
RundschReiben 3/2009

Am 25. März 2009 verkündete der Verwaltungsrat der Europäischen Patentorganisation die Entscheidung CA/D 3/09,  

in der neue Änderungen der Ausführungsordnung des Europäischen Patentübereinkommens (EPÜ) dargelegt werden.  

Die Entscheidung betrifft eine Reihe weitreichender Veränderungen, deren Ziel es ist, das Erteilungsverfahren vor dem 

Europäischen Patentamt (EPA) dadurch zu verkürzen, dass die Anmelder veranlasst werden, ihre Anmeldungen bereits  

zu einem frühen Stadium auf diejenigen Ausführungsformen zu konzentrieren, die sie für besonders wichtig erachten. 

Die Änderungen treten am 1. April 2010 in Kraft und werden den Druck auf die Anmelder erheblich erhöhen, ihre 

Anmeldungen bereits vor Beginn der Sachprüfung auf den „Kern der Erfindung“ zu beschränken.

Das vorliegende Rundschreiben erläutert die wesentlichen in CA/D 3/09 angekündigten Regeländerungen sowie  

die daraus resultierenden Beschränkungen bei der Verfolgung (zu) breit gefasster Patentanmeldungen in einem frühen 

Stadium des Erteilungsverfahrens.  

von Dr. Matthias Wolf und Dr. Declan Mulhern

Frühzeitige Beschränkung  
von europäischen patentanmeldungen
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1. einfühRung

Die Entscheidung CA/D 3/09 spiegelt das Bemühen 
des Verwaltungsrates wider, das Prüfungsver- 
fahren vor dem EPA insbesondere dadurch zu 
rationalisieren, dass die Anmelder gezwungen 
werden, bereits in einem früheren Stadium des 
Prüfungsverfahrens eine aktivere Rolle zu über-
nehmen. Die Anmelder werden in zunehmen-
dem Maße dazu angehalten werden, zu einem 
frühen Zeitpunkt auszuwählen, auf welchen 
Gegenstand der Ansprüche sich der Recherchen-
bericht konzentrieren soll. Ferner wird es Vor-
schrift, dass im Fall der Erhebung von Einwänden 
noch während des Rechercheverfahrens mit 
Argumenten und/oder Änderungen darauf er- 
widert werden muss. Dies kann derzeit bis zum 
Erhalt des ersten Prüfungsbescheids hinausge- 
zögert werden. Die wesentlichen Veränderungen 
betreffen den Umfang des (erweiterten) europäi-
schen Recherchenberichts (Regel 62a, 63 und 64 
EPÜ) und die Erwiderung darauf (Regel 71a 
EPÜ). Ferner werden die Möglichkeiten zur 
Änderung der Ansprüche zu einem späteren  
Zeitpunkt beschränkt (Regeln 137 und 161 EPÜ).

2. REchERchiERTER (uND  
NAchfOLgEND gEPRüfTER)  
gEgENSTAND

Ab dem 1. April 2010 werden die neu eingeführte 
Regel 62a EPÜ sowie die geänderten Regeln 63 
und 64 EPÜ zu einem restriktiveren und stärker 
formalisierten Rechercheverfahren führen.

2.1 MEhRERE uNAbhäNgigE  
ANSPRüchE PRO  
ANSPRuchS kATEgORiE

Die neue Regel 62a EPC betrifft den Fall, dass eine 
Anmeldung entgegen Regel 43(2) EPÜ mehrere 
unabhängige Ansprüche in ein und derselben 
Anspruchskategorie (Erzeugnis, Verfahren, Vor-
richtung oder Verwendung) enthält, die nicht 
mehrere miteinander in Beziehung stehende 
Erzeugnisse, verschiedene Verwendungen eines 
Erzeugnisses oder einer Vorrichtung oder Alterna-
tivlösungen für eine bestimmte Aufgabe betreffen.

Gegenwärtig wird im Rahmen des Recherche-
verfahrens keine Formalbeanstandung gegen 
mehrere unabhängige Ansprüche in einer 
Anspruchskategorie erhoben. Solange diese 
Ansprüche die Anforderungen an die Einheit-
lichkeit gemäß Art. 82 EPÜ erfüllen, wird deren 
Gegenstand trotzdem recherchiert.

Nach der neuen Regel 62(a)(1) EPÜ wird das 
zukünftig nicht mehr der Fall sein, sondern die 
Recherchenabteilung wird zukünftig die Anmel-
der auffordern, innerhalb einer zweimonatigen 
Frist diejenigen Ansprüche, die das Erfordernis 
von Regel 43(2) EPÜ erfüllen, zu benennen, auf 
deren Basis die Recherche durchgeführt werden 
soll. Wenn der Anmelder es versäumt, diese  
Angaben fristgerecht zu machen, wird die Recher-
che auf Basis des ersten Anspruchs in jeder 
Anspruchskategorie durchgeführt.

Darüber hinaus wird die Prüfungsabteilung 
gemäß der neuen Regel 62(a)(2) EPÜ den Anmel-
der auffordern, die Ansprüche auf den recher-
chierten Gegenstand zu beschränken, es sei denn, 
sie stellt fest, dass die Beanstandung nach Regel 
62(a)(1) EPÜ nicht gerechtfertigt war. Es ist zu 
beachten, dass die Anmelder das Argument, dass 
die mehreren unabhängigen Ansprüche unter die 
in Regel 43(2) EPÜ definierten Ausnahmetatbe-
stände fallen (siehe oben), erst im Rahmen der 
Sachprüfung vorbringen können.
 
Eine weitere, die Regel 135(2) EPÜ betreffende 
Änderung hat den Effekt, dass bezüglich der in 
Regel 62(a) EPÜ festgelegten Fristen die Weiter-
behandlung nicht möglich ist.

Darüber hinaus könnte sich aus folgender Ände-
rung eine möglicherweise unerfreuliche Überra-
schung entwickeln. Gegenwärtig besteht nach 
Regel 64(1) EPÜ im Falle eines vom Prüfer erho-
benen Einwands der Uneinheitlichkeit die Mög-
lichkeit, die gesamten ursprünglichen  
Ansprüche nach Zahlung einer oder mehrerer 
weiterer Recherchengebühr(en) recherchieren zu 
lassen. Eine entsprechende Möglichkeit sieht die 
neue Regel 62(a)(2) EPÜ nicht vor. Hieraus kann 
eine besorgniserregende Falle resultieren, wenn 
die neue Regel 62(a)(1) EPÜ gemeinsam mit 
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der neuen Regel 137(5) EPÜ angewandt wird, 
wonach sich „geänderte Patentansprüche (…) nicht 
auf nicht recherchierte Gegenstände beziehen (dürfen), 
die mit der ursprünglich beanspruchten Erfindung 
oder Gruppe von Erfindungen nicht durch eine einzige 
allgemeine erfinderische Idee verbunden sind. Sie  
dürfen sich auch nicht auf gemäß Regel 62(a) oder 
Regel 63 nicht recherchierte Gegenstände beziehen“.

Insbesondere kann nach Regel 137(5) EPÜ, Satz 2, 
die Anmeldung während des Prüfungsverfahrens 
nicht in einer solchen Weise angepasst werden, 
dass unabhängige Ansprüche umfasst sind, die 
nicht Gegenstand der Recherche gemäß Regel 
62(a)(1) EPÜ waren. Anmeldern wird daher  
dringend geraten, alle amtlichen Mitteilungen 
zur Regel 62(a)(1) EPÜ zu erwidern, damit ihre 
am meisten bevorzugten Ausführungsformen 
recherchiert werden. Alternativ dazu sollten 
Anmelder in Betracht ziehen, die Ansprüche in 
einer solchen Weise anzuordnen, dass ihre am 
meisten bevorzugten Ausführungsformen zuerst 
auftreten, oder sogar die Ansprüche so zu 
ändern, dass alle Ausführungsformen in einen 
einzigen Anspruch eingeschlossen sind, worin sie 
als bevorzugte Alternativen aufgeführt sind. Es ist 
jedoch einleuchtend, dass solche Strategien nur 
dann erfolgreich sein können, wenn zwischen 
den einzelnen Ausführungsformen keine  
Probleme mit der Einheitlichkeit bestehen.

