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Warum internationale Anmeldung nach dem PCT-Vertrag?

Stand: November 2011
Grund

Soll eine Erfindung in den wichtigsten Industrieldndern geschiitzt werden, was in der Regel
auch bei weltweiter Vermarktung reicht, so ist mit Kosten in der GroBenordnung von
40.000,- € bis 100.000,- € (Europa, USA, Japan, ...) zu rechnen. Soll die Erfindung in einer
Vielzahl von weiteren Lindern geschiitzt werden, so konnen die Kosten noch erheblich hoher
werden. Ohne PCT-Anmeldung fallen diese Kosten mit Tédtigung der Auslandsanmeldungen —
die vor Ablauf des Priorititsjahres erfolgen miissen — relativ schnell an, lediglich bei der
europdischen Anmeldung kommt es zu einer teilweisen Verzogerung der anfallenden Kosten.

Vorteile

Durch die PCT-Anmeldung wird fiir Auslandsanmeldungen mit ca. 5.700,- bis 13.000,- € ein
Aufschub um weitere 18 Monate auf insgesamt 30 Monate (31 fiir Europa) ab dem Anmelde-
oder Priorititstag gegeniiber der 12-Monats-Frist ,erkauft. Erst dann muf} entschieden
werden, ob und in welchen Lindern in die nationale Phase eingetreten werden soll, d.h.
nationale Patente erlangt werden sollen.

Die PCT-Anmeldung kann auch in jeder Phase aufgegeben werden; die nachfolgenden Kosten
fallen dann nicht mehr an.

Eine PCT-Anmeldung ist sinnvoll, wenn

® noch nicht entschieden ist, ob die Erfindung in die Produktion gehen soll,

® noch nicht entschieden ist, in welchem Umfang und in welchen Léndern die Erfindung
vermarktet wird,

e der Umfang der Ertrige des erfindungsgeméfen Produkts noch nicht abschétzbar ist,

¢ noch kein Lizenznehmer gefunden ist (der z.B. die Kosten fiir die Auslandsanmeldungen
tragt).

Von einer PCT-Anmeldung ist abzuraten, wenn
® nur in wenigen Ldndern oder nur in Europa Patentschutz erforderlich ist,
e die zu erwartenden Ertrige Ausgaben in dieser Groenordnung nicht rechtfertigen,

e rechtzeitig vor Ablauf des Priorititsjahres eine sichere Entscheidung dariiber getroffen
werden kann, in welchen Lindern Nachanmeldungen getitigt werden sollen.

"' Die Voraussetzung, spiitestens nach 19 Monaten einen Antrag auf vorliufige internationale Priifung zu

stellen, um die Frist bis auf 30 bzw. 31 Monate auszudehnen, gilt inzwischen nur noch fiir Luxemburg,
Tansania und Uganda. Uber eine regionale Benennung (EP bzw. ARIPO) kann jedoch auch fiir diese
Liinder der gleiche Aufschub ohne Priifungsantrag erreicht werden.

Ein Antrag auf vorldufige internationale Priifung sollte aber dann gestellt werden, wenn die Anmeldung zur
Abgrenzung gegeniiber einem in der Recherche aufgefundenen Stand der Technik umgearbeitet werden muy3.
Dies beschleunigt unter Vermeidung eines Mehrfachaufwands die nationalen oder regionalen (z.B. Europa)
Erteilungsverfahren.
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Kosten und zeitlicher Ablauf einer internationalen Anmeldung nach

dem PCT-Vertrag
Zeit
Jahre Monate  Verfahren und Preisangaben betreffen den Normalfall ( 80 bis 90 % der Anmeldungen)

0 Anmeldetag (Prioritét) in Deutschland (Europa oder einem anderen Land)

11 Vor Ablauf des 1. Jahres seit dem Anmeldetag mufl die PCT-Anmeldung getitigt
sein. Kosten: ca. 5.850,- bis 6.620,- € [2.899,- bis 3.669,- €] (der niedrigere Betrag
entspricht einer Anmeldung bis 30 Seiten, der hohere Betrag einer Anmeldung von
100 Seiten).

Dabei sind automatisch alle Vertragsstaaten benannt, ohne daf} dies Einfluf} auf die
Hohe der vorgenannten Kosten hat.
1 12

16 Erstellung eines internationalen Recherchenberichts mit Bewertung und
Ubermittlung des relevanten Standes der Technik.

Auswertung des Recherchenberichts: 100,- bis 1.500,- €, je nach Umfang.

18 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung

19/20 Stellung des Antrags auf vorldufige internationale Priifung, sofern notwendig oder
sinnvoll ™. Kosten: 2.410,- € [1.910,- €].

2 Ubermittlung des Priifbescheids durch das Anmeldeamt, ggf. Ausarbeitung einer
Bescheidserwiderung, eventuell Neuformulierung der Anspriiche mit Anpassung der
Unterlagen. Kosten: 100,- bis 3.000,- € ( je nach Aufwand)

28 Internationaler vorldufiger Priifbericht des Anmeldeamtes

30 Spiitester Zeitpunkt fiir den Ubergang in die nationale Phase Sehe Anm- 1 aufSeite )

31 Spitester Zeitpunkt fiir den Ubergang in die europdische Phase (Verfahren vor dem
Europiischen Patentamt) Siehe Anm- 2 aufSeite 3)

3 v Nationale Phase des europdischen Patents (Patente in den europidischen Léandern, die
Mitglied des Europidischen Patentiibereinkommens sind).

)

Bereits eingerechnete Amtsgebiihren sind in eckigen Klammer angegeben. Die Preisangaben sind

Schdtzungen von Nettopreisen aus unseren bisherigen Erfahrungen und betreffen den Normalfall, d.h. 80-
90% der Anmeldungen. Bei ungewohnlichem Umfang und Schwierigkeitsgrad kann es auch teuerer werden.

™) Fiir die Beschleunigung und Vereinfachung des nationalen oder regionalen (Europa) Priifungsverfahrens
(siehe Fufinote Seite 1). Die Priifungsgebiihr beim Europdischen Patentamt wird um 50% reduziert.
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Anmerkung 1

Beim Ubergang in die nationale Phase fallen wie bei nationalen Anmeldungen (jedoch zum
Teil auch erméBigte) nationale Gebiihren an, aulerdem das Honorar fiir die Korrespondenz-
anwilte in den betreffenden Lindern, einschlielich der Ubersetzungskosten (1.000,- bis
10.000,- € pro Land, moglicherweise auch mehr). Die Kosten” kénnen sehr unterschiedlich
sein, je nachdem, ob ein nationales Priifungsverfahren erfolgt oder nicht.

¢ Beispiel Schweiz:
Eintragung ohne Priifungsverfahren, keine Ubersetzung erforderlich
Kosten ca. 1.000,- €.

e Dagegen Japan:
Es findet nochmals ein Priifungsverfahren statt, Anmeldung, Priifbescheide,
Bescheidserwiderungen und iiberarbeitete Unterlagen miissen iibersetzt werden,
Bearbeitung im Zusammenwirken des deutschen und japanischen Anwalts.
Kosten: 5.000,- bis 10.000,- €, bei Einspruch und Beschwerde hoher.

Nach dem Ubergang in die nationale Phase in den einzelnen Lindern werden in diesen
Aufrechterhaltungsgebiihren (Jahresgebiihren) erhoben.

Anmerkung 2

Besonderheit: Européische Patentanmeldung

Dem Ubergang in die nationale Phase im Sinne des PCT-Vertrags entspricht der Ubergang in
das europiische Patenterteilungsverfahren. Die Kosten™ hierfiir belaufen sich seit 01.04.2010
auf ca. EUR 6.300,- bis 15.600,- € [ca. 3.200,- bis ca. 11.400,- €], bei Einspruch und
Beschwerde wird es mehr. Die Erteilung durch das Europdische Patentamt ist jedoch fiir die
Vertragsstaaten des Europidischen Patentiibereinkommens bindend. Es findet kein nationales
Priifungsverfahren mehr statt. Die zusitzlichen Validierungskosten fiir die einzelnen Linder,
die erst nach der Erteilung eines europdischen Patents anfallen, beschrinken sich somit auf die
nationalen Gebiihren, den Korrespondenzanwalt zur Erledigung der Formalititen und
Zahlungen im jeweiligen Land, die gegebenenfalls erforderlichen Ubersetzungen sowie die
Korrespondenz mit dem auslidndischen Anwalt. Pro Land ist mit ca. 1.500,- bis 3.000,- € zu
rechnen, was wesentlich vom Umfang und der Schwierigkeit der Ubersetzungen sowie dem
Preisniveau im jeweiligen Land abhéngt.

Seit Mai 2008 gelten teilweise erleichterte Ubersetzungserfordernisse. Fiir die Schweiz,
Frankreich, Monaco, Grofbritannien und Luxemburg sind das Ubersetzungserfordernis
sowie die damit verbundenen Kosten vollstindig entfallen.

' Bereits eingerechnete Amtsgebiihren sind in eckigen Klammer angegeben. Die Preisangaben sind
Schétzungen von Nettopreisen aus unseren bisherigen Erfahrungen. Bei ungewohnlichem Umfang und
Schwierigkeitsgrad kann es auch teuerer werden.
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Erlangung von Patentschutz — mogliche Wege

DPMA, USPTO, ... EPA (EPU) WIPO/EPA
(PCT)

einheitliche
Einreichung

einheitliche

DE, US Erteilung
USPTO DPMA  EPA JPO
DE
FR cH ES
us DE JP
DE FR
national regional international

Das Europdische Patentamt (EPA) iibernimmt fiir die WIPO wihrend der sogenannten internationalen
Phase (von der Einreichung bis zum Eintritt in die nationalen bzw. regionalen Verfahren) die
Abwicklung der PCT-Anmeldung. Vor Ablauf dieser internationalen Phase (siehe unten) muf
entschieden werden, wo ein nationales bzw. regionales Priifungs- und Erteilungsverfahren vor den
jeweiligen Amtern eingeleitet werden soll.

PCT-Verfahren im Uberblick

——  Erstanmeldung DE bei DPMA (Prioritat)

12 Monate

PCT-Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der
Prioritat der DE

18 Monate
16 Monate

Internationaler vorlaufiger Recherchenbericht
mit schriftlichem Bescheid

—  Publikation DE/PCT

optional: Antrag auf vorldufige internationale
Priifung bis 22 Monate ab Priotag

30/31 Monate

falls beantragt: internationaler vorldufiger Bericht
zur Patentierbarkeit (28 Monate ab Priotag)

Eintritt in die nationale/regionale Phase vor den
nationalen/regionalen Amtern, z.B. USA, JP, EPA

Die angegebenen Zeitraume bemessen sich nach dem Prioritétstag (Priotag), d.h. nach dem Tag der
Erstanmeldung. Bei einer originiren PCT-Anmeldung beginnt der Zeitlauf also wie bei einer
nationalen (oder europdischen) Erstanmeldung.
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Warum internationale Anmeldung nach dem PCT-Vertrag?

Stand: November 2011
Grund

Soll eine Erfindung in den wichtigsten Industrieldndern geschiitzt werden, was in der Regel
auch bei weltweiter Vermarktung reicht, so ist mit Kosten in der GroBenordnung von
40.000,- € bis 100.000,- € (Europa, USA, Japan, ...) zu rechnen. Soll die Erfindung in einer
Vielzahl von weiteren Lindern geschiitzt werden, so konnen die Kosten noch erheblich hoher
werden. Ohne PCT-Anmeldung fallen diese Kosten mit Tédtigung der Auslandsanmeldungen —
die vor Ablauf des Priorititsjahres erfolgen miissen — relativ schnell an, lediglich bei der
europdischen Anmeldung kommt es zu einer teilweisen Verzogerung der anfallenden Kosten.

Vorteile

Durch die PCT-Anmeldung wird fiir Auslandsanmeldungen mit ca. 5.700,- bis 13.000,- € ein
Aufschub um weitere 18 Monate auf insgesamt 30 Monate (31 fiir Europa) ab dem Anmelde-
oder Priorititstag gegeniiber der 12-Monats-Frist ,erkauft. Erst dann muf} entschieden
werden, ob und in welchen Lindern in die nationale Phase eingetreten werden soll, d.h.
nationale Patente erlangt werden sollen.

Die PCT-Anmeldung kann auch in jeder Phase aufgegeben werden; die nachfolgenden Kosten
fallen dann nicht mehr an.

Eine PCT-Anmeldung ist sinnvoll, wenn

® noch nicht entschieden ist, ob die Erfindung in die Produktion gehen soll,

® noch nicht entschieden ist, in welchem Umfang und in welchen Léndern die Erfindung
vermarktet wird,

e der Umfang der Ertrige des erfindungsgeméfen Produkts noch nicht abschétzbar ist,

¢ noch kein Lizenznehmer gefunden ist (der z.B. die Kosten fiir die Auslandsanmeldungen
tragt).

Von einer PCT-Anmeldung ist abzuraten, wenn
® nur in wenigen Ldndern oder nur in Europa Patentschutz erforderlich ist,
e die zu erwartenden Ertrige Ausgaben in dieser Groenordnung nicht rechtfertigen,

e rechtzeitig vor Ablauf des Priorititsjahres eine sichere Entscheidung dariiber getroffen
werden kann, in welchen Lindern Nachanmeldungen getitigt werden sollen.

