a)

Teil IT

Ich rate Thnen, die Vermarktung in Europa aus folgenden Griinden
nicht zu stoppen:

Zunachst einmal steht der PCT-Anmeldung derselbe Stand der Technik
entgegen, wie Ihrer EP-Anmeldung. Auf die Maschine als solches (das
Werkzeug) darfte daher auch auf die PCT-Anmeldung kein Patent
erteilt werden. Anders koénnte es bei der Verwendung als Spaghetti-
werkzeug aussehen. Auch der Vertrieb von Gegensténden, die zur
Durchfuhrung eines patentierten Verfahrens geeignet sind, kann nach
nationalem Recht (A 64 (3) EPU) eine Verletzung sein, insbesondere
wenn noch auf die Mdglichkeit hingewiesen wird, das Werkzeug als
Spaghettizange zu verwenden.

Neben den Dokumenten aus dem Europdischen Recherchenbericht steht
der PCT-Anmeldung fur Europa jedoch gegebenenfalls auch Ihre EP-
Anmeldung nach A 54 (2) (3) EPU als &lteres Recht gegenuber.




Dabei ist zundchst zu berucksichtigen, daf gema A 89 EPU fur die
Anwendung des A 54 (2) (3) EPU der Prioritadtstag als Anmeldetag
gilt., Da gemaf® A 150 (3) eine PCT-Anmeldung, fur die das EPA
Bestimmungsamt ist, als europaische Patentanmeldung gilt, trifft A
89 EPU und A 54 EPU insoweit auch auf die PCT-Anmeldung zu.

Wenn der PCT-Anmeldung die Priorirat vom 30.1.1991 nicht zustéande,
ware Ihre EP-Anmeldung mit Prioritat vom 31.1.1991 ein &alteres
Recht im Sinne von A 54 (3) EPU.

Da Ihre EP-Anmeldung verdffentlicht wurde und sie die Verwendung
des Werkzeuges zur Aufnahme von Spaghetti offenbart, wurde sie die
darauf gerichteten Anspriuche der PCT-Anmeldung neuheitsschadlich
vorwegnehmen. Fraglich ist noch, ob das nur fur Spaghetti oder auch
fur Garn gilt. Ihre EP-Anmeldung offenbart nur "Spaghetti®, aber
der Fachmann wirde "Garn" ohne weiteres mitlesen, so daff die Neu-
heitsschadlichkeit alle Anspriuche und Verwendungen trifft.

Zur Klarung der Prioritatsfrage ist wegen des in A 150 (2) EPU
geregelten Vorranges des PCT auf A 8 (2) PCT zuruckzugreifen, der
bezuglich der Prioritat auf die PVU verweist. Artikel 4c (2) PVU
lauft die Prioritatsfrist vom Zeitpunkt der Hinterlegung der ersten
Anmeldung an.

Die US-Anmeldung vom 30.1.1991 ist nun eine Continuation-Anmeldung,
so dafR es sein kann, daf diese Anmeldung keine erste Hinterlegung
mehr ist. Dies ware dann unschadlich, wenn gemaf A 4c (4) PVU fur
die 1. Anmeldung keine Rechte bestehen geblieben sind. Auf die
Anmeldung vom 30.1.90 wurde zwar verzichtet, aber sie ist Basis fur
die Continuation-aAnmeldung vom 30.1.91, so daff der PCT-Anmeldung
fur die Teile der US-Anmeldung vom 30.1.1991 kein Prioritdatsrecht
zusteht, die bereits aus der Anmeldung vom 30.1.1990 bekannt sind.

Fur die in die Continuation-Anmeldung neu aufgenommenen Teile - was
bei derartigen Anmeldungen immer zu befurworten ist - wird jedoch
gemaf? A 4f PVU ein Priorité&tsrecht begrindet.

Ob Ihre EP-Anmeldung der PCT-Anmeldung bezliglich der Verwendung des
Werkzeuges als "Spaghettizange" neuheitsschadlich entgegensteht,
hangt also davon ab, ob diese Verwendung in der US-Anmeldung vom
30.1.1991 neu auftrat.

Zur Klarung dieser Frage ist dringend geboten, in die Akten des
erteilten US-Patentes Einsicht zu nehmen.

Da die PCT-Anmeldung verdffentlicht wurde, ist Ihrem Antrag auf
Akteneinsicht gem&fs A 30 (1) PCT stattzugeben, Es kann jedoch sein,
daR der US-Anmelder den Prioritdtsbeleg noch nicht eingereicht hat.
Obwohl der PCT in R 17 dazu eine l6-Monatsfrist setzt, kann der
Anmelder dies auch noch beim Ubergang in die regionale EPU-Phase
gemd R 104b (3) EPU nachholen.




Schliefflich ist noch zu untersuchen, ob die unterschiedliche
Verwendung der Spaghettizange (waagerechte Langsachse bei PCT-
Anmeldung und senkrechte Langsachse bei Ihrer Anmeldung) Auswir-
kungen haben kann.

Diege Auswirkungen kénnen sowohl bei der Frage der Neuheit nach
R 54 (3) EPU als auch bei der Frage der Verletzung A 69 EPU eine
Rolle spielen. Wenn beide Werkzeuge identisch sind, so durfte die
waagerechte Anordnung laut Ihren Ausfuhrungen nicht funktionieren.

Wenn nachweisgbar ist, daff die waagerechte Anordnung nicht ausfuhr-
bar ist, so wirde auf die PCT-Anmeldung wegen R 27 (1) (e) EPU kein
Patent erteilt. Wir kénnten gemdff A 115 EPU diesbezigliche Ein-
wendungen wahrend der Prifungsphase der PCT-Anmeldung beim EPA
vorbringen.

Stellt die PCT-Anmeldung dagegen nicht speziell auf die waagerechte
Anordnung ab, so wird nur dann kein Patent erteilt, wenn Ihre EP-
Anmeldung als Stand der Technik nach A 54 (3) EPU gilt, also der
PCT-Anmeldung die Prioritat vom 30.1.1990 nicht zukommt.

Da IThre EP-Anmeldung noch anhdngig ist, die 6é6-Monatsfrist der A 94
(2) und A 96 (1) EPU ist noch nicht abgelaufen, kann eine Teilan-
meldung nach A 76 EPU, R 25 EPU generell eingereicht werden. Dabei
kénnen Sie auf den gesamten Offenbarungsgehalt der Stammanmeldung
zuruckgreifen. Das Prioritédtsrecht bleibt bestehen.

Gemafz A 76 (2) EPU durfen nur Vertragsstaaten benannt werden, die
in der Stammanmeldung benannt wurden. Da Irland am 31.1.1992 noch
nicht zum EPU z&hlte, kann Irland auch fur die Teilanmeldung nicht
benannt werden. Diese Benennung gilt als nicht erfolgt.

Weitere Probleme koénnen sich daraus ergeben, dafR Sie B nicht als
Miterfinder genannt haben, owohl er die Glanzende Idee hatte. Laut
A 81 EPU hat B das Recht, als Erfinder genannt zu werden, was er
gemafs R 18 EPU nach einer rechtskraftigen Entscheidung durchsetzen
kann.

Ferner muff die Teilanmeldung direkt beim EPA in Minchen oder Den
Haag eingereicht werden. Dieg ist nicht erfolgt, aber das schwedi-
sche Patentamt kann die Unterlagen an das EPA weitersenden, al-
lerdings gilt der Eingang beim EPA als Eingangstag.

Ferner hatten nach R 25 (2) EPU innerhalb eines Monats seit Ein-
reichung (hier Eingang beim EPA) die Anmelde-, Recherchen- und
Benennungsgebuihren sowie nach R 37 (3) EPU die 3. Jahresgebihr
gezahlt werden missen. Dieg kann aber noch innerhalb von Nach-
fristen mit Zuschlag geschehen, sofern die Teilanmeldung schon beim
EPA eingegangen ist.

Probleme kénnen sich dadurch ergeben, daff das schwedische Patentamt
die Teilanmeldung nicht weiterreicht, da es dazu nicht verpflichtet
ist.




c)

Da der Recherchenbericht auf den 12.11.1992 datiert, kann die 6-
Monatsfrist zur Stellung oder Bestatigung des Prufungsantrages
gemaf A 94, 96 EPU noch nicht abgelaufen sein.

Da Sie in Ihrer Stammanmeldung auch noch keine weiteren Schritte
unternommen haben, diese Anmeldung also noch anhéngig ist, ware es
moglich, eine weitere Teilanmeldung beim EPA einzureichen, ohne daf
gegebenenfalls die Zuschlagsgebuhrern entrichtet werden missen.

Dabei wadren auch Probleme zu beseitigen, die darin bestehen ké&énnen,
daf? Teile der Beschreibung aus der Stammanmeldung fir die Teilan-
meldung offensichtlich belanglos sind, so dafz sie nach R 34 (1) (c¢)
EPU in der Beschreibung nicht enthalten sein durfen.

Hinsichtlich des Antrages mit dem lediglich handschriftlichen
Vermerk "Teilanmeldung" kann es weiter Probleme derart geben, daf
nicht ersichtlich ist, fiur welche Stammanmeldung die Teilanmeldung
gilt. Hier ist jedoch sicher eine Berichtigung nach R 88 EPU
mdéglich, da es sich um einen entschuldbaren Irrtum Ihrerseits
handelt, schliefflich war Thr Patentfachmann kurz vor Einreichung
der Teilanmeldung aus der Firma ausgeschieden.

Weiterhin kénnte es Probleme bei der Patentfahigkeit geben; siehe
hierzu meine Ausfuhrung auf 8. 23 unten.

Zu der PCT-Anmeldung:

- priufen, ob die US-Anmeldung vom 30.1.1990 bereits die "Spaghet-
tizange" offenbart; wenn ja, steht der PCT-Anmeldung das Prio-
ritadtsrecht nicht zu; Ihre EP-Anmeldung vom 31.1.1991 ist
neuheitsschadlicher stand der Technik im Sinne von A 54 (3)
EPU;

=+ Akteneinsicht US-Verfahren

- priufen, ob der Unterschied "waagerecht"'"senkrecht" dazu fuhrt,
daf3 der Gegenstand der PCT-Anmeldung nicht ausfuhrbar ist; wenn
ja, nach A 115 EPU beim Eintritt in die regionale Phase ent-
sprechende Einwendungen einreichen.

-+ ggf. weltere eigene Versuche anstellen

- prufen, ob die PCT-Anmeldung uberhaupt in die regionale Phase
geht, die 21-Monatsfrist der R 104b EPU ist am 30.10.1992
offenbar verstrichen; wurde Antrag auf Internationale vorlaufi-
ge Prufung gestellt? Dann 31-Monatsfrist nach R 104b EPU
(30.8.93) uberwachen;

- gibt Offenbarung Threr EP-Anmeldung auch "waagerecht" her? Wenn
ja, EPA im Rahmen A 115 EPU auf Ihre Anmeldung hinweisen.




Alles in allem_beurteile ich die Lage positiv; selbst wenn der PCT-
Anmeldung die Prioritat zukommt oder Ihre EP-Anmeldung fir das Merkmal
waagerecht" nicht neuheitsschadlich ist, kann

a) auf die PCT-Anmeldung kein Patent erteilt werden, da die Lehre
nicht ausfuhrbar,

und

b) wiurde die von Ihnen beworbene Verwendung im Falle einer Erteilung
mit "waagerecht" nicht unter den Schutzbereich fallen.

Zu der Teilanmeldung:

- Es gibt diverse Probleme, die behoben werden missen: Irland nicht,
B auch als Erfinder, R88-Korrektur, Zahlung der Gebihren ggf. mit
zuschlag, Uberarbeitung der Beschreibung

- AuRerdem ist ungewifs, ob das schwedische Patentamt die Teilanmel-
dung Uberhaupt weitergereicht hat.

Ich schlage daher vor, eine neue Teilanmeldung einzureichen, in der die
unter B angesprochenen Probleme vermieden werden. Da die Stammanmeldung
noch anhangig ist, entsteht kein Rechtsverlust, denn der Teilanmeldung
kommt sowohl der Anmeldetag als auch das Prioritédtsrecht der Stamman-
meldung zu; A 76 (1) EPU.

Sollten Sie jedoch die Stammanmeldung schon unwiderruflich fallenge-
lassen haben, ware die einzige Hoffnung, daf das EPA die Teilanmeldung
vorher erhalten hatte. Die Probleme sind - wie oben geschildert -~ alle
behebbar.

Zur Frage der Patentierbarkeit ist auszufthren, daff hier das unter A
gesagte mit umgekehrtem Vorzeichen gilt. Wenn der PCT-Anmeldung die
Prioritéat der US-Anmeldung vom 30.1.1991 zusteht, so ist die Verwendung
des Werkzeuges als Spaghettizange fur Ihre EP-Anmeldung neuheitsschad-
lich. Dies gilt jedoch nicht fur die "senkrechte" Achse, da bei der
Frage der Erfindungshohe Dokumente nach A 54 (3) PU unberucksichtigt
bleiben. Nach A 56 EPU durfte bei der momentanen Sachlage aber auch
dann ein Patent zu erlangen sein,