2.2 übERMäSSig bREiTE uND/ ODER 
uNkLARE ANSPRüchE

Wenn die Recherchenabteilung der Auffassung 
ist, dass eine Anmeldung dem EPÜ so wenig  
entspricht, dass es unmöglich ist, eine sinnvolle 
Recherche durchzuführen, so stellt sie dies in 
einer begründeten Erklärung fest oder ent-
scheidet selbst, welcher Gegenstand recherchiert 
werden soll und erstellt einen teilweisen Recher-
chenbericht. Die Erklärung oder der teilweise 
Recherchenbericht gilt für das weitere Verfahren 
als europäischer Recherchenbericht. 

Ab dem 1. April 2010 wird der Anmelder in der 
obigen Situation aufgefordert, innerhalb von zwei 
Monaten eine Erklärung abzugeben, welcher 
Gegenstand recherchiert werden soll. Dies ist in

der neuen Regel 63(1) EPÜ festgelegt. Die gegen-
wärtige Vorgehensweise wird nur dann ange-
wandt, wenn die Erklärung nicht rechtzeitig 
abgegeben wird oder sie die angeblichen Mängel 
nicht ausräumen kann (neue Regel 63(2) EPÜ).

Wurde ein teilweiser Recherchenbericht erstellt, 
wird die Prüfungsabteilung den Anmelder ferner 
auffordern, die Ansprüche auf den recherchierten 
Gegenstand zu beschränken, sofern sie nicht fest-
stellt, dass der Einwand nach Regel 63(1) EPÜ 
nicht gerechtfertigt war. Dies ist in der neuen 
Regel 63(3) EPÜ geregelt, die der neuen Regel 
62(a)(2) EPÜ insofern ähnlich ist, dass die Anmel-
der mit dem Argument, der Einwand sei nicht 
gerechtfertigt, bis zum Prüfungsverfahren warten 
müssen.

Auch hier ist aufgrund einer entsprechenden 
Änderung der Regel 135(2) EPÜ die Weiter- 
behandlung in Bezug auf die in Regel 63 EPÜ 
festgelegten Fristen ausgeschlossen.

2.4 ANgEbLich uNEiNhEiTLichE  
ANSPRüchE

Die die Zahlung zusätzlicher Recherchenge- 
bühren im Falle von angeblich mangelnder Ein- 
heitlichkeit betreffende Regel 64(1) EPÜ wird  
dahingehend leicht geändert, dass die Frist zur  
Einzahlung der Gebühren von einer durch die 
Recherchenabteilung nach eigenem Ermessen  
auf zwei bis sechs Wochen festzulegende Frist in 
eine feste Zweimonatsfrist abgeändert wird. 

3. SAchPRüfuNg – DiE NEuE ObLigA-
TORiSchE ERWiDERuNg Auf DiE  
STELLuNgNAhME zuM EuROPäi-
SchEN REchERchENbERichT

Eine neue und ziemlich wesentliche Änderung  
ist mit der Einführung der neuen Regel 70(a) in 
die Ausführungsordnung des EPÜ verbunden. 
Sobald sie in Kraft ist, wird es für den Anmelder 
verbindlich, auf jegliche Einwände, die im er- 
weiterten oder zusätzlichen europäischen Recher- 
chen bericht erhoben wurden, zu erwidern. Die 
neue Regel lautet wie folgt:
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Regel 70a

(1) In der dem europäischen Recherchenbericht 
beiliegenden Stellungnahme gibt das Europä-
ische Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, 
zum erweiterten europäischen Recherchen- 
bericht Stellung zu nehmen, und fordert ihn 
gegebenenfalls auf, innerhalb der in Regel  
70 Absatz 1 genannten Frist die Mängel zu 
beseitigen, die in der dem europäischen 
Recherchenbericht beiliegenden Stellung-
nahme festgestellt wurden, und die Beschrei-
bung, die Patentansprüche und die Zeichnun-
gen zu ändern. 

(2) In dem in Regel 70 Absatz 2 genannten Fall 
oder wenn ein ergänzender europäischer 
Recherchenbericht zu einer Euro-PCT-An- 
meldung erstellt wird, gibt das Euro päische 
Patentamt dem Anmelder Gelegenheit, zum 
erweiterten europäischen Recherchenbericht 
Stellung zu nehmen, und fordert ihn gege- 
benenfalls auf, innerhalb der Frist für die 
Absichtserklärung über die Aufrechterhaltung 
der Anmeldung die Mängel zu beseitigen,  
die in der dem europäischen Recherchenbe-
richt beiliegenden Stellungnahme festgestellt 
wurden, und die Beschreibung, die Patentan-
sprüche und die Zeichnungen zu ändern.

