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“Vollstandige Prifung”

FICPI, die Internationale Fdderation von Patentanwalten, die die freiberuflich tatige
Patentanwaltschaft weltweit umfassend reprasentiert, hat auf dem Weltkongress in Cannes,

Frankreich, vom 25. bis 29. September 2022, folgende Resolution verabschiedet:

beriicksichtigend, dass viele Technologien, die fir den Patentschutz geprift werden,
darunter sowohl neu entstehende als auch herkdmmliche, mit Beanstandungen in Bezug auf
die Patentierbarkeit!, interne Probleme? und den Stand der Technik konfrontiert sind,

feststellend, dass in einigen Jurisdiktionen Prifungsbescheide ergehen, die unvollstandig
sind, indem sie eine erste Reihe von Sachfragen aufwerfen, die behandelt werden missen,
bevor man zu einer zweiten Reihe von Sachfragen libergeht,

anerkennend, dass eine solche unvollstandige Priifung besonders problematisch sein kann,
wenn eine dieser Gruppen von Sachfragen die Patentierbarkeit betrifft, z. B. wenn der
Anmelder den zitierten Stand der Technik tiberwinden kann, um dann mit einer
anspruchsvollen Ablehnung der Patentierbarkeit konfrontiert zu werden (oder umgekehrt),
die eine weitere Priifung von Anspruchsanderungen erfordert,

weiter anerkennend, dass die Behandlung von Sachfragen nacheinander aufgrund einer
unvollstandigen Prifung einer Patentanmeldung zu einem verlangerten Verfahren,
unnotigen Anspruchseinschrankungen und erhdhten Kosten fir den Anmelder fihren kann,

fordert die Patentamter nachdriicklich auf, eine unvollstandige Priifung der Anmeldungen
zu vermeiden und eine vollstandige und umfassende Priifung aller materiellen Fragen,
einschlielRlich der Patentierbarkeit, der internen Fragen und der Zurlickweisungen wegen
Stands der Technik in einem einzigen materiellen Prifungsbescheid vorzunehmen, und

fordert ferner nachdriicklich, dass, sollte ein Patentamt den Anmeldern gestatten wollen,
die Priifung einer materiellen Frage der Patentfdahigkeit aufzuschieben, ein solcher Aufschub
freiwillig ist und eine entsprechende Aufforderung erst dann erfolgt, wenn das Patentamt
eine vollstandige und umfassende Priifung durchgefiihrt und alle materiellen Fragen in
einem einzigen materiellen Priifungsbescheid identifiziert hat.

1 auch als "technischer Effekt" oder "erfinderischer Beitrag" bezeichnet

2 wie Klarheit und ausreichende Offenbarung
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