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Capitol I Dreptul de a aduce amendamente 

O cerere de brevet european sau un brevet european pot să fie amendate în cursul procedurilor de examinare, opoziţie şi de limitare. Referitor la amendamentele depuse în cursul acestor proceduri, trebuie să se ia în considerare un număr important de aspecte. În primul rând, amendamentele trebuie să fie admisibile, adică, trebuie să fie admise în procedură de către departamentul competent al OEB. În al doilea rând, amendamentele trebuie să fie permise, ceea ce înseamnă că acestea nu trebuie să:

(i) adauge cererii de brevet sau brevetului un obiect care nu a fost dezvăluit în cererea aşa cum a fost depusă iniţial (Art. 123(2))
   (ii) introducă alte deficienţe (de exemplu o lipsă de claritate în
         revendicări - Art. 84)

   (iii) extindă protecţia conferită de un brevet acordat

          (Art. 123(3)).

Capitolele H-II  şi H-III se referă la problema admisibilităţii amendamentelor, în vreme ce Capitolele H-IV şi H-V se referă la permisibilitatea lor. Capitolul H-VI se referă la corectarea erorilor evidente din documentele depuse la OEB sau din deciziile Diviziilor de examinare şi opoziţie.

Capitol II -  Admisibilitatea amendamentelor - reguli generale
1. Introducere
Modul în care se stabileşte admisibilitatea amendamentelor va depinde de tipul procedurii (examinare, opoziţie sau limitare) şi de stadiul procedurilor, aşa cum acesta este prezentat în detaliu în secţiunile următoare.

2. Admisibilitatea în timpul procedurii de examinare
2.1 Înainte de primirea raportului de documentare-Reg. 137(1)
În cazul unei cereri de brevet european depuse direct la OEB (nu pe cale PCT), nu este posibil ca solicitantul să amendeze cererea înainte de primirea raportului european de documentare (Rule 137(1)).




Reg. 137(1)
În cazul unei cereri Euro-PCT care necesită o documentare europeană suplimentară în baza Art. 153(7), solicitantul poate să amendeze revendicările, descrierea şi/sau desenele înainte ca cererea să facă obiectul documentării suplimentare, fie prin menţinerea amendamentelor depuse în faza internaţională în baza Art. 19 PCT şi/sau Art. 34(2)(b) PCT, fie prin depunerea amendamentelor la şi/sau după data intrării în faza europeană, în baza Reg. 159(1)(b) şi/sau respectiv a Reg. 161(2) (v. de asemenea E-VIII, 3 şi B-III, 3.3.2).

Cu privire la răspunsurile la o invitaţie conform Reg. 62a sau 63, v. H-II, 5.
2.2 După primirea raportului de documentare - Reg. 137(2)
După primirea raportului european de documentare şi a opiniei scrise formulate ca rezultat al documentării, solicitantul trebuie să răspundă la opinia formulată ca rezultat al documentării (v. B-XI, 8) şi poate, în răspunsul lui şi din iniţiativă proprie, să amendeze descrierea, revendicările şi desenele (v. C-II, 3 şi subparagrafele, şi C-III, 3.2). De asemenea, în cazul cererilor pentru care nu s-a redactat raportul european de documentare (vezi B-II, 4.3) la intrarea din PCT în faza europeană, i se cere solicitantului să răspundă la WO-ISA, IPER sau SISR, unde OEB a acţionat în calitate de ISA şi, dacă e cazul, de IPEA sau SISA (v. E-VIII, 3.1 şi 3.2). Acest răspuns la WO-ISA, IPER sau SISR poate include amendamentele aduse de solicitant, din iniţiativă proprie, la descriere, revendicări şi desene. După aceea, solicitantul nu poate amenda cererea decât cu permisiunea Diviziei de examinare.




Reg. 137(2)
În cazul cererilor:                                                                                         Reg. 71(1)
(i) pentru care nu s-a pregătit nicio opinie formulată ca rezultat al documentării (v. B-XI, 1.1 şi 7),
(ii) pentru care s-a pregătit o opinie formulată ca rezultat al documentării, dar pentru care raportul de documentare a fost redactat înaintea datei de 1 aprilie 2010 (caz în care nu se aplică Reg. 70a iar solicitantului nu i se cere să răspundă la opinia formulată ca rezultat al documentării), sau
(iii) care intră în faza europeană din PCT, în situaţia în care OEB a acţionat în calitate de ISA, IPEA sau SISA şi a pregătit o opinie scrisă, dar pentru care o comunicare în baza Reg. 161 a fost deja emisă înaintea datei de 1 aprilie 2010,
după primirea primei comunicări de la examinator în cursul procedurilor de examinare solicitantul poate, din iniţiativă proprie, să amendeze o singură dată descrierea, revendicările şi desenele", cu condiţia ca amendamentul să fie depus simultan cu răspunsul său.

2.3 După primirea primei comunicări - Reg. 137(3) 
Ulterior evenimentului aplicabil menţionat în H-II, 2.2, solicitantul nu poate aduce amendamente decât dacă examinatorul îşi dă acordul la amendamentele propuse. Acordând Diviziei de examinare această libertate de acţiune se urmăreşte să se asigure ca procedura de examinare să fie încheiată prin cât mai puţine acţiuni posibil (v. C-IV, 3). În exercitarea libertăţii de acţiune, Divizia de examinare trebuie să ia în considerare toţi factorii relevanţi, în special, trebuie să stabilească un echilibru între interesul solicitantului de a obţine un brevet care să fie valabil din punct de vedere legal şi interesul OEB de a încheia procedura de examinare în mod eficient (în conformitate cu principiile stabilite în G 7/93). Mai mult, exercitarea libertăţii de acţiune în baza Reg. 137(3) trebuie să fie motivată.

Dacă un amendament este admisibil, procedurile ulterioare se bazează pe descriere, revendicări şi desene, aşa cum au fost amendate. Permisiunea de a aduce un amendament nu implică în mod necesar faptul că cererea, aşa cum a fost amendată, este scutită de orice obiecţii conform CBE. Trebuie să se facă distincţie între diferite tipuri de amendamente.

Art. 94(3)

Amendamentele care vizează remedierea unei deficienţe în răspunsul dat la comunicarea precedentă, trebuie să fie admise întotdeauna, cu condiţia ca ele să nu genereze o nouă deficienţă. Amendamentele care limitează o revendicare deja considerată ca fiind admisibilă ar trebui în mod normal admise. Acelaşi lucru este valabil şi pentru amendamentele care îmbunătăţesc claritatea descrierii sau revendicărilor într-o manieră dezirabilă.

Un alt factor de luat în considerare este gradul de modificare a documentelor cererii. Revizuirea amplă a descrierii sau revendicărilor poate să se dovedească adecvată să ia în considerare existenţa elementelor foarte pertinente din stadiul tehnicii suplimentar de care solicitantul abia a luat cunoştinţă (de exemplu, fie printr-o altă citare suplimentară de către examinator, fie prin cunoştinţe obţinute dintr-o altă sursă). Atunci când amendamentele sunt de mai mică întindere, examinatorul ar trebui să adopte o abordare rezonabilă, încercând să aibă o atitudine imparţială cu privire la solicitant şi la necesitatea de a evita întârzierile inutile şi un plus de muncă nejustificată pentru OEB. Atunci când îşi exercită libertarea de acţiune în baza Reg. 137(3), examinatorul ar trebui să ia în considerare durata procedurii în curs şi să verifice dacă solicitantul a avut deja suficiente ocazii potrivite pentru a aduce amendamente. Acesta ar trebui să refuze în special amendamentele care reintroduc deficienţe, care au constituit deja motivul unei obiecţii şi care au fost eliminate.

Motive suplimentare pentru respingerea amendamentelor în baza Reg. 137(3) includ neadmiterea:

–     uneia sau mai multor solicitări, în situaţia în care se depun solicitări auxiliare

(vezi H-III, 2.1.1, ultimul paragraf), şi
–     unei solicitări depuse în cadrul procedurii orale, sau în vederea pregătirii pentru aceasta
(vezi III, 2.1.3),

unde acest lucru se face din motive de economie procedurală (luând în considerare dreptul solicitantului de a îşi exprima opinia în baza Art. 113(1)), atunci când solicitarea în cauză încalcă dispoziţiile Reg. 137(4).

Amendamentele aduse la cerere, dacă este cazul, pot să facă obiectul limitărilor suplimentare dacă raportul european de documentare sau raportul european suplimentar de documentare a fost unul parţial în baza Reg. 63 sau a fost limitat în baza Reg.62a (vezi H-II, 6 şi subparagrafele).


Reg. 62a
Reg. 63
Reg.137(5)
2.4 Într-un stadiu avansat al procedurilor
Orice solicitare din partea unui solicitant de a se înlocui textul cererii de brevet pe baza căreia ar putea fi acordat un brevet cu un text care a fost amplu revizuit ar trebui să fie refuzată, exceptând situaţia în care solicitantul invocă motive temeinice care să dovedească faptul că amendamentul nu putea fi propus deci în acest stadiu avansat al procedurilor de examinare. Acest lucru se aplică în special la cazurile în care Divizia de examinare a arătat că o versiune a revendicărilor propuse de solicitant este admisibilă şi că solicitantul trebuie doar să adapteze descrierea în conformitate cu această versiune.



Reg. 137(3)
2.5 Amendamente depuse ca răspuns la o comunicare conform Reg. 71(3)
 Dacă, drept răspuns la comunicarea în baza Reg. 71(3) şi într-o perioadă de timp specificată, solicitantul depune o solicitare de amendamente în baza Reg. 137(3) şi/sau o corectare a erorilor conform Reg. 139, procedura este aşa cum s-a definit în C-V, 4. Acest lucru se aplică indiferent că solicitarea este o solicitare explicită de amendamente sau că este redactată ca un acord care depinde de aprobarea amendamentelor şi/sau corecturilor depuse.



Reg. 71(6)
2.5.1 Criteriile care determină admisibilitatea unor astfel de amendamente
Decizia G 7/93 a prezentat criteriile care trebuie aplicate la examinarea admisibilităţii amendamentelor depuse într-un stadiu avansat al procedurii de examinare. Cazul special la care se referă această decizie a apărut atunci când regulile erau formulate diferit, şi într-o situaţie în care solicitantul şi-a dat deja acordul cu privire la versiunea propusă de Divizia de examinare. Totuşi, conţinutul deciziei luate de Comisia extinsă în acel caz poate fi considerat ca fiind general aplicabil la noile solicitări prezentate într-un stadiu avansat al procedurilor, adică atunci când solicitantul a avut deja cel puţin o ocazie să amendeze cererea iar Divizia de examinare a încheiat deja examinarea de fond a cererii de brevet (v. T 1064/04).

Reg.71(3) Reg. 137(3)

În special, aplicând principiile din G 7/93 la amendamentele depuse ca răspuns la comunicarea conform Reg. 71(3) (v. C-V, 1 la 3) înseamnă că acea comunicare nu constituie o ocazie ca solicitantul să repună în discuţie rezultatul procedurii anterioare.

În luarea deciziei dacă astfel de amendamente sunt admisibile, trebuie să se găsească un echilibru între interesul solicitantului de obţinere a unui brevet valabil în toate statele desemnate şi interesul OEB de încheiere a procedurii de examinare prin luarea deciziei de acordare a brevetului. În acest stadiu al procedurilor, examinarea de fond este deja încheiată şi solicitantul a avut posibilitatea să amendeze cererea şi, prin urmare, vor fi admise doar amendamentele care nu întârzie în mod considerabil pregătirile de acordare a brevetului, în baza Reg.137(3). Este totuşi necesar să se admită seturi separate de revendicări pentru unul sau mai multe state desemnate care au formulat o rezervă în baza Art. 167(2) CBE 1973 (v. H-III, 4.4) sau pentru care există drepturi naţionale anterioare (v. H-III, 4.5).

Reg. 71(6)

2.5.2 Amendamente depuse ca răspuns la Reg.71(3) - invitaţie admisă
Dacă Divizia de examinare autorizează aceste amendamente şi/sau corecturi în baza Reg. 137(3) şi le consideră acceptabile, fără a emite o altă comunicare conform Art. 94(3), ea emite o a doua comunicare în baza Reg. 71(3) pe baza textului amendat/corectat (v. C-V, 4.6), după care va proceda la acordarea brevetului în baza Art. 97(1).

Reg. 71a(2)

2.5.3 Amendamente depuse ca răspuns la Reg.71(3) - invitaţie respinsă
În situaţia în care amendamentele sau corecturile nu sunt admise, sau în situaţiile în care sunt admise dar nu sunt considerate permise, se va relua examinarea (v. C-V, 4.7).

Reg. 137(3)

2.5.4 Cazuri excepţionale în care amendamentele trebuie să fie considerate ca fiind admise
Trebuie să se observe faptul că dacă nicio comunicare în baza Art. 94(3) nu a precedat comunicarea în baza Reg.71(3) iar dacă cererea a fost unul dintre cazurile excepţionale (i), (ii) sau (iii) menţionat în H-II, 2.2, solicitantul, din proprie iniţiativă, poate să amendeze descrierea, revendicările şi desenele (v. C-III, 2.1, cu privire la condiţiile pe care fiecare amendament trebuie să le îndeplinească).

Dacă Divizia de examinare constată că aceste amendamente sunt admisibile, se emite o a doua comunicare conform Reg.71(3) pe baza textului aşa cum a fost amendat (v. C-V, 4.6). Totuşi, dacă Divizia de  examinare este de părere că amendamentele nu sunt admisibile (o concluzie de inadmisibilitate cu privire la aceste amendamente nefiind posibilă), procedura de examinare ar trebui în mod normal reluată conform cu C-V, 4.7.

2.5.5 Reg.137(4) se aplică la amendamente depuse în acest stadiu
Orice amendamente depuse ca răspuns la comunicarea în baza Reg.71(3) trebuie să îndeplinească cerinţele Reg.137(4), adică amendamentele trebuie să fie identificate şi să se indice baza pentru acestea în cadrul cererii aşa cum a fost înregistrată (v. H-III, 2.1). Dacă aceste cerinţe nu sunt îndeplinite şi dacă cererea face parte din tipurile menţionate în H-III, 2.1.4, Divizia de examinare poate trimite o comunicare în baza Reg. 137(4) înainte de continuarea procedurii (v. H-III, 2.1.1). Dacă solicitantul răspunde la timp la această comunicare, Divizia de examinare va decide dacă să autorizeze amendamentele şi va urma procedura aşa cum s-a indicat în C-V, 4.

2.6 Solicitări suplimentare pentru amendamente după aprobare
Odată ce solicitantul şi-a dat acordul în legătură cu textul care i-a fost comunicat în baza Reg. 71(3), plătind taxa şi depunând traducerea revendicărilor, alte solicitări de amendamente nu vor fi considerate ca  admisibile de Divizia de examinare decât în mod excepţional pe baza puterii de decizie care îi este conferită de Reg. 137(3). Un exemplu clar de solicitare admisibilă este situaţia în care solicitantul depune seturi separate de revendicări pentru statele desemnate care au formulat rezerve în baza Art. 167(2) CBE 1973 (v. H-III, 4.4) sau pentru care există drepturi naţionale anterioare (v. H-III, 4.5). În mod similar, este adecvat să se admită amendamente minore care nu impun redeschiderea examinării de fond şi care nu întârzie considerabil luarea deciziei de acordare (v. G 7/93). Dacă aceste amendamente implică modificări în revendicări, acestea ar trebui desigur să fie însoţite de traduceri, aşa cum este cerut de Reg. 71(3).



Reg. 71(5) Reg. 137(3)
Dacă amendamentele sunt depuse şi nu respectă condiţiile conform Reg. 137(4), examinatorul poate trimite o comunicare în baza Reg. 137(4) (v. H-III, 2.1.1).

Când îşi exercită puterea de decizie în baza Reg. 137(3) o Divizie de examinare trebuie să ia în considerare şi să stabilească un echilibru între interesul solicitantului de a obţine un brevet care să fie valabil legal în toate statele desemnate şi interesul OEB de a încheia procedura de examinare prin luarea unei decizii de acordare a brevetului. Divizia îşi va exercita puterea sa de decizie în baza Reg. 137(3) în acest stadiu avansat, examinând dacă poate decide asupra solicitării într-o perioadă de timp rezonabilă, şi dacă amendamentelle sunt admisbile. Dacă nu sunt îndeplinite oricare dintre aceste criterii, solicitarea de amendamente ar trebui să fie refuzată de Divizie în exercitarea puterii sale de decizie în baza Reg 137(3).

Refuzarea amendamentelor trebuie motivată, şi trebuie să se respecte prevederile Art. 113(1) şi Art. 116(1) (v. C-V, 4.7.1). Trebuie să se arate că nu sunt îndeplinite condiţiile definite în G 7/93. Aceasta înseamnă că trebuie să se argumenteze motivele pentru care amendamentele nu au un caracter minor şi de fapt necesită reluarea examinării de fond, întârziind în mod considerabil emiterea deciziei de acordarer a brevetului.

Totuşi, odată ce decizia de acordare este predată la serviciul de expediţie poştală intern al OEB pentru a fi transmisă solicitantului, Divizia de examinare este legată de această decizie (v. G 12/91) şi nu poate să o amendeze decât în condiţii foarte limitate prevăzute în Reg. 140 (v. H-VI, 4.1). În procedura de examinare, acest lucru corespunde datei la care Formularul 2006 generat central, "Decizia de acordare a unui brevet european conform Art. 97(1) EPC", este predat la serviciul poştal. Această dată este indicată în colţul de jos din dreapta al Formularului 2006. Divizia de examinare nu mai este competentă să ia o decizie asupra unei solicitări de amendamente sau corecturi conform Reg.139 dacă depunerea solicitării şi încheierea procedurilor are loc la aceeaşi dată (T 798/95).

2.7 Solicitări depuse târziu după citarea pentru procedurile orale în cursul examinării
2.7.1 Conceptul de "admisibilitate evidentă"
În procedura de examinare, Divizia va aplica criteriul de “admisibilitate evidentă" în exercitarea puterii sale de a decide în baza Reg. 137(3) pentru tratarea solicitărilor depuse târziu în timpul procedurilor, fără motivare corespunzătoare (T 153/85).

Revendicările depuse târziu nu vor fi acceptate în proceduri dacă ele nu sunt admisibile în mod clar, adică în situaţia că nu îndeplinesc în mod evident cerinţele CBE, de exemplu, din cauză că ele contravin în mod evident cerinţelor Art. 123(2).

Criteriul de "admisibilitate evidentă" se aplică şi solicitărilor titularilor de brevet depuse târziu în procedurile de opoziţie (T 98/96).

2.7.2 Criterii suplimentare pentru admisibilitatea solicitărilor
Dacă solicitantul depune un număr rezonabil de solicitări de amendamente înaintea datei limită stabilite în conformitate cu Reg. 116(2), astfel de solicitări ar trebui admise în proceduri (v. De asemenea H-III, 3).

Dacă aceste solicitări sau solicitările suplimentare sunt depuse după această dată limită menţionată mai sus, acestea sunt depuse târziu şi vor fi supuse criteriului de "admisibilitate evidentă" (v. H-II, 2.7.1). În consecinţă, Divizia ar trebui în primul rând să examineze solicitările în cauză cu scopul de a lua o decizie cu privire la admisibilitate. Simplul fapt că acestea sunt depuse târziu nu este un motiv în sine pentru neadmiterea lor. Această problemă va fi abordată în mod normal în timpul procedurilor orale.

