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1. Vorbemerkung

Die Rechercherichtlinien dienen dazu, eine gleichma-
Rige Behandlung der Rechercheantrdage nach § 43 Pa-
tentgesetz (PatG) beim Deutschen Patent- und Marken-
amt unter Beachtung gleicher Grundsatze sicherzustel-
len.

Diese Richtlinien treten ab 1. Juni 2020 an die Stelle der
Richtlinien vom 1. April 2014 (BIPMZ 2014, 153 ff.).

Die Anmelder werden im Rahmen ihrer Mitwirkungs-
pflichten angehalten, die Ergebnisse des Recherchebe-
richts rechtzeitig und sachgerecht zu berlcksichtigen
und so die einheitliche und straffe Durchfiihrung sich
anschlieBender Priifungsverfahren zu unterstitzen.

2. Rechercheantrag

Das Deutsche Patent- und Markenamt ermittelt auf An-
trag den Stand der Technik, der fiir die Beurteilung der
Patentfahigkeit des Anmeldungsgegenstandes in Be-
tracht zu ziehen ist und beurteilt vorlaufig die Schutzfa-
higkeit der angemeldeten Erfindung nach den §§ 1 bis
5 PatG und ob die Anmeldung den Anforderungen des
§ 34 Abs. 3 bis 5 PatG genlgt (§ 43 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Der Antrag kann nur von dem Anmelder gestellt wer-
den. Der Antrag ist schriftlich einzureichen. Wer im In-
land weder Wohnsitz, Sitz noch Niederlassung hat,
kann einen wirksamen Rechercheantrag nur stellen,
wenn er einen Patentanwalt oder Rechtsanwalt als Ver-
treter bestellt hat, der zur Vertretung im Verfahren vor
dem Deutschen Patent- und Markenamt, dem Bundes-
patentgericht und in biirgerlichen Rechtsstreitigkeiten,
die das Patent betreffen, sowie zur Stellung von Straf-
antragen befugt und bevollmachtigt ist (sog. Inlands-
vertreter, § 43 Abs. 2 Satz 3 i. V. m. § 25 Abs. 1 PatG).
Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch eine Ver-
tretung durch Patentassessoren (§ 155 Abs. 1 Nr. 2 und
Abs. 2 Patentanwaltsordnung) oder einen gemaR § 160
Patentanwaltsordnung i.V. m. § 178 Patentanwalts-
ordnung (in der bis zum 31. August 2009 geltenden Fas-
sung) vertretungsberechtigten Erlaubnisscheininhaber
moglich. Als Inlandsvertreter zugelassen sind auch
Rechts- oder Patentanwalte aus der Europaischen
Union, dem Europaischen Wirtschaftsraum oder der
Schweiz, sofern sie die Voraussetzungen des § 25 Abs. 1
PatG erfiillen. Die Befugnis richtet sich nach den ein-
schlagigen Zugangsregelungen zum Berufsstand der
Rechts- oder Patentanwalte sowie den Regelungen
Uber voriibergehende Dienstleistungen.

Innerhalb von 3 Monaten ab Einreichung des Antrags
ist die entsprechende Gebiihr nach Nr. 311 200 der An-
lage zu § 2 Abs.1 Patentkostengesetz (PatKostG) zu
zahlen. Wird sie nicht, nicht vollstandig oder nicht
rechtzeitig gezahlt, so gilt der Antrag nach § 6 Abs. 2
PatKostG als zurtickgenommen.

