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DIE NEUE GEBUHRENSTRUKTUR
DES EUROPAISCHEN PATENTAMTES

RUNDSCHREIBEN 1/2009

Auf Grundlage der Beschliisse CA/D 15/07, CA/D 4/08 und CA/D 5/08 des Verwaltungsrates der Europdischen
Patentorganisation treten am 1. April 2009 verschiedene Anderungen der Gebiihrenordnung des EPU in Kraft.

Dies ist der zweite und abschlieBende Schritt einer zweistufigen Neuregelung, deren erste Stufe bereits mit den zum
1. April 2008 in Kraft getretenen Anderungen vollzogen wurde. Das bedeutet, dass ab dem 1. April 2009 geinderte
Gebiihren im Zusammenhang mit der Einreichung und Verfolgung von Patentanmeldungen beachtet werden miissen.
Im vorliegenden Rundschreiben werden die wesentlichen Anderungen vorgestellt, zusammen mit einigen Vorschligen,

wie unerwiinschte Gebiihrenerh6hungen minimiert oder sogar vermieden werden kdnnen.

von Dr. Matthias Wolf und Dr. Alexander Dehner

PATENT ATTORNEYS AND ATTORNEYS AT LAW ¢ PATENT- UND RECHTSANWALTE
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1. ZWEISTUFIGES SYSTEM BEI DEN
ANSPRUCHSGEBUHREN

Seit dem 1. April 2008 ist fiir jeden Anspruch,
der die Anzahl von 15 Anspriichen iiberschrei-
tet, eine Anspruchsgebiihr von 200 € zu entrich-
ten (Regeln 45(1), 162(1) und 71(6) EPU). Mit
den Anderungen zum 1. April 2009 wird die
Anspruchsgebiihr fiir den 51. und jeden weite-
ren Anspruch auf jeweils 500 € erhéht. Damit
gelten fiir EP-Anmeldungen und EP-PCT-
Anmeldungen, die ab dem 1. April 2009 beim
EPA eingereicht werden, die folgenden
Anspruchsgebiihren.

1.-15. Anspruch: gebiihrenfrei

16.-50. Anspruch: jeweils 200 €

ab dem 51. Anspruch: jeweils 500 €

Beispielsweise waren somit fiir eine 60 Anspriiche
enthaltende Anmeldung Anspruchsgebiihren in
Hohe von (35 x 200 €) + (10 x 500 €) = 12.000 € zu
zahlen.

Sowohl die derzeit anwendbare als auch (und
insbesondere) die zum 1. April 2009 in Kraft tre-
tende Struktur der Anspruchsgebiihren rechtfer-
tigen zusatzliche Bemithungen, die Zahl der
Anspriiche soweit wie moglich zu reduzieren,
d.h. vorzugsweise auf 15 oder weniger. Geeignete
Mittel hierfiir sind:

B Einfiihrung von mehrfachen Abhédngigkeiten,
soweit moglich,

B Formulierung von Alternativen innerhalb
eines Anspruchs statt Beanspruchung dieser
Alternativen in verschiedenen Anspriichen,

B Einfihrung bevorzugter Ausfithrungsformen
als optionale Merkmale in einen Anspruch,
anstatt diese in einem separaten abhéngigen
Anspruch zu beanspruchen,

B Definition von einem Merkmal in allgemeiner
Form, gemeinsam mit bevorzugten (und mog-
licherweise weiter bevorzugten) Ausfithrungs-
formen oder Bereichen in einem einzigen
Anspruch.

2. ZUSATZGEBUHR ALS TEIL
DER ANMELDEGEBUHR

Ab dem 1. April 2009 besteht die Anmeldegebiihr
fir eine EP- oder EP-PCT-Anmeldung aus einer
allgemeinen Anmeldegebiihr (die bereits derzeit
erhoben wird und unverandert bleibt) und einer
Zusatzgebiihr von 12 € pro Seite fiir Anmeldun-
gen, die mehr als 35 Seiten umfassen. Diese
Zusatzgebiihr ersetzt die derzeitige Druckkosten-
gebiihr von 11 € pro Seite fiir die 36. und jede
weitere Seite des Druckexemplars, die Teil der
momentan geltenden Erteilungsgebiihr ist.

Die neue Zusatzgebiihr wird auf Grundlage der
Beschreibung, der Anspriiche (erster Anspruchs-
satz, eingereicht am oder nach dem Anmeldetag
der Anmeldung), der Zeichnungen sowie einer
Seite fiir die Zusammenfassung berechnet. Der
Antrag auf Erteilung eines Patents (EPA-Formblatt
1001) und eventuelle Sequenzlisten (Regel 30(1)
EPU) und/oder Nukleotid- oder Aminosaurese-
quenzen (WIPO ST25) werden nicht berticksich-
tigt. Wird eine Anmeldung unter Bezugnahme
auf eine frither eingereichte Anmeldung einge-
reicht, dann dienen die Seiten von deren beglau-
bigter Abschrift als Berechnungsgrundlage fiir die
Gebiihr.