Dacă, după discuţii, Divizia ajunge la concluzia că solicitările depuse târziu nu sunt admisibile în mod evident, ar trebui să nu le admită  conform Reg.116(2) şi 137(3) pe motive că nu conţin obiect care să fie  admisibil în mod evident, adică pe motiv că acest obiect în mod evident nu întruneşte cerinţele CBE (în situaţia în care solicitantul nu participă la procedurile orale, v. H-III, 3.4.1 şi E-11, 8.3.3). În decizie, trebuie să se justifice motivul pentru care cerinţa (cerinţele) specifică (e) nu este (sunt) îndeplinite în mod evident.

În ceea ce priveşte criteriul de admitere a amendamentelor depuse târziu, primul pas al Diviziei de examinare ar fi acela de a stabili dacă revendicările sunt în mod evident inadmisibile, de exemplu, pe motiv că ele contravin în mod evident cerinţelor Art. 123(2). Dacă revendicările nu conţin obiectul care este în mod evident inacceptabil (adică dacă ele trec de această primă etapă în examinarea admisibilităţii lor), ele trebuie admise dacă se constată ulterior că îndeplinesc următoarele criterii T 1273/04):
 -amendamentele sunt în mod evident permisibile conform Art. 123(2), Art. 84, Reg.137(5) şi, dacă este cazul, Reg.139;

- obiectul nou definit constituie o dezvoltare convergentă a obiectului pentru care s-a efectuat examinarea ;

- obiectul revendicărilor amendate este în mod evident nou. Totuşi, trebuie să se ţină minte că o solicitare, care a fost depusă ca răspuns la o modificare a obiectului procedurilor, de exemplu, când un document suplimentar este citat pentru prima dată în timpul procedurilor orale, trebuie să fie admisă conform Reg.16(1) (T 951/97).

3. Admisibilitatea în procedura de opoziţie
3.1 Amendamente ca răspuns la documentul de opoziţie
Orice amendamente aduse în cursul procedurilor de opoziţie trebuie să fie determinate de motivele de opoziţie menţionate în Art. 100. Adică, amendamentele nu sunt admisibile decât dacă sunt cerute pentru a răspunde la un motiv de opoziţie. Totuşi, motivul de opoziţie nu trebuie să fi fost invocat efectiv de oponent. De exemplu, în procedurile de opoziţie deschise în mod admisibil pe motiv de nebrevetabilitate, titularul de brevet poate de asemenea să depună amendamente care urmăresc să elimine un obiect adăugat. Nu se poate recurge la procedurile de opoziţie pur şi simplu pentru a aranja lucrurile şi pentru a îmbunătăţi dezvăluirea în descrierea de brevet (v. T 127/85). Simpla adăugare denoi revendicări la revendicările aşa cum au fost acordate este inadmisibilă, deoarece nu se poate spune că astfel de amendamente sunt considerate un răspuns la un motiv de opoziţie. Totuşi, înlocuirea unei revendicări independente aşa cum a fost acordată prin mai multe, de exemplu, 2 revendicări independente, fiecare fiind susţinută de un exemplu de realizare specific cuprins în revendicarea independentă aşa cum a fost acordată este admisibilă dacă o astfel de înlocuire are la bază motivele de opoziţie specificate în Art. 100 (vezi T 223/97).



Reg. 80
3.2 Amendamente care nu sunt în legătură cu motivele de opoziţie
Dacă titularul propune amendamente la un brevet ca răspuns la motivele de opoziţie şi Divizia de Opoziţie intenţionează să menţină brevetul în forma amendată, conform acelor motive, alte amendamente, care nu sunt legate de motivele de opoziţie (de exemplu, corecturi, clarificări), pot fi admise cu condiţia ca brevetul astfel amendat să îndeplinească totuşi cerinţele CBE şi ca amendamentele să fie considerate necesare şi potrivite. În special, dacă o parte a unei revendicări a fost amendată, s-ar putea să fie necesar să fie amendate şi alte părţi ale revendicărilor.

Mai mult, în cazul în care o "clarificare" poate fi considerată o limitare a revendicării, aceasta ar fi admisibilă în baza Reg. 80 şi ar putea să constituie baza pe care se va menţine brevetul sub o formă amendată, cu condiţia ca textul amendat să îndeplinească şi alte cerinţe impuse de CBE (cu excepţia unităţii invenţiei – conform G 1/91). Dacă Divizia este de părere că o astfel de clarificare limitatoare nu este necesară, ea trebuie să ţină cont de faptul că în practică, interpretarea dată de o revendicare într-un stat contractant poate fi destul de diferită de cea a OEB şi, în consecinţă, titularul poate considera necesară o astfel de clarificare limitatoare. 
Astfel de amendamente, totuşi, nu ar trebui să fie propuse de Divizia de opoziţie şi nu ar putea să se ia în considerare astfel de amendamente până la pronunţarea deciziei (în procedurile orale) sau până la data când decizia este predată la serviciul intern de expediţie a OEB pentru a fi transmisă părţilor (în procedurile scrise) (v. G 12/91).

Dacă există o solicitare admisibilă care vizează să menţină brevetul atacat fie aşa cum a fost acordat, fie în formă amendată, nu ar trebui să se admită următoarele amendamente:

(a) depozit de revendicări suplimentare (v. T 829/93 şi T 223/97); 
(b) reformulare completă a revendicărilor dependente; 
(c) reformulare completă a descrierii.

În absenţa oricăror amendamente depuse de titularul de brevet pentru a răspunde la motivele de opoziţie, nu există nicio posibilitate de a aduce orice alte amendamente.

3.3 Amendamente care se fac pe baza unor drepturi naţionale
Pe lângă prevederile de mai sus (H-II, 3.1 şi 3.2), amendamentele care au la bază drepturi naţionale anterioare sunt admisibile conform Reg.138 (v. de asemenea G-1V, 6, cu excepţia retragerii desemnării, v. H-III, 4.5).

3.4 Insistenţa de a aduce amendamente inacceptabile
Dacă titularul de brevet solicită amendamente care le depăşesc pe cele permisibile conform Reg.80 (v. H-II, 3.1 şi 3.2), acesta ar trebui să fie invitat să renunţe la aceste amendamente. Dacă apoi îşi menţine solicitarea, acest lucru nu ar trebui să fie acceptat (pentru motivare v. de exemplu T 127/85,  Notă preliminară, și T 406/86, Notă preliminară 1).

Dacă, în plus faţă de cererea conţinând amendamentele care nu sunt necesare există o cerere suplimentară care respectă cerinţele Convenţiei şi care în special nu conţine amendamente neconforme cu Reg.80, decizia trebuie să includă motivele de refuz pentru prima solicitare (solicitări) de rang superior.

Se poate întâmpla să existe o singură solicitare care ar fi acceptabilă, dar aceasta conţine amendamente care în mod clar nu sunt în conformitate cu 
Reg.80. Dacă amendamentele nu pot fi acceptate Divizia ar trebui să explice situaţia titularului astfel încât să se evite revocarea brevetului doar pe baza Reg.80.

3.5 Solicitări depuse târziu în procedurile de opoziţie
Cu privire la modul de abordare a solicitărilor depuse târziu în procedurile de opoziţie, se face referire la E-V, 2.1 (exemple generale), şi E-V, 2.2 (exemple referitoare la procedurile orale).

4. Procedura de limitare
Pentru admisibilitatea amendamentelor în procedura de limitare, se face referire  la D-X.

5. Amendamente cerute de Reg.62a şi/sau Reg.63
În situaţia în care documentarea s-a limitat prin aplicarea Reg.63 (v. B-VIII, 3.1 şi 3.2), revendicările trebuie să fie amendate în aşa fel încât să se elimine obiectul invenţiei nedocumentat şi descrierea să fie adaptată în consecinţă.



Reg. 63(3)
În situaţia în care documentarea s-a limitat la anumite revendicări prin aplicarea Reg.62a (v. B-VIII, 4.1 şi 4.2), revendicările trebuie să fie amendate în aşa fel încât să se elimine revendicările independente nedocumentate iar descrierea trebuie să fie adaptată în consecinţă. În acest sens, revendicările pot să fie amendate, de exemplu, prin ştergerea revendicării independente nedocumentate sau, în cazul în care aceasta este în conformitate cu Art.123(2) şi Art.84, prin subordonarea unei revendicări independente nedocumentate ca revendicare dependentă de o altă revendicare independentă de aceeaşi categorie, documentată.


Reg. 62a(2)
În ambele cazuri, un amendament specific este necesar, exceptând situaţia în care solicitantul poate argumenta convingător că invitaţia trimisă în baza Reg. 62a(1) şi/sau Reg.63(1) nu a fost justificată.

Astfel de amendamente pot, totuşi să fie efectuate, doar în procedurile de examinare sau, preferabil, ca răspuns la opinia scrisă în cadrul documentării. Întrucât solicitantul poate să nu amendeze revendicările înainte de primirea raportului de documentare (Reg.137(1)), orice revendicări depuse ca răspuns la o invitaţie conform Reg.62a sau Reg.63 vor fi apreciate doar ca indiciu a ceea ce doreşte solicitantul să fie documentat de OEB şi să fie abordate corespunzător (v. B-VIII, 3.2 şi 4.2). Solicitantul va trebui apoi să confirme menţinerea acestor amendamente expres la intrarea în faza de examinare (v. A-V, 2.2).

6. Amendamente făcute cu privire la un obiect pentru care nu s-a făcut documentarea Reg.137(5)
Reg.137(5) stabileşte alte două condiţii pentru amendamente referitoare la revendicări, şi anume faptul că revendicările amendate pot să nu se refere la (i) obiect pentru care nu s-a făcut documentarea care nu se combină cu invenţia sau grupul de invenţii revendicate  iniţial pentru a forma un singur concept inventiv general şi (ii) obiectul nedocumentat, în conformitate cu Reg.62a şi Reg.63 (v, totuşi, H-V, 5).

Reg.137(5)

6.1 Cazuri conform Reg.62a şi/sau Reg.63
Revendicările amendate pot să nu se refere la obiectul nedocumentat în conformitate cu Reg.62a sau Reg.63. Prin urmare, prezenţa acestui obiect în descriere nu poate fi folosită drept bază pentru reintroducerea acestuia în revendicări.

6.2 Obiect luat din descriere
Dacă revendicările amendate se referă la un obiect nedocumentat (de exemplu, deoarece el a apărut doar în descriere şi Divizia de documentare nu consideră adecvat să extindă documentarea la acest obiect al invenţiei, v. B-III, 3.5) şi care nu se combină cu invenţia sau grupul de invenţii revendicat inițial şi care a fost documentat, pentru a forma un singur concept inventive general, astfel de amendamente nu sunt admisibile.

Reg.137(5)

În practică, în cadrul Art.123(2) şi Art.82, Reg.137(5) ar trebui să se interpreteze ca fiind permisă orice limitare a obiectului invenţiei care a fost documentat, care este unitar cu obiectul invenţiei revendicat inițial, indiferent dacă trăsătura tehnică (trăsăturile tehnice) folosită(e) pentru limitare a/au fost documentate.

Astfel, adăugarea într-o revendicare a unei trăsături tehnice care aduce o contribuţie la efectul (efectele) unei (unor) invenţii revendicate inițial  şi care, în mod expres, nu a fost documentată, dar a fost prezentată în contextul invenţiei în cererea aşa cum a fost depusă (de obicei în descriere), nu va avea ca rezultat o revendicare amendată căreia îi lipseşte un singur concept inventiv general
cu privire la invenţia (invenţiile) revendicate inițial. Prin urmare, nu trebuie făcută nicio obiecţie conform Reg.137(5) în aceste condiţii, chiar dacă poate să fie necesară o documentare suplimentară.

Totuşi, în cazurile în care se adaugă la revendicare caracteristici luate din descriere şi care au legătură cu un concept inventiv diferit de revendicarea inițială, se poate face o obiecţie conform Reg.137(5). Se poate întâmpla ca descrierea cererii să conţină un alt concept inventiv general distinct de cel care stă la baza revendicării principale şi a revendicărilor dependente de aceasta, în cazul în care acestea există, dar care nu sunt clar identificate sau declarate ca atare în descriere. Într-un astfel de caz, dacă obiectul revendicării principale bazat pe primul concept inventiv este amendat, orice amendament al revendicării, care se referă exclusiv la acel concept inventiv suplimentar, ar putea justifica o obiecţie de lipsă a unităţii "a posteriori" (v. T 1394/04).

Prin urmare, o obiecţie conform Reg.137(5) va fi făcută în mod normal dacă solicitantul încearcă să înlocuiască trăsătura tehnică conţinută într-o revendicare  cu o trăsătură tehnică luată din descriere.

În mod similar acestui caz, dar spre deosebire de situaţia discutată mai sus (în care trăsătura tehnică adăugată are contribuţie la efectul (efectele) invenţiei (invenţiilor) revendicate inițial), o obiecţie conform Reg.137(5) ar fi de asemenea făcută dacă trăsătura tehnică luată din descriere şi al cărei efect nu este în legătură cu efectul (efectele) invenţiei (invenţiilor) 
revendicate inițial ar fi adăugată unei revendicări, exceptând cazul în care amendamentul nu are ca urmare o modificare a concenptului inventiv general. O astfel de situaţie poate să apară, de exemplu, dacă revendicările inițiale au inclus o revendicare mai largă, al cărei obiect nu a fost nou sau nu avea activitate inventivă, dar de asemenea cuprindea alte revendicări care defineau una sau mai multe invenţii, iar o trăsătură tehnică din descriere care avea un efect nemenţionat în revendicările inițiale a fost adăugată la acea revendicare largă, astfel încât există o lipsă de noutate între noua revendicare limitată şi revendicările prezente inițial.

Dacă trebuie să se facă o obiecţie conform Reg.137(5), solicitantul ar trebui să fie informat că poate continua să urmărească un astfel de obiect doar sub forma unei cereri divizionare în baza Art. 76, cu condiţia ca cel puţin una dintre perioadele prevăzute în Reg.36(1)(a) şi (b) să nu fi expirat încă (v. A-IV, 1.1.1, 1.1.1.2 şi 1.1.1.3).

Dacă o comunicare din partea Diviziei de examinare nu ridică o obiecţie cu privire la lipsa unităţii conform Art. 82, ci mai degrabă ridică o obiecţie cu privire la admisibilitatea unui amendament conform Reg.137(5), aceasta nu face să înceapă perioada pentru înregistrarea unei cereri divizionare conform Reg.36(1)(b), sau să înceapă din nou dacă o obiecţie cu privire la unitate a fost ridicată anterior în procedurile de examinare (v. A-IV, 1.1.1.3).  În conseccinţă, într-un astfel de caz, dacă perioada prevăzută în Reg.36(1)(a) a expirat deja şi, dacă s-a ridicat o obiecţie cu privire la unitate înaintea procedurilor de examinare, perioada prevăzută în Reg.36(1)(b) a expirat de asemenea, nu va fi posibil ca solicitantul să înregistreze o cerere divizionară. Dacă nu se ridică o astfel de obiecţie conform Reg.137(5), Divizia de examinare trebuie să ia în considerare efectuarea unei documentări suplimentare (v.i C-IV, 7.2).

Totuşi, solicitanţii ar trebui să reţină că procedura de examinare ar trebui încheiată prin cât mai puţine acţiuni posibile. Astfel, Divizia de examinare poate să îşi exercite dreptul de a nu admite amendamente suplimentare conform Reg.137(3) (v. H-II, 2.3).


Reg.137(3)
7. Amendamente în cazul lipsei de unitate
7.1 Limitarea la o singură invenţie care face obiectul documentării
Ca răspuns la o obiecţie cu privire la lipsa de unitate, solicitantul trebuie să restricţioneze revendicările la o singură revendicare pentru care s-a făcut documentarea. Examinarea poate apoi să fie continuată ca pentru o cerere unitară, dar limitată la acea invenţie (vezi C-III, 3.1 şi 3.2). Totuşi, dacă pentru a răspunde la o opinie negativă cu privire la acea invenţie solicitantul amendează mai târziu revendicările pentru a face trecerea la o invenţie diferită pentru care s-a făcut documentarea, ar trebui să se ia în considerare exercitarea libertăţii pe care o are Diviziunea în baza Reg.137(3) de a refuza să admită amendamentele, pentru a se evita examinarea în serie a diferitelor invenţii pentru care s-a făcut documentarea (vezi de asemnea C-III, 3.4).

7.2 Limitări la un element care nu a făcut obiectul documentării
Dacă nu toate revendicările au fost obiectul documentării, în concordanţă cu G 2/92 solicitantului i se va cere să limiteze revendicările la una dintre invenţiile care au făcut obiectul documentării. Dacă drept răspuns la opinia de documentare solicitantul limitează revendicările la una dintre invenţiile revendicate inițial, care au fost documentate, examinatorul va scrie o primă comunicare repetând obiecţia cu privire la lipsa de unitate ridicată în opinia de documentare. Orice argumente ale solicitantului trebuie să fie considerate şi tratate corect în comunicare.

Dacă cererea este limitată la obiectul invenţiei care nu a fost documentat, dar care a fost revendicat inițial, aceasta poate fi refuzată în baza Art. 82 şi Rule 64 în armonie cu G 2/92 (sub rezerva drepturilor solicitantului, conform Art. 113(1) şi 116(1)).

7.3  Fără limitare la o singură invenţie sau la revendicări amendate 
Dacă drept răspuns la opinia de documentare, solicitantul nu limitează cererea deloc; sau o limitează, dar totuşi menţine două sau mai multe invenţii, poate fi menţinută obiecţia privind lipsa unităţii ridicată în etapa de documentare, presupunând că examinatorul consideră că aceasta rămâne valabilă. Examinatorul va scrie atunci o primă comunicare repetând obiecţia lipsei unităţii ridicată în opinia de documentare.

Dacă solicitantul nu limitează cererea deloc, sau o limitează, dar menţine totuşi două sau mai multe invenţii, cererea poate fi refuzată conform Art. 82 (sub rezerva drepturilor solicitantului, conform Art. 113(1) şi 116(1)).

Dacă revendicările acoperă totuşi o invenţie care nu a fost documentată, s-ar aplica de asemenea o obiecţie conform Art. 82 şi Reg.64, în armonie cu decizia G 2/92, aşa cum s-a discutat în H-II, 7.2.

Dacă revendicările nu au fost pur şi simplu limitate, ci în schimb sau adiţional au fost amendate, astfel de amendamente pot adeseori avea ca rezultat faptul că obiecţia lipsei de unitate ridicate anterior nu mai este valabilă, sau că argumentele pe care s-a bazat obiecţia nu mai sunt complete. Astfel de amendamente ar duce astfel, fie la obligaţia de retragere, fie cel puţin de argumentare din nou a obiecţiei.
Uneori lipsa unităţii invenţiei se ridică numai în timpul examinării de fond, de exemplu ca urmare a unui amendament a uneia sau mai multor revendicări astfel încât să se contracareze o obiecţie a lipsei activităţii inventive. În astfel de situaţii, examinatorul ar trebui să ridice o obiecţie dar numai în cazuri foarte clare. Dacă examinatorul ridică o nouă astfel de obiecţie a lipsei de unitate în acest stadiu, aceasta se califică ca o nouă obiecţie care ar începe perioada de 24 de luni pentru depunerea unei cereri divizionare conform Reg.36(1)(b) (v. A-IV, 1.1.1.3).

7.4 Cazurile Euro·PCT 
7.4.1 Situaţia în care ORB nu efectuează o documnetare suplimentară 
În situaţia în care OEB nu efectuează o documentare suplimentară, cererea trebuie să fie limitată la o invenţie pentru care s-a făcut documentarea în faza internaţională de către OEB. Principiile de mai sus se aplică atunci mutatis mutandis (v. de asemenea E-VIII.2).

7.4.2 Situaţia în care OEB efectuează documentarea suplimentară
În situaţia în care OEB efectuează o documentare suplimentară pentru o cerere care se consideră a fi lipsită de unitate, solicitantul nu va fi invitat să plătească taxe suplimentare, dar raportul de documentare suplimentară va fi doar pentru prima invenţie. Cererea trebuie să fie limitată la invenţia documentată în documentarea suplimentară. Principiile de mai sus se aplică atunci mutatis mutandis (v. de asemenea E-VIII, 4.2).
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Capitol III - Admisibilitatea amendamentelor- alte probleme procedurale
1. Introducere
Acest capitol se referă la problemele procedurale şi cerinţele referitoare la formă legate la admisibilitatea amendamentelor. O cerinţă importantă abordată este obligaţia solicitantului de a identifica amendamentele şi de a indica baza pentru acestea în cererea aşa cum a fost depusă (Reg.137(4)). Capitolul se referă de asemenea la formatul şi la procedura de efectuare a amendamentelor, precum şi la probleme care se referă la cereri suplimentare şi la modul de abordare a diferitelor texte pentru diferite state contractante.
2. Procedura pentru amendamente la documente
2.1 Indicarea amendamentelor şi baza lor conform Regulii 137(4) Când se depun amendamente, solicitantul trebuie să le identifice şi să indice baza acestora în cererea aşa cum a fost depusă. Dacă este îndeplinită cerinţa ca baza pentru amendamente să fie indicată, la consultarea acelor părţi ale cererii indicate, nu este necesar să se examineze în continuare pentru a se evalua dacă amendamentul este în conformitate cu Art. 123(2). Indicaţiile nespecifice cum sunt "a se consulta descrierea aşa cum a fost depusă" sau "a se consulta revendicările aşa cum au fost depuse " sau "a se consulta exemplele aşa cum au fost depuse" nu sunt în general considerate suficiente. Această cerinţă se aplică de asemenea în cazurile în care solicitantul cere Diviziei de examinare să amendeze cererea sa (v. H-III, 2.4).



Reg. 137(4)
Faptul că sunt îndeplinite cerinţele Reg.137(4) este evaluat independent de faptul că amendamentele în discuţie sunt în conformitate cu Art. 123(2). De exemplu, solicitantul poate să indice că un amendament special se bazează pe o caracteristică tehnică preezentată doar într-un desen schematic. În situaţia în care caracteristica, după cum se presupune, formează baza entru amendament este într-adevăr prezentată în desenul indicat de  solicitant, sunt respectate cerinţele Reg.137(4), indiferent dacă amendamentul bazat pe acea caracteristică tehnică este admisibil conform Art. 123(2) (v. H-IV, 2.5).

În situaţia în care cererea nu a fost depusă într-o limbă oficială a OEB, în lipsa unor dovezi contrare, în scopul evaluării conformităţii cu prevederile Art. 123(2), OEB presupune că orice traducere a cererii, aşa cum a fost depusă, este exactă. Prin urmare, pentru a fi în conformitate cu Reg. 137(4) este suficient să se indice baza unui amendament în traducerea cererii aşa cum a fost depusă.


Reg. 7
2.1.1 Comunicarea conform Reg. 137(4) şi răspunsul la aceasta
Dacă Divizia de examinare observă o nerespectare a oricărei cerinţe a Reg. 137(4), aceasta poate să emită o comunicare în care să ceară corectarea acestei deficienţe într-un interval de o lună. Amendamentele cu privire la care poate fi trimisă o comunicare includ, printre altele:



Reg. 137(4)
(i)      revendicări depuse după data de depozit, conform Reg. 58 (v. A-III, 15)

(ii)
amendamente depuse înainte de intrarea în faza europeană din 
PCT, conform Art. 19 PCT şi/sau Art. 34 PCT (v. E-VIII, 3)

(iii)
amendamente depuse la intrarea în faza europeană din PCT, conform Reg. 159(1)(b) (v. E-VIII, 3)

(iv)
amendamente depuse după intrarea în faza europeană din PCT, conform Reg. 161(1) sau Reg. 161(2) (v. E-VIII, 3)

(v)     amendamente depuse ca răspuns la opinia de documentare
(v. 8-XI, 8)

(vi)
amendamente depuse în timpul procedurii de examinare (v. totuşi,H-III, 2.1.3), inclusiv cele depuse după comunicarea conform Reg. 71(3).

O astfel de comunicare poate să fie trimisă doar cu privire la amendamente care sunt parte a unei solicitări curente. Aceasta nu poate să se refere la amendamente care au fost retrase sau înlocuite după aceea.
Art. 94(4)

Dacă solicitantul nu îndeplineşte această cerinţă în intervalul de o lună menţionat anterior, cererea se consideră retrasă datorită faptului că solicitantul nu a reuşit să răspundă la această comunicare a Diviziei de examinare. Solicitantul poate solicita o prelucrare suplimentară pentru nerespectarea acestei limite de timp (v. E-VII, 2.1).

Dacă se depun amendamente ca răspuns la o comunicare conform Reg. 71(3) şi nu sunt îndeplinite cerinţele Reg. 137(4) cu privire la ele, Divizia de examinare poate trimite o comunicare conform Reg. 137(4). După aceea, dacă solicitantul răspunde la timp, Divizia de examinare va decide dacă să admită amendamentele (v. H-II, 2.5.5).

În situaţia în care sunt depuse solicitări auxiliare, poate să fie trimisă o comunicare conform Reg. 137(4) cu privire la una sau mai multe dintre solicitările principale şi/sau auxiliare. În mod alternativ, în situaţia în care cerințele Reg. 137(4) nu sunt îndeplinite cu privire la o solicitare specifică (principală sau auxiliară), din motive de economie procedurală şi luând în considerare dreptul solicitantului de a fi audiat în conformitate cu Art. 113(1), această solicitare poate fi considerată inadmisibilă conform Reg. 137(3).

2.1.2 Amendamente retrase sau înlocuite în perioada conform Reg 137(4)
Dacă solicitantul răspunde la timp comunicării conform Reg. 137(4) prin retragerea amendamentelor în legătură cu care a fost trimisă comunicarea, dar fără a identifica acele amendamente sau a indica baza lor în cererea aşa cum a fost depusă, atunci nu se va produce nicio pierdere de drepturi conform Reg 137(4). Totuşi, în cazul în care obiecţiile sunt reintroduse în cerere, aceasta va duce la considerarea amendamentelor ca inadmisibile conform Reg 137(3) (v. H-II, 2.3).

Nu va fi trimisă nicio altă comunicare conform Reg. 137(4) cu privire la amendamente suplimentare depuse în cadrul unui răspuns la termen la o comunicare conform Reg. 137(4). Până la expirarea unei perioade de o lună, solicitantul trebuie să fi identificat şi indicat baza pentru:

(i)
amendamentele cu privire la care s-a trimis comunicarea, conform Reg. 137(4) şi care sunt înlocuite cu alte amendamente depuse în intervalul de o lună conform Reg. 137(4), şi
(ii)      amendamentele depuse în interval de o lună.

Solicitantul nu trebuie să se conformeze Reg. 137(4) cu privire la amendamente care au fost înlocuite cu alte amendamente depuse într-o perioadă de o lună. De exemplu:

	03.06.2010
	Cererea depusă: 10 revendicări

	25.03.2011
	Raportul de documentare european extins redactat

	21.08.2013
	Revendicări amendate 1-10 depuse în procedurile de examinare, nu este indicată nicio bază

	03.09.2013
	Divizia de examinare trimite o comunicare conform Reg. 137(4) cu privire la revendicările amendate 1-10 depuse în data de 21.08.2013

	07.10.2013
	Revendicări amendate 6-10 depuse

	14.10.2013
	Perioada de o lună conform Reg. 137(4) expiră


În exemplul de mai sus, până la expirarea perioadei de o lună, solicitantul trebuie, conform Reg 137(4), la data de 14.10.2013, să indice baza pentru revendicările amendate 1-5 aşa cum au fost depuse în data de 21.08.2013 şi pentru revendicările amendate
6-10 aşa cum au fost depuse la data de 07.10.2013, neprocedând astfel, cererea va fi considerată retrasă conform Art. 94(4). Nu este necesar ca solicitantul să indice baza amendamentelor înlocuite în revendicările 6-10 depuse în 21.08.2013. Să se observe în special că în situaţia în care baza pentru amendamentele aduse la revendicările 6-10 depuse în 07.10.2013 nu este indicată până la data de 14.10.2013, atunci nu se mai trimite nicio altă comunicare conform Reg. 137(4) în legătură cu aceste amendamente iar cererea se consideră retrasă la expirarea perioadei de o lună, în data de 14.10.2013.

2.1.3 Reg. 137(4) şi procedurile orale
Nu se va trimite o comunicare conform Reg. 137(4) în cazul în care amendamentele în discuţie sunt depuse în timpul procedurilor orale. Cu toate acestea, este o cerinţă a Reg. 137(4) ca să fie identificate amendamentele şi baza lor. Dacă solicitantul nu îndeplineşte această cerinţă referitoare la amendamentele depuse în timpul procedurilor orale, din motive de economie procedurală şi luând în considerare dreptul solicitantului de a fi audiat în conformitate cu Art. 113(1), amendamentele pot să fie respinse ca inadmisibile de către Divizia de examinare care îşi exercită atribuţiile conform Reg. 137(3).

Amendamentele depuse ca răspuns la o citare pentru procedură orală şi la preparativele pentru aceste proceduri ca răspuns la convocarea acestora conform Reg. 116(2), vor fi abordate în cadrul acelor proceduri orale după cum s-a indicat anterior. Totuşi, dacă procedurile orale sunt anulate sau solicitantul nu este prezent şi procedura este continuată în scris după ce procedurile orale sunt ţinute în absenţa sa, Divizia de examinare poate trimite o comunicare,  conform Reg. 137(4), cu privire la acele amendamente.

2.1.4 Prevederi tranzitorii cu privire la Reg. 137(4)
Procedura de mai sus se aplică la următoarele cereri
(v. Art. 2(2) din Decizia Consiliului Administrativ din 
25 Martie 2009, JO OEB  2009, 299):

(i)
Cereri europene pentru care raportul de documentare este redactat la data de sau după data de 1 aprilie 2010,

(ii)
Cererile Euro-PCT pentru care raportul de documentare european suplimentar este redactat la data sau după data de 1 aprilie 2010, şi
(iii)
Cererile Euro-PCT pentru care raportul de documentare internaţional este redactat până când OEB acţionează ca Autoritate de Documentare Internaţională la data de sau după data de 1 april 2010 (Art. 153(6)).

2.2 Amendament prin depunerea documentelor lipsă sau prin depunerea paginilor de înlocuire
Conţinutul unei cereri de brevet european sau al brevetului poate fi amendat în cadrul limitelor stabilite în Art. 123(2) şi (3). (Pentru condiţiile care guvernează amendamentele, v. de asemenea A-V, 2, H- II, H-IV, H-V, şi D-V, 6). Acest lucru se face în mod normal prin depunerea documentelor lipsă sau prin depunerea paginilor de înlocuire. În situaţia în care sunt depuse pagini de înlocuire, solicitantul sau titularul de brevet ar trebui, în interesul eficienţei procedurale, să identifice clar toate amendamentele făcute, şi să indice paginile din cererea inițială pe care se bazează aceste amendamente.

Amendamentele ar trebui să fie identificate de preferinţă folosind funcţiile existente într-un editor de texte pentru a indica clar textele eliminare şi inserările din textul amendat. Paginile cu astfel de indicaţii ar trebui depuse suplimentar faţă de exemplarele curate.

Baza pentru amendamente ar trebui, de preferinţă, să fie indicată prin includerea în scrisoarea de răspuns a unei liste a amendamentelor efectuate şi a bazei precise pentru amendamente în documentele depuse iniţial. În situaţia în care baza nu este explicită, de exemplu,  dacă se foloseşte o exprimare diferită sau cacteristicile sunt luate doar din desene sau sunt generalizate dintr-un exemplu de realizare specific, ar trebui dată o explicaţie succintă a motivului pentru care Art. 123(2) este îndeplinit.

2.3 Amendamente folosind copii
Amendamentele, în special în descriere sau revendicări, pot fi făcute folosind copii în conformitate cu următoarea procedură:

Dacă consideră oportun, examinatorul sau funcţionarul care îndeplineşte formalităţile poate, pe o copie a uneia sau mai multor pagini din documentele care trebuie amendate, să formuleze sugestii în legătură cu modul în care trebuie efectuate amendamentele în aşa fel încât să se ţină cont de obiecţiile ridicate. Copiile adnotate (nu documentele de lucru care trebuie să rămână în dosar) vor fi trimise solicitantului sau, în procedurile de opoziţie, titularului brevetului şi celorlalte părţi, în comunicare fiind stabile obiecţiile. În această comunicare, solicitantul sau titularul nu va fi doar informat despre deficienţele înregistrare ci va fi invitat să adopte o poziţie sau să depună amendamente până la un termen fixat, şi va fi de asemenea invitat să redepună totodată copia respectivă şi – ca alternativă la depunerea paginilor de înlocuire – să indice pe acest exemplar, separat faţă de comentariile examinatorului (preferabil dactilografiate şi în aşa fel încât să fie bine lizibile după fotocopiere), orice amendamente care trebuie să fie făcute la paginile în cauză. Oponenţii pot fi de asemenea invitaţi să îşi depună comentariile în acelaşi mod.
Părţile pot de asemenea să depună, din proprie iniţiativă, copii ale uneia sau mai multor pagini amendate. Ar trebui să se facă obiecţii la depunerea documentelor complet redactilografiate din motive de economie procedurală, întrucât aceste documente vor trebui să fie verificate să corespundă documentelor inițiale (v. T 113/92). Solicitările în acest sens, prin urmare, nu vor fi admise în mod normal conform Reg. 137(3). Doar în situaţia în care amendamentele sunt atât de ample încât să afecteze lizibilitatea copiilor, trebuie să se înregistreze pagini de înlocuire. Într-un asemenea caz astfel de pagini pot de asemenea să fie cerute de examinator din propria sa iniţiativă.

2.4 Amendamente făcute de OEB la solicitarea unei părţi
În cazul în care este necesar, documentele cu deficienţe pot de asemenea să fie amendate, la solicitarea unei părţi, de către un departament al OEB. Aceasta ar putea fi procedura pentru amendamente minore, de exemplu, în cazul în care este necesar să se introducă detalii care au fost omise în cererea de acordare, şi numărul amendamentelor implicate este rezonabil sau în situaţia în care trebuie să se elimine pagini sau paragrafe întregi. Partea interesată ar trebui să depună o listă care să rezume amendamentele care trebuie să fie efectuate de OEB. Rămâne totuşi la discreţia examinatorului să decidă dacă numărul de modificări cerute este de fapt nerezonabil şi ar necesita un timp considerabil pentru a fi abordate. Dacă lucrurile stau astfel, examinatorul va cere ca partea să efectueze amendamentele şi să depună paginile amendate. Această procedură ar putea fi de asemenea urmată de amendamente minore în desene, de exemplu, pentru amendarea unui reper sau pentru a şterge una sau mai multe figuri întregi (în ceea ce priveşte îndepărtarea referinţelor ca urmare a unui amendament la descriere, v. F-II, 4.8). În cazul amendamentelor complicate la desene, în cazul în care nu este imediat clar cum trebuie făcute modificările, partea interesată, care de regulă este solicitantul sau titularul, trebuie să depună paginile de înlocuire.
2.5 Retragerea amendamentelor/abandonarea obiectului 

Orice solicitare ulterioară de retragere a unui amendament este ea însăşi o solicitare pentru amendament suplimentar; astfel, dacă această solicitare ulterioară apare după respunsul la prima comunicare din partea examinatorului, amendamentul corespunzător va fi admis numai dacă examinatorul este de acord.

În anularea obiectului dintr-o cerere, solicitantul trebuie să evite orice declaraţie care ar putea fi interpretată ca fiind abandonarea acelui obiect. În caz contrar, obiectul nu poate fi restabilit.

3. Solicitări auxiliare
În examinare, opoziţie şi procedurile de limitare, părţile pot să depună o solicitare principală urmată de una sau mai multe solicitări auxiliare (v. de asemenea D-IV, 5.3).

Exemplul 1:
"Noi solicităm acordarea unui brevet conform documentelor depuse iniţial sau, în mod alternativ, conform documentelor amendate anexate acum."

Exemplul 2:
"Noi solicităm ca opoziţia să fie respinsă sau, în mod alternativ, ca brevetul să fie menţinut în forma amendată, conform documentelor anexate."

Astfel de solicitări suplimentare (auxiliare) sunt făcute în cazul în care Divizia de examinare şi de opoziţie nu pot să admită solicitare principală (prima).

Dacă în procedurile de examinare un solicitant depune un text etichetat ca solicitare auxiliară, dar arată de asemenea că nu doreşte să se limiteze la acea solicitare, textul nu ar trebui să fie considerat ca o adevărată solicitare auxiliară în înţelesul prezentului capitol, astfel încât nu ar fi posibil să se procedeze la emiterea unei comunicări conform Reg. 71(3) pe baza acestui text (v. C-V, 1.1). În astfel de condiţii ar fi adecvat să se ia legătura telefonic cu solicitantul pentru a se stabili dacă acesta ar fi pregătit să se procedeze la acordare pe baza acelui text. Acordul sau dezacordul solicitantului ca o comunicare, conform Reg. 71(3), să poată să se bazeze pe o astfel de solicitare auxiliară trebuie menţionate în minutele conversaţiilor telefonice, sau în cazul acordului, în comunicarea conform Reg. 71(3) (v. C-VII, 2.5).

3.1 Principii generale
Dacă cererea principală este admisibilă, Divizia va ignora orice solicitări auxiliare.

Dacă solicitarea principală nu este admisibilă, Divizia va lua în considerare solicitările auxiliare în secvenţa aleasă de solicitant.

Dacă solicitarea auxiliară este admisibilă, Divizia va ignora solicitările ulterioare.

3.1.1 Ordinea solicitărilor
Conform Art.113(2), OEB decide cu privire la cererile de brevet sau brevetele europene numai în legătură cu textul depus la ea, sau aprobat de solicitanţi sau titulari. Prin urmare, aceste părţi trebuie să indice clar textul pe care îl propun sau, dacă ele depun mai mult de un text, ordinea în care vor ca OEB să le ia în considerare. În caz contrar, Divizia nu va şti pe care versiune să îşi bazeze decizia şi în final va trebui să respingă cererea, să revoce brevetul sau să respingă solicitarea de limitare pe baza lipsei unei solicitări clare.