Wird der Antrag fiir die Anmeldung eines Zusatzpatents
gestellt, so wird der Anmelder aufgefordert, den Antrag
auch fir die Anmeldung des Hauptpatents zu stellen;

geschieht dies trotz Aufforderung nicht, so gilt die An-
meldung des Zusatzpatents als Anmeldung eines selbst-
standigen Patents (§ 147 Abs. 3 PatGi. V. m. § 43 Abs. 2
Satz 4 PatG in der bis zum 1. April 2014 geltenden Fas-
sung). Mit Wirkung zum 1. April 2014 wurden zwar
durch das Gesetz zur Novellierung patentrechtlicher
Vorschriften und anderer Gesetze des gewerblichen
Rechtsschutzes vom 19. Oktober 2013 (BGBI. | S. 3830;
BIPMZ 2013, 362) die Vorschriften tGber Zusatzanmel-
dungen und Zusatzpatente im Patentgesetz aufgeho-
ben. Aufgrund der Ubergangsregelung des § 147 Abs. 3
PatG findet aber in den dort genannten Fillen § 43
Abs. 2 Satz 4 PatG in der bis zum 1. April 2014 gelten-
den Fassung weiterhin Anwendung.

Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn bereits ein Pri-
fungsantrag oder ein Rechercheantrag gestellt wurde
(§ 43 Abs. 4 und 5 PatG).

Der Rechercheantrag setzt eine anhangige Anmeldung
voraus. Er kann bereits mit der Einreichung der Anmel-
dung gestellt werden. Wird der Rechercheantrag nach
§ 43 PatG vor oder gleichzeitig mit dem Priifungsantrag
nach § 44 PatG gestellt, so wird zuerst die Recherche
nach § 43 PatG durchgefiihrt und vorlaufig beurteilt, ob
die Schutzfahigkeit der angemeldeten Erfindung nach
den §§ 1 bis 5 PatG gegeben ist und ob die Anmeldung
den Anforderungen des § 34 Abs. 3 bis 5 PatG genuigt.
Das Ergebnis wird dem Anmelder mitgeteilt. Danach
wird mit dem Priifungsverfahren begonnen (§ 44 Abs. 3
Satz 1 PatG).

3. Formelle Behandlung des Recherche-
antrags

Der eingereichte Rechercheantrag wird auf seine Wirk-
samkeit geprift. Die hierflr zustdndige Stelle veran-
lasst auch die Mitteilungen an den Anmelder und die
Veroéffentlichung im Patentblatt, dass der Recherche-
antrag eingegangen ist, letztere Veroffentlichung je-
doch nicht vor der Veréffentlichung des Hinweises nach
§ 32 Abs. 5 PatG auf die Moglichkeit der Akteneinsicht
(§ 43 Abs. 3 Satz 1 PatG). Nach Feststellung der Wirk-
samkeit des Rechercheantrags wird die Akte der fiir die
Hauptklasse zustandigen Priifungsstelle zur Durchfiih-
rung der Recherche zugeleitet.

Die Priufungsstelle prift alsbald nach Eingang der Akte
ihre Zustandigkeit. Halt sie sich flr nicht zustandig, so
leitet sie unverziiglich MaRnahmen zur Feststellung der
flr die Hauptklasse zustandigen Prifungsstelle ein.

Die zustdndige Priifungsstelle ist fur die Durchfihrung
der Recherche verantwortlich; sie erganzt erforderli-
chenfalls auch die fehlenden Nebenklassen im notwen-
digen Umfang.

Recherchen nach § 43 PatG werden in der Reihenfolge
des zeitlichen Eingangs der Antrdage und unter Beriick-
sichtigung des Arbeitsaufkommens der jeweiligen Prii-
fungsstelle unverziglich durchgefiihrt. Die Priifungs-
stellen sind dabei angehalten, die Recherchen mog-



lichst so durchzufiihren, dass dem Antragsteller das Re-
chercheergebnis rechtzeitig vor Ablauf des Prioritats-
jahres vorliegt. Auf einen begriindeten Beschleuni-
gungsantrag hin ist eine Anderung der Reihenfolge der
Bearbeitung der Antrage moglich. Begriindet ist ein Be-
schleunigungsantrag in der Regel dann, wenn andern-
falls erhebliche Nachteile fur den Antragsteller als
wahrscheinlich erscheinen.

