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a) die Frist der 51(4)-Mitteilung oder die Frist zur Wei-
terbehandlung nach dem 13.12.2007 abliduft und
b) die Bescheide nach Regel 38(5) und/oder Regel 41(1)
—jeweils EPU 1973 — noch nicht abgesandt wurden.
v Liuft bei Euro-PCT-Anmeldungen, bei denen ein
Prioritdtsrechtsverlust festgestellt wurde, die Frist zur
Beantragung eines Rechtsmittels erst nach dem
12.12.2007 ab, so kann der Anmelder Weiterbehand-
lung (Regel 163 EPU 2000 nicht ausgeschlossen) bean-
tragen®.

Praktische Hinweise fiir den Anmelder

Dem Anmelder werden mit den neuen grofziigigeren
Regelungen in Bezug auf das Priorititsrecht zum einen
verschiedene Méglichkeiten geboten, einen drohenden
Verlust eines Priorititsanspruchs zu verhindern (Wieder-
einsetzung, Korrektur), zum anderen wird dem Anmelder
vier Monate mehr Zeit eingeriumt, um sich iiber eine
mogliche Beanspruchung einer Prioritit im klaren zu wer-
den. Ob dies jedoch generell zu einer Anderung des An-
melderverhaltens fiihrt, ist eher zu bezweifeln bzw. es ist
davon abzuraten, dies als Anlass fiir eine neue Vorgehens-
weise zu nehmen. Es ist zu bedenken, dass die Nachrei-
chung des Priorititsanspruchs zu erheblichen Verfahrens-
verzdgerungen bei der Recherche und méglicherweise so-
gar bei der Sachpriifung fithren kann (letzteres fiir den
Fall, dass die Prioritatsangaben dem EPA erst nach Ab-
schluss der Recherche vorliegen). Es kann allerdings nicht

ausgeschlossen werden, dass es im Einzelfall notwendig
sein kénnte, die 16-Monatsfrist fiir die Beanspruchung ei-
ner Prioritit bewusst auszuniitzen. Weiterhin ist zu
berticksichtigen, dass auch die interne Fristennotierung
und der entsprechende Arbeitsablauf im Hinblick auf
eine spite Priorititsbeanspruchung neu zu organisieren
wire, was erfahrungsgemify zu Problemen fiihren kann.

Als Hinweise fiir die Praxis soll auflerdem darauf ver-
wiesen werden, dass bei Verwendung des fiir das EPU
2000 aktualisierten Erteilungsantrags (Form 1001) unbe-
dingt darauf zu achten ist, eine Erstanmeldung auch tat-
sachlich als solche kenntlich zu machen, nimlich durch
Ankreuzen des entsprechenden Kistchens in Feld 25.3,
um die beschleunigte Bearbeitung durch das EPA sicher-
zustellen.

Auch die Nachreichung von Priorititsbelegen bei
Euro-PCT-Anmeldungen erfordert besondere Aufmerk-
samkeit und entsprechende Anpassungen in der Fristen-
notierung, aufgrund der Tatsache, dass diese Frist nicht
mehr verlangerbar ist. Sobald eine Aufforderung des
EPA eingegangen ist, muss die Erlangung der Abschrift
der in der internationalen Anmeldung beanspruchten
Prioritdt mit grosster Dringlichkeit verfolgt werden, zu-
mal wahrscheinlich besondere Umstinde deren Einrei-
chung in der internationalen Phase verhindert haben
konnten und diese auch jetzt noch die Beschaffung er-
schweren konnten. Andererseits ist nach neuem Recht
das Versdumen der Frist zur Behebung von Mingeln im
Priorititsanspruch mittels der Weiterbehandlung heilbar
(nur bei Euro-PCT).

27 Implementation of the Decision of the Administrative Council of 28 June 2001 on the transitional provisions under Article 7 of the
Act revising the Furopean Patent Convention of 29 November 2000, which is available (in English only)

at http://www.epo.org/patents/law/legal-texts/Information

EPO/archiveinfo/20070912.html.

