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DER 1. APRIL: EIN GEFURCHTETES DATUM — NICHT
ZULETZT FUR ANMELDER EUROPAISCHER PATENTE, DIE SICH
AN DIESEM STICHTAG IN 2008 UND 2009
AUF HOHERE KOSTEN GEFASST MACHEN MUSSEN

RUNDSCHREIBEN 02/2008

Zwei am 14. Dezember 2007 separat ergangene Entscheidungen des Verwaltungsrates des Euro-
pdischen Patentamts (CA/D 15/07 und CA/D 16/07) werden ab dem 1. April 2008 bzw. 2009 zu
einschneidenden Verdanderungen der Gebiihrenordnung des EPA fiihren. Diese sind mit z. T.
erheblich h6heren Gebiihren fiir Europdische Patentanmeldungen verbunden. Wir zeigen lhnen,

was Sie dagegen tun konnen.

von Roy Marsh und Alistair Russell
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CA/D 16/07

Infolge der Entscheidung des Verwaltungsrates
CA/D 16/07 treten bereits am 1. April 2008 die
ersten Neuregelungen des EPA in Kraft. Fiir Zah-
lungen, die an oder nach diesem Datum erfolgen,
gelten dann ndmlich neue Gebiihren. Wahrend
die meisten nur geringfiigig héher sind als bisher,
liegen einigen ganz erheblich tiber den alten
Betragen:

B Die nachstehende Ubersicht zeigt, dass bei
Jahresgebiihren ab dem 4. Jahr deutliche
Kostensteigerungen zu erwarten sind:

bis ab Prozentuale
31.3.2008 01.04.2008 Steigerung
(Euro) (Euro)

Fiir das 3. Jahr 400 400 -

Fiir das 4. Jahr 425 500 18

Fiir das 5. Jahr 450 700 56

Fiir das 6. Jahr 745 900 20

Fiir das 7. Jahr 770 1000 30

Fiir das 8. Jahr 800 1100 38

Fiir das 9. Jahr 1010 1200 19
Fiir das 10. und

alle weiteren Jahre 1065 1350 27

B Zudem erhoht sich die Zuschlagsgebiihr, die
fiir verspétet entrichtete Jahresgebiihren
fallig wird, von 10% auf 50% der urspriinglich
falligen Jahresgebiihr.

Zuweilen miissen Anmelder Européischer
Patente jahrelang auf den ersten Priifungsbericht
des EPA warten. Wahrend dieser Zeit fallen allein
fur die Aufrechterhaltung der Anmeldung jahr-
lich zu entrichtende Gebiihren (,Jahresge-
biihren”) an. Obwohl dies vielfach als ungerecht
empfunden wird, wird in nur weniger als 5% der
Félle eine — kostenlose und effektive — beschleu-
nigte Priifung nach dem ,PACE”-Programm des
EPA beantragt.

Der Anstieg der Jahresgebiihren wird einerseits
dazu fiihren, dass Anmelder kiinftig versuchen
werden, das Priiffungsverfahren auf schnellstem
Wege zu durchlaufen. Eine Méglichkeit besteht
beispielsweise darin, noch vor der eigentlichen
Priifung auf Beanstandungen zu reagieren, die
im Erweiterten Europédischen Recherchenbericht
(EERB') erhoben werden. Ebenso empfiehlt es
sich, auf Prisfungsberichte umgehend zu erwi-
dern, um so die Erteilung der Anmeldung ziigig
voranzutreiben. Andererseits wird der Anstieg
der Jahresgebiihren die Zahl jener Teilanmel-
dungen verringern, die aus taktischen Griinden
eingereicht werden, um sicherzustellen, dass
lange nach Erteilung eines Patents auf eine
Stammanmeldung wenigstens noch ,irgendet-
was” beim Europaischen Patentamt anhéangig ist.
Da Jahresgebiihren fiir Teilanmeldungen bereits
ab dem Tag der Einreichung der Stammanmel-
dung anfallen und dann mit Einreichung der Tei-
lanmeldung féllig werden? wird das Einreichen
von Teilanmeldungen kiinftig noch mehr zu
Buche schlagen als bisher?.

Doch werden kiinftig nicht nur die Jahresge-
bithren und die Zuschlagsgebiihr fiir verspatete
Zahlungen empfindliche Erh6hungen erfahren,
sondern auch die Anspruchsgebiihren:

Bl Die bisher fiir den 11. und jeden weiteren
Anspruch féllige Anspruchsgebiihr von 45 €
wird nun ersetzt durch eine Anspruchsgebiihr
von 200 € pro Anspruch fiir den 16. und jeden
weiteren Anspruch.

Damit will das EPA den Anmeldern eindeutig
nahe legen, die wesentlichen Anspriiche bereits
bei der Einreichung der Anmeldung zur Sachprii-
fung festzulegen. Fiir einen typischen Anspruchs-
satz mit 20 Anspriichen betragen die Anspruchs-
gebithren derzeit noch 450 € (10 x 45 €), steigen
jedoch ab dem 1. April 2008 auf 1000 € (5 x 200 €)
an. Fiir eine Anmeldung mit 50 Anspriichen, wie
sie keineswegs ungewohnlich ist, werden dann
Anspruchsgebithren in Hohe von 7000 € fallig.

T EERB - Der erweiterte europdische Recherchenbericht stellt eine Kombination aus dem europdischen Recherchenbericht und der europdischen Recherchen-
stellungnahme dar, wobei letztere die vorlaufige Auffassung der Priifungsabteilung zur Patentierbarkeit der Anspriiche im Zeitpunkt der Erstellung des

Recherchenberichts wiedergibt.
2 Regel 51(3) EPU 2000 (vormals Regel 37(3) EPU 1973).

3 Fiir eine Teilanmeldung, die im neunten Jahr nach Einreichung der Stammanmeldung eingereicht wird, steigen die bei der Einreichung kumulativ fallig
werdenden Jahresgebiihren von bisher 5.665 € kiinftig auf 7.150 € an — ein Anstieg um 26%.
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Es ist zwar moglich, die Anzahl der Anspriiche
einer Anmeldung zu verringern, ohne dabei
etwas von ihrem urspriinglichen Offenbarungs-
gehalt einzubiiffen. So kdnnen beispielsweise
abhéngige Anspriiche als Alternativen umformu-
liert und in einen einzigen abhdngigen Anspruch
aufgenommen werden. Auch kdnnen bestimmte
Anspriiche in die Beschreibung eingegliedert
werden. Doch sollten sich gebiihrenbewusste
Anmelder grundsitzlich tiberlegen, welche
Anspriiche von wesentlicher Bedeutung sind,
und ihren européischen Vertreter entsprechend
informieren. Dieser kann dann entweder noch
vor Einreichung der Europdischen Patentanmel-
dung oder umgehend (etwa innerhalb eines
Monats*) nach Eintritt in die regionale Phase aus
der internationalen PCT-Phase geeignete Maf3-
nahmen ergreifen, um die Gebiithren moglichst
niedrig zu halten. Fiir den Anmelder empfiehlt es
sich in jedem Fall, die Patentanspriiche bei Eintritt
in die regionale Phase durch den eigenen Anwalt
uberpriifen und ggf. tiberarbeiten zu lassen.

CA/D 15/07

Der zweite Schub von Verdnderungen tritt dann
im Zuge der Entscheidung des Verwaltungsrats
CA/D 15/07 am 1. April 2009 in Kraft. Die dann
falligen neuen Gebiihren betreffen Européische
Patentanmeldungen, die ab diesem Datum einge-
reicht werden, sowie Internationale Anmel-
dungen, die ab diesem Datum in die regionale
Phase eintreten.

Aufgrund der geltenden Frist von 31-Monaten ab
dem Prioritatstag zur Einleitung der regionalen
Phase aus der internationalen PCT-Phase® sind
zweifelsohne bereits Internationale Anmel-
dungen anhangig, die &lter sind als ein Jahr und
auf die die neuen Gebiihren dieser Entscheidung
unmittelbar anwendbar sind. Daher empfiehlt es
sich, beim Abfassen von (Europédischen oder PCT-)
Anmeldungen, die in etwas mehr als einem Jahr
beim EPA einzureichen sind, den folgenden
neuen Gebiithren Rechnung zu tragen:

M Fir alle Europaischen Patentanmeldungen,
deren Seitenzahl 35 Seiten tiberschreitet, wird
fir die 36. und jede weitere Seite eine zusétz-
liche Anmeldegebiihr in Hohe von 12 € pro
Seite erhoben.

Damit fallen zum Zeitpunkt der Einreichung
einer 100-seitigen Europdischen Anmeldung
kiinftig zuséatzlich 780 € an. Diese Gebiihren sol-
len bewirken — so die Hoffnung des EPA — dass
Erfindungen fortan kiirzer und kompakter zu
Papier gebracht werden. Diese Absicht deckt sich
mit den anhaltenden Bemithungen des Amts, die
Anmelder dazu zu bringen, jede Anmeldung auf
nur eine einzige Erfindung zu beschranken.

Die zuséatzliche Anmeldegebiihr tritt an die Stelle
der bisher bei Erteilung des Patents félligen
Gebiihr in Hohe von jeweils 11 € fiir die 36. und
jede weitere Seite. Das Erfordernis, diese Gebiih-
ren nun von vornherein als Teil der Anmeldege-
biithren zu entrichten, wird dem ,Weniger-ist-
Mehr”-Prinzip bei der Abfassung von Europa-
ischen Patentanmeldungen kiinftig sicherlich
mehr Geltung verschaffen. So sollten kostenbe-
wusste Anmelder, die den Weg tiber eine PCT-
Anmeldung gehen mochten, diesem Erfordernis
denn auch bereits bei Einreichung der Internatio-
nalen Anmeldung Rechnung tragen. Denn letzte-
re bestimmt den Text, der schliefdlich in die natio-
nale Phase gelangt. Eine Ausnahme bildet der
eher unwahrscheinliche Fall, dass die Anmeldung
erstim Anschluss an einen Antrag nach Kapitel II
PCT geandert wird.

M Die derzeit erhobene Benennungsgebiihr von
80 € pro benanntem Vertragsstaat und die
Regelung, wonach mit der Zahlung von sieben
Benennungsgebiihren alle Vertragsstaaten als
benannt gelten, weicht am 1. April 2009 einer
von der Anzahl der tatsdchlich benannten
Vertragsstaaten unabhangigen, pauschalen
Benennungsgebiihr von 500 €.

Diese Neuregelung gleicht einem ,zweischnei-
digen Schwert”. Denn sie benachteiligt effektiv
jene Anmelder, die normalerweise nur einige

4 Regel 161 und 162 EPU 2000 (vormals Regel 109 und 110 EPU 1973).
5 Regel 159(1) EPU 2000 (vormals Regel 107(1) EPU 1973).
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wenige Staaten benennen wiirden: So werden
beispielsweise die bisher fiir drei Staaten falligen
240 € ab dem 1. April 2008 zunédchst auf 255 € und
dann ein Jahr spéter auf 500 € angehoben. Ande-
rerseits begiinstigt sie jene Anmelder, die norma-
lerweise ,7 oder mehr” (d. h. alle) Staaten wahlen
wiirden, da die derzeit fillige Gebiihr von 560 €
(tiber eine stufenweise Erhohung auf 595 € ab
dem 1. April 2008) auf 500 € ab dem 1. April 2009
gesenkt wird.