3.1.2 Obligaţia de prezentare a motivelor
În procedurile de examinare, opoziţie şi limitare, ori de câte ori se respinge o solicitare din partea uneia dintre părţi, întotdeuna trebuie să se prezinte motivele.

3.1.3 Nu sunt admisibile nici solicitările principale, nici cele auxiliare
Dacă Divizia de examinare sau de opoziţie nu pot admite solicitarea principală sau oricare dintre cererile auxiliare, trebuie să dea o decizie în acest sens, luând în considerare Art. 113(1) şi 116. Decizia trebuie să includă motivele de respingere/refuz a solicitării principale şi a fiecăreia dintre solicitările auxiliare, exceptând situaţiile în care solicitările în discuţie au fost retrase.

3.1.4 Indicarea amendamentelor efectuate la solicitările principale şi/sau auxiliare în procedurile de examinarel
În situaţia în care solicitările principale şi auxiliare sunt depuse în procedurile de examinare iar solicitantul nu identifică amendamentele şi/sau nu indică baza pentru acestea în cadrul cererii aşa cum a fost depusă, trebuie de asemenea să se trimită o comunicare conform Reg.137(4) cu privire la una sau mai multe solicitări principale şi/sau auxiliare (v. H-III, 2.1.1).

În mod alternativ, în situaţia în care nu se respectă cerinţele Reg. 137(4) cu privire la o solicitare specifică (principală sau auxiliară), această solicitare poate fi respinsă ca inadmisibilă în baza Reg.137(3) (v. H-III, 2.1.1). În exercitarea puterii de decizie în baza Reg.137(3), o Divizie de examinare trebuie să ia în considerare şi să realizeze un echilibru între interesul solicitantului de a obţine un brevet care să fie legal valabil în toate statele desemnate şi interesul OEB de a urgenta încheierea procedurilor. Mai mult, exercitarea puterii de decizie conform Reg.137(3) trebuie să fie motivată.

3.2 În faza de documentare
În faza de documentare, în baza Reg.137(1) amendamente la revendicări nu sunt admisibile înainte ca solicitantul să primească raportul de documentare european şi, prin urmare, nu pot să fie depuse solicitări auxiliare. Dacă solicitările auxiliare sunt depuse înainte de stabilirea unui raport de documentare european suplimentar (v. H-II, 2.1), doar solicitarea principală va fi luată în considerare în documentare (pentru excepţiile în care atât solicitările principale cât şi cele auxiliare au 

fost considerate în etapa de documentare, v. B-VIII, 3.2.2 şi 4.2.2).

3.3 În procedurile de examinare
3.3.1 Admisibilitatea solicitărilor auxiliare
3.3.1.1 Criteriile de admisibilitate a solicitărilor auxiliare
După cum s-a stabilit mai sus, în acest caz Divizia de examinare trebuie, în exercitarea puterii sale de decizie în baza Reg.137(3), de a nu admite una sau mai multe solicitări auxiliare, să stabilească un echilibru între interesele solicitantului şi eficienţa procedurală.

Astfel, o solicitare auxiliară, care are deficienţe minore, dar este în conformitate cu cerinţele OEB, ar trebui în mod normal să fie admisă în procedură.

În situaţia când se decide asupra admisibilităţii cererilor auxiliare principiile stabilite în H-II trebuie să fie luate în considerare pentru fiecare dintre solicitări, pentru că de fapt fiecare cerere este de fapt un set de revendicări amendate.

Solicitările auxiliare care reintroduc obiectul care a fost deja considerat inadmisibil şi a fost eliminat de către solicitant nu vor fi admise (v. de asemenea H-II, 2.3). Acelaşi lucru poate să se aplice solicitărilor auxiliare care introduc noi deficienţe.

3.3.1.2 Oportunitatea şi structura solicitărilor auxiliare
Pentru solicitările depuse târziu, pe lângă criteriile stabilite în H-II  (în special, H-II, 2.4, 2.5 şi 2.6), obiectul noilor revendicării nu ar trebui să se abată considerabil de la revendicările deja depuse. Solicitările ar trebui în mod normal să reprezinte o dezvoltare convergentă, adică obiectul solicitărilor auxiliare ar trebui să constituie limitări secvenţiale în direcţia unei invenţii intenţionate şi nu ar trebui să folosească diferite caracteristici pentru a se ramifica în diferite direcţii (T 1685/07). Depunerea unui număr mare de solicitări nestructurate sau solicitări, care implică diferite variante târzii în procedură, poate să conducă la neacceptarea solicitărilor.

3.3.2 Pregătirea deciziei
Dacă Divizia de examinare poate să admită o solicitare auxiliară (dar nu solicitarea principală sau oricare dintre solicitările auxiliare de rang superior), aceasta va informa solicitantul în consecinţă într-o comunicare conform Reg.71(2) sau într-o anexă la comunicarea în baza Reg.71(3), prezentând motivele de refuz al solicitărilor principale sau al solicitărilor auxilare de rang superior (v. C-V, 1.1).

În procedurile orale, poate fi adecvat să fie întrebat solicitantul dacă, în vederea unei solicitări admisibile, acesta ar fi pregătit să retragă solicitarea(ile) de rang superior inacceptabilă(e). Totuşi, solicitantul nu este obligat să procedeze în acest fel.

Dacă solicitările auxiliare sunt depuse după data stabilită în baza Reg.116(1) dar solicitantul/reprezentantul nu este prezent la procedurile orale, Divizia de examinare va aplica criteriile stabilite în H-III, 3.3.1, pentru luarea deciziei de admisibilitate a solicitărilor auxilare şi poate să îşi exercite puterea de decizie în baza Reg.137(3) pentru a nu admite una sau mai multe solicitări (v. H-II, 2.3, şi H-III, 3.1.4), şi aceasta poate să procedeze astfel în absenţa solicitantului/reprezentantului.

3.3.3 Textul complet pentru solicitarea auxiliară nu este încă disponibil 

Dacă nu există un text complet corespunzător solicitării auxiliare admisibile, solicitantului trebuie să ceară să facă toate amendamentele necesare.

În procedurile orale, Divizia trebuie întotdeauna să încerce să aibă o descriere armonizată cu versiunea de revendicări pe care o consideră admisibilă. Dacă este necesar, procedurile orale ar trebui întrerupte în acest scop.

3.3.4 Textul complet al solicitării auxiliare este disponibil

Dacă există deja textul complet al solicitării conform solicitării auxiliare admisibile, se elaborează o comunicare conform Reg.71(3). În anexa acestei comunicări Divizia trebuie să îşi prezinte motivele de refuz a solicitărilor de rang superior (v. de asemenea C-V, 1.1). Când este cazul, acest lucru se poate face prin referire la comunicări anterioare.

Dacă solicitantul aprobă acest text propus, atunci în conformitate cu Reg.71(3) el indică acest lucru depunând traducerile revendicărilor şi plătind taxele de acordare şi publicare fără a depune o solicitare de amendamente sau corecturi ale textului propus (dacă se depune o astfel de solicitare, procedura este aşa cum se indică în C-V, 4). Dacă face astfel, cererea urmează să fie acordată pe baza textului solicitării auxiliare aşa cum s-a propus în comunicarea în baza Reg.71(3) (v. C-V, 2).

3.3.5 Solicitantul nu aprobă textul propus pentru acordare
Dacă solicitantul nu aprobă textul conform solicitării auxiliare aşa cum s-a propus în comunicarea în baza Reg.71(3), procedura este aşa cum s-a stabilit în C-V, 4 (v. în special C-V, 4.7 şi 4.6.2).

3.4  În procedurile de opoziţie
În procedurile de opoziţie, dacă o solicitare auxiliară din partea titularului pentru menţinerea brevetului în forma amendată este admisibilă, Divizia nu poate revoca brevetul (v. T 234/86).

3.4.1 Procedura scrisă
Dacă Divizia de opoziţie, examinând documentele depuse de părţi, consideră că menţine brevetul doar în formă amendată conform unei solicitări auxiliare de la titular, aceasta trebuie în primul rând să asigure că părţilor li s-a permis să îşi spună punctul de vedere în baza Art. 113(1) asupra motivelor şi a dovezii care au condus la neadmiterea solicitării (solicitărilor) de rang superior şi asupra motivelor şi dovezilor care au condus la admiterea solicitării de rang inferior (în situaţia în care procedurile orale au fost cerute, v. de asemenea H-III, 3.5.2).

Dacă în ciuda existenţei unei solicitări admisibile, titularul continuă să menţină una sau mai multe solicitări inadmisibile de rang superior, se emite o decizie interlocutorie. Această decizie trebuie să includă constatarea că brevetul şi invenţia la care se referă acesta, aşa cum a fost amendat, în conformitate cu solicitarea auxiliară admisibilă, îndeplinesc cerinţele CBE. Aceasta trebuie de asemenea să stabilească motivele, bazate pe argumente şi probe deja comunicate părţilor, pentru refuzul cererilor de rang superior şi pentru admiterea cererilor de rang inferior.

3.4.2 Proceduri orale
Dacă Divizia de opoziţie poate să admită o solicitare auxiliară, şi nu solicitările principale sau solicitările auxiliare de rang superior, preşedintele trebuie să indice părţilor (eventual după întreruperea procedurii) solicitarea care este admisibilă şi faptul că solicitarea  (solicitările) de rang superior nu este/sunt admisibile (şi motivul pentru care nu sunt admisibile), asigurându-se în prealabil că părţile au avut deja oportunitatea să îşi spună punctul de vedere în legătură cu toate argumentele şi probele care stau la baza acestei concluzii. Atunci preşedintele îl va întreba pe titular dacă este pregătit să facă din solicitarea auxiliară admisibilă o solicitare principală (prin abandonarea tuturor solicărărilor inadmisibile de rang superior). Divizia nu poate, totuşi, să insiste ca titularul să facă o astfel de declaraţie.

Dacă, în ciuda existenţei solicitării auxiliare admisibile, titularul continuă să menţină solicitările preferate inadmisibile, Divizia emite, în acest sens, o decizie interlocutorie al cărei conţinut este următorul:

(a)
solicitarea principală şi eventual una sau mai multe solicitări auxiliare nu este/sunt admisibile
(b)
cu privire la solicitarea auxiliară admisibilă, brevetul amendat şi invenţia la care acesta se referă, satisfac cerinţele CBE.
Dacă, pe de altă parte, titularul retrage solicitările de rang superior astfel încât solicitarea auxiliară admisibilă devine solicitarea principală, Divizia va emite o decizie interlocutorie în sensul că această solicitare satisface cerinţele CBE.
Divizia trebuie să încerce, în măsura în care este posibil, să asigure ca atunci când o solicitare auxiliară este admisă la procedura orală, textul final complet să fie disponibil la sfârşitul procedurii.

3.5 În procedura de limitare
3.5.1 Principii generale
Depunerea solicitărilor auxiliare (de exemplu variante de revendicări) împreună cu o solicitare principală este posibilă în procedurile de limitare, ca şi în procedurile de examinare. Totuşi, trebuie să se ţină minte că există restricţii cu privire la posibilitatea de depunere a amendamentelor în procedura de limitare (v. D-X, 4.3 şi 4.5).

Procedura care trebuie aplicată, sub rezerva unei proceduri orale, este puţin diferită de cea aplicabilă în procedurile premergătoare acordării conform Reg. 71(3), în special cu privire la cerinţele Art. 113(1) şi (2). În special, într-un caz în care o solicitare auxiliară este admisibilă iar solicitarea principală nu este, dacă acest lucru ar fi notificat conform Reg.95(3), acest lucru nu îi va lăsa solicitantului opţiunea de a i se respinge solicitarea lui principală cu o decizie reexaminabilă. Astfel, trebuie să se procedeze după cum urmează:

(a)
dacă solicitarea principală este admisibilă, invitaţia conform Reg.95(3), de a depune traduceri şi de a plăti taxele va fi făcută pe acea bază;

(b)
dacă o solicitare auxiliară este admisibilă, în schimb solicitarea principală (şi eventual alte solicitări de rang superior) nu, titularul va fi informat în legătură cu motivele printr-o notificare emisă conform Reg. 95(2) şi invitat să abandoneze solicitarea (solicitările) neadmisibile; dacă nu abandonează solicitarea în discuţie, solicitarea va fi respinsă ca la punctual (c) de mai jos;

(c)
dacă niciuna dintre solicitări nu este admisibilă, persoanei care a formulat solicitarea i se trimite o notificare conform Reg.95(2) care expune motivele şi indică o cale de remediere posibilă; dacă nu se întreprinde nicio remediere, se ia o decizie de respingere a solicitării, şi anexa pregătită de către Divizia de examinare va trebui să stabilească motivele pentru care nicio solicitare nu este admisibilă.

În cazurile (b) şi (c), decizia poate să fie contestată de persoana care a făcut solicitarea.

3.5.2 Procedura scrisă
Dacă, după examinarea solicitării de limitare, Divizia de examinare consideră că brevetul poate fi limitat numai pe baza unei solicitări auxiliare, aceasta va informa persoana care a făcut solicitarea în consecinţă într-o notificare conform Reg.95(2), prezentând motivele pentru care solicitarea principală şi orice solicitare de rang superior nu sunt admisibile şi informând persoana care a făcut solicitarea în legătură cu solicitarea care este considerată admisibilă. Dacă este cazul, Divizia de asemenea informează persoana care a făcut solicitarea în legătură cu amendamentele care trebuie făcute la documentele fasciculei de brevet pentru ca acestea să fie armonizate cu prevederile (Art. 105b(1) şi Reg. 95(2)).

În situaţia în care, ca răspuns la notificarea conform Reg.95(2), persoana care face solicitarea retrage solicitarea (solicitările) sa(le) inadmisibilă(e) şi (dacă este cazul) face orice amendamente încă nerezolvate, Divizia de examinare va emite o notificare conform Reg.95(3) invitându-l să plătească taxa prescrisă şi să depună traducerea revendicărilor limitate ale solicitării admisibile (v. D-X, 5).

Dacă persoana solicitantă insistă pentru menţinerea solicitării inadmisibile, şi nu se conformează solicitării Diviziei de examinare de a depune documente corespunzătoare solicitării auxiliare admisibile, solicitarea de limitare trebuie să fie respinsă (Art. 105b(2) şi Reg.95(4)). Decizia trebuie să prezinte motivele pentru neadmiterea solicitării (solicitărilor) de rang superior 
şi trebuie să evidenţieze, în ceea ce priveşte solicitarea auxiliată admisibilă, că persoana solicitantă nu s-a conformat solicitării Diviziei de a depune un text care să permită limitarea brevetului pe baza solicitării admisibile.

3.5.3 Proceduri orale
Dacă Divizia de examinare poate admite o solicitare auxiliară dar nu solicitări principale de rang superior, preşedintele trebuie să informeze pe autorul solicitării (eventual după întreruperea procedurilor) care este solicitarea admisibilă şi motivul pentru care cealaltă (celelalte) solicitare (solicitări) de rang superior nu este/sunt. El va întreba în mod normal pe autorul solicitării dacă este pregătit să transforme solicitarea auxiliară admisibilă în solicitare principală. Divizia nu poate totuşi să insiste ca autorul solicitării să facă o astfel de declaraţie.

Dacă, în ciuda existenţei unui text admisibil, autorul solicitării continuă să menţină o solicitare inadmisibilă de rang superior, solicitarea de limitare trebuie să fie respinsă (Reg. 95(4)). Divizia ia o decizie expunând motivele pentru neadmiterea solicitărilor mai preferate şi subliniind, în ceea ce priveşte solicitarea auxiliară admisibilă, că autorul solicitării nu a îndeplinit cerinţa acesteia de a depune un text care să permită limitarea brevetului pe baza solicitării admisibile.

4. Versiuni diferite cu privire la diferite state contractante
4.1 Tratarea unor versiuni diferite în timpul examinării
Poate să apară o situaţie în care, ca urmare a unui amendament, cererea are două sau mai multe seturi distincte de revendicări (v. H-III, 4.2 la 4.5).

La examinarea seturilor de revendicări menţionate mai sus, în general va fi mai oportun ca acestea să fie fiecare tratate separat, în special atunci când diferenţa între ele este importantă. Notificarea adresată solicitantului va fi astfel divizată în două sau mai multe părţi, şi scopul va fi de a trata fiecare set de revendicări împreună cu descrierea şi desenele aferente, în aşa fel încât să fie îndeplinite condiţiile pentru acordarea unui brevet.

Dacă examinatorul consideră că descrierea şi desenele sunt atât de inconsecvente cu oricare dintre seturile de revendicări încât să se poată crea confuzie, el trebuie să îl invite pe solicitant să amendeze descrierea şi revendicările pentru a remedia acest lucru. Dacă solicitantul în mod voluntar propune un astfel de amendament, examinatorul nu va trebui să îl admită decât dacă consideră necesar acest lucru. În special, descrieri şi desene diferite vor fi necesare doar dacă nu va fi posibil să se stabilească în mod clar într-o singură descriere care obiect trebuie să fie protejat în diferite State contractante.

Prin urmare, acest tip de cerere, după amendament, va consta fie în două sau mai multe seturi distincte de revendicări fiecare susţinute de acceaşi descriere şi desene, fie două sau mai multe seturi de revendicări fiecare susţinute de diferite descrieri şi desene.

4.2 Versiuni diferite cu privire la stadiul tehnicii conform 
Art. 54(3) şi Art. 54(4) conform CBE 1973
Dacă OEB constată că, referitor la unul sau mai multe state contractante desemnate, conţinutul unei cereri anterioare de brevet european face parte din stadiul tehnicii, în baza Art. 54(3), pot să apară două situaţii:

(i)
data de depozit a cererii sau brevetului aflate în examinare este anterioară datei de intrare în vigoare a CBE 2000. Art. 54(4) CBE 1973 este încă aplicabil cu titlu tranzitoriu (v. Art. 1, Decizia Consiliului administrativ din 28 iunie 2001, JO al OEB 2003

Ediţie specială Nr. 1, 202). Aici, dacă stadiul tehnicii ar conduce la stabilirea diferitelor variante de revendicări, este possibil să se depună seturi diferite de revendicări pentru statele contractante interesate,
(ii)
data de depozit a cererii sau brevetului în curs de examinare este concomitentă sau posterioară datei de intrare în vigoare a CBE 2000. Întrucât Art. 54(4) CBE 1973 a fost anulat, stadiul tehnicii contradictoriu aparţine stadiului tehnicii pentru toate statele contractante, indiferent de desemnările efectuate. De asemenea, este irelevant dacă taxa (taxele) de desemnare pentru cererea de brevet eropean anterioară a fost/au fost plătite, întrucât nu există nicio prevedere în CBE 2000 corespunzătoare Reg. 23a CBE 1973. Prin urmare, nu mai există posibilitatea de a avea versiuni diferite pentru diferite state contractante pe baza Art. 54(3).

4.2.1 Art. 54(3) şi (4) EPC 1973 în procedurile de opoziţie
Principiul enunţat în H-III, 4.2, se aplică mutatis mutandis în procedurile de opoziţie. Prevederile tranzitorii ale CBE 2000 stipulează că în caz de depunere a cererii care stă la baza unui brevet înainte de data de intrare în vigoare a CBE 2000, stadiul tehnicii contradictoriu în baza Art. 54 trebuie să fie tratat conform CBE 1973, de exemplu, ţinând cont de Art. 54(3) şi (4) din CBE 1973 cu sistemul de desemnări comune. Totuşi, pentru brevetele care au la bază cererea depusă la data sau după data intrării în vigoare a CBE 2000, se vor aplica prevederile acesteia din urmă, în care nu mai există sistemul de desemnări comune pentru stadiul tehnicii contradictoriu în baza Art. 54(3). În consecinţă, diferite versiuni pentru diferite stadii ale tehnicii nu mai sunt acceptabile pentru astfel de brevete (v. F-II, 4.3 şi H-III, 4.2).



Reg. 138
4.3 Diferite versiuni în cazul unui transfer parţial al dreptului la brevet conform Art. 61 sau Reg. 78
4.3.1 Diferite versiuni în cazul unui transfer parţial al dreptului la brevet în baza Art. 61 în procedura de examinares
Dacă printr-o decizie finală conform Art. 61 s-a decis că o terţă parte este îndreptăţită la acordarea unui brevet european cu privire doar la o parte a obiectului dezvăluit în cererea de brevet european, cererea de brevet european iniţială trebuie să conţină, "dacă este cazul", pentru statele contractante desemnate în care a fost luată sau a fost recunoscută decizia, revendicări, o descriere şi desenele care sunt diferite 
Art. 61(1)(b) Reg. 17
Reg. 18(1) şi (2)
de cele pentru alte state contractante (v. de asemenea 
H-III, 4.1 şi C-IX, 2).
Reg. 78(2)

4.3.2 Diferite versiuni în cazul în care transferul brevetului pentru anumite state desemnate s-a făcut în timpul procedurilor de opoziţie 

Dacă un terţ, în conformitate cu Art. 99(4), a înlocuit titularul anterior pentru unul sau câteva state contractante (v. D-I, 6, paragraf 3), brevetul, aşa cu a fost menţinut în procedurile de opoziţie, poate să conţină, pentru acele state revendicări, o descriere şi desene care sunt diferite de cele pentru celelalte state contractante, desigur, fără a se depăşi cadrul dezvăluirii iniţiale.

4.3.3 Dosare de opoziţie cu versiuni diferite în cazul în care un transfer parţial de drepturi în virtutea unei hotărâri definitive în baza Art. 61 şi Reg. 18(1) şi Reg. 18(2) a avut loc în procedura de examinare
Principiul enunţat în H-III, 4.3.1, se aplică mutatis mutandis.
Art. 167(2)(a) CBE 1973

4.4 Diferite versiuni în cazul în care s-a formulat o rezervă conform Art. 167(2)(a) EPC 1g73
Atunci când un stat contractant a formulat rezerve conform Art. 167(2)(a) CBE 1973, cererile de brevet şi brevetele care vizează protecţia produselor chimice, farmaceutice sau alimentare ca atare pot să includă diferite seturi de revendicări pentru acel stat şi pentru celelalte state desemnate. Astfel de rezerve au fost formulate de Austria, Grecia şi Spania. Fără a aduce atingere Art. 167(5) din CBE 1973, rezerva pentru Austria a încetat să producă efecte după data de 7 octombrie 1987, rezervele formulate pentru Grecia şi Spania după 7 octombrie 1992 (pentru Spania, v. Notificarea OEB din data de 18 iunie 2007, JO OEB 2007, 439).

În mod normal, o descriere comună ar trebui să fie suficientă pentru toate seturile de revendicări.

Art. 139(2)

4.5 Diferite versiuni în cazul când există drepturi naţionale anterioare 
Drepturile naţionale anterioare nu sunt cuprinse în stadiul tehnicii (Art. 54) în vederea examinării de către OEB a brevetabilităţii. În consecinţă, nu s-a făcut o documentare specifică pentru a se stabili dacă există drepturi naţionale anterioare, cu toate acestea orice documente găsite sunt menţionate în raportul de documentare (v. B-VI, 4.2). Totuşi, este posibil, conform Art. 139(2), să se invoce drepturi naţionale anterioare, după acordarea brevetului european, în procedurile naţionale, ca motiv de revocare. Aceste drepturi reprezintă excepţii de la principiul de uniformitate al dreptului european al brevetului. În cazul în care există drepturi naţionale anterioare, solicitantul are prin urmare interesul legitim de a depune revendicări separate pentru a se asigura că brevetul acordat nu va fi revocat parţial în unele state contractante. Depunerea de revendicări separate nu trebuie, totuşi, nici să fie cerută, nici sugerată.

Dacă solicitantul, în timpul procedurilor de examinare, aduce dovada existenţei unor drepturi naţionale anterioare pertinente într-un anumit stat contractant, este oportun să se admită depunerea de revendicări separate pentru statul contractant în discuţie (v. H-II, 2.5 şi 2.6). Dovada trebuie să fie sub forma unei specificaţii tipărite sau, unde este cazul, a unei copii a certificatului de model de utilitate sau a certificatului de utilitate sau a cererii corespunzătoare pentru acesta (v. Art. 140); acest lucru este necesar pentru a se împiedica abaterea nejustificată de la unitatea brevetului european.
Efectul dreptului naţional anterior este determinat prin dispoziţii legislative naţionale. Examinatorul nu trebuie să decidă dacă solicitantul, prin prezentarea unor revendicări separate, a limitat sfera cererii sale în măsura cerută. Aceea este responsabilitatea solicitantului.

Examinatorul trebuie să verifice ca revendicările separate să nu contravină Art. 123(2) şi ca ele să îndeplinească celelalte condiţii ale CBE.
Contrar drepturilor europene anterioare, drepturile naţionale anterioare nu sunt cuprinse în stadiul tehnicii, astfel încât nu este necesar să se stabilească o descriere separată. Totuşi este convenabil, în partea introductivă a descrierii, să se prezinte faptele după cum urmează, la un loc corespunzător, de preferinţă într-un paragraf distinct ca urmare a indicaţiilor date conform Reg. 42(1)(a):

Cu referire la ... (de exemplu cerere anterioară numărul. ... depusă în ...), solicitantul, din propria iniţiativă, a limitat sfera prezentei cereri, şi a depus revendicări separate pentru ... (stat contractant)."

5. Calcularea taxelor de revendicări
Taxele de revendicări sunt calculate în conformitate cu A-X, 11.2, C-V, 1.4, 4.2 şi 4.8.1.

Capitol IV . Admisibilitatea amendamentelor Art. 123(2) şi Art. 123(3)
1. Introducere
Capitolele H-II şi H-III se referă la admisibilitatea amendamentelor, adică la problema dacă compartimentul competent din OEB va admite în procedură cererea sau documentele fasciculei de brevet amendate. După ce un amendament a fost admis în procedură, compartimentul competent trebuie apoi să decidă dacă amendamentul este admisibil, adică dacă el îndeplineşte cerinţele CBE. Este important de observat faptul că un amendament acceptabil nu este în mod automat admisibil.
2. Admisibilitatea amendamentelor în baza Art. 123(2)
2.1 Principiul de bază
Din punct de vedere juridic, problema admisibilităţii modificărilor este aceea de a şti dacă cererea astfel amendată este admisibilă. O cerere amendată trebuie, bineînţeles, să îndeplinească toate condiţiile CBE, incluzând în special cerinţa cu privire la activitatea inventivă, precum şi celelalte cerinţe enumerate la punctul
B-XI, 3.6 (v. de asemenea C-III, 2).

Totuşi, dacă solicitantul încearcă să amendeze descrierea (în alte puncte decât referitor la stadiul tehnicii), desenele sau revendicările în aşa mod încât să introducă astfel un obiect care depăşeşte conţinutul cererii aşa cum a fost depusă, cererea astfel amendată nu poate fi admisă.

2.2 Domeniul de aplicare a Art. 123(2)
Ideea aflată la baza Art. 123(2) este aceea că unui solicitant nu i se permite să îşi îmbunătăţească situaţia prin adăugarea unui obiect care nu a fost prezentat în cererea aşa cum a fost depusă, ceea ce i-ar conferi un avantaj nejustificat şi ar putea să prejudicieze securitatea juridică a unor terţe părţi care se bazează pe conţinutul cererii iniţiale (v. G 1/93). Un amendament ar trebui considerat că introduce un obiect care depăşeşte conţinutul cererii aşa cum a fost depusă (fie prin adăugare, modificare, fie prin eliminare) dacă are ca rezultat faptul că persoanei de specialitate în domeniu i se prezintă informaţii care nu decurg din cele prezentate anterior în cerere, chiar ţinând cont de elementele implicite pentru persoana de specialitate în domeniu. Cel puţin în cazul când amendamentul se face prin adăugare, testul acceptabilităţii acestuia corespunde în mod normal testului privind noutatea, indicat la punctul G-VI, 2 (v. T 201/83).
2.3 Conţinutul cererilor aşa cum au fost depuse "iniţial" – reguli generale
Conform Art. 123(2), nu este permis să se adauge la o cerere europeană un obiect care nu decurge direct şi fără ambiguități din prezentarea invenţiei aşa cum a fost înregistrată, luând de asemenea în considerare orice caracteristici implicite pentru persoana de specialitate în domeniu la citirea a ceea ce este menţionat expres în document.

Termenul "prezentare implicită" nu înseamnă nimic mai mult decât consecinţa clară şi fără ambiguități a ceea ce este menţionat explicit în cererea aşa cum a fost depusă. Deşi trebuie luate în considerare cunoştinţele de uz general pentru a determina implicaţiile clare şi fără ambiguități ale prezentării explicite a unui document, problema cu privire la aspectul care poate fi scos în evidenţă de această prezentare în lumina cunoştinţelor de uz general nu este relevantă pentru a evalua implicaţiile pe care le are în mod necesar prezentarea acelui document (T 823/96).

2.3.1 Caracteristici descrise într-un document la care se face referire în descriere
Caracteristicile care nu sunt prezentate în descrierea invenţiei aşa cum a fost depusă iniţial şi care sunt descrise doar într-un document de referinţă care este identificat într-o asemenea descriere nu fac parte prima facie din "conţinutul cererii aşa cum a fost depusă" pentru scopul Art. 123(2). Doar în anumite condiţii speciale astfel de caracteristici pot fi introduse cu titlu de amendament în revendicările unei cereri.

Un astfel de amendament nu contravine Art.123(2) dacă descrierea invenţiei depusă iniţial nu lasă nicio îndoială pentru un cititor avizat (v. T 689/90) că:

(i) protecţia este sau ar putea să fie cerută pentru 
astfel de caracteristici;

(ii)
astfel de caracteristici contribuie la rezolvarea problemei tehnice aflate la baza invenţiei;

(iii)
astfel de caracteristici cel puţin implicit aparţin clar descrierii invenţiei conţinute în cerere la momentul depozitului (Art. 78(1)(b)) şi, prin urmare, fac parte din conţinutul cererii aşa cum a fost depusă (Art. 123(2)); şi
(iv)
astfel de caracteristici sunt definite precis şi pot fi identificate în descrierea documentului de referinţă.

De asemenea, documentele care nu sunt accesibile publicului la data depozitului cererii nu pot fi luate în considerare decît dacă (v. T 737/90):

(i)
o copie a documentului a fost la dispoziţia OEB la data sau înainte de data depozitului cererii; şi
(ii)
documentul a fost pus la dispoziţia publicului nu mai târziu de data publicării cererii, conform Art. 93 (de exemplu atunci când documentul figura în dosarul cererii, prin urmare era accesibil publicului în virtutea Art. 128(4)).

2.3.2 Părţi lipsă din descriere sau desene lipsă depuse după data de depozit
Procedura prevăzută în Reg. 56 permite solicitantului să depună ulterior părţile lipsă ale descrierii sau desenele lipsă şi să se bazeze pe documentul de prioritate pentru a evita redatarea cererii cu data depunerii documentelor lipsă. În virtutea Reg. 56(3), redatarea poate fi evitată doar în situaţia în care părţile lipsă are fost "conţinute complet" în documentul de prioritate (v. C-III, 1 şi A-II, 5). Prevederile Reg. 56(3) se aplică doar la stadiul depozitului cererii, fără alte implicaţii: în special, nu este permis la stadii ulterioare ale procedurii, să se bazeze pe documentele de prioritate pentru a amenda cererea aşa cum a fost depusă (conform deciziilor G 3/89 şi G 11/91). Pentru cererile Euro-PCT există o prevedere similară conform Reg. 20.6 PCT, prin care o revizuire de către OEB, care acţionează în calitate de oficiu ales sau desemnat, este posibilă în conformitate cu Reg. 82ter PCT.


Reg. 56
Părţile lipsă din descriere şi/sau desenele lipsă admise conform Reg. 56(3) sunt întotdeauna considerate ca făcând parte din documentele cererii "aşa cum a fost depusă iniţial".

2.3.3 Revendicări depuse după data de depozit
Revendicările depuse după data de depozit în baza Reg. 58 nu sunt niciodată considerate ca făcând parte din documentele cererii "aşa cum a fost depusă iniţial" şi trebuie, prin urmare, să fie în conformitate cu cerinţele Art. 123(2) (v. A-III, 15). Din acest motiv, examinatorul trebuie să verifice ca revendicările să satisfacă cerinţele Art. 123(2),  conform aceleiaşi practici şi aceloraşi standarde stabilite în examinare pentru amendamentele depuse în alte faze ale procedurii (v. H-V).



Reg. 58
2.3.4 Liste de secvenţe depuse după data  de depozit
O listă de secvenţe standardizate depusă după data de depozit nu face parte din descriere (Reg. 30(2)). O astfel de listă de secvenţe standardizate nu este publicată nici ca anexă la cerere, nici împreună cu fascicula de brevet (v. Notificarea OEB din data de 28 aprilie 2011 referitoare la depunerea listelor secvenţelor, JO OEB 2011, 376, IV.2).

Paginile şi fişierele electronice care au fost depuse la data de depozit şi care prezintă secvenţe sau care constituie o listă a secvenţelor nestandardizate fac parte integrantă din cererea aşa cum a fost depusă iniţial şi sunt tratate ca toate celelalte părţi ale descrierii.

O secvenţă standardizată depusă ulterior poate să conţină numai informaţii referitoare la secvenţe – într-o formă standardizată – deja conţinută în cererea iniţială, şi în special numărul de secvenţe şi numerotarea lor ar trebui să fie aceleaşi ca şi în descrierea iniţială
(conform Notificării OEB de mai sus, secţiunea 1.2.4). În acest scop solicitantul trebuie să depună o declaraţie care să confiirme că lista de secvenţe standardizate depusă ulterior nu include elemente care să depăşească conţinutul cererii aşa cum a fost depusă iniţial (Art. 2(2) din Decizia preşedintelui din data de 28 aprilie 2011 referitoare la depunerea listelor de secvenţe, JO OEB 2011, 372). Conform acestui principiu, o listă de secvenţe standardizate depusă ulterior nu poate fi folosită pentru a determina conţinutul cererii prezentat iniţial, ci numai pentru scopuri de documentare (Notificarea OEB de mai sus, secţiunea 1.2.5).

O secvenţă standardizată depusă ulterior nu trebuie examinată cu privire la conformitatea cu cerinţele Art. 123(2), întrucât nu face parte din descriere.

2.3.5 Documente de prioritate
În virtutea Art. 123(2) nu este permis să se adauge într-o cerere de brevet european elemente care figurează doar în documentul de prioritate pentru acea cerere (v. T 260/85), dacă acest lucru nu se face conform prevederilor Reg. 56(3) (H-1V, 2.3.2). Pentru corectarea erorilor, v. H-VI, 4

2.3.6 Cazuri în procedurile de limitare unde documentele cererii, aşa cum a fost depusă, nu mai sunt disponibile 
Pentru a verifica dacă limitarea introdusă în revendicare (revendicări) satisface cerinţele Art. 123(2), documentele cererii aşa cum a fost depusă sunt cele care trebuie luate în considerare. În cazuri rare când brevetul care trebuie să fie limitat este relativ vechi, se poate întâmpla ca dosarul iniţial să fi fost distrus, cu rezultatul că documentele cererii iniţiale aşa cum a fost depusă nu mai sunt disponibile (v. Reg. 147 şi Decizia preşedintelui OEB din data de 12 iulie 2007, Ediţie specială nr. No. 3,   OJ EPO 2007, J.1). Examinarea în conformitate cu Art. 123(2) trebuie atunci să se bazeze pe cererea publicată disponibilă în locul documentelor cererii iniţiale, în ipoteza în care conţinutul lor este identic cu cererea aşa cum a fost depusă.

Art. 123(2)

2.3.7 Menţionarea stadiului tehnicii în descriere după data de depozit

De regulă, nu există nicio obiecţie asupra faptului ca un solicitant să introducă, cu titlu de amendament, informaţii suplimentare cu privire la stadiul tehnicii relevant; într-adevăr acest lucru poate fi cerut de examinator (v. F-II, 4.3 şi F-III, 8).

2.3.8 Clarificarea inconsecvenţelor
În mod normal nu se fac obiecţii cu privire la simpla clarificare a unei neclarităţi sau soluţionarea unei inconsecvențe, cu condiţia ca această clarificare să nu contravină cerinţelor Art. 123(2).

2.3.9 Mărci 
Dacă se face un amendament pentru a clarifica semnificaţia unei mărci sau pentru a înlocui o marcă înregistrată cu un termen tehnic corespunzător, examinatorul ar trebui să fie deosebit de atent pentru a constata că acel amendament nu contravine Art. 123(2). Compoziţia produsului protejat prin marcă poate să se fi schimbat în decursul timpului.

2.4 Conţinutul cererilor aşa cum au fost depuse "iniţial" –cereri speciale
2.4.1 Cereri depuse prin referinţă la o cerere anterioară 
Conform Reg. 40(1)(c), solicitantul poate să depună cererea sa europeană prin referire la o cerere depusă anterior (A-II, 4.1.3.1). Întrucât prezenţa revendicărilor nu mai este necesară pentru a se acorda o dată de depozit, solicitantul are trei opţiuni:

(i)
la depunerea cererii europene să indice faptul că referirea la cererea depusă anterior include revendicările
(ii)
în momentul depozitului, să depună un nou set de revendicări împreună cu indicaţia că descrierea şi desenele sunt depuse prin referire la o cerere depusă anterior
(iii)
la depunerea cererii europene, să indice referirea la o cerere depusă anterior şi să depună revendicările după data de depozit (Reg. 58).

În cazurile (i) şi (ii) revendicările vor face parte din cererea aşa cum a fost depusă iniţial, în vreme ce în cazul (iii) în care revendicările depuse după data de depozit nu vor face parte şi vor trebui, în consecinţă, să îndeplinească cerinţele Art. 123(2) (v. H-IV, 2.3.3).

2.4.2 Cereri divizionare
Conform Art. 76(1), obiectul unei cereri divizionare nu poate să se extindă dincolo de cererea anterioară aşa cum a fost depusă iniţial. Mai mult, amendamentele făcute la cerea divizionară după depunerea acesteia nu pot să se extindă dincolo de conţinutul cererii divizionare aşa cum a fost depusă iniţial (Art. 123(2); pentru mai multe detalii v. C-IX, 1.4).

2.4.3 Cereri care decurg dintr-o hotărâre în baza Art. 61
Dacă, printr-o hotărâre definitivă s-a recunoscut că dreptul la acordarea unui brevet a fost atribuit unei alte persoane decât solicitantului, acea persoană poate să depună o nouă cerere de brevet european conform Art. 61(1)(b). În acest caz, dispoziţiile Art. 76(1) se aplică mutatis mutandis la noua cerere depusă conform Art. 61(1)(b).