Europiische Patente — neue Ubersetzungsvorgaben ab Mai 2008
nach dem Londoner Protokoll

Achim von Michel*

Mit der Hinterlegung der Ratifizierungsurkunde in Berlin
durch die franzésische Regierung am 29.1.2008 ist nach
jahrelangem Tauziehen nun endlich der Weg frei fiir eine
Neuregelung des Ubersetzungsaufwands von europii-
schen Patenten in nationale Sprachen der Mitgliedstaaten
der Europiischen Patentorganisation (EPO). 13 von 34
Staaten haben das London Agreement ratifiziert, das
zum 1. Mai in Kraft treten wird. Schweden und Litauen
setzen die neuen Bestimmungen ebentfalls, aber ohne Ra-
tifikation, um. Nationale Ubergangsregelungen zur An-
wendung des Londoner Protokolls stellen Anmelder in
den kommenden Monaten vor besondere Herausforde-
rungen. 3

Bis zu 40.000 Euro an Ubersetzungskosten fiir maxi-
mal 23 Sprachversionen musste ein Patentanmelder bisher
veranschlagen, wollte er seine Erfindung in allen Mit-

gliedslindern des Europiischen Patentabkommens zur
Geltung bringen. Der Grund: Nach bisherigem Recht
muss spitestens 3 Monate nach Erteilung eines europii-
schen Patents die komplette Patentschrift beim entspre-
chenden nationalen Patentamt in der jeweiligen Landes-
sprache vorliegen, anderenfalls gilt das Patent in diesem
Land als nicht erteilt. Seit 1999 bemiihen sich die Patent-
experten in Europa dieses System zu modernisieren, das in
der Praxis kaum Mehrwert bringt, und so die iiberset-
zungsbezogenen Kosten im europiischen Patentwesen
drastisch zu senken. ,, Tatsdchlich werden die Ubersetzun-
gen der Patentschrift nur in etwa 1 bis 3 Prozent aller Falle
genutzt, denn das europiische Patentsystem sieht vor, dass
eine Patentanmeldung 18 Monate nach der Einreichung
zumindest in der Sprache, in der sie angemeldet wurde,
verétfentlicht werden muss®, erklart Eugen Stohr, Direk-

* Achim von Michel, Pressesprecher, Bundesverband mittelstindische Wirtschaft (BVMW) Bayern.
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tor im Bereich Internationale Rechtsangelegenheiten im
Europiischen Patentamt (EPA). Unternehmen, die sich
fir den aktuellen Stand der Patentierungsverfahren in ei-
nem bestimmten Technologiezweig interessieren, haben
also schon lange vor der offiziellen Veroffentlichung der
{ibersetzten Patentschrift die Moglichkeit, an die
gewiinschten Informationen zu gelangen, durch Nutzung
entsprechender kommerzieller Anbieter auch in den ver-
schiedensten Sprachversionen.

Mit dem im Jahr 2000 verabschiedeten London-Pro-
tokoll zu Artikel 65 des Europiischen Patentabkommens
(EPU), das am 29. Januar durch Frankreich als letztem
noch fehlendem Unterzeichnerstaat ratifiziert wurde, ver-
pflichten sich die teilnehmenden Mirgliedstaaten, auf die
Anfertigung kompletter Ubersetzungen der Patentschrif-
ten in die jeweilige Landessprache zu verzichten. Linder,
die eine Amtssprache mit der EPO — Deutsch, Englisch
oder Franzdsisch — gemeinsam haben (zurzeit Deutsch-
land, Frankreich, Grofibritannien, Schweiz, Luxemburg,
Monaco, Liechtenstein) verlangen keine Ubersetzungen
mehr, denn die europiische Patentschrift enthélt die An-
spriiche in allen drei Amtsprachen und die Beschreibung
entweder in Deutsch, Englisch oder Franzésisch. Alle an-
deren teilnehmenden Linder (derzeit Kroatien, Dine-
mark, Island, Lettland, Niederlande, Slowenien) bestehen
nur noch auf einer zusitzlichen Ubersetzung der Patent-
anspriiche in ihre Landessprache und verlangen teilweise
fiir die Patentbeschreibung eine Ubersetzung in ihre so ge-
nannte Priferenzsprache. In diese Sprache 1st die Patent-
beschreibung zu tibersetzen, falls die Erteilungssprache
des europiischen Patents eine andere ist. Kroatien, Dane-
mark, Island und die Niederlande haben sich fiir Englisch
als Priferenzsprache entschieden, wihrend Lettland und
Slowenien keine solche Sprache gewihlt haben und dem-
zufolge auch keine solche Ubersetzung verlangen.