Gemal § 43 Abs. 3 Satz 2 PatG ist jedermann berech-
tigt, dem Deutschen Patent- und Markenamt Hinweise
zum Stand der Technik zu geben, die der Erteilung eines
Patents entgegenstehen kdnnten. Eingaben dieser Art
sind dem Anmelder und wahrend eines anhadngigen Re-
chercheverfahrens auch der Prifungsstelle umgehend
zuzuleiten. Dieser Stand der Technik wird in den Re-
cherchebericht aufgenommen, wenn die zustidndige
Prifungsstelle ihn als relevant ansieht.

4. Gegenstand der Recherche

Gegenstand der Recherche ist das, was nach den Pa-
tentanspriichen als patentfdhig unter Schutz gestellt
werden soll.

Stellt die Priifungsstelle nach einem Antrag auf Recher-
che fest, dass die Anmeldung die Anforderung des § 34
Abs. 5 PatG nicht erfillt (Uneinheitlichkeit), so fihrt sie
die Recherche fiir den Teil der Anmeldung durch, der
sich auf die in den Patentanspriichen als erste beschrie-
bene Erfindung oder Gruppe von Erfindungen bezieht,
die untereinander in der Weise verbunden sind, dass
sie eine einzige allgemeine erfinderische Idee verwirk-
lichen (§ 43 Abs. 6 PatG). Im Recherchebericht ist auf
die Uneinheitlichkeit hinzuweisen. Die Erfindungen be-
ziehungsweise Erfindungsgruppen, deren Gegenstande
uneinheitlich sind, sind unter Bezugnahme auf die
Nummern der Anspriiche anzugeben. Im entsprechen-
den Abschnitt des Rechercheberichts sind die Num-
mern der Anspriiche anzugeben, fir deren Gegen-
stande die Recherche nicht durchgefihrt wurde.

Ist der gesamte Anmeldungsgegenstand oder sind Teile
des Anmeldungsgegenstandes aufgrund von Mangeln
in den Unterlagen nicht recherchierbar, ist dies eben-
falls im entsprechenden Abschnitt des Recherchebe-
richts unter Angabe der entsprechenden Anspruchs-
nummern zu vermerken.

Liegen mehrere Anspruchsfassungen vor, so ist der Re-
cherche die zuletzt eingereichte, von der zustandigen
Prifungsstelle als zuldssig im Sinne von § 38 PatG er-
achtete Fassung zugrunde zu legen.

5. Umfang und Durchfiihrung der Re-
cherche

Mit der Recherche ist der Stand der Technik so zu er-
mitteln, dass damit die Schutzfahigkeit der angemelde-
ten Erfindung vorlaufig beurteilt werden kann. Jede An-
meldung wird im Rahmen des Verfahrens nach § 43
PatG nur einmal recherchiert. Die Priifungsstelle hat

sich hierbei der vorhandenen technischen Hilfsmittel
sowie der durch diese verfiigbaren Informationsquel-
len zu bedienen, sofern dies erfolgversprechend und im
Hinblick auf den Aufwand vertretbar erscheint; dazu
gehort immer auch das Heranziehen des vom Anmelder
selbst genannten Standes der Technik. Es wird soweit
wie moglich bei jeder Recherche gepriift, ob in anderen
Staaten bereits Rechercheergebnisse vorliegen.

Fiir jeden Patentanspruch — soweit er nicht nur Selbst-
verstandlichkeiten enthalt —ist der ermittelte Stand der
Technik anzugeben. Die fiir die Hauptklasse zustandige
Prufungsstelle hat dabei die vom Anmelder genannten
Dokumente — gegebenenfalls nach Anforderung beim
Anmelder — zu berticksichtigen. Wird infolge einer zu
weiten Fassung des Hauptanspruchs der Umfang des
anzugebenden Standes der Technik zu groR, so ist der-
jenige Stand der Technik zu nennen, welcher dem Erfin-
dungsgegenstand unter Berlicksichtigung einschran-
kender Merkmale der Unteranspriiche besonders na-
hekommt. Zur Bestimmung des Wortsinns der Anspri-
che sind die Beschreibung und die Zeichnungen heran-
zuziehen.