"' Die Voraussetzung, spiitestens nach 19 Monaten einen Antrag auf vorliufige internationale Priifung zu

stellen, um die Frist bis auf 30 bzw. 31 Monate auszudehnen, gilt inzwischen nur noch fiir Luxemburg,
Tansania und Uganda. Uber eine regionale Benennung (EP bzw. ARIPO) kann jedoch auch fiir diese
Liinder der gleiche Aufschub ohne Priifungsantrag erreicht werden.

Ein Antrag auf vorldufige internationale Priifung sollte aber dann gestellt werden, wenn die Anmeldung zur
Abgrenzung gegeniiber einem in der Recherche aufgefundenen Stand der Technik umgearbeitet werden muy3.
Dies beschleunigt unter Vermeidung eines Mehrfachaufwands die nationalen oder regionalen (z.B. Europa)
Erteilungsverfahren.
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Kosten und zeitlicher Ablauf einer internationalen Anmeldung nach

dem PCT-Vertrag
Zeit
Jahre Monate  Verfahren und Preisangaben betreffen den Normalfall ( 80 bis 90 % der Anmeldungen)

0 Anmeldetag (Prioritét) in Deutschland (Europa oder einem anderen Land)

11 Vor Ablauf des 1. Jahres seit dem Anmeldetag mufl die PCT-Anmeldung getitigt
sein. Kosten: ca. 5.850,- bis 6.620,- € [2.899,- bis 3.669,- €] (der niedrigere Betrag
entspricht einer Anmeldung bis 30 Seiten, der hohere Betrag einer Anmeldung von
100 Seiten).

Dabei sind automatisch alle Vertragsstaaten benannt, ohne daf} dies Einfluf} auf die
Hohe der vorgenannten Kosten hat.
1 12

16 Erstellung eines internationalen Recherchenberichts mit Bewertung und
Ubermittlung des relevanten Standes der Technik.

Auswertung des Recherchenberichts: 100,- bis 1.500,- €, je nach Umfang.

18 Veroffentlichung der internationalen Anmeldung

19/20 Stellung des Antrags auf vorldufige internationale Priifung, sofern notwendig oder
sinnvoll ™. Kosten: 2.410,- € [1.910,- €].

2 Ubermittlung des Priifbescheids durch das Anmeldeamt, ggf. Ausarbeitung einer
Bescheidserwiderung, eventuell Neuformulierung der Anspriiche mit Anpassung der
Unterlagen. Kosten: 100,- bis 3.000,- € ( je nach Aufwand)

28 Internationaler vorldufiger Priifbericht des Anmeldeamtes

30 Spiitester Zeitpunkt fiir den Ubergang in die nationale Phase Sehe Anm- 1 aufSeite )

31 Spitester Zeitpunkt fiir den Ubergang in die europdische Phase (Verfahren vor dem
Europiischen Patentamt) Siehe Anm- 2 aufSeite 3)

3 v Nationale Phase des europdischen Patents (Patente in den europidischen Léandern, die
Mitglied des Europidischen Patentiibereinkommens sind).

)

Bereits eingerechnete Amtsgebiihren sind in eckigen Klammer angegeben. Die Preisangaben sind

Schdtzungen von Nettopreisen aus unseren bisherigen Erfahrungen und betreffen den Normalfall, d.h. 80-
90% der Anmeldungen. Bei ungewohnlichem Umfang und Schwierigkeitsgrad kann es auch teuerer werden.

™) Fiir die Beschleunigung und Vereinfachung des nationalen oder regionalen (Europa) Priifungsverfahrens
(siehe Fufinote Seite 1). Die Priifungsgebiihr beim Europdischen Patentamt wird um 50% reduziert.
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Anmerkung 1

Beim Ubergang in die nationale Phase fallen wie bei nationalen Anmeldungen (jedoch zum
Teil auch erméBigte) nationale Gebiihren an, aulerdem das Honorar fiir die Korrespondenz-
anwilte in den betreffenden Lindern, einschlielich der Ubersetzungskosten (1.000,- bis
10.000,- € pro Land, moglicherweise auch mehr). Die Kosten” kénnen sehr unterschiedlich
sein, je nachdem, ob ein nationales Priifungsverfahren erfolgt oder nicht.

¢ Beispiel Schweiz:
Eintragung ohne Priifungsverfahren, keine Ubersetzung erforderlich
Kosten ca. 1.000,- €.

e Dagegen Japan:
Es findet nochmals ein Priifungsverfahren statt, Anmeldung, Priifbescheide,
Bescheidserwiderungen und iiberarbeitete Unterlagen miissen iibersetzt werden,
Bearbeitung im Zusammenwirken des deutschen und japanischen Anwalts.
Kosten: 5.000,- bis 10.000,- €, bei Einspruch und Beschwerde hoher.

Nach dem Ubergang in die nationale Phase in den einzelnen Lindern werden in diesen
Aufrechterhaltungsgebiihren (Jahresgebiihren) erhoben.

Anmerkung 2

Besonderheit: Européische Patentanmeldung

Dem Ubergang in die nationale Phase im Sinne des PCT-Vertrags entspricht der Ubergang in
das europiische Patenterteilungsverfahren. Die Kosten™ hierfiir belaufen sich seit 01.04.2010
auf ca. EUR 6.300,- bis 15.600,- € [ca. 3.200,- bis ca. 11.400,- €], bei Einspruch und
Beschwerde wird es mehr. Die Erteilung durch das Europdische Patentamt ist jedoch fiir die
Vertragsstaaten des Europidischen Patentiibereinkommens bindend. Es findet kein nationales
Priifungsverfahren mehr statt. Die zusitzlichen Validierungskosten fiir die einzelnen Linder,
die erst nach der Erteilung eines europdischen Patents anfallen, beschrinken sich somit auf die
nationalen Gebiihren, den Korrespondenzanwalt zur Erledigung der Formalititen und
Zahlungen im jeweiligen Land, die gegebenenfalls erforderlichen Ubersetzungen sowie die
Korrespondenz mit dem auslidndischen Anwalt. Pro Land ist mit ca. 1.500,- bis 3.000,- € zu
rechnen, was wesentlich vom Umfang und der Schwierigkeit der Ubersetzungen sowie dem
Preisniveau im jeweiligen Land abhéngt.

Seit Mai 2008 gelten teilweise erleichterte Ubersetzungserfordernisse. Fiir die Schweiz,
Frankreich, Monaco, Grofbritannien und Luxemburg sind das Ubersetzungserfordernis
sowie die damit verbundenen Kosten vollstindig entfallen.

' Bereits eingerechnete Amtsgebiihren sind in eckigen Klammer angegeben. Die Preisangaben sind
Schétzungen von Nettopreisen aus unseren bisherigen Erfahrungen. Bei ungewohnlichem Umfang und
Schwierigkeitsgrad kann es auch teuerer werden.
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Erlangung von Patentschutz — mogliche Wege

DPMA, USPTO, ... EPA (EPU) WIPO/EPA
(PCT)

einheitliche
Einreichung

einheitliche

DE, US Erteilung
USPTO DPMA  EPA JPO
DE
FR cH ES
us DE JP
DE FR
national regional international

Das Europdische Patentamt (EPA) iibernimmt fiir die WIPO wihrend der sogenannten internationalen
Phase (von der Einreichung bis zum Eintritt in die nationalen bzw. regionalen Verfahren) die
Abwicklung der PCT-Anmeldung. Vor Ablauf dieser internationalen Phase (siehe unten) muf
entschieden werden, wo ein nationales bzw. regionales Priifungs- und Erteilungsverfahren vor den
jeweiligen Amtern eingeleitet werden soll.

PCT-Verfahren im Uberblick

——  Erstanmeldung DE bei DPMA (Prioritat)

12 Monate

PCT-Nachanmeldung unter Inanspruchnahme der
Prioritat der DE

18 Monate
16 Monate

Internationaler vorlaufiger Recherchenbericht
mit schriftlichem Bescheid

—  Publikation DE/PCT

optional: Antrag auf vorldufige internationale
Priifung bis 22 Monate ab Priotag

30/31 Monate

falls beantragt: internationaler vorldufiger Bericht
zur Patentierbarkeit (28 Monate ab Priotag)

Eintritt in die nationale/regionale Phase vor den
nationalen/regionalen Amtern, z.B. USA, JP, EPA

Die angegebenen Zeitraume bemessen sich nach dem Prioritétstag (Priotag), d.h. nach dem Tag der
Erstanmeldung. Bei einer originiren PCT-Anmeldung beginnt der Zeitlauf also wie bei einer
nationalen (oder europdischen) Erstanmeldung.
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