DIEHL & PARTNER

GESELLSCHAFT BURGERLICHEN RECHTS

NEUE ENTWICKLUNGEN HINSICHTLICH
AMTSGEBUHREN UND REGELN DES
EUROPAISCHEN PATENTUBEREINKOMMENS

1) Einfihrung

Seit der Einflihrung des neuen Européischen Patentiibereinkommens am 13. Dezember 2007,
dem sogenannten EPU 2000, welches die Macht des Verwaltungsrates des Europaischen
Patentamtes (EPA) erheblich gestarkt hat, scheint es zur Gewohnheit zu werden, dass alle
zwei Jahre signifikante Veranderungen sowohl bei der Ausfiihrungsordnung als auch bei der
Gebuhrenordnung vorgenommen werden. In der Vergangenheit und auch dieses Jahr treten
die Anderungen ab 1. April in Kraft. Hier ist unser kurzer Uberblick (iber die ab April diesen

Jahres giiltigen Anderungen.

I1) Anderungen ab 1. April 2010

Die am 1. April 2010 in Kraft tretenden besonders beachtenswerten Anderungen sind:

Allgemein etwa 5% hohere Gebuhren

Fast alle Geblihren werden um etwa 5% erhoht.

So zum Beispiel steigt die Anmeldegebihr von € 100 auf € 105, die normale
Recherchengebiihr von € 1.050 € auf € 1.105, die pauschale Benennungsgebiihr fir alle EPU-
Vertragsstaaten von € 500 auf €525 und die normale Prifungsgebihr von € 1.405 auf
€ 1.480.

Bitte beachten Sie, dass bei einigen Gebiihren eine Vorauszahlung moglich ist.

So kénnen zum Beispiel die européischen regionalen Phasen von PCT-Anmeldungen friher
eingeleitet und dafur die alten Gebuhren entrichtet werden. In diesem Fall muss jedoch eine
frihzeitige Bearbeitung im Rahmen der PCT-Regeln beantragt werden, um in den Genuss der
niedrigeren Gebilhren zu kommen. Entsprechend Artikel 86, Regel 51 EPU konnen

Jahresgebiihren bis zu drei Monate vor dem Falligkeitsdatum wirksam bezahlt werden. Sie

kdnnen also prifen, welche Jahresgeblhren fir Thre Anmeldungen in diesen Zeitrahmen

fallen und fur eine Vorauszahlung geeignet sind.
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Einfihrung einer Frist fur die Einreichung von Teilanmeldungen

Bisher konnte zu jeder anhédngigen Stammanmeldung eine européische Teilanmeldung
eingereicht werden. Somit gab es bisher keine feste Frist fir die Einreichung von
Teilanmeldungen. Ab dem 1. April 2010 wird es eine solche Frist geben. Dabei unterscheidet
das EPA zwischen einer ersten Frist fur Teilanmeldungen, die vom Anmelder auf eigenen
Wunsch eingereicht werden, und einer zweiten Frist fir die Einreichung wvon
Teilanmeldungen in Folge einer Beanstandung eines Mangels an Einheitlichkeit.

Frist fir auf eigenen Wunsch des Anmelders eingereichte Teilanmeldungen

Ab 1. April 2010 kénnen Teilanmeldungen auf eigenen Wunsch des Anmelders nur

innerhalb einer Frist von vierundzwanzig Monaten nach dem ersten sachlichen

Prifbescheid eingereicht werden, welcher Bescheid im Bezug auf die friheste
Anmeldung ergangen ist (neuer Artikel 36 (1a) EPU). Der Begriff "friineste Anmeldung"
ist hier als die &lteste Anmeldung einer Patentfamilie zu verstehen, die aus einer
Stammanmeldung und Teilanmeldungen jener Stammanmeldung besteht. In der Praxis
wird es daher nicht mehr mdglich sein, Teilanmeldungen einer zweiten Generation
einzureichen (Teilanmeldungen auf der Grundlage von Anmeldungen, die bereits
Teilanmeldungen sind), weil die Zwei-Jahres-Frist ab dem ersten Prufbescheid in der
ersten Stammanmeldung in der Regel bereits abgelaufen sein wird.