Bei der Nennung von Patentdokumenten (Druckschrif-
ten) genligt es, wenn jeweils nur ein Mitglied einer Pa-
tentfamilie bericksichtigt wird, es sei denn, es besteht
Grund zur Annahme, dass bei dem Inhalt einzelner Mit-
glieder der gleichen Patentfamilie wesentliche sachli-
che Unterschiede bestehen.

Es gilt der Grundsatz der griindlichen, aber nicht tber-
triebenen Recherche. Wird bei der Durchfiihrung der
Recherche erkennbar, dass fir eine nur noch geringe
Verbesserung des bisher erzielten Rechercheergebnis-
ses ein unverhaltnismalig groRer Arbeitsaufwand er-
forderlich wére, ist die Recherche zu beenden.

Als Bezugszeitpunkt fir die Recherche ist der Anmelde-
tag und nicht der gegebenenfalls in Anspruch genom-
mene Prioritatstag zu wahlen.

Auch nachveroéffentlichte Patentanmeldungen mit alte-
rem Zeitrang (vgl. § 3 Abs. 2 PatG) sind zu nennen, so-
fern sie die Neuheit des Gegenstandes eines Patentan-
spruchs in Frage stellen und zum Zeitpunkt der Recher-
che bereits als Druckschrift vorliegen. Hierbei sind auch
internationale Anmeldungen nach dem Patentzusam-
menarbeitsvertrag anzugeben, wenn das Deutsche Pa-
tent- und Markenamt Bestimmungsamt ist, und euro-
paische Patentanmeldungen, in denen die Bundesre-
publik Deutschland bestimmt oder benannt ist, und
zwar auch dann, wenn die Voraussetzungen des § 3
Abs. 2 Satz 1 Nr.2 PatG noch nicht erfillt sind, aber
noch erfillt werden kénnen.

Fir die Recherche kénnen auch Internetquellen ein-
schlieBlich Online-Fachzeitschriften, Online-Datenban-
ken und sonstige Internetseiten herangezogen werden.
Dabei ist allerdings darauf zu achten, dass der Inhalt
noch nicht offen gelegter Anmeldungen nicht durch die
Verwendung von Suchbegriffen oder Kombinationen
von Suchbegriffen ganz oder in Teilen versehentlich der
Offentlichkeit zugdnglich gemacht wird. Es obliegt jeder
Prifungsstelle, die Suchbegriffe so zu wahlen, dass die



Recherche sinnvoll durchgefiihrt werden kann, die Ver-
schwiegenheitspflicht in Bezug auf unverdéffentlichte
Anmeldungen aber nicht verletzt wird. Dies bedeutet
zum Beispiel, dass nur einzelne Schlagworter, die den
Anmeldungsgegenstand nicht offenbaren, als Suchbe-
griffe verwendet werden, nicht jedoch Strings aus meh-
reren Suchbegriffen oder gar ganze Textpassagen eines
Anspruchs.

Bei Datenbank-Recherchen ist ein Protokoll iber den
vollstandigen Ablauf der Recherche zu erstellen, das die
angewdhlten Datenbanken sowie die verwendeten
Suchbegriffe enthalt. Das Protokoll ist der Akte als
elektronisches Dokument zuzufiihren.

6. Recherchebericht

Der Recherchebericht hat folgende Angaben zu enthal-
ten:

A. Klassifizierung des Anmeldungsgegenstandes
nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC)

B. Recherchierte Gebiete und Recherchemittel
(zum Beispiel Datenbanken)

Es sind alle bei der Recherche herangezogenen
Klassifikationseinheiten und Recherchemittel an-
zugeben, und zwar auch dann, wenn in der recher-
chierten Klasse kein Stand der Technik ermittelt
werden konnte.