Aceasta înseamnă că noua cerere nu trebuie să conţină un obiect care să depăşească sfera cererii anterioare (depuse de o persoană neîndreptăţită) aşa cum a fost depusă iniţial. Mai mult, Art. 123(2) stipulează că această nouă cerere nu poate să fie modificată în aşa mod încât obiectul ei să depăşească conţinutul cererii aşa cum a fost depusă iniţial, chiar şi în cazul când obiectul în discuţie a fost cuprins în cererea anterioară (pentru mai multe detalii v. C-IX, 2.1).

2.4.4 Cereri internaţionale
În înţelesul Art. 123(2), documentele aşa cum au fost depuse iniţial sunt acelea depuse iniţial în faza PCT (în mod normal publicate ca publicaţie WO). Prin urmare, amendamentele făcute în timpul fazei PCT

(incluzând file amendate, de înlocuire sau corectate, chiar dacă acestea sunt anexate la publicaţia WO) sau la intrarea în faza regională în faţa OEB trebuie, dacă sunt menţinute în faza europeană, să îndeplinească cerinţele Art. 123(2), şi toate astfel de amendamente trebuie să fie luate în considerare cu atenţie.

2.5 Stabilirea "obiectului adăugat " . exemple
Dacă o cerere se referă la o compoziţie de cauciuc care conţine câteva ingrediente iar solicitantul încearcă să introducă informaţia că ar fi posibil să se adauge un alt ingredient, atunci în mod normal se poate ridica o obiecţie la acest amendament pe motiv că contravine Art. 123(2).

Un nou interval de valori care să se bazeze pe combinaţia dintre limita inferioară a intervalului general şi limita inferioară a intervalului preferat, excluzând astfel intervalul preferat, poate fi acceptabil (v. T 1170102).

Într-o cerere care descrie şi revendică un aparat "montat pe un suport elastic", fără a prezenta un tip special de suport elastic, obiecţia ar putea fi ridicată dacă solicitantul caută să adauge informaţia specifică potrivit căreia suporturile sunt, sau ar putea fi, de exemplu, arcuri elicoidale.

Dacă, totuşi, solicitantul ar putea să demonstreze că desenele, aşa cum sunt interpretate de persoana de specialitate în domeniu, prezintă arcuri elicoidale, menţiunea specifică a arcurilor elicoidale ar fi admisibilă, cel puţin în contextul exemplului de realizare specific în care aceasta este prezentată (v. de asemenea H-V, 3.2.1).

3. Admisibilitatea amendamentelor în baza Art. 123(3)
Art. 69(2)

3.1 Principii de bază
Brevetul european aşa cum a fost acordat sau amendat în procedurile de opoziţie, de limitare sau de revocare determină retroactiv protecţia conferită de cererea de brevet european, în măsura în care o astfel de protecţie nu este astfel extinsă.
Procedurile de opoziţie vor da în mod frecvent naştere la amendamente la revendicări, pe baza motivelor de opoziţie invocate conform Art. 100. Cereri motivate depuse independent de titularul de brevet pentru un amendament la revendicări, de exemplu, pentru limitarea brevetului în sensul de a ţine cont de un aspect al stadiului tehnicii despre care are cunoştinţă, poate de asemenea avea ca rezultat amendamente la revendicări după examinarea de către Divizia de opoziţie.

Art. 123(3)

În astfel de cazuri revendicările brevetului european pot să nu fie amendate în aşa fel încât să extindă protecţia conferită de brevet.

3.2 Domeniul de aplicare
Art. 123(3) are ca obiectiv direct protejarea intereselor unor terţe părţi prin interzicerea oricărei lărgiri a revendicărilor unui brevet acordat, chiar dacă ar exista o bază pentru această lărgire în cererea aşa cum a fost depusă (v. G 1/93, punctul 9 din Motive).

3.3 Protecţia conferită de brevet aşa cum a fost acordat
Întinderea protecţiei conferite de un brevet european este determinată de revendicări. Cu toate acestea, descrierea şi desenele trebuie să fie folosite pentru a interpreta revendicările.



Art. 69(1)
Protocolul de interpretare a Art. 69, care este, conform Art. 164(1), o parte integrantă a CBE, specifică modul în care trebuie interpretat Art. 69.

Întrucât conform Art. 69(1), amendamentele la descriere şi desene vor influenţa de asemenea interpretarea revendicărilor, şi prin urmare pot extinde protecţia conferită, orice astfel de amendamente care extind protecţia în acest mod nu sunt admisibile (v. G 1/93).

3.4 Versiunea brevetului acordat care trebuie luată în considerare
Pentru a verifica dacă sunt îndeplinite cerinţele Art. 123(3) examinatorul trebuie să compare versiunea revendicărilor amendate cu revendicările brevetului aşa cum a fost acordat sau cum a fost amendat în procedurile de opoziţie sau de limitare anterioare, oricare dintre versiunile de revendicări sunt de data cea mai recentă în vigoare. Aceasta înseamnă că în scopul Art. 123(3) revendicările amendate nu sunt în mod necesar comparate cu revendicările aşa cum au fost acordate. Când revendicările modificate înlocuiesc ulterior revendicările aşa cum au fost acordate (din cauza unei opoziţii sau a unei (unor) limitări anterioare), se aplică cerinţele Art. 123(3) cu privire la ultima versiune a acestor revendicări modificate.

3.5 Stabilirea inadmisibilităţii extinderii protecţiei conferite
Ţinând cont de considerentele de mai sus, toate amendamentele aduse la revendicări şi orice amendamente legate de descriere şi desene în cursul procedurilor de opoziţie, cum ar fi o modificare a caracteristicilor tehnice ale invenţiei, trebuie să fie examinate pentru a  se determina dacă astfel de amendamente ar putea avea ca urmare extinderea obiectului astfel încât să depăşească conţinutul cererii aşa cum a fost depusă iniţial (Art. 123(2)) sau întinderea protecţiei conferite (Art. 123(3)).

Dacă, în ceea ce priveşte Art. 84, documentele cererii au fost adaptate să amendeze revendicări înainte de acordare, prin aceasta eliminând o parte a obiectelor prezentate iniţial cu scopul de a se evita neconcordanţele din fascicula de brevet, de regulă, obiectul eliminat pentru acest motiv nu poate fi reintrodus nici în fascicula de brevet, nici în revendicările aşa cum au fost acordate fără a se aduce atingere Art. 123(3) (efectul ireversibil). O constatare analogă se aplică obiectului reţinut în fascicula de brevet în timpul unei astfel de adaptări din motive de inteligibilitate, dar indicate ca nereferindu-se la invenţia revendicată (v. T 1149/97).

Trebuie să se dea atenţie specială cerinţelor din Art. 123(2) şi
Art. 123(3), care trebuie abordate separat:

(a)
Examinarea pentru conformitatea cu Art. 123(2) este desfăşurată în acelaşi mod ca şi în procedurile de examinare.

(b)
Examinarea pentru conformitatea cu Art. 123(3), pe de altă parte, este bazată pe revendicările aşa cum au fost acordate, sau cum au fost amendate în procedurile de opoziţie sau de limitare anterioare, unde este cazul utilizând descrierea şi desenele pentru a interpreta revendicările (Art. 69 şi Protoculul cu privire la interpetarea Art. 69).

3.6 Inadvertenţe între Art. 123(2) şi Art. 123(3)
Poate să apară o posibilă inadvertenţă între cerinţele Art. 123(2) şi (3), în situaţia în care în procedura premergătoare acordării, se adaugă la cerere o caracteristică, lucru considerat inadmisibil, conform Art. 123(2), în procedurile de opoziţie. În acel caz, Art. 123(2) ar solicita eliminarea unei astfel de caracteristici, în vreme ce Art. 123(3) nu ar admite eliminarea, întrucât aceasta ar extinde protecţia conferită de brevetul aşa cum a fost acordat. Într-un astfel de caz, brevetul va trebui să fie revocat conform Art. 100(c). Totuşi, în situaţia în care această caracteristică poate să fie înlocuită printr-o caracteristică pentru care există o bază în cererea aşa cum a fost depusă şi care nu extinde sfera protecţiei conferite de brevetul aşa cum a fost acordat, se poate admite menţinerea în această formă amendată. În situaţia în care caracteristica adăugată, fără a aduce o contribuţie tehnică la obiectul invenţiei revendicate, pur şi simplu limitează protecţia conferită de brevetul aşa cum a fost acordat prin excluderea protecţiei pentru o parte din obiectul invenţiei acoperit de cererea aşa cum a fost depusă, această caracteristică poate fi menţinută (v. G 1/93). Semnificaţia tehnică a unei caracteristici într-o revendicare este guvernată de contribuţia ei pentru definirea tehnică a obiectului revendicat, iar acea contribuţie trebuie evaluată de persoana de specialitate în domeniu în lumina dezvăluirii iniţiale (v. T 518/99).

Art. 123(3)

3.7 Inadvertenţe între Art. 123(3) şi alte cerinţe ale CBE
Alte cerinţe ale CBE pot de asemenea să interacţioneze cu Art. 123(3) după acordare. De exemplu, dacă un brevet aşa cum a fost acordat conţine doar revendicări care de fapt definesc o "metodă de tratament a corpului uman sau animal prin terapie sau chirurgie practicată asupra corpului uman sau animal", sau conţine o asfel de etapă de metodă, un astfel de brevet este supus procedurii de opoziţie conform Art. 53(c), atunci Art. 53(c) şi 123(3) pot funcţiona în combinaţie astfel încât brevetul să fie revocat în mod inevitabil, prin faptul că:

–
brevetul nu poate fi menţinut aşa cum a fost acordat, deoarece revendicările lui definesc obiectul care a fost exclus de la brevetabilitate conform Art. 53(c); şi
–
brevetul nu poate fi menţinut în forma amendată, deoarece amendamentul la revendicările aşa cum au fost acordate, prin eliminarea unor astfel de "caracteristici de metodă", contravine Art. 123(3) (v. T 82/93).

4. Conformitatea amendamentelor cu alte cerinţe ale CBE
4.1 Principii generale
Celelalte cerinţe ale CBE cu care amendamentele trebuie să fie în conformitate vor depinde de faptul dacă amendamentele sunt depuse în procedurile de examinare, opoziţie sau limitare (v. mai jos).

4.2 În procedurile de examinare
Problema admisibilităţii amendamentelor este legal o problemă de a stabili dacă cererea astfel modificată este admisibilă. Cererea modificată trebuie, bineînţeles, să satisfacă toate cerinţele CBE, în special, activitatea inventivă precum şi alte cerinţe enumerate la punctul B-XI, 3.6 (v. de asemenea C-III, 2). De asemenea, în special atunci când revendicările sunt supuse unor modificări importante, examinatorul nu ar trebui să piardă din vedere faptul că următoarele probleme pot să necesite o atenţie specială în stadiul de efectuare a amendamentelor.

(i)      Unitatea invenţiei
Revendicările amendate îndeplinesc încă ceinţele Art. 82?
Dacă raportul de documentare european pare să scoată în evidenţă lipsa noutăţii sau a activităţii inventive în conceptul comun tuturor revendicărilor, dar revendicările amendate nu necesită o altă documentare, examinatorul ar trebui să evalueze atent dacă o obiecţie de lipsă a noutăţii invenţiei este justificată în această etapă a procedurii (v. F-V, 8). Dacă totuşi, revendicările nu au la bază un concept inventiv comun şi dacă se impune o nouă cercetare documentară, obiecţia trebuie să fie ridicată.

(ii)      Concordanţa între descriere şi revendicări
Dacă revendicările au fost amendate, va trebui să fie modificată descrierea în mod corespunzător pentru a remedia aceste discordanţe cu revendicările? De exemplu, fiecare mod de realizare a invenţiei descrise este întotdeauna cuprins de una sau mai multe revendicări? (v. F-IV, 4.3). Şi invers, toate revendicările modificate sunt susţinute de descriere? (v. F-IV, 6). De asemenea, dacă diferitele categorii de revendicări au fost modificate, titlul trebuie modificat în consecinţă (v. H-V, 8)?

4.3 În procedurile de opoziţie
Titularul brevetului ar trebui, în situaţia în care acest lucru nu este evident, să indice punctele din documentele cererii iniţiale sau revendicările brevetului acordat de la care pot să decurgă amendamente (Art. 100(c) şi Art. 123(2)). În plus, el ar trebui să depună observaţii cu privire la brevetabilitatea obiectului brevetului aşa cum a fost amendat (cu referire la Art. 100(a) şi (b)), luând în considerare stadiul tehnicii şi obiecţiile formulate deja în actul de opoziţie, unde este cazul, împreună cu dovada prezentată în susţinere.

Opoziţia nu este o oportunitate de a reexamina întregul brevet; amendamentele introduse în brevet sunt cele care trebuie să fie examinate pentru a se stabili conformitatea lor cu CBE în manieră generală (v. T 227188, T 301187 şi 472188). Prin urmare, Divizia de opoziţie trebuie să verifice faptul că brevetul, prin amendamentele propriu-zise, nu contravine cerinţelor CBE (cu excepţia Art. 82, v. G 1/91 şi D-V, 2). Cu privire la Art. 84, v. D-V, 5. Cu privire la forma documentelor amendate, v. H-III, 2.2 la 2.4. Trebuie să se observe faptul că cerinţele legate de formă, stipulate în special în Reg. 30 până la 34 şi Reg. 42, 43, 46, 48 şi 50, trebuie să fie îndeplinite (v. Reg. 86).

4.4 În procedurile de limitare
Limitarea nu este o oportunitate de a reexamina întregul brevet; doar revendicările amendate trebuie examinate cu privire la Art. 84, şi Art. 123(2) şi (3), adică ceea ce trebuie luat în considerare este faptul dacă amendamentele cerute introduc o deficienţă în sensul acelor prevederi. Revendicările aşa cum au fost acordate sau menţinute nu trebuie examinate din nou.
4.4.1 Art. 84
Trebuie de asemenea să se verifice ca revendicările amendate să fie în conformitate cu Art. 84. Pentru interpretarea clarităţii conform Art. 84 în procedurile de limitare, se aplică standardele obişnuite (v. F-IV, 4, 5 şi 6). În această privinţă trebuie să se obseve că nu pot fi admise simple clarificări făcute în revendicări, în special în revendicările dependente, dacă acestea nu sunt cerute de limitarea (limitările) introduse altundeva în revendicări.

4.4.2 Examinarea descrierii şi/sau a revendicărilor
Reg 95(2) impune ca doar revendicările amendate să fie examinate în procedurile de limitare. Cu toate acestea, dacă solicitantul nu a depus amendamentele la descriere, examinatorul trebuie să verifice ca revendicările amendate să fie întotdeauna susţinute de descriere. Dacă lucrurile nu stau astfel, în conformitate cu Reg. 95(2) titularului trebuie să i se ceară să amendeze fie descrierea, fie revendicările cu scopul de a fi în conformitate cu Art. 84. În acest context se subliniază că examinatorul poate să nu adapteze descrierea din propria sa iniţiativă.

Totuşi, dacă în scopul limitării, o descriere amendată şi/sau desenele sunt prezentate împreună cu revendicările, acestea trebuie verificate dar numai în ceea ce priveşte concordanţa cu cerinţele Art. 123(2) şi (3) şi Art. 84. Trebuie să se observe că în această privinţă amendamentele făcute la descriere doar cu scopul de a îmbunătăţi brevetul, sau modificările legate pur de formă, care nu sunt cerute de revendicările limitate, nu pot fi admise.

4.4.3 Factori care nu trebuie luaţi în considerare
În procedurile de limitare, nu se face examinare cu privire la motivele pentru care solicitarea de limitare a fost depusă, sau pentru a se stabili dacă s-a atins obiectivul limitării, de exemplu dacă revendicările amendate şi revendicările limitate sunt cu adevărat noi în raport cu un document special din stadiul tehnicii.

În general, nu este necesar să se verifice dacă revendicările limitate contravin oricăruia dintre Art. 52 la 57. Totuşi, se poate întâmpla ca limitarea să aibă drept urmare nerespectarea prima facie a criteriilor de brevetabilitate, de exemplu, Art. 53, caz în care examinatorul va comunica această nerespectare celui care a formulat solicitarea.

Exemple:
O revendicare amendată, care se referă la un nou soi de plantă generic, este limitată la un soi de plante specific, ceea ce ar constitui o excepţie de la brevetabilitate (Art. 53(b) şi G 1198). O revendicare acordată pentru un dispozitiv care cuprinde un sistem de explozie controlată este limitată la o revendicare care expune o mină antipersonal care cuprinde sistemul de explozie controlată, ceea ce contravine Art. 53(a).

Capitol V-Admisibilitatea amendamentelor - exemple
1. Introducere
Capitolul H-V oferă îndrumări şi exemple suplimentare referitoare la situaţiile tipice în care se pune problema respectării prevederilor Art. 123(2) şi/sau Art. 123(3). Totuşi, trebuie să se reţină faptul că admisibilitatea unui amendament specific trebuie în cele din urmă să fie decis pentru fiecare caz în parte.

2. Amendamente la descriere
2.1 Clarificarea unui efect tehnic
În cazul în care o caracteristică tehnică a fost dezvăluită în mod clar în cererea iniţială, dar efectul acesteia nu a fost menţionat sau nu a fost menţionat complet, cu toate acestea poate fi dedus fără dificultate de o persoană de specialitate în domeniu din cererea aşa cum a fost depusă, clarificarea ulterioară a acelui efect în descriere nu contravine Art. 123(2).

2.2 Introducerea altor exemple şi efecte noi
Amendamentul adus prin introducerea de exemple suplimentare ar trebui întotdeauna să fie examinat foarte atent în lumina considerentelor generale expuse la punctul H-IV, 2. Acelaşi lucru se aplică în cazul introducerii unor declaraţii privind noile efecte (adică nemenţionate încă) ale invenţiei, cum sunt noi avantaje tehnice. De exemplu, dacă invenţia aşa cum a fosst expusă iniţial se referă la un procedeu de curăţare a hainelor de lână, care constă în tratarea hainelor cu un fluid special, solicitantul nu ar trebui să fie autorizat să introducă ulterior în descriere o afirmaţie că procedeul prezintă totodată avantajul de a proteja hainele împotriva daunelor cauzate de molii.



Art. 123(2)
În anumite condiţii, totuşi, exemple depuse mai târziu sau efecte noi, chiar dacă nu sunt admise în cerere, pot cu toate acestea să fie luate în considerare de către examinator ca probă pentru susţinerea brevetabilităţii invenţiei revendicate. De exemplu, un exemplu suplimentar poate fi acceptat ca probă că invenţia poate fi aplicată în tot domeniul revendicat, pe baza informaţiilor date în cererea depusă iniţial (v. F-IV, 6.3). Similar, un efect nou poate fi considerat a fi o dovadă în susţinerea activităţii inventive, cu condiţia ca acest efect nou să fie conţinut în mod implicit, sau cel puţin să aibă legătură cu un efect dezvăluit în cererea aşa cum a fost depusă iniţial (v. G-VII, 10).


