
Beseitigung von mehrfach-mehrfach abhdngigen Anspriichen typischerweise lauten, die
Anspruche so umzuformulieren, dass die mehrfach-mehrfach abhidngigen Anspriiche
lediglich auf den Anspruch 1 riickbezogen sind, wie weiter unten gezeigt

Urspriingliche Anspriiche

Anspruch 1 Eine Zusammensetzung, aufweisend A.

Anspruch 2 Die Zusammensetzung nach Anspruch 1,
weiter aufweisend B.
(Merkmalskombination in diesem Anspruch:

A+B)
Anspruch 3 Die Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder | Mehrfach abhéngiger
2, weiter aufweisend C. Anspruch:

(Merkmalskombinationen in diesem | ZULASSIG
Anspruch: A+C"2, A+B+C)

Anspruch 47 Die Zusammensetzung nach einem der | Mehrfach-mehrfach
Anspriiche 1 bis 3, weiter aufweisend D. abhéngiger
(Merkmalskombinationen in diesem | Anspruch:
Anspruch: UNZULASSIG

A+D, A+B+D, A+C+D, A+B+C+D)

Anspruch 57 Die Zusammensetzung nach einem der | Mehrfach-mehrfach
Anspriiche 1 bis 4, weiter aufweisend E. abhiingiger
(Merkmalskombinationen in diesem | Anspruch:
Anspruch: UNZULASSIG

A+E, A+B+E, A+C+E, A+B+C+E, A+D+E,
A+B+D+E, A+C+D+E, A+B+C+D+E)

Anspruch 6 Die Zusammensetzung nach Anspruch 5,
wobei E el ist.
(Merkmalskombinationen in diesem
Anspruch:
A+el, A+B+el, A+C+el, A+B+C+el,
A+D+el, A+B+D+el, A+C+D+el,
A+B+C+D+el)




*2 Im vorangegangenen Rundschreiben war hier als Merkmalskombination
»A+B genannt. Korrekt ist ,,A+C*.
*3 Wenn diese Anspriiche nicht gedndert werden, wiirde sich deren Priifung auf die oben

genannten Anforderungen der Ministerialverordnung beschréanken.

Geanderte Anspriiche

Anspruch 1

Eine Zusammensetzung, aufweisend A.

Anspruch 2

Die Zusammensetzung nach Anspruch 1,
weiter aufweisend B.
(Merkmalskombination in diesem Anspruch:
A+B)

Anspruch 3

Die Zusammensetzung nach Anspruch 1 oder
2, weiter aufweisend C.
(Merkmalskombinationen in diesem
Anspruch: A+C, A+B+C)

Mehrfach abhéngiger
Anspruch:
ZULASSIG

Anspruch 4

Die Zusammensetzung nach emem—der
Anspritche—1—bis—3 Anspruch 1, weiter
aufweisend D.

(Merkmalskombination in diesem Anspruch:
A+D)

Anspruch 5

Die Zusammensetzung nach einem—der
Anspritche—1—bis—4 Anspruch 1, weiter
aufweisend E.

(Merkmalskombination in diesem Anspruch:
A+E)

Anspruch 6

Die Zusammensetzung nach Anspruch 5,

wobei E el ist.

(Merkmalskombination in diesem Anspruch:
A+el)

Durch die obige Anderung wiirden beispielsweise aus dem Anspruch 4 die
Merkmalskombinationen A+B+D, A+C+D sowie A+B+C+D entfernt.

Falls die gestrichenen Merkmalskombinationen auch wichtige Ausgestaltungen

enthalten, sollten diese in neuen Unteranspriichen weiterverfolgt werden.

Fiir die Merkmalskombination A+C+D konnte ein neuer Unteranspruch beispielsweise

wie folgt lauten:
Anspruch 7:

(Merkmalskombination in diesem Anspruch: A+C+D)

Die Zusammensetzung nach Anspruch 1, weiter enthaltend C und D.

Wir empfehlen die Hinzufligung solcher Unteranspriiche gleichzeitig mit der Anderung
von mehrfach-mehrfach abhéngigen Anspriichen, wie oben gezeigt, vorzunehmen, da

nach japanischem Recht bzw. japanischer Praxis die Gelegenheiten zur Einreichung von
Anderungen nach Priifungsbeginn begrenzt sind und ferner zulissige Anderungen bei
der Erwiderung auf eine ,,Letzte Mitteilung von Zuriickweisungsgriinden* oder einen

Zuriickweisungsbeschluss weitgehenden Beschrankungen unterworfen sind, so dass
dann eine Hinzufligung von Unteranspriichen normalerweise nicht mehr moglich ist.
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3. Weiteres

Auch nach der Revision verursacht das Vorhandensein von mehrfach abhéngigen oder
mehrfach-mehrfach abhingigen Anspriichen an sich keine zusétzlichen Kosten. Sowohl
mehrfach abhiingige Anspriiche als auch mehrfach-mehrfach abhéingige Anspriiche
werden jeweils als ein (1) Anspruch gezéhlt. Wie bisher auch, hdngen die Kosten fiir
Priifungsantrag, Beschwerdeerhebung, Eintragungs- und Jahresgebiihren nur von der
Anzahl der Anspriiche ab.