Die Berechnungsgrundlage der Zusatzgebiihr fiir
eine EP-PCT-Anmeldung ist die Seitenzahl der
verdffentlichen internationalen Anmeldung
(WO-Veroffentlichung) zuziiglich einer Seite fiir
die Zusammenfassung. Anderungen der Seiten-
zahlen infolge von Anderungen nach Art. 19 PCT
und/oder Art. 34 PCT werden berticksichtigt,
soweit sie innerhalb der 31-Monatsfrist fiir die
Einleitung der regionalen Phase geméafS Regel
159(1) EPU eingereicht wurden. Im Falle von
Anderungen miissen die Austauschseiten eindeu-
tig gekennzeichnet werden, da fiir sie ansonsten
als zusétzliche Seiten zusétzliche Gebiihren ver-
anschlagt werden.

Als Beispiel dient die folgende internationale Ver-
offentlichung mit 100 Seiten:

Zusammenfassung 1 Seite

Beschreibung 50 Seiten
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Anspriiche 20 Seiten
Zeichnungen 20 Seiten
Austauschseiten nach Art. 19 PCT 9 Seiten
insgesamt: 100 Seiten

Bei Einleitung der regionalen Phase vor dem EPA
werden auf 10 Seiten neue Anspriiche als Aus-
tauschseiten nach Art. 34 PCT eingereicht. In die-
sem Fall berechnet sich die Zusatzgebiihr wie
folgt:

100 - 20 (urspriingliche Anspriiche) - 9 (Art. 19
PCT) + 10 (Art. 34 PCT) - 35 (gebiihrenfrei) = 46
Seiten, fiir die Gebiihren fillig werden. Daraus
ergibt sich eine Zusatzgebiihr von 552 €.

Keinen Einfluss auf die Hohe der Zusatzgebiihr
haben Anderungen, die nach Einleitung der regi-
onalen europdischen Phase einer PCT-Anmel-
dung in Erwiderung der Mitteilung nach Regeln
161/162 EPU eingereicht werden (mit der Regel
161 EPU wird dem Anmelder die Moglichkeit
gegeben, die Anmeldeunterlagen nach Einrei-
chung aber vor Beginn der Recherchenpriifung
zu dndern). Das heifit, dass eine Verringerung der
Seitenzahl als Reaktion auf diese Mitteilung keine
Verringerung der Zusatzgebiihr zur Folge hat.

Auf Grund der Abschaffung der Druckkostenge-
biihr als Teil der Erteilungsgebiithr werden die bis
zur Patenterteilung anfallenden Gesamtkosten
durch die neue Zusatzgebiihr nicht wesentlich
erhoht. Nichtsdestotrotz wird sie sicherlich finan-
zielle Auswirkungen zeigen, da die neue Gebiihr
(a) wesentlich frither fallig wird, namlich zum
Zeitpunkt der Einreichung der Anmeldung und
nicht erst bei Erteilung des Patents, und (b) nicht
durch Verringerung des Umfangs der Anmel-
dung wéhrend des Priifungsverfahrens oder
kurz vor Erteilung minimiert werden kann.
Insbesondere letzteres wird in solchen Fallen

von Bedeutung sein, in denen aufgrund von Ein-
heitlichkeitsbeanstandungen grofie Teile des
urspriinglich eingereichten Anmeldetextes gestri-
chen werden. Ferner wird die neue Gebiihr unab-
héngig davon erhoben, ob letztendlich ein Patent
erteilt wird oder nicht.

Zur Verringerung der Hohe der Zusatzgebiihr
raten wir daher zur Verwendung einer engen
Proportionalschrift in Kombination mit der mini-
malen Zeichengrofse (z.B. Arial narrow 11 pt)
sowie minimaler Seitenrander und Zeilenabstan-
de, wie in Regel 49(5) und (8) EPU festgelegt. Fer-
ner konnen im Rahmen der in Regel 46 EPU fest-
gelegten Voraussetzungen mehrere Zeichnungen
auf einer Seite platziert werden.