Fiir alle Staaten, die dem Londoner Ubereinkommen
nicht beigetreten sind, gilt weiterhin die bisherige Pflicht
zur Ubersetzung der kompletten Patentschrift in die Lan-
dessprache. Schweden beabsichtigt, die Bestimmungen
des London Agreements mit Wirkung vom 1.5.2008 anzu-
wenden, mit Ubersetzung der Patentanspriiche in die
Landessprache und Englisch als Praferenzsprache. Auch
Litauen wendet ohne Ratifizierung das Ubereinkommen
an und verzichtet sogar auf eine Praferenzsprache. Eugen
Stohr: ,Zu einem solchen Thema wird man innerhalb der
EPO niemals Einstimmigkeit erzielen konnen. Unser frei-
williger Ansatz reduziert den Ubersetzungsbedart zu Be-
ginn zumindest um etwa 10 Sprachen. Da sich viele Un-
ternehmen in Zukunft iiberlegen werden, ob sie die deut-
lich kostenintensivere Anmeldung in einem Land vorneh-
men, das dem London Agreement nicht zugestimmt hat,
erwarten wir einen Sog-Effekt, der bewirken wird, dass
nach und nach alle Mitgliedsstaaten der neuen Regelung
zustimmen.* Tritt dieser Fall ein, werden europaische
Patente in Zukunft noch kostengiinstiger sein. Doch
auch schon mit den 13 Unterzeichnerstaaten hat die Eu-
ropéische Patentorganisation einen wichtigen Meilenstein
erreicht und die finanziellen sowie administrativen Anfor-
derungen an die Ausstellung von europiischen Patenten
in der nationalen Phase deutlich gesenkt.

Hintergrund der gestiegenen Herausforderungen im
europiischen Patentwesen ist eine Verknipfung zweier
Entwicklungen. So nimmt die Anzahl der Patentanmel-
dungen in Europa, aber auch weltweit kontinuierlich zu
— allein das Europiische Patentamt erhilt derzeit iiber
200.000 Anmeldungen pro Jahr. Hinzu kommt, dass vor

allem asiatische Staaten wie Japan, Stidkorea und China
enorme Zuwachsraten bei den Patentanmeldungen vor-
weisen konnen und sich damit auch zunehmend auf den
curopiischen Markt etablieren. Eine weitere Entwick-
lung, die der Globalisierung zuzuschreiben ist, betrifft
den weltweiten Ubersetzermarkt. Auch hier ist eine ra-
sante Zunahme zu beobachten. Ubersetzungsdienstleis-
tungen werden fiir Unternehmen in einer wirtschaftlich
zusammenwachsenden Welt immer wichtiger, Unter-
suchungen der European Union of Associations of Trans-
lation Companies (EUATC) belegen dies. Die Experten
bezifferten fiir 2005 allein den europiischen Ubersetzer-
markt mit rund 5,3 Mrd. Euro. 2010 sollen es dann 6,43
Mrd. Euro sein. Und Patentiibersetzungen machen einen
bedeutenden Anteil an dieser Summe aus.

Daher diirfte das Inkrafttreten des London Agree-
ments fiir die Branche der Ubersetzer in Europa schon
bald spiirbare Auswirkungen haben. Michael Sneddon,
CEO des auf Patentwesen spezialisierten, internationalen
Ubersetzungsunternehmens Multiling, geht davon aus,
dass insbesondere kleine lokale Ubersetzungsbiiros den
verminderten Bedarf zu spiiren bekommen werden. ,,Glo-
bal betrachtet handelt es sich jedoch eher um eine Ver-
schiebung. In unserem weltweiten Netzwerk mit Nieder-
lassungen in Nordamerika, Europa und Asien bemerken
wir schon seit einiger Zeit einen klaren Trend zugunsten
asiatischer Sprachen. Immer mehr Unternehmen nutzen
die Moglichkeiten einer weltweiten PCT-Anmeldung
und benétigen daher chinesische, japanische und andere
asiatische Sprachversionen ihrer Patentdokumente.”

Die praktische Umsetzung des Londoner Uberein-
kommens wird Patentanmelder in den kommenden Mo-
naten vor zusitzliche Herausforderungen stellen, denn
eine Reihe von nationalen Ubergangsregelungen erschwe-
ren zunichst eine einheitliche Verfahrensweise. So gilt das
Ubereinkommen zwar grundsitzlich fiir europdische Pa-
tente, fiir die der Hinweis auf die Erteilung nach dem In-
krafttreten des Ubereinkommens fiir den betreffenden
Staat im Europiischen Patentblatt bekannt gegeben wor-
den ist. Daher ist in den meisten Staaten das Datum der
Veroffentlichung des Hinweises auf die Erteilung mafi-
gebend. England und die Schweiz haben allerdings davon
abweichende Ubergangsregelungen erlassen. So miissen in
der Schweiz bereits fiir alle Anmeldungen, bei denen die
dreimonatige Frist zur Einreichung der Ubersetzung nach
Bekanntgabe der Erteilung im Europiischen Patentblatt
am 1.5.2008 noch nicht abgelaufen ist, keine Ubersetzun-
gen eingereicht werden. Auch fiir Anmeldungen in Grof-
britannien kann diese dreimonatige Frist in Anspruch ge-
nommen werden, so dass im Ergebnis Anmeldungen mit
der Benennung Schweiz und Grofibritannien, fiir die der
Hinweis am oder nach dem 1.2.2008 erfolgt, keine Uber-
setzungen der Beschreibungen mehr eingereicht werden.
Problematisch gestaltet sich die Lage in Deutschland,
denn hier wurde zwar mit dem Gesetz zur Anderung des
Gesetzes iiber internationale Patentiibereinkommen vom
10.12.2003 ein Umsetzungsgesetz erlassen. Dieses Gesetz
wird jedoch nach Auskunft des Bundesministeriums der
Justiz wieder aufgehoben werden, nachdem der dort vor-
gesehene Zeitpunkt des in Krafttretens nicht mit dem
Londoner Ubereinkommen iibereinstimmt.

Das Bundesministerium der Justiz beabsichtigt nach
Auskunft der Deutschen Patentanwaltskammer, riickwir-
kend zum 1.5.2008 ein neues Umsetzungsgesetz zu erlas-
sen (Die Verkiindung im Bundesgesetzblatt ist fiir Juni
2008 geplant.). In diesem Gesetz soll geregelt werden,
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dass Artikel I § 3 IntPatUG aufgehoben wird und dass in
Artikel XTI § 2 IntPatUG eine Ubergangsvorschrift vor-
gesehen wird, nach der fiir europiische Patente, fiir die
der Hinweis auf die Erteilung vor dem 1.5.2008 im Euro-
paischen Patentblatt veroffentlicht worden ist, Artikel 11
§3 IntPatUG jeweils in der Fassung anwendbar ist, die
im Zeitpunktder Verotfentlichung des Hinweises gegolten
hat. Dies wird bedeuten, dass fiir europdische Patente, bei
denen der Erteilungshinweis vor dem 1.6.1992 verdffent-
licht wurde, wie bisher keine Ubersetzungspflicht besteht.
FurPatente beidenen der Erteilungshinweis vom 1.6.1992
bis emschheﬂhch 30.4.2008 veroffentlicht wurde, gllt das
jetzt bestehende Recht weiter, d.h. die Ubersetzung ist fiir
erteilte europiische Patente und im Einspruchsverfahren
geinderte europdische Patente erforderlich. Nach vorliu-
tiger Auskunftdes Bundesjustizministeriumsistfiirim Be-
schrinkungsverfahren vor dem EPA abgeinderte europii-
sche Patente unabhingig von deren Erteilungstag in kei-
nem Fall eine Ubersetzung vorgesehen.

Fiir europiische Patente, fiir die der Hinweis auf Ertei-
lung am oder nach dem 1.5.2008 verdffentlicht wird, ist
dann keine Ubersetzung mehr erforderlich.

TABELLE: Ubersetzungsanforderungen fiir Patentschrif-
ten

Frankreich:
Deutschland:

keine Ubersetzung

Keine Ubersetzung (Regelung gemif Um-
setzungsgesetz, das rickwirkend zum
1.5.2008 erlassen werden soll).

keine Ubersetzung (bei Hinweis auf Ertei-
lung bereits am oder nach dem 1.2.2008)

Grofibritannien:

Liechtenstein: Keine Ubersetzung

Luxemburg: Keine Ubersetzung

Monaco: Keine Ubersetzung

Keine Ubersetzung (bei Hinweis auf Ertei-
lung bereits am oder nach dem 1.2.2008)

Schweiz:

Ubersetzung der Anspriiche in die Landes-
sprache, Ubersetzung der Beschreibung in
Englisch

Dinemark:

Island: Ubersetzung der Anspriiche in die Landes-
sprache, Ubersetzung der Beschreibung in

Englisch

Niederlande: Ubersetzung der Anspriiche in die Landes-
sprache, Ubersetzung der Beschreibung in

Englisch

Ubersetzung der Anspriiche in die Landes-
sprache, Ubersetzung der Beschreibung in
Englisch

Kroatien: *

Lettland: Uberserzung der Anspriiche in die Landes-

sprache, keine Ubersetzung der Beschreibung

Ubersetzung der Anspriiche in die Landes-
sprache, keine Ubersetzung der Beschreibung

Slowenien:

Ubersetzung der Anspriiche in die Landes-
sprache, Ubersetzung der Beschreibung in
Englisch (Schweden hat das London Agree-
ment noch nicht ratifiziert, beabsichtigt aber,
es mit Wirkung vom 1.5.2008 einzufiihren)

Schweden:

Litauen: Keine Ubersetzung

Die neue Praxis des DPMA zur Erteilung von erginzenden Schutzzertifikaten
fir Pflanzenschutzmittel — eine Frage des Vertrauensschutzes?

Klemens Stratmann® / Marc Dernaner™

Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) bat seine
Praxis zur Erteilung von erginzenden Schutzzertifikaten
fiir Pflanzenschutzmittel hinsichtlich des am Anmeldetag
vorzulegenden Zulassungstyps grundsditzlich gedndert.
Die nene Praxis wird bereits seit mebreren Monaten anf
anhingige Zertifikatsanmeldungen fiir Pflanzenschutz-
mittel angewandt, obwohl erst eine vor kurzem verdffent-
lichte Mitteilung des Prisidenten des DPMA auf die Pra-
xisinderung deutet. Es ist ferner zu befiirchten, dass die
newne Praxis des DPMA die Rechtsbestindigkeit der meis-
ten seit 1998 erteilten Schutzzertifikate fiir Pflanzen-
schutzmittel in Frage stellt. Der vorliegende Anfsatz soll
den rechtlichen Hintergrund der Praxisinderung beleuch-
ten und als Warnung fiir die betroffenen Zertifikatsanmel-
der dienen. Ferner wird der Frage nachgegangen, ob ein

Zertiftkatsanmelder, dessen Zertifikat auf Grundlage des

—nach der newen Praxis des DPMA — falschen Zulassungs-
typs erteilt wurde, sich auf Vertrauensschutz berufen kann.

1. Hintergrund

Gemifl Art.3 (1) der EG-Verordnung Nr. 1610/96
tiber die Schaffung eines erginzenden Schutzzertifikats
fir Pflanzenschutzmittel wird das Zertifikat erteilt,
wenn in dem Mitgliedsstaat, in dem die Anmeldung einge-
reicht wird, zum Zeitpunkt dieser Anmeldung
a) das Erzeugnis durch ein in Kraft befindliches Grund-
patent geschiitzt ist;

b) fir das Erzeugnis als Pflanzenschutzmittel eine
giiltige Genehmigung fiir das Inverkehrbringen ge-
mifl Art. 4 der Richtlinie 91/414/EWG oder gemaf3

* Patentanwalt Dipl.-Chem. Dr. rer. nat. Klemens Stratmann,
Hoffmann - Eitle, Patent- und Rechtsanwilte, Miinchen.
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