Art. 123(2)
2.3 Informaţii tehnice suplimentare
Orice informaţii tehnice suplimentare depuse după data de depozit a cererii vor fi adăugate la partea dosarului care este accesibilă publicului, dacă acestea nu sunt excluse de la accesul publicului în virtutea Reg.144(d). De la acea dată la care informaţiile sunt adăugate la partea dosarului accesibilă publicului, aceste informaţii fac parte din stadiul tehnicii în baza Art. 54(2). Pentru a informa publicul cu privire la existenţa unor astfel de informaţii depuse după depunerea cererii 

şi neincluse în fascicula de brevet, se va tipări o menţiune adecvată pe pagina de însoţire a fasciculei de brevet.

2.4 Revizuirea problemei tehnice enunţate
Trebuie avut grijă de asemenea să se asigure că orice amendament adus cu privire la enunţul problemei tehnice rezolvate de invenţie, sau orice adaos ulterior la acest enunţ îndeplineşte condiţiile Art. 123(2). De exemplu, se poate întâmpla ca în urma limitării revendicărilor efectuate pentru a răspunde unei obiecţii de lipsă a activităţii inventive, este de dorit să se revizuiască problema enunţată cu scopul de a sublinia un efect care poate să fie obţinut prin invenţia astfel limitată, dar nu prin stadiul tehnicii.

Trebuie avut în vedere că orice astfel de revizie nu este permisibilă decât dacă efectul subliniat poate să fie dedus fără dificultate de o persoană de specialitate în domeniu din cererea aşa cum a fost depusă (v. H-V, 2.1 şi  2.2 de mai sus).

În cazul în care amendamentul sugerat contravine Art. 123(2), va fi necesar să se amendeze descrierea într-un alt mod, de exemplu prin definirea problemei în termeni mai generali sau prin omiterea totală a unui enunţ explicit al problemei.

2.5 Documente de referinţă
Caracteristicile care nu sunt dezvăluite în descrierea invenţiei aşa cum a fost depusă iniţial, dar care nu sunt descrise decât în documentul de referinţă care este identificat în descrierea respectivă, nu fac parte prima facie din "conţinutul cererii aşa cum a fost depusă" pentru scopul Art. 123(2). Doar în anumite condiţii speciale astfel de caracteristici pot fi introduse printr-un amendament în revendicările unei cereri.

Un astfel de amendament nu contravine Art. 123(2) dacă din descrierea invenţiei aşa cum a fost depusă iniţial rezultă clar pentru persoana de specialitate în domeniu (v. T 689/90) că:

(i) protecţia este sau poate fi cerută pentru astfel de caracteristici;

(ii) astfel de caracteristici contribuie la rezolvarea problemei tehnice

care stă la baza invenţiei;

(iii) astfel de caracteristici cel puţin implicit aparţin în mod clar 
descrierii invenţiei conţinute în cererea aşa cum a fost depusă (Art.
78(1)(b)) şi astfel conţinutului cererii aşa cum a fost depusă (Art.
123(2)); şi
(iv) astfel de caracteristici sunt definite precis  şi sunt identificabile în 
dezvăluirea documentului de referinţă.

Mai mult, documente care nu sunt accesibile publicului la data depunerii cererii pot fi luate în considerare doar dacă (v. T 737/90):

(i)
o copie a documentului a fost accesibilă OEB la data sau anterior datei de depunere a cererii; şi
(ii)
documentul a fost accesibil publicului nu mai tâtziu de data publicării cererii în virtutea Art. 93 (de exemplu, prin faptul de a fi prezent în dosarul cererii şi fiind astfel accesibil publicului în virtutea Art. 128(4)).

2.6 Modificare, eliminare sau adăugare de text în descriere 
Modificarea sau eliminarea unui text precum şi adăugarea unui text suplimentar, poate introduce în cerere un nou obiect. De exemplu, să presupunem că o invenţie se referă la un panou laminat multistratificat, şi descrierea include câteva exemple de diferite aranjamente stratificate, unul dintre acestea având un strat exterior de polietilenă; amendamentul adus acestui exemplu fie pentru a modifica stratul exterior în polipropilenă, fie pentru a omite acest strat cu totul nu ar fi admisibil în mod normal. În fiecare caz, panoul prezentat de exemplul cu amendament ar fi destul de diferit de cel prezentat iniţial, şi prin urmare, amendamentul ar introduce obiecte noi şi prin urmare nu va fi admisibil.

3. Amendamente în revendicări
3.1 Înlocuirea sau eliminarea unei caracteristici dintr-o revendicareâ
Înlocuirea sau eliminarea unei caracteristici dintr-o revendicare nu contravine dispoziţiilor Art. 123(2) dacă persoana de specialitate va recunoaşte direct şi fără ambiguităţi că:

(i) acea caracteristică nu a fost prezentată ca fiind esenţială în prezentarea invenţiei;

(ii) acea caracteristică, ca atare, nu este indispensabilă pentru funcţia
invenţiei în lumina problemei tehnice la a cărei rezolvare

serveşte invenţia; şi
(iii) înlocuirea sau eliminarea nu necesită modificarea reală a altor 
caracteristici pentru a compensa schimbarea.

În cazul unei înlocuiri printr-o altă caracteristică, caracteristica noua trebuie desigur să fie susţinută în documentele cererii iniţiale, astfel încât să nu contravină Art. 123(2) (v. T 331/87).

3.2 Introducerea unei caracteristici suplimentare
O revendicare poate fi limitată prin introducere de caracteristici suplimentare, cu condiţia ca acea combinaţie rezultată să fi fost prezentată iniţial şi să nu se refere la o invenţie care nu a fost documentată. Poate fi vorba, de exemplu, de carcteristici care provin:

(a) din revendicări dependente, care au fost dependente de revendicarea care trebuie limitată
(b) din descriere, ca şi din exemple
(c) din desene (v. H-V, 6)

(d) rezultă din transformarea unei revendicări independente într-o 

revendicare dependentă.

3.2.1 Generalizări intermediare
Extragerea unei caracteristici specifice izolând-o într-o combinaţie de caracteristici prezentată iniţial şi utilizând-o pentru a delimita obiectul revendicat nu poate fi autorizată dacă nu există relaţii structurale şi funcţionale între caracteristicile în cauză.

Când se evaluează dacă limitarea unei revendicări printr-o caracteristică extrasă dintr-o combinaţie de caracteristici îndeplineşte cerinţele Art. 123(2), conţinutul cererii aşa cum a fost depusă nu trebuie considerat ca un rezervor din care să fie posibil să se combine caracteristici individuale, care aparţin exemplelor de realizare separate, cu scopul de a crea în mod artificial o combinaţie specială.

Atunci când o caracteristică este extrasă dintr-un exemplu de realizare special şi este adăugată în revendicare, este necesar să se stabilească faptul că:

-
această caracteristică nu se referă la sau nu este indisolubil legată de celelalte caracteristici ale acelui exemplu de realizare. Şi
-
îndepărtarea caracteristicilor omise din exemplul de realizare îndeplineşte condiţiile prevăzute la cele trei puncte sau testul legat de caracteristicile esenţiale descris la punctul H-V, 3.1 de mai sus, şi
-
prezentarea generală justifică izolarea caracteristicilor care conduc la o generalizare, şi introducerea acesteia în revendicare.

Exemplul 1
Revendicarea amendată se referă la un cocleţ pentru iţa unui război de ţesut. Revendicarea iniţială a fost limitată prin introducerea cacteristicilor care au fost prezentate doar în legătură cu un exemplu de realizare specific, în care ochiul de prindere al cocleţului avea forma unui fus. Această formă nu a fost introdusă în revendicarea amendată. În partea generală a descrierii s-a menţionat de asemenea că urechea de prindere poate avea de asemenea alte forme, cum ar fi o formă eliptică. Prin urmare, Comisia a concluzionat că amendamentul era admisibil în baza Art. 123(2) (T 300/06).

Exemplul 2
Obiectul noii revendicări independente 4 referitoare la o metodă de plată la distanţă a fost limitat în raport cu revendicarea independentă iniţială 1 prin adăugarea doar a unor caracteristici ale unui exemplu de realizare specific prezentat în descrierea aşa cum a fost depusă iniţial. Acest lucru a fost definit de Comisie folosind termenul "generalizare intermediară" sau "restricţie intermediară ". Comisia a apreciat că omiterea caracteristicilor unui exemplu de realizare ar introduce  informaţii noi dacă aceste caracteristici ar fi neceare pentru efectuarea acestui exemplu de realizare. În cazul prezent, caracteristicile omise au fost considerate ca având propria lor funcţie recunoscută independentă de funcţionarea restului sistemului. Dat fiind faptul că acestea nici nu au fost prezentate ca fiind esenţiale în cererea iniţială, nici recunoscute de către persoana de specialitate în domeniu ca fiind esenţiale pentru realizarea invenţiei, Comisia a considerat că cerinţele Art. 123(2) au fost îndeplinite (T 461/05).

Exemplul 3
Revendicarea 1 se referă la un articol absorbant dispersabil în apă şi spălabil. Revendicarea amendată 1 specifică faptul că fiecare dintre primul şi cel de al doilea ansamblu fibros este o ţesătură fină obţinută în stare umedă. Cererea aşa cum a fost depusă face referire la primul ansamblu fibros, ca fiind o ţesătură fină obţinută în stare umedă în combinaţie cu alte caracteristici (ţesătura are perforaţii; ţesătura este prevăzută cu fibrile sau are porozitate inerentă suficientă).

Întrucât primul ansamblu fibros este prezentat în cererea aşa cum a fost depusă, ca fiind o ţesătură obţinută în stare umedă doar în combinaţie cu alte caracteristici care nu sunt prezente în revendicarea 1, amendamentele făcute constituie o generalizare a informaţiei tehnice prezentate iniţial şi, prin urmare, introduc un obiect care depăşeşte conţinutul cererii aşa cum a fost depusă (T 1164/04).

Exemplul 4
Revendicarea iniţială 1 se referă la o compoziţie de acoperire care conţine cel puţin un compus pe bază de colofoniu, cel puţin un polimer şi un  agent antiancrasare.

După amendament s-a introdus o nouă revendicare referitoare la o metodă de preparare a unei compoziţii de acoperire  care constă în amestecarea ce puţin a unui compus de colofoniu, cel puţin a unui polimer şi a unui agent antiancrasare. Singura bază pentru metodă sunt exemplele. Comisia a observat că pentru unele soluţii cantitatea de colofoniu adăugată a fost extrem de scăzută în vreme ce pentru altele a fost extrem de ridicată. Obiectul revendicării amendate a fost considerat ca fiind o generalizare neadmisibilă a exemplelor, întrucât nimic din descriere nu a arătat că specialistul în domeniu că variaţiile constatate nu erau esenţiale pentru fabricarea unei compoziţii de acoperire (T 200/04).

Exemplul 5
Revendicarea iniţială 1 se referă la un sistem de multiprelucrare  care conţine o memorie partajată, un repertoar şi un punct de serializare. Punctul de serializare este definit în termeni funcţionali. Revendicarea 1 a fost amendată prin adăugarea caracteristicilor care figurau în descriere în contextul strategiei de coerenţă cache. Comisia a apreciat că acele caracteristici încorporate, deşi dezvăluite ca atare, fuseseră izolate într-un mod arbitrar din descrierea generală a arhitecturii de acces la memoria coerentă cache. Cel puţin o caracteristică a fost omisă deşi funcţia acesteia a fost prezentată ca fiind esenţială pentru realizarea coerenţei cache.   Prin urmare, revendicarea amendată 1 nu a fost derivată în mod direct şi fără echivoc din cererea iniţială (T 166/04).

3.3 Eliminarea unei părţi a obiectului revendicat
Este permis să se elimine părţi din obiectul revendicat dacă exemplele de realizare corespunzătoare au fost descrise iniţial, de exemplu, ca alternative în revendicare sau ca exemple de realizare stabilite în mod explicit în descriere.

	Exemplu:
	

	Cererea iniţială:
	"Un amestec de polimeri XY ... care conţine, ca material de umplutură grafit, talc, azbest sau silice"

	Stadiul tehnicii:
	"Un amestec de polimeri XY ... care conţine azbest".

	Revendicare imitată:
	"un amestec de polimeri XY ... care conţine, ca material de umplutură, grafit, talc sau silice".


Totuşi, eleminările făcute din mai mult de o listă nu sunt admisibile în mod normal (T 12/81).
În unele cazuri este posibil să se limiteze revendicarea semnalând, prin termeni pozitivi, elementele rămase, mai degrabă decât să se indice elementele care au fost eliminate (cum ar fi cazul cu un disclaimer).

Exemplu:
-"...un polieter cu greutatea moleculară de la 600 la 10 000" limitat 

la "... mai mare de 1 500 şi poate atinge până la 
10 000" (T 433/86).

3.4 Lărgirea revendicărilor
O afirmaţie referitoare la utilizare sau scopul intenţionat într-o revendicare independentă de produs nu poate fi eliminată decât dacă cererea, aşa cum a fost depusă, oferă o bază să se presupună că produsul poate fi folosit şi într-un alt mod (şi dacă indicarea scopului nu constituie o limitare funcţională).

Lărgirea unei revendicări prin schimbarea unei caracteristici speciale cu o caracteristică mai generală nu se poate baza pe o indicaţie conform căreia aceasta ar fi evidentă pentru persoana de specialitate (v. de asemenea H-V, 3.2.1).

3.5 Disclaimer dezvăluit
În acest caz, cererea iniţială indică deja faptul că exemplul de realizare acoperit de un disclaimer nu face parte din invenţie.

Caracteristicile negative contribuie la definirea invenţiei revendicate în acelaşi fel ca şi cele pozitive, şi trebuie să fie examinate pe aceeaşi bază. Cu alte cuvinte, ele pot să confere noutate şi sunt de luat în considerare pentru aprecierea activităţii inventive la fel ca şi caracteristicile pozitive. Ele trebuie de asemenea să îndeplinească cerinţele Art. 84 (claritate, concizie şi susţinere), şi includerea lor nu trebuie să contravină cerinţelor Art. 123(2) (T 170/87, T 365/88).

Exemple:
-    "... mijlocul de livrare menţionat nu conţine un element condensator ";

-    "... cu condiţia ca amestecurile care au un indice de topire mai mic de
0,05 să fie excluse".

Caracteristicile negative la fel ca şi cele pozitive, pot fi structurale sau funcţionale, şi pot să se refere fie la o entitate fizică, fie la o activitate.

4. Disclaimerele nedezvăluite în cererea depusă iniţial
4.1. Obiectul care trebuie exclus nu este dezvăluit în cererea aşa cum a fost depusă iniţial (aşa numite disclaimers nedezvăluite) Limitarea întinderii unei revendicări folosind un "disclaimer" pentru a exclude o caracteristică tehnică nedezvăluită în cererea aşa cum a fost depusă poate fi admisibilă conform Art. 123(2) în următoarele cazuri (vezi G 1/03 şi G 2/03, şi F-IV, 4.20):

(i) 
restabilirea noutăţii în raport cu o dezvăluire conform Art. 54(3);
(ii)
restabilirea noutăţii în raport cu o dezvăluire accidentală conform Art. 54(2). "O anticipare este accidentală dacă este atât de străina de invenţia revendicată şi atât de depărtată de ea încât persoana de specialitate în domeniu nu ar fi luat-o niciodată în considerare în timpul realizării invenţiei". Caracterul "accidental" ar trebui stabilit fără a lua în considerare celelalte elemente disponibile ale stadiului tehnicii. Un document în legătură cu invenţia nu devine o anticipare accidentală pentru simplul fapt că există alte divulgări chiar mai strâns legate de invenţie. Faptul că un document nu este considerat ca fiind stadiul tehnicii cel mai apropiat este insuficient pentru ca el să îmbrace caracterul "accidental". O dezvăluite accidentală  nu are nicio legătură cu învăţătura invenţiei revendicate, întrucât nu este relevant pentru examinarea activităţii inventive. De exemplu, acesta este cazul când aceiaşi compuşi servesc ca materie primă în reacţii total diferite având ca rezultat diferite produse finale (v. T 298/01). Un stadiu al tehnicii, a cărui învăţătură se depărtează de invenţie, nu constituie, totuşi,  o anticipare accidentală; faptul că dezvăluirea distrugătoare de noutate este un exemplu de comparaţie de asemenea este insuficient pentru ca să îmbrace caracterul "accidental" (v. T 14/01 şi T 1146/01);

(iii)
excluderea unui obiect care, în baza Art. 52 la Art. 57, este exclus de la brevetabilitate pentru motive non-tehnice. De exemplu, introducerea termenului "non-uman" pentru a satisface cerinţele Art. 53(a) este admisibilă.

Totuşi, introducerea disclaimerului nedezvăluit nu trebuie să conducă, de exemplu, la separarea compuşilor sau a subclaselor de compuşi sau la alte generalizări aşa-numite intermediare, care nu sunt menţionate în mod specific sau dezvăluite implicit în cererea aşa cum a fost depusă
(v. G 2/10).
Un disclaimer nedezvăluitivulgat nu este admisibil dacă:

(i) este făcut pentru a exclude moduri de realizare care nu funcţionează sau pentru remedierea unei dezvăluiri insuficiente a invenţiei;

(ii) aduce o contribuţie tehnică.

În special, un disclaimer nedezvăluit este neadmisibil în următoarele situaţii:

(i) limitarea este relevantă pentru evaluarea activităţii inventive;

(ii)    disclaimer-ul, care ar fi altfel admisibil pe baza unei cereri simple interferente (Art. 54(3)), face ca invenţia să fie nouă sau inventivă în raport cu un alt document din stadiul tehnicii, în înţelesul Art. 54(2), care nu reprezintă o anticipare accidentală a invenţiei revendicate;

(iii)    disclaimer-ul bazat pe o cerere interferentă remediază totodată o deficienţă conform Art. 83;

Un disclaimer ar trebui să elimine nu mai mult decât este necesar fie pentru a restabili noutatea, fie pentru a exclude un obiect care cade sub incidenţa unei excepţii de la brevetabilitate pentru motive  non-tehnice. O revendicare care conţine un disclaimer trebuie să satisfacă cerinţele cu privire la claritate şi concizie ale Art. 84. În interesul transparenţei brevetului, stadiul tehnicii exclus ar trebui să fie indicat în descriere conform Reg.42(1)(b) şi trebuie arătată relaţia dintre stadiul tehnicii şi disclaimer.

4.2 Obiectul care trebuie exclus este dezvăluit în cerere aşa cum a fost depusă iniţial
Testul care se aplică este acela de a vedea dacă persoana de specialitate, folosind cunoştinţele generele, ar considera obiectul revendicat rămas ca dezvăluit explicit sau implicit, dar direct şi fără echivoc în cererea aşa cum a fost depusă.

Acest test este la fel cu cel aplicat atunci când trebuie să se determine dacă  o limitare a unei revendicări printr-o caracteristică definită în mod pozitiv este admisibililă (vezi H-V, 3.3).

Pentru a decide dacă revendicarea contravine sau este conformă cu Art. 123(2) după introducerea disclaimer-ului, nu este suficient doar să se stabilească faptul că obiectul la care s-a renunţat este dezvăluit în cerere aşa cum a fost depusă.

Pentru a determina dacă specialistului în domeniu îi sunt prezentate noi informaţii, este important de ştiut felul cum acesta ar înţelege revendicarea  modificată, adică elementele obiectlui care încă figurează în revendicarea modificată, şi de a şti dacă, utilizând cunoştinţele sale generale comune, el ar considera acest obiect ca fiind dezvăluit cel puţin în mod implicit în cererea aşa cum a fost depusă.