3. PAUSCHALE BENENNUNGS-
GEBUHR

Gemafs dem seit dem 13. Dezember 2007 in Kraft
befindlichen Art. 79(1) EPC 2000 gelten bei Ein-
reichung einer europaischen Patentanmeldung
automatisch alle Vertragsstaaten als benannt.
Diese Systemédnderung von individueller Benen-
nung hin zur “Massenbenennung” spiegelt sich
nun auch im Ersatz des bisher geltenden Gebiih-
rensystems (85 € pro Benennung oder 595 € fiir
sieben oder mehr Benennungen) durch eine ein-
zige pauschale Benennungsgebiihr von 500 € fiir
die Benennung aller Vertragsstaaten wider. Ist
die Benennung von nur 5 oder weniger Ver-
tragsstaaten beabsichtigt, bedeutet die neue
Regelung eine Gebiihrenerhéhung, fiir die
Benennung von 6 oder mehr Vertragsstaaten
hingegen eine Ersparnis.

Die neue pauschale Benennungsgebiihr gilt fiir
EP-Anmeldungen und Teilanmeldungen sowie
fiir EP-PCT-Anmeldungen, die beim EPA ab dem
1. April 2009 eingereicht werden. Fiir Anmel-
dungen, die vor dem 1. April 2009 eingereicht
wurden, gilt weiterhin das derzeit geltende
Gebiihrensystem. Daher konnen die ,alten”
Benennungsgebiithren noch mit erheblicher
Verzogerung nach dem Anmeldetag bezahlt
werden, namlich bis zu 6 Monate nach der Mit-
teilung tiber die Veroffentlichung des Europai-
schen Recherchenberichts im Europdischen Pat-
entblatt. Das bedeutet, dass beide Systeme fiir
einen betrdchtlichen Zeitraum nebeneinander
gelten werden.
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4. DREIMONATSFRIST FUR
DIE VORAUSZAHLUNG VON
JAHRESGEBUHREN

Gegenwartig konnen Jahresgebiihren fiir EP-
Anmeldungen bis zu einem Jahr vor Falligkeit
bezahlt werden (Regel 51(1) EPU), so dass eine
Anderung dieser Gebiihren (d.h. {iblicherweise
eine Erhohung) erst nach Ablauf eines Jahres fiir
alle anhdngigen Anmeldungen voll wirksam
wird.

Ab dem 1. April 2009 kénnen Jahresgebiihren
frithestens 3 Monate vor Falligkeit bezahlt wer-
den. Das gilt fiir alle Anmeldungen, unabhangig
von ihrem Anmeldetag.

5. UBERGANGSREGELUNGEN

Die neue Gebiihrenstruktur gilt fiir alle EP-
Anmeldungen und Teilanmeldungen sowie fiir
EP-PCT-Anmeldungen, die beim EPA ab dem

1. April 2009 eingereicht werden. Fiir EP-PCT-
Anmeldungen gilt jedoch die alte Gebiihren-
struktur in Féllen, in denen

B die 30-Monatsfrist nach Art. 22 PCT vor dem
1. April 2009 und die 31-Monatsfrist nach
Regel 159(1) EPU am oder nach dem 1. April
2009 abléduft, vorausgesetzt, dass die regionale
Phase vor dem 1. April 2009 eingeleitet wurde,
oder

B die 30-Monatsfrist nach Art. 22 PCT am oder
nach dem 1. April 2009 ablduft, aber ein Antrag
auf Beschleunigung nach Art. 23 oder 40 PCT
gestellt wurde und alle Verfahrensschritte fiir
die Einleitung der regionalen Phase in Europa,
einschliefSlich der vorzeitigen Zahlung aller
anfallenden Gebiihren, vor dem 1. April 2009
vollzogen wurden.

6. ZUSAMMENFASSUNG

Mit dem Inkrafttreten der zweiten Neuregelung
der Gebiithrenordnung des EPU und den dazu-
gehorigen Ausfiihrungsordnungen zum 1. April
2009 sind als wesentliche Anderungen die fol-
genden zu beachten:

B Erhohung der Anspruchsgebiihr fiir jeden
Anspruch iiber einer Gesamtzahl von 50 von
200 € auf 500 €.

B Einfithrung einer Zusatzgebiihr von 12 € pro
Seite fiir Anmeldungen, die mehr als 35 Seiten
umfassen (dies ersetzt die derzeitige, kurz vor
Erteilung anfallende Druckkostengebiihr).

B Einfithrung einer pauschalen, von der Anzahl
der tatsachlich zu benennenden Vertragsstaa-
ten unabhangigen Benennungsgebiihr von
500 €, die die derzeitige Gebiihr von 85 € pro
Vertragsstaat oder 595 € fiir sieben oder mehr
Vertragsstaaten ersetzt.

B Jahresgebiihren konnen frithestens drei
Monate vor Félligkeit wirksam entrichtet
werden.
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