C. Ergebnis der Ermittlung des Standes der Technik

Der ermittelte Stand der Technik ist unter Bezug
auf die jeweiligen Nummern der Patentanspriiche,
gegebenenfalls mit Erlduterungen und Hinweisen
auf relevante Textstellen und Abbildungen, falls
dies zum Verstandnis notwendig ist, tabellarisch
aufzufihren. Bei einem Stand der Technik, der kei-
nem der Patentanspriiche zugeordnet werden
kann, entfdllt die Bezugnahme auf die Patentan-
spriiche.

Patentdokumente sind nach dem Zwei-Buchsta-
ben-Landercode gemal WIPO Standard ST. 3 zu zi-
tieren (vgl. Mitteilung des Prasidenten des Deut-
schen Patent- und Markenamts Nr. 2/98,
BIPMZ 1998, 157 bis 159). Es sind auRerdem die
Druckschriftennummer und -art zu zitieren. Nicht-
Patentliteratur, wie beispielsweise Textstellen in
Blichern und Zeitschriften, ist gemaR Hausverfii-
gung Nr. 15 so zu zitieren, dass sowohl das Buch
oder die Zeitschrift als auch die in Frage kommen-
den Textstellen eindeutig ermittelbar sind.

Anzugeben sind auferdem die Kategorien (Rele-
vanzindikatoren) des ermittelten Standes der Tech-
nik in GroBbuchstaben gemafl WIPO Standard
ST. 14. Dabei bedeutet:

Y | Entgegenhaltung, die das Beruhen der bean-
spruchten Erfindung auf einer erfinderischen
Tatigkeit in Kombination mit einer oder meh-
rerer solcher Entgegenhaltungen in Frage
stellt, wobei die Kombination fir einen Fach-
mann nahe liegen muss

A | Dokument, das den technologischen Hinter-
grund definiert

O | Dokument, das Bezug nimmt auf eine miindli-
che Offenbarung, eine Benutzung, eine Aus-
stellung oder eine andere Art der Offenbarung

P | im Prioritatsintervall veroffentlichter Stand
der Technik

T | nachvero6ffentlichter, nicht kollidierender Stand
der Technik, der die Theorie der angemeldeten
Erfindung betrifft und fur ein besseres Ver-
standnis der angemeldeten Erfindung nitzlich
sein kann oder zeigt, dass die der angemelde-
ten Erfindung zugrunde liegenden Gedanken-
gdnge oder Sachverhalte falsch sein konnen

E | altere Patentanmeldung gemal § 3 Abs. 2 PatG

D | Stand der Technik, der bereits in der Anmel-
dung zitiert ist (sog. Eigenzitat) und auch von
der Prifungsstelle als relevant betrachtet wird

L | aus besonderen Griinden genanntes Doku-
ment, zum Beispiel zum Nachweis des Verof-
fentlichungstags einer in Betracht gezogenen
Entgegenhaltung oder bei Zweifeln an der Pri-
oritat

X | Entgegenhaltung, die die Neuheit einer bean-
spruchten Erfindung oder deren Beruhen auf
einer erfinderischen Tatigkeit allein in Frage
stellt

Handelt es sich beim ermittelten Stand der Technik
um Nicht-Patentliteratur mit moglicherweise ein-
geschrankten Druck- und Kopierrechten, so dirfen
diese Dokumente aus Griinden des Urheberrechts
nicht in die elektronische Schutzrechtsakte einge-
bunden werden. Es ist daher darauf zu achten, dass
derartige Dokumente im Nicht-Patentliteratur-Ar-
chiv des DPMA abgelegt werden und der elektroni-
schen Schutzrechtsakte die Zitierung mit den voll-
standigen bibliografischen Angaben sowie die Ar-
chiv-ldentifikationsnummer der Dokumente hinzu-
gefligt werden.