De fapt este necesar să se evalueze condiţiile tehnice generale ale cazului individual examinat, ţinînd cont de natura şi gradul de divulgare în cererea aşa cum a fost depusă, natura şi extinderea obiectului acoperit de disclaimer şi legăturile sale cu elementele obiectului care încă figurează în revendicare după amendament.

În această privinţă trebuie să se stabilească dacă excluderea elementelor prin intermediul unui disclaimer conduce, de exemplu, la separarea compuşilor sau a subclaselor de compuşi, sau la alte generalizări numite intermediare, care nu sunt menţionate în mod specific sau divulgate în mod implicit în cererea aşa cum a fost depusă (v. G 2/10).

5. Amendamente la desene
Se întâmplă uneori ca desenele folosite pentru publicarea cererii  să nu fie cele depuse iniţial, ci desene depuse ulterior, deoarece acestea din urmă sunt mai adecvate să fie reproduse (pentru desene depuse conform Reg. 56, v. A-II, 5 şi subsecţiunile). În acest caz, funcţionarul învestit cu efectuarea formalităţilor din cadrul Secţiunii de depunere (primire) va face verificări pentru a se constata că desenele depuse ulterior sunt identice cu cele originale.

Totuşi, Diviziei de examinare îi revine responsabilitatea supremă de a se asigura că desenele depuse ulterior nu conţin informaţii tehnice noi care să contravină prevederilor Art. 123(2).

Dacă examinatorul consideră că aceste desene nu îndeplinesc condiţiile cerute de Art. 123(2), el trebuie să invite pe solicitant să depună alte desene care, în ceea ce priveşte fondului, să corespundă exact cu cele depuse iniţial.

 Trebuie să se observe că în mod normal nu va fi posibil, în baza Art. 123(2) să se adauge desene complet noi unei cereri, întrucât în majoritatea cazurilor un desen nou nu poate fi derivat fără echivoc  din simplul text al descrierii. Din aceleaşi motive amendamentele la desene trebuie să fie verificate cu atenţie pentru a se stabili că sunt în conformitate cu Art. 123(2).

6. Amendamente care decurg din desene
Trebuie avută grijă atunci când amendamentele se bazează pe detalii care nu pot să decurgă din desenele schematice ale cererii iniţiale (vezi de asemenea H-IV, 2.5). Modul în care o caracteristică specială este descrisă în desene poate fi accidental. În astfel de cazuri, pesoana de specialitate trebuie să recunoască clar şi fără dubii din desene, în contextul întregii descrieri, că acea caracteristică adăugată este rezultatul deliberat al considerentelor tehnice direcţionate spre soluţionarea problemei tehnice implicate.

De exemplu, desenele pot prezenta un vehicul la care aproximativ  două treimi din înălţimea motorului sunt localizate sub planul tangent la partea superioară a roţilor. Un amendament care defineşte că porţiunea majoră a motorului este amplasată sub nivelul dat nu contravine Art. 123(2) dacă persoana de specilitate în domeniu ar recunoaşte că un astfel de aranjament spaţial al motorului în raport cu roţile este de fapt o măsură deliberată, menită să soluţioneze problema tehnică (v. T 398/00).

Reg. 80
Art. 123(3)

7. Schimbarea categoriei unei revendicări
Un amendament poate fi sub forma unei schimbări a categoriei unei revendicări, eventual combinată cu o schimbare a caracteristicilor trehnice ale invenţiei. În primul rând, trebuie să fie clar că acest amendament este necesar ţinând cont de motivele invocate în susţinerea opoziţiei (v. H-II, 3.1). Dacă lucrurile nu stau astfel,  schimbarea trebuie refuzată.

Chiar dacă această condiţie este îndeplinită, Divizia de opoziţie ar trebui să dea dovadă de mare circumspecţie pentru că este vorba să  autorizeze o schimbare a categoriei unei revendicări, întrucât această schimbare poate să antreneze o extindere a protecţiei conferite de revendicări (Art. 123(3)). Exemple sunt date în secţiunile următoare.

7.1 Înlocuirea unei revendicări de produs printr-o revendicare de utilizare
Dacă un brevet este amendat în aşa fel încât revendicarea de produs (o entitate fizică) este înlocuită cu o revendicare de utilizare a acestui produs, sfera protecţiei nu este extinsă, cu condiţia ca revendicarea de utilizare să definească în realitate utilizarea unei entităţi fizice speciale pentru a se realiza un efect şi să nu definească o astfel de utilizare pentru a realiza un produs (v. G 2/88).

7.2 Înlocuirea  unei revendicări de produs printr-o revendicare de metodă
Dacă un brevet este amendat astfel încât o revendicare de produs este înlocuită printr-o revendicare referitoare la o metodă de realizare a acelui produs, această schimbare a categoriei este admisibilă, cu condiţia ca metoda revendicată să aibă ca rezultat doar produsul revendicat anterior. Întrucât este un principiu fundamental al dreptului european al brevetului faptul că protecţia conferită de o revendicare de produs să cuprindă toate metodele de producere a acestui produs, limitarea uneia dintre aceste metode nu poate să antreneze o extindere a protecţiei conferite inţial (v. T 5/90 şi T 54/90).

7.3 Înlocuirea unei revendicări de metodă cu o revendicare de produs
Dacă un brevet este amendat astfel încât o revendicare de metodă de funcţionare a dispozitivului este înlocuită cu o revendicare referitoare la dispozitivul propriu-zis, schimbarea de categorie este admisibilă cu condiţia ca revendicarea iniţială să conţină caracteristicile revendicate ale dispozitivului în mod exhaustiv, fie că sunt caracteristici structurale sau funcţionale (v. T 378/86 şi T 426/89).

Totuşi, dacă dispozitivul aşa cum a fost revendicat acum nu mai depinde, în privinţa caracteristicilor sale, de condiţiile în care funcţionează în timp ce, conform revendicării precedente referitoare la metoda de funcţionare, el depindea de aceste condiţii, schimbarea categoriei nu este admisibilă (v. T 82/93);

Dimpotrivă, schimbarea categoriei revendicării care constă în înlocuirea unei revendicări referitoare la o metodă, în care se utilizează un dispozitiv, printr-o  revendicare referitoare la acest dispozitiv propriu-zis nu este admisibilă (v. T 86/90).

7.4 Înlocuirea unei revendicări de metodă  printr-o revendicare de utilizare
O schimbare constând în înlocuirea unei revendicări referitoare la un procedeu de preparare a unui produs, printr-o revendicare referitoare la utilizarea acestui produs, cu alte scopuri decât cele descrise anterior, nu este admisibilă (vezi T 98/85 şi T 194/85).

Pe de altă parte, o schimbare constând în înlocuirea unei revendicări referitoare la o metodă, în care se utilizează un produs, printr-o revendicare referitoare la utilizarea acestui produs, aplicând aceeaşi metodă este în schimb admisibilă (v. T 332/94).

8. Modificări ale titlului
Singurul scop al titlului este de a informa publicul în legătură cu informaţiile tehnice dezvăluite în cerere. Titlul nu are incidenţă asupra conţinutului cererii aşa cum a fost depusă sau asupra protecţiei conferite de brevet, după ce a fost acordat. Mai mult, titul nu face parte din documentele care trebuie aprobate de un solicitant înainte ca brevetul să poată fi acordat.

Astfel, responsabilitatea supremă referitoare la titlu îi revine Diviziei, iar examinatorul este liber să ignore orice solicitare din partea solicitantului în legătură cu o modificare a titlului (v. de asemenea A- III, 7).

Capitolul VI . Corectarea erorilor
1. Introducere
Fasciculele de brevet pot conţine erori în datele bibliografice, descriere, revendicări sau desene. Erorile pot de asemenea să apară la imprimarea fasciculului, în decizia de acordare sau în alte decizii luate de OEB.
Aceste erori pot fi corectate după cum se prevede mai jos.

2. Erori în datele bibliografice
Corectarea acestor erori este responsabilitatea funcţionarului care se ocupă de formalităţi, exceptând cazul când eroarea se află în decizie (de exemplu, decizia dace referire un număr de prioritate eronat în expunerea faptelor şi concluziilor), caz în care corectarea este responsabilitatea Diviziei de examinare/opoziţie.

3. Erori care survin la publicare
Erori survin la publicare atunci când conţinutul fasciculului tipărit diferă de cel al documentelor transmise solicitantului în conformitate cu Reg.71(3), documente care constituie textul pe baza căruia s-a luat decizia de acordare.

Erori de acest tip pot fi corectate în orice moment.

Dacă este cazul, fasciculul de brevet va fi republicat complet.
4. Corectarea erorilor în documentele cererii de brevet şi ale brevetului în timpul procedurilor
Acestea sunt erori lingvistice, erori de transcriere şi erori cuprinse în documentele depuse la OEB (vezi H-VI, 4.2.1).

4.1 Admisibilitatea corecturilor
Corecturile de acest fel sunt posibile doar dacă procedurile se desfăşoară în faţa OEB. Solicitările de corecturi conform Reg.139 sunt tratate de departamentul responsabil pentru proceduri.

4.2 Acceptabilitatea corecturilor
Corectura erorilor este o formă specială de amendament, şi cerinţele Art. 123(2) se aplică prin urmare mutatis mutandis.


Reg. 139
Reg. 139
Art. 123(2)
Dacă o solicitare de corectură nu este în conformitate cu Reg.139, iar solicitantul sau titularul de brevet menţine această solicitare, modificarea propusă în text trebuie tratată ca amendament şi trebuie să fie în conformitate cu Art.123(2) şi, dacă este cazul, cu Art. 123(3).

4.2.1 Corectarea descrierii, revendicărilor şi desenelor

Erori lingvistice, erori de transcriere şi alte greşeli în orice document depus la OEB pot fi corectate în orice moment atâta timp cât procedurile sunt în desfăşurare în faţa OEB. Totuşi, dacă greşeala se află în descriere, revendicări sau desene, atât eroarea cât şi corectura trebuie să fie astfel încât să fie imediat evident (cel puţin atunci când atenţia este îndreptată asupra acestei probleme):

(i) că s-a produs o eroare; şi
(ii) care ar trebui să fie corectura.

Referitor la punctul (i), informaţiile incorecte trebuie să poată fi recunoscute în mod obiectiv de o persoană de specialitate, folosind cunoştinţele generale, din documentele cererii depuse iniţial (descriere, revendicări şi desene) luate în sine.

Referitor la punctul (ii), corectura ar trebui să fie efectuată în limitele a ceea ce o persoană de specialitate este în mod obiectiv în măsură, la data depozitului, să deducă în mod direct şi fără echivoc din documentele cererii depuse iniţial, folosind cunoştinţele generale comune.
Este posibil să fie produse tot felul de probe coorespunzătoare pentru a demonstra ce înseamnă pentru omul de specialitate, la data depozitului, cunoştinţe generale comune.

Documentele de prioritate nu pot fi folosite pentru scopurile menţionate la punctele (i) şi (ii) de mai sus (v. G 3/89 şi G 11/91).

Corectura conform Reg.139, a doua frază, este de natură strict declaratorie şi stabileşte ceea ce o persoană de specilaitate, folosind cunoştinţele generale comune ar putea deduce direct, la data depozitului, din documentele unei cereri de brevet european, luate în ansamblu, care se referă la dezvăluire (v. G 3/89 şi G 11/91 menţionate mai sus). Prin urmare, nu este posibilă înlocuirea completă a documentelor cererii (adică descriere, revendicări şi desene) prin alte documente (v. G 2/95).

Totuşi, în timpul procedurilor de examinare trebuie să se observe faptul că astfel de solicitări pentru corecturi pot fi luate în considerare numai până în momentul în care decizia de acordare a fost înaintată serviciului de expediţie internă al OEB pentru a fi transmisă solicitantului, (în procedurile scrise), sau a fost pronunţată în timpul procedurilor orale (v. G 12/91).
4.2.2 Părţi lipsă din descriere şi desene lipsă depuse drept corecturi conform Reg.13g
Solicitantul poate de asemenea să solicite ca părţile lipsă din descriere şi/sau desenele lipsă să fie incluse în documentele cererii prin intermediul unei corecturi conform Reg.139. Acest lucru nu va fi posbil în aproape toate cazurile (vezi J 1/82).
În cazuri extrem de rare celelalte documente ale cererii pot să permită persoanei de specialitate să reconstruiască părţile lipsă din descriere şi/sau desenele lipsă astfel ca acestea să poată fi depuse printr-o corectură conform Reg.139.

Spre deosebire de părţile lipsă din descriere şi/sau desene lipsă depuse conform Reg.56(3), corecturile conform Reg.139 nu pot fi depuse niciodată făcând referire la documentul de prioritate (v. H-VI, 4.2.1).

4.3 Exemple
Corecturile erorilor de redactare sau gramaticale sunt de obicei permise, în măsura în care este evident că s-a produs o eroare şi care ar trebui să fie corectura.

Câteva exemple de corecturi permisibile:

(i)
înlocuirea expresiei "cu respect" cu "respectiv" într-o revendicare. (T 34/03)

(ii)
adăugarea unui "s" pentru plural la cuvântul "particulă" întrucât verbul corespunzător "au" a fost la forma de plural, iar cererea aşa cum a fost depusă iniţial a descris o distribuţie granulometrică a particulelor. Întrucât distribuţiile granulometrice ale particulelor pot fi definite doar pentru o mulţime de particule, corectura a fost permisibilă (T 108/04)

Pe de altă parte, un solicitant nu se poate baza pe:

(i)
o simplă numărătoare a numărului de apariţii ale termenilor pertinenţi într-o cerere aşa cum a fost depusă iniţial pentru a obţine înlocuirea unui termen prin alt termen, de exemplu înlocuirea termenului "inclusiv" cu termenul "exclusiv", dacă nu este clar că s-a produs o eroare şi dacă nu este posibil să se constate că persoana care a făcut redactarea nu putea lua în considerare nimic altceva decât "inclusiv" (T 337/88)

(ii)
practica curentă sau standardele industriale pentru măsurarea concentraţiilor de compuşi din domeniul tehnic relevant, dacă cererea aşa cum a fost depusă iniţial se referă pur şi simplu la "%", fără a clarifica dacă este vorba de % în greutate sau în volum, şi în situaţia în care descrierea nu conţine o indicare clară dacă "%" se referă la concentraţia în % în greutate sau în % în volum, sau se referă la cu totul altceva (T 48/02)

(iii)
cunoştinţe generale comune ale persoanei de specialitate în absenţa altor mijloace probatorii, cum ar fi o enciclopedie sau o lucrare de referinţă, pentru a argumenta, de exemplu, persoana de specialitate ar fi recunoscut imediat că un standard ASTM cu un număr format din şase cifre nu a existat înainte de data de prioritate a brevetului (T 881/02)

5. Corectura erorilor în decizii şi documente aferente cererii de brevet şi brevetului
5.1 Admisibilitarea corecturilor
Corectura erorilor în decizii trebuie să fie distingă în mod clar de corectura erorilor în documentele depuse de solicitant (sau titular) conform Reg.139. Pentru aceasta din urmă, se va consulta A-V, 3 şi H-VI, 4.2 şi subparagrafele. Corectarea erorilor făcute de solicitant (sau titular) în documentele cererii de brevet (sau ale brevetului) nu se poate face indirect prin corectarea deciziei de acordare (sau menţinerea brevetului în forma amendată).

Reg. 140

Corectarea unei decizii este admisibilită numai dacă textul deciziei este în mod evident diferit de ceea ce intenţiona să exprime departamentul în cauză. Astfel, în decizii pot fi corectate doar erori lingvistice, erori de transcriere şi greşeli evidente. Corectarea unei greşeli într-o decizie conform Reg.140 are efect retrospectiv (v. T 212/88).

Documentele aprobate de solicitant pentru acordare sau aprobate de titular pentru menţinerea în formă amendată fac parte din decizia de acordare (v. T 850/95) sau respectiv de menţinere în formă amendată. Dacă o decizie se referă la documente greşite sau incomplete, de exemplu în cazul omisiunii dintr-un brevet acordat a revendicărilor, părţilor de descriere sau desene care deja au fost depuse ca documente de înlocuire şi a căror admisibilitate nu a fost niciodată în discuţie în timpul procedurilor anterioare, trebuie să se admită corectarea textului descrierii sau revendicărilor sau a desenelor.

Totuşi, acest lucru nu exonerează solicitantul sau titularul de obligaţia de a verifica corect documentele care au fost propuse pentru acordare sau respectiv pentru menţinerea în forma amendată.

Corecturile deciziilor trebuie făcute printr-o decizie luată asupra unei solicitări motivate a uneia dintre părţii sau din oficiu de OEB. Dacă solicitarea corecturii este refuzată, această decizie trebuie motivată (v. T 850/95). Aceste motive trebuie să fi fost anterior notificate persoanei care a făcut solicitarea (Art. 113(1)).

Divizia de opoziţie nu poate, în baza Reg.140, să corecteze erori în decizia de acordare luată de Divizia de examinare. Chiar în timpul procedurilor de opoziţie, Divizia de examinare este competentă să ia o asfel de decizie. Divizia de opoziţie poate să corecteze doar o decizie pe care ea însăşi a emis-o.

Dacă un brevet este menţinut în formă amendată, conform Art. 101(3)(a), există două decizii care se referă la documentele pe baza cărora brevetul urmează să fie menţinut: decizia interlocutorie luată de Divizia de opoziţie, conform Art. 106(2), precizând că brevetul şi invenţia la care se referă acesta îndeplinesc cerinţele convenţiei, şi a deciziei de a menţine efectiv brevetul, conform Art. 101(3)(a), care este luată automat. Documentele la care se face referire sunt parte integrantă a acestor decizii. Prin urmare, erorile în documentele la care se face referire în aceste decizii pot fi corectate dacă este vorba de una dintre cele trei tipuri de erori menţionate în Reg.140.

5.2 Admisibilitatea corecturilor
Singurul motiv de admitere a corecturilor pentru erori lingvistice, erori de transcriere şi greşeli evidente este de a asigura că decizia spune ceea ce Divizia a intenţionat efectiv la momentul emiterii. Dacă textul dat pentru acordarea sau menţinerea brevetului în forma amendată nu este şi în mod evident nu poate fi textul care să corespundă intenţiei orale a Diviziei (de exemplu lipseşte o pagină sau o revendicare), textul indicat în mod eronat poate fi înlocuit prin textul pe care în mod efectiv Divizia urmează să îşi bazeze decizia (vezi T 850/95).

5.3 Corectarea traducerilor revendicărilor 
Conform Art. 70(1), textul unui brevet în limba de procedură este textul autentic. Prin urmare, rezultă că traducerile revendicărilor din fasciculul de brevet cerute de Art. 14(6) sunt doar cu rol informativ.  Prin urmare, nu se face o examinare a traducerilor (C-V, 1.3); în special, traducerile nu fac parte din decizia de acordare a brevetului. Prin urmare, ele nu pot fi corectate conform Reg.140.

Prin urmare, singurele posibilităţi ca un titular de brevet să amendeze traducerile sunt atunci când brevetul este menţinut în forma amendată (Reg. 82(2)) sau, după cum se arată în Art. 70(4), în faţa unei autorităţi naţionale.