Zwar steht nicht zu erwarten, dass diese Ande-
rung sich umgehend auf die Entscheidung der
Anmelder zum Zeitpunkt der Patenterteilung
auswirken wird, welche Vertragsstaaten sie
weiterhin benennen mochten. Sobald jedoch erst
einmal weitere kostensenkende Mafsnahmen des
EPA greifen, wie z. B. der Londoner Vertrag?®,
kann die neue Pauschalgebiihr sicherlich dazu
beitragen, dass Patentinhaber in Europa eine
grofiere Anzahl von Landern benennen werden.

B Die gemafs CA/D 16/07 ab dem 1. April 2008 fiir
den 16. und jeden weiteren Anspruch fallig
werdende zusatzliche Gebiihr von 200 € gilt ab
dem 1. April 2009 nur fiir den 16. bis 50.
Anspruch — ab dem 51. Anspruch betrdgt die
Anspruchsgebiihr dann pauschal 500 € je
Anspruch!

Einigen Anmeldern (insbesondere im Bereich der
Chemie) mag die vom EPA bevorzugte Anzahl
von maximal 15 Anspriichen pro Patentanmel-
dung ziemlich restriktiv erscheinen, wenn es
darum geht, eine Reihe effektiver Riickzugsposi-
tionen zu formulieren. Da in Europa jedoch
Anspriiche mit mehrfachen Riickbeziigen zulés-
sig sind, sind kaum jemals mehr als 50 Anspriiche
erforderlich, um eine Erfindung ausreichend
unter Schutz zu stellen. So wird so manch ein
Anmelder die Anzahl seiner Anspriiche unter
Kostengesichtspunkten auf um 50 oder vorzugs-
weise unter 50 Anspriiche driicken wollen.

ZUSAMMENFASSUNG

Mit den beschriebenen Anderungen der Gebiih-

renordnung versucht das EPA nun auf finanziel-

lem Wege, die gleichen Ziele bei Patentinhabern
zu erreichen wie schon in den vergangenen Jah-
ren, aber auf andere Weise. Oberste Prioritat
besitzt dabei die Rechtssicherheit Dritter in Bezug
auf den letztendlichen Schutzumfang eines Euro-
péaischen Patents. Fiir das EPA ist es in diesem

Zusammenhang von essentieller Bedeutung, dass

die unter Schutz zu stellende Erfindung dem Text

und den Anspriichen der Anmeldung eindeutig
entnehmbar ist. Dem EPA zufolge wird das Ziel
verbesserter Klarheit umso eher erreicht,

i) jefrither die Anmeldung und etwaige damit
zusammenhdngende Teilanmeldungen
erteilt werden, da mit der Erteilung der
Schutzumfang festgelegt wird;

ii) je weniger Erfindungen — und folglich je
weniger verschiedene Anspriiche —in einer
Anmeldung enthalten sind; und

iii) je kiirzer und kompakter die Offenbarung
ist, aus der die relevante technische Lehre
zu extrahieren ist.

Es bleibt abzuwarten, ob die Einfithrung dieser
neuen Gebiihren des EPA und dhnliche Beschran-
kungen der Anmelder durch andere Instanzen
nachweislich zu kiirzeren Anmeldungen mit
einer geringeren Anzahl von Anspriichen fithren
werden. H

¢ Mit dem Londoner Vertrag, der allen Erwartungen nach noch im Laufe des Jahres 2008 in Kraft tritt, entféllt das Erfordernis, erteilte Patentschriften im Anschluss
an ihre Validierung in die Landessprache jedes Vertragsstaates zu tibersetzen. Die Patentanspriiche hingegen miissen auch weiterhin in die jeweiligen Landes-
sprachen bersetzt werden, und die Vertragsstaaten miissen die Beschreibung in einer der drei Amtssprachen Englisch, Deutsch oder Franzosisch akzeptieren.
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