Vorlaufige Beurteilung, ob die angemeldete Erfin-
dung nach den 8§ 1 bis 5 PatG schutzfdhig ist und
ob die Anmeldung den Anforderungen des § 34
Abs. 3 bis 5 PatG geniigt

Fir die vorlaufige Beurteilung nach §43 Abs. 1
Satz 1 PatG ist das dafiir vorgesehene elektroni-
sche Formular zu verwenden, das inhaltlich nicht
verandert werden darf. Es ist darauf zu achten,
dass die vorldufige Beurteilung nach § 43 Abs. 1
Satz 1 PatG vollstandig ist und zu allen relevanten
Kriterien fur die Schutzfahigkeit nach den §§ 1 bis 5
PatG und den Anforderungen nach § 34 Abs. 3 bis
5 PatG Aussagen getroffen werden. Es sind daher




regelmaBig die entsprechenden Abschnitte des
Formulars zu bearbeiten.

Einige mogliche Mangel einer Anmeldung (zum Bei-
spiel der Mangel an Neuheit oder die Nicht-Beur-
teilbarkeit der Neuheit) machen eine als Freitext in
das Formular einzufiigende Begriindung erforder-
lich. Diese Begriindung soll jeweils aussagekraftig
und nachvollziehbar sein, kann aber knapp und auf
das Wesentliche beschrankt formuliert werden.

Erscheint der Priifungsstelle die Anmerkung be-
stimmter, im Recherchebericht nicht formularma-
Rig erfasster Mangel im Einzelfall sachdienlich,
werden diese in einem gesonderten Abschnitt mit-
geteilt. Ergibt sich aufgrund der Recherche, dass
Merkmale im Stand der Technik nicht nachgewie-
sen werden konnen, kann hierauf hingewiesen
werden.

Wird Nicht-Patentliteratur mit moglicherweise ein-
geschrankten Druck- und Kopierrechten als rele-
vanter Stand der Technik genannt, ist der Anmel-
der im Hinweisfeld im entsprechenden Abschnitt
zu informieren, dass derartiger Stand der Technik
nicht als Anlage zum Recherchebericht libersandt
werden kann, sondern mit gesonderter Post Uiber-
mittelt wird.

Es ist zu beachten, dass die fehlende Anwahl eines
Formular-Feldes, das auf einen Mangel hinweist,
die Erklarung beinhaltet, dass dieser Mangel nach
vorldufiger Beurteilung nicht gegeben ist.

Am Ende des Rechercheberichts ist das Datum des
Abschlusses der Recherche einzufiigen (erfolgt im
elektronischen Formular automatisiert) und darauf
hinzuweisen, dass eine Gewahr flr die Vollstéandig-
keit des ermittelten Standes der Technik und fir
die Richtigkeit der angegebenen Kategorien nicht
Ubernommen wird (§ 43 Abs. 7 Satz 1 PatG).

Der Anmelder erhalt den ermittelten Stand der
Technik zusammen mit dem Recherchebericht. Le-
diglich Nicht-Patentliteratur mit moglicherweise
eingeschrankten Druck- und Kopierrechten erhalt
er mit gesonderter Post.

Zitierte Nicht-Patentliteratur ist in der Online-Ak-
teneinsicht fir die Offentlichkeit nur als Fundstelle
verfligbar.

Wird nach der Veroffentlichung des Hinweises auf
den Recherchebericht im Patentblatt auf der Of-
fenlegungs- oder Patentschrift ein schwerwiegen-
der Fehler in Bezug auf den angegebenen Stand der
Technik (zum Beispiel falsches Druckschriftenzitat)
festgestellt, so wird im Patentblatt eine entspre-
chende Berichtigung verdéffentlicht. Der Anmelder
ist zu unterrichten. Ist aufgrund des Recherchebe-
richts ein falsches Dokument tGbersandt worden, so
ist das richtige nachzusenden.
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