Frist fiir Teilanmeldungen nach Beanstandung eines Mangels an Einheitlichkeit

Zusétzlich zu der vorgenannten Frist fiir die Einreichung einer Teilanmeldung auf
eigenen Wunsch des Anmelders wird eine zweite Frist fir die Einreichung einer
Teilanmeldung in Folge einer Beanstandung eines Mangels an Einheitlichkeit eingeftihrt
(neue Regel 36 (1b) EPU). Diese Art Teilanmeldung kann innerhalb einer Frist von

vierundzwanzig Monaten nach einem beliebigen Bescheid eingereicht werden, in dem

die Prufungsabteilung erstmals beanstandet hat, dass die friihere Anmeldung nicht den
Anforderungen des Artikels 82 (Einheitlichkeit) entspricht.

Ubergangsbestimmungen

Die neuen Vorschriften gelten fir alle beim EPA anhangigen Anmeldungen. Wenn die
oben genannten Fristen fur eine Anmeldung vor dem 1. April 2010 abgelaufen sind,
kann eine Teilanmeldung noch innerhalb von sechs Monaten nach diesem Datum
eingereicht werden. Am 1. April 2010 bereits angelaufene Fristen werden auf
mindestens sechs Monate nach diesem Datum verléngert.

Demnach wird in der Praxis die Frist fur die Einreichung von Teilanmeldungen zu &lteren,

noch anhangigen Anmeldungen am 30. September 2010 ablaufen.
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Fruhe Pflicht zur Beschrankung der Zahl von unabhéngigen Ansprichen derselben
Kategorie auf einen Anspruch
Nach der neuen Regel 62a EPU wird das Europdische Patentamt den Anmelder auffordern,

innerhalb einer nicht verldngerbaren Frist von zwei Monaten nach der Mitteilung in jeder

Kategorie (Verfahren, Vorrichtung etc.) einen einzigen  (der Regel 43 (2) EPU
entsprechenden) unabhé&ngigen Anspruch auszuwéhlen, zu dem die Recherche durchgefiihrt
werden soll. Wenn der Anmelder eine solche Angabe nicht rechtzeitig macht, wird die
Recherche auf der Grundlage des ersten Anspruchs einer jeden Kategorie durchgefihrt.

Bei der Prufung werden nur die Anspriiche berticksichtigt, die der Anmelder ausgewahlt hat.
Nach Regel 43 (2) EPU darf eine europaische Patentanmeldung nur dann mehr als einen
unabhédngigen Anspruch in derselben Kategorie (Produkt, Verfahren, Vorrichtung oder
Verwendung) enthalten, wenn der Gegenstand der Anmeldung einer der folgenden
Bedingungen entspricht:

- eine Mehrzahl von miteinander in Beziehung stehenden Erzeugnissen,

- verschiedene Verwendungszwecke eines Erzeugnisses oder einer Vorrichtung,

- alternative Losungen fir eine bestimmte Aufgabe, wo es unzweckmalig ist, diese

Alternativen in einem einzigen Anspruch wiederzugeben.

Neue Mdglichkeit der Angabe des Gegenstandes, der recherchiert werden soll
Unter der neuen Regel 63 EPU wird der Anmelder aufgefordert werden, innerhalb einer nicht

verlangerbaren Frist von_zwei Monaten eine Erklarung Uber den zu recherchierenden

Gegenstand abzugeben, wenn das Europdische Patentamt der Ansicht ist, dass eine
europdische Patentanmeldung so wenig im Einklang mit dem EPU steht, dass eine sinnvolle
Recherche des Standes der Technik auf der Grundlage aller Teile oder eines Teiles der
beanspruchten Gegensténde nicht moéglich ist.

