Ubersetzung der Prifungsarbeit eines Bewerbers
(Prifungsaufgabe D)

1. Nach Art. 87(1) EPU begrundet eine Anmeldung in einem oder mit Wirkung fur
einen Vertragsstaat der Pariser Verbandsiubereