Prutungsarbeit des Bewerbers

Teil I
Frage 1)

Monaco kann seit dem 1.12.1991 in einer EPA-Anmeldung benannt werden.
Zwar kann bei einer Einreichung einer Anmeldung kurz vor dem Wirk-
samwerden des Beitrittes eines Staates dieser Staat benannt werden, was
gemaf einer Entscheidung der Juristischen Beschwerdekammer so aufgefaft
wird, als ob ein Anmeldetag gewlunscht wird, an dem die Benennung dieses
Staates modglich ist. Diese Entscheidung ist hier aber nicht anwendbar,
da der Anmeldetag mehr als 2 Monate vor dem 1.12.,1991 liegt.

Gleiches gilt auch fur die hier vorliegende PCT-Anmeldung. Fur Monaco
ist nur ein nationales Patent mdéglich; auch eine Verbindung der Anmel-
dungen vor dem EPA geht nicht.

Frage 2)

Der Italiener kommt in die Verglnstigung des A 14 (2) EPU i.v.m. R 6
(1) EPU. Er kann auch durch seinen Vertreter Schriftstucke in der
Amtssprache seines Landes einreichen und diese gleichzeitig oder gpater
in einer Ubersetzung in eine Verfahrenssprache einreichen bzw. nachrei-
chen. :

Dazu mufs gemdf einer Entscheidung der Groflen BK das wesentliche
Schriftstiick der ersten Verfahrenshandlung in der nicht zugelassenen
Amtssprache eingereicht werden, das ist hier die Anmeldung selbst (der
Text) und der Prufungsantrag. Um in die 20 %ige Geblhrenermafiigung
gemafs A 12 (1) GebO zu kommen, muf eine Kopie der Prioritdtsbelege
sowie auf dem Anmeldeformular der Prufungsantrag - in italienischer
Sprache wiederholt - eingereicht werden. Die Ubersetzung der Anmeldung
kann gleichzeitig (lt. Entscheidung Groffe BK) oder innerhalb der
Fristen der R 6 (1) EPU eingereicht werden, das sind 3 Monate nach
Einreichung oder spatestens 13 Monate ab Prioritatsdatum. Da die letzte
Frist friher ablauft, ist Ubersetzung spatestensg am 4. Juni 1993
einzureichen.

Frage 3)

a) Der griechische Anmelder kommt in den Genufz der Vergunstigung des A
14 (4) EPU, er kann auch uber seinen Vertreter fristgebundene
Schriftsticke in seiner Amtssprache einreichen. Um die Frist zu
wahren, werde ich die Weisungen des Mandanten unterschreiben per
Fax - was nach R 36 (5) und der entsprechenden Mitteilung des
Prasidenten moglich ist - einreichen oder selbst in den Briefkasten
des EPA einwerfen (lassen). Die Ubersetzung in die Verfah-
renssprache ist dann gemdf R 6 (2) EPU innerhalb 1 Monats nach
Einreichung nachzureichen.

b) GemaR R 1 (2) EPU missgen Anderungen der Patentanmeldung in der
Verfahrenssprache eingereicht werden. Der A 14 (4) EPU geht hier
jedoch der R 1 (2) EPU vor, so daf sich die Antwort zu a) nicht
andert. - In Griechisch einreichen und Ubersetzung 1 Monat spater.




Frage 4)

a)

b)

c)

Laut Rechtsauskunft ist far den Satz mit den meisten Ansprichen die
Gebuhr zu entrichten. Gemaf R 31 (1) EPU sind daher 3 Anspruchs-
gebuihren zu entrichten. R 31 (1) schreibt alg Frist 1 Monat nach
Einreichung fir die Gebuhrenzahlung vor. Jedoch wird auf Mitteilung
nach R 31 (1) EPU eine Nachfrist von 1 Monat fur Zahlung mit Zu-
schlag (50 % laut A 2 (36) Geb0) gewahrt.

Gemaf? R 51 (7) EPU sind fur jeden Anspruch, fur den nach R 31 (1)
noch keine Gebihr entrichtet wurde, Gebluhren zu entrichten. Der
1. Anspruchssatz enthdlt jetzt 20 Anspriuche, so daff noch 17 An-
spruchsgebihren nachzuentrichten sind. Diese Geblhren sind in-
nerhalb der Frist der R 51 (6) EPU zu entrichten, also innerhalb
der Frist, die fur die Zahlung der Erteilungs- und Druckkostenge-
buihr sowie die Einreichung der Ubersetzung der Patentanspriuche
gesetzt wurde,

Wird Frist nach a) nicht eingehalten, ergeht laut R 31 (1) EPU
Mitteilung uber Nachfrist zur Zahlung mit Zuschlag. Erfolgt die
Zahlung auch dann nicht, gilt das gemaf® R 31 (2) EPU als Verzicht
auf die betreffenden Anspruche.

zu ¢) Wird Frist nach b) nicht eingehalten, so gilt gemaff R 51 (8)
EPU die europdische Patentanmeldung als zurluckgenommen. Da es
gich hier um eine vom EPA gesetzte Frist handelt, ist jedoch
Weiterbehandlung nach A 121 EPU meglich.

Fiar beide Fristen ({(a) und b)) ist auRerdem Wiedereinsetzung
nach A 122 EPU moglich.

Frage 5)

a)

Gemar A 17 (2) (a) (i) PCT ist die ISA nach R 39.1 (iv) PCT nicht
verpflichtet, eine Recherche durchzufuhren, wenn der Anmeldegegen-
stand ein Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen
Korpers betrifft,

Im PCT ist hiergegen keine Beschwerde vorgesehen, dies ist nur im
Zusammenhang mit Fragen der Einheitlichkeit nach R 40 PCT moglich.

Eintritt in die nationale Phase moglich., In A 22 (2) PCT ist
ausdrucklich geregelt, daff im Falle einer Mitteilung nach A 17 (2)
(a) das Verfahren genau so ablauft, als ware ein internationaler
Recherchenbericht erstellt worden.

Das EPJ zieht hier A 157 EPU in jedem Fall einen erganzenden
Recherchenbericht vor; R 104b (4) EPU.




Frage 6)

a) Gemadff R 101 (1) i.V.m. A 133 EPU haben Vertreter unter vom Prasi-
denten EPA zu bestimmenden Voraussetzungen Vollmachten vorzulegen.
Gemaff dieses Beschlusses haben zugelassene Vertreter bei einem
Vertreterwechsel zwischen Vertretern, die nicht derselben Kanzlei
angehéren, eine Vollmacht vorzulegen, es sei denn, das Erldschen
des bisherigen Vertreters wird dem EPA angezeigt. Der neue Ver-
treter muR sich als Vertreter bestellen und eine Vollmacht entweder
sofort oder auf aufforderung des EPA einreichen.

b) Fur einen Beteiligten kénnen gema&ff R 101 (8) EPU mehrere Vertreter
bestellt werden, aber die Zustellung muff gemdR® R 81 (2) EPU nur an
einen von ihnen erfolgen. Der zusatzliche Vertreter kann sich also
nicht sicher sein, vom EPA selbst Kopien aller Bescheide usw. zu
erhalten.

Frage 7)

Ich hatte die Anmeldung unter Inanspruchnahme beider Prioritdten noch
am selben Tag beim EPA - gegebenenfalls per Fax - eingereicht.

Laut A 87 (1) EPU betragt die Prioritatsfrist 12 Monate ab Einreichung
der fruheren Anmeldung, bei Inanspruchnahme mehrerer Prioritéten gilt
die fruheste Frist. Laut R 38 (1) sind Tag der fruheren Anmeldung und
Land anzugeben. Ich wirde daher zundchst sofort in den USA nachfragen,
in welchem Land die Anmeldung vom 5. Mai 1991 eingereicht wurde, sofern
mir dies nicht bekannt ist.

Auch die Prioritat der Anmeldung vom 30.4.1991 kann noch rechtzeitig
beansprucht werden. Geméafy R 83 (4) endet die 1l2-Monatsfrist zwar am
30.4.1992, Am 30.4.1992 war jedoch die Annahmestelle in Den Haag
geschlossen, so daff sich die Frist auf den 1.5.1992 verschiebt. Dieser
Tag war Feiertag fur alle Annahmestellen, und der 2. und 3.5.1992 waren
Samstag und Sonntag, so dafl gemaff R 85 (1) die Frist zur Prioritdts-
beanspruchung am 4.5.1992 ablief.

Frage 8)

a) Gemafzs A 40 (1) PCT wird die internationale Phase des A 22 PCT gemdaf
A 39 (1) PCT fur die Staaten verlangert, deren Auswahl (in dem
Antrag) vor dem Ablauf des 19. Monats seit dem Prioritatstag
erfolgte.

Der Antrag hat gema A 31 (6a) in Verbindung mit A 32 PCT bei der
mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde
eingereicht zu werden. Fur die EPU-Staaten ist das das EPA. Das
Anmeldeamt bestimmt namlich nach A 32 (2) die IRB fur Antrdage nach
A 31 (2a) PCT, also fur keine EPU-Inlander.

Der Antrag ist also innerhalb von 19 Monaten ab Prioritdtsdatum
beim EPA zu stellen.




b) Eine nachtragliche Auswahl von Staaten, die bereits Bestimmungs-
staaten sind, ist nach A 31 (4a) PCT m&dglich. GemafR R 56.1le) muR
die nachtrigliche Auswahl vor Ablauf von 19 Monaten erfolgen, wenn
die Wirkung der Verlangerung der nationalen Phase gewiunscht wird.

c) Die nachtrégliche Auswahl erfolgt durch eine Erklarung, die beim
Internationalen Buro gem&fs A 31 (6) (b) PCT und R 56.1 (a) PCT
einzureichen ist.

Frage 9)

a) GemaR A 114 (1) EPU ermittelt das EPA von Amts wegen. Solange es
noch nicht an den Erteilungsbeschlufz gemaf A 97 (2) EPU gebunden
ist, diesen Beschluff also noch nicht erlassen hat, ist eg trotz A
114 (2) EPU verpflichtet, hochrelevantes Material zu berucksichti-
gen. Nach Erlaff des Erteilungsbeschlusses ware keine Wiederaufnahme
mehr mdéglich gewesen, vorher gilt jedoch der Grundsatz, daf auf
offensichtliche patentunfédhige Gegenstande kein Patent erteilt
werden soll.

b) 1) Gemafz A 115 (1) EPU ist der Dritte am Verfahren vor dem EPA
nicht beteiligt, an der Rucksprache kann er daher nicht teil-
nehmen, denn diese dient nur der schnelleren Durchfiuhrung des
Verfahrens.

ii) Da die mindliche Verhandlung gema&f A 116 (3) EPU vor der Prua-
fungsabteilung nicht é6ffentlich ist, kann der wegen A 115 (1)
nicht am Verfahren beteiligte Dritte auch an der mindlichen
Verhandlung nicht teilnehmen.

c¢) Ja, denn der Erteilungsbeschluff liegt noch nicht vor. Die Einwen-

dungen missen bis zum Erteilungsbeschluf vorliegen.