Wenn diese Erklarung nicht innerhalb der vorgeschriebenen Zeit eingereicht wird oder wenn
diese fiir eine Uberwindung des Mangels nicht ausreicht, wird das Europiische Patentamt
entweder eine begriundete Erklarung abgeben, dass die européische Patentanmeldung diesem
Ubereinkommen nicht geniigt und dass eine sinnvolle Recherche des Standes der Technik
aller oder einiger Teile des beanspruchten Gegenstands nicht mdglich ist, oder das
Européische Patentamt wird einen Teil-Recherchenbericht erstellen, wenn das mdoglich ist.
Die begrundete Erklarung oder der Teil-Recherchenbericht gilt im weiteren Verfahren als

europaischer Recherchenbericht.
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Wenn ein Teil-Recherchenbericht bereits erstellt wurde, wird die Prifungsabteilung den

Anmelder auffordern, seine Anspriiche auf den recherchierten Gegenstand zu beschranken.

Pflicht zur Einreichung einer Antwort auf den erweiterten europaischen
Recherchenbericht

Seit einigen Jahren wird dem europaischen Recherchenbericht eine Stellungnahme zum
europdischen Recherchenbericht beigefugt, die eine begriindete Aussage dariiber enthalt, ob
die Anmeldung den Anforderungen des EPU entspricht. Wir haben schon in der
Vergangenheit die Einreichung von gednderten Anspriichen und / oder Argumenten in
Erwiderung auf diese Stellungnahme empfohlen, da der Inhalt dieser Stellungnahme
automatisch zum Inhalt des ersten Prufbescheids der Prifungsabteilung wurde, wenn keine
Anderungen oder Argumente eingereicht wurden. In Zukunft ist das Einreichen einer
Erwiderung auf diese Stellungnahme zwingend vorgeschrieben. Das Europdische Patentamt
wird in seiner Stellungnahme zum europdischen Recherchenbericht dem Anmelder also
Gelegenheit geben, zum europdischen Recherchenbericht Stellung zu nehmen und wird den
Anmelder gegebenenfalls auffordern, mégliche Méngel zu beseitigen und die Beschreibung,
Anspriiche und Zeichnungen zu dndern (neue Regel 70a EPU).

Wenn ein Prifungsantraq bereits gestellt wurde, wird die Frist vom EPA festgesetzt werden

(Ublicherweise zwei Monate).

Wenn ein Prifungsantrag noch nicht gestellt wurde, betrégt die Frist sechs Monate ab dem

Tag, an dem im Europdischen Patentblatt auf die Verdffentlichung des europdischen

Recherchenberichts hingewiesen wurde. Somit muss in diesem Fall die Antwort zusammen mit

dem Priifungsantrag erfolgen.
Wenn der Anmelder dieser Aufforderung nicht nachkommt, gilt die Anmeldung als

zurilickgezogen.

Beschrankung des Zeitraums fiir eine Anderung der Anmeldung auf eigenen Wunsch
des Anmelders

Bis zum 1. April 2010 war es dem Anmelder erlaubt, nach Erhalt des europdischen
Recherchenberichts Beschreibung, Anspriiche und Zeichnungen von sich aus zu éndern. Ab
1. April 2010 werden solche Anderungen nur in Antwort auf Mitteilungen des EPA und nur
innerhalb der in dieser Mitteilungen vorgegebenen Frist (neue Regel 137 (2) EPU) zulassig

sein.
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Es wird daher nicht mehr moglich sein, in Erwiderung auf den ersten Prifbescheid
Anderungen auf eigenen Wunsch des Anmelders hin einzureichen. Vielmehr sind weitere
Anderungen nur mit Zustimmung der Priifungsabteilung zulassig. Diese wird in der Regel nur
dann erteilt werden, wenn die Anderung durch eine Beanstandung der Priifungsabteilung

erforderlich wurde.

Pflicht zur detaillierten Angabe der Grundlage von Anderungen

Nach der neuen Regel 137 (4) EPU muss der Anmelder alle eingereichten Anderungen
angeben und die Grundlagen daftir in der urspringlich eingereichten Anmeldung darlegen.
Wenn die Prifungsabteilung eine Unterlassung dieser Pflicht feststellt, kann sie die Behebung

dieses Mangels innerhalb einer nicht verlangerbaren Frist von einem Monat fordern.