(3) Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach 
Absatz 1 oder 2 weder nachkommt noch zu 
ihr Stellung nimmt, gilt die Anmeldung als 
zurückgenommen.

Gegenwärtig gibt es keine Sanktionen, wenn auf 
die dem Recherchenbericht beigefügte vorläufige 
Stellungnahme nicht erwidert wird. Wie jedoch 
vielen Anmeldern bereits bekannt ist, führt das 
Ausbleiben einer Erwiderung auf die Stellung-
nahme zum Recherchenbericht zu einem rein for-
malen Prüfungsbescheid, der lediglich auf die im 
Recherchenbericht erhobenen vorläufigen Ein-
wände verweist. Mit der Einführung der neuen 
Regel 70(a) EPÜ wird die Erwiderung der im 
Recherchenbericht erhobenen Einwände ver-
bindlich, wodurch das Erteilungsverfahren um 
einige Monate verkürzt werden soll. Im Ergebnis 
ist der Status der Stellungnahme zum Recher-
chenbericht ab dem 1. April 2010 gleich wertig mit 

demjenigen des ersten Prüfungs bescheids des 
gegenwärtigen Verfahrens. 

Die Regeln 69(1) und (2) EPÜ, wonach das EPA 
dem Anmelder den Tag mitteilt, an dem im Euro-
päischen Patentblatt auf die Veröffentlichung des 
Recherchenberichts hingewiesen wird, wurde 
dahingehend geändert, dass eine Bezugnahme 
auf Regel 70 EPÜ und die neue Regel 70(a) ein- 
gefügt wurden. Die neue Regel 69 EPÜ bleibt 
gegenüber der gegenwärtigen Fassung weitge-
hend identisch, wobei jedoch interessanterweise 
der Passus „der Anmelder kann aus der Unterlassung 
der Mitteilung nach Absatz (1) keine Ansprüche her- 
leiten“ im zweiten Absatz weggelassen wurde. 
Welche Ansprüche das sein könnten, erwähnt die 
Entscheidung CA/D 3/09 nicht. Es dürfte sich aber 
lediglich um die Rückzahlung der Weiterbehand-
lungsgebühr nach versäumter Frist zur Stellung 
des Prüfungsantrags handeln. Daher ist zu erwar-
ten, dass die Änderung von Regel 69 EPÜ kaum 
Auswirkung auf die Verfolgung europäischer 
Patentanmeldungen haben wird.

4. äNDERuNgEN vON EuRO-PcT-
ANMELDuNgEN – fRühE  
ObLigATORiSchE ERWiDERuNg

Gegenwärtig hat der Anmelder nach Regel 161 
EPÜ die Möglichkeit, eine internationale Anmel-
dung beim Eintritt in die regionale Phase zu 
ändern. Diese Änderung ist freiwillig und muss 
nicht auf eventuelle Einwände eingehen, die von 
der Internationalen Recherchenbehörde (ISA) 
oder der mit der internationalen vorläufigen Prü-
fung betrauten Behörde (EPA) erhoben wurden. 
Im Hinblick auf das Ziel der Rationalisierung der 
frühen Verfahrensabschnitte vor dem EPA hat der 
Verwaltungsrat jedoch Regel 161 EPÜ dahin-
gehend geändert, dass eine Erwiderung auf in 
einem internationalen Recherchen- oder Prüfungs-
bericht erhobene Einwände nunmehr verbindlich 
ist, wenn das EPA die zuständige Behörde zur 
Erstellung des entsprechenden Berichts war. 
Schlussendlich bedeutet das, dass Argumente und/
oder Änderungen, die sonst erst nach Erhalt des 
ersten Prüfungsbescheids einzureichen waren, 
jetzt bereits kurz nach Eintritt in die europäische 
regionale Phase eingereicht werden müssen.
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In Fällen, in denen das EPA nicht die für die 
Erstellung des Internationalen Recherchen- oder 
Prüfungsbescheids verantwortliche Behörde war 
(siehe neue Regel 161(2) EPÜ), wird sich die 
gegenwärtige Praxis nicht ändern. Die neue Regel 
161 EPÜ lautet wie folgt:

Regel 161

(1) Ist das Europäische Patentamt für eine Euro-
PCT-Anmeldung als Internationale  
Recherchenbehörde und, wenn ein Antrag 
nach Artikel 31 PCT gestellt wurde, auch als 
mit der internationalen vorläufigen Prüfung 
beauftragte Behörde tätig gewesen, so gibt es 
dem Anmelder Gelegenheit, zum schriftli-
chen Bescheid der Internationalen Recher-
chenbehörde oder zum internationalen vor-
läufigen Prüfungsbericht Stellung zu 
nehmen, und fordert ihn gegebenenfalls auf, 
innerhalb eines Monats nach der entspre-
chenden Mitteilung die im schriftlichen 
Bescheid oder im internationalen vorläufigen 
Prüfungsbericht festgestellten Mängel zu 
beseitigen und die Beschreibung, die Paten-
tansprüche und die Zeichnungen zu ändern. 
Wenn der Anmelder einer Aufforderung nach 
Satz 1 weder nachkommt noch zu ihr Stel-
lung nimmt, gilt die Anmeldung als zurück-
genommen.

(2) Erstellt das Europäische Patentamt einen 
ergänzenden europäischen Recherchen-
bericht zu einer Euro-PCT-Anmeldung, so 
kann die Anmeldung innerhalb eines Monats 
nach einer entsprechenden Mitteilung an  
den Anmelder einmal geändert werden. Die 
geänderte Anmeldung wird der ergänzenden 
europäischen Recherche zugrunde gelegt. 

Anmelder sollten sich bewusst machen, dass 
diese neue Regel für alle Anmeldungen gilt, in 
denen die Mitteilung nach Regel 161 EPÜ nach 
dem 1. April 2010 ergeht. Das bedeutet, dass auf 
vom EPA als ISA oder IPEA in den kommenden 
Monaten erhobene oder bereits in der Vergangen-
heit vorgebrachte Einwände reagiert werden 
muss, wenn der Eintritt in die europäische regio-
nale Phase (Euro-PCT) nach dem 1. April 2010 
erfolgt.

Diese Regeländerung kann nicht als besonders 
anmelderfreundlich angesehen werden, da sie 
den mit einer Euro-PCT-Anmeldung verbunde-
nen Druck erheblich erhöht. Das trifft insbeson-
dere in denjenigen Fällen zu, in denen das EPA 
als ISA oder IPEA fungiert hat und der europäi-
sche Vertreter der Euro-PCT-Anmeldung nicht an 
der internationalen Phase beteiligt war. Da der 
europäische Vertreter den Anmeldungstext und 
andere relevante Dokumente für gewöhnlich erst 
kurz vor Eintritt in die europäische regionale 
Phase erhält und die Mitteilung nach Regel 161 
EPÜ kurz danach zu erwarten ist, wird die nur 
einen Monat betragende Frist zur vollständigen 
Erwiderung auf internationale Einwände die 
Anmelder und Vertreter erheblich unter Zeit-
druck setzen. In Fällen, in denen das EPA als ISA 
oder IPEA fungiert hat, ist es daher äußerst emp-
fehlenswert, dass die Anmelder alle wesentlichen 
Dokumente so früh wie möglich an ihren europä-
ischen Vertreter übermitteln, sofern dieser Vertre-
ter nicht auch schon die internationale Phase 
betreut hat. Das schafft ausreichend zeitlichen 
Freiraum zum Studium der Anmeldung und ggf. 
erhobener Einwände, so dass auf die Mitteilung 
von Regel 161 EPÜ eine geeignete Erwiderung 
eingereicht werden kann.

5. zEiTPuNkT vON äNDERuNgEN

Die Regel 137 EPÜ, die angibt, wann Änderungen 
in einer Anmeldung vorgenommen werden kön-
nen, wird ebenfalls zum 1. April 2010 neu gefasst. 
Die wesentlichen Veränderungen sind wie folgt:

Regel 137

(1) …

(2) Zusammen mit Stellungnahmen, Berichti-
gungen oder Änderungen, die in Erwiderung 
auf Mitteilungen des Europäischen Patent-
amts nach Regel 70a Absatz 1 oder 2 oder 
Regel 161 Absatz 1 vorgenommen werden, 
kann der Anmelder von sich aus die  
Beschreibung, die Patentansprüche und die 
Zeichnungen ändern.
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(3) Weitere Änderungen können nur mit Zustim-
mung der Prüfungsabteilung vorgenommen 
werden.

(4) Bei der Einreichung von Änderungen nach 
den Absätzen 1 bis 3 kennzeichnet der 
Anmelder diese und gibt ihre Grundlage in 
der ursprünglich eingereichten Fassung der 
Anmeldung an. Stellt die Prüfungsabteilung 
fest, dass eines dieser beiden Erfordernisse 
nicht erfüllt ist, so kann sie verlangen, dass 
dieser Mangel innerhalb einer Frist von 
einem Monat beseitigt wird.

(5) Geänderte Patentansprüche dürfen sich nicht 
auf nicht recherchierte Gegenstände bezie-
hen, die mit der ursprünglich beanspruchten 
Erfindung oder Gruppe von Erfindungen 
nicht durch eine einzige allgemeine erfinde-
rische Idee verbunden sind. Sie dürfen sich 
auch nicht auf gemäß Regel 62a oder Regel 63 
nicht recherchierte Gegenstände beziehen.

Von besonderer Bedeutung im Rahmen dieser 
Änderungen ist Regel 137(3) EPÜ, wonach keine 
weiteren Änderungen ohne die Zustimmung der 
Prüfungsabteilung vorgenommen werden kön-
nen. Das bedeutet, das Anmeldern nur eine einzi-
ge zugesicherte Möglichkeit gegeben wird, ihre 
Anmeldungen zu ändern, nämlich wie in Regel 
137(2) EPÜ festgelegt. Danach besteht die theore-
tische Möglichkeit, dass ein Prüfer Änderungen 
in Erwiderung auf früher erhobene Einwände 
nicht mehr zulässt. Wir haben allen Grund zu der 
Annahme, dass die Prüfungsabteilungen des EPA 
weiterhin eine vernünftige Haltung gegenüber 
ernsthaften Versuchen, Einwände durch Argu-
mente oder Änderungen zu überwinden, einneh-
men werden. Dennoch dürfte es ratsam sein, 
frühzeitig einen hilfsweisen Antrag auf münd-
liche Verhandlung zu stellen, z.B. bereits bei der 
Erwiderung auf in der Stellungnahme zum euro-
päischen Recherchenbericht erhobene  
Einwände.

Mit der Einführung der Regel 137(4) EPÜ wird 
gesetzlich verankert, was viele Anmelder in der 
Vergangenheit bereits praktiziert haben. Gegen-
wärtig fordern die Prüfer nur dazu auf, dass die 
Anmelder Änderungen genau benennen und 
deren Basis in der ursprünglich eingereichten 
Anmeldung angeben. Die neuen Änderungen 
machen aus diesem Entgegenkommen eine  
Verpflichtung.

Während der erste Satz von Regel 137(5) EPÜ 
bereits unter derzeit geltendem Recht zur Anwen-
dung kommt, werden mit dem letzten Satz aus-
drücklich solche Änderungen der Ansprüche 
untersagt, die einen Gegenstand betreffen, der 
nicht wie oben beschrieben gemäß Regel 62(a) 
oder Regel 63 EPÜ recherchiert wurde.

6. zuSAMMENfASSuNg

Es ist zukünftig verbindlich vorgeschrieben, dass 
zu im Recherchenbericht erhobenen Einwänden 
Stellung bezogen wird. Es gibt keine Garantie 
mehr, dass eine Anmeldung in Erwiderung auf den 
ersten Prüfungsbescheid geändert werden kann.

Bei Eintritt in die europäische regionale Phase 
muss auf Einwände, die vom EPA als ISA oder 
IPEA erhoben wurden, innerhalb einer nicht ver-
längerbaren einmonatigen Frist auf die Mitteilung 
gemäß Regel 161 EPÜ erwidert werden. Wenn 
sich ein Anmelder eines europäischen Vertreters 
bedient, der nicht mit dem internationalen Ver-
fahren betraut war, ist es ratsam, alle erforder-
lichen Unterlagen unverzüglich nach Erhalt  
weiterzuleiten, damit zur Vorbereitung einer 
geeigneten Erwiderung ausreichend Zeit bleibt.
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