Neue Verpflichtung, eine Antwort auf den internationalen Recherchenbericht (ISR) und
den vorlaufigen internationalen Prufungsbericht (IPER) einzureichen, sofern das EPA
die zustdndige BehOrde war, wie auch auf den erganzenden européischen
Recherchenbericht

Wenn das Europdische Patentamt als Internationale Recherchenbehdrde (ISA) oder als
vorlaufige internationale Prifungsbehdrde (IPEA) fir eine Euro-PCT-Anmeldung tétig
gewesen ist, wird der Anmelder gemaR des neuen Artikels 161 EPU aufgefordert, die
schriftliche Stellungnahme der ISA oder den vorlaufigen internationalen Prifungsbericht
(IPER) zu kommentieren und gegebenenfalls festgestellte Mangel zu korrigieren. Die gleiche
Aufforderung ergeht, wenn das Européische Patentamt einen ergdnzenden europdischen

Recherchenbericht erstellt hat. Die Frist betragt nur einen Monat nach dem Datum des

jeweiligen Bescheides und kann nicht verlangert werden. Wenn der Antragsteller auf diese

Aufforderung nicht antwortet, gilt die Anmeldung als zuriickgezogen.

I11) Ausblick fir den 1. April 2011
Fur den 1. April 2011 ist bisher nur eine einzige Anderung angekiindigt:
Nach dem neuen Artikel 141 muss der Anmelder, der nach der Pariser Verbandsibereinkunft

eine Prioritat einer friheren Anmeldung beansprucht, eine Kopie der Recherchenergebnisse

von der Behdrde, bei der die friihere Anmeldung angemeldet wurde, zusammen mit der

europaischen Patentanmeldung einreichen und zwar zum Zeitpunkt der Einreichung der

Anmeldung. Im Fall einer Euro-PCT-Anmeldung ist dieses Erfordernis beim Eintritt in die
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europaische Phase zu erfillen. Wenn dem Anmelder diese Informationen zu diesem
Zeitpunkt noch nicht verfligbar sind, mussen die Informationen unverziglich nachgereicht
werden, sobald sie verfiigbar sind. Diese Anderung des EPU hat Ahnlichkeit mit der "duty of
candor" in den USA. Nach dem EPU ist diese Verpflichtung jedoch auf
Recherchenergebnisse beschrénkt.

Stellt das Europaische Patentamt fest, dass diese Informationen nicht eingereicht wurden,
wird der Anmelder aufgefordert, diese Informationen innerhalb einer nicht verlangerbaren

Frist von zwei Monaten einzureichen. Wenn die Informationen nicht innerhalb der in der

Aufforderung gesetzten Frist eingereicht werden, gilt die européische Patentanmeldung als

zurilickgezogen.

V) Zusammenfassung

Die allgemeine Erhéhung der Gebuhren um 5% tragt vor allem der Inflation in den
vergangenen zwei Jahren Rechnung. Die Anderungen der Ausfilhrungsordnung zum EPU
sind viel gravierender und werden das Leben des Anmelders erschweren, wohingegen die
Arbeitsbelastung des EPA reduziert wird. Besonders nachteilig ist die Beschrankung der
Madglichkeit, Teilanmeldungen einzureichen, weil hierdurch das Recht eines Anmelders auf
optimalen Schutz seiner Erfindung eingeschrénkt wird.

Daher empfehlen wir Dbereits vor dem 30. September 2010 zu prifen, in welchen

Anmeldungen Teilanmeldungen zweckdienlich sind.

Bitte informieren Sie uns, wenn Sie irgendwelche Kommentare oder Fragen zu den
erwahnten Punkten haben.
Bitte beachten Sie, dass diese kurze Zusammenfassung keinen vollstandigen Uberblick
uber alle Anderungen der Gebiihren und Vorschriften nach dem EPU geben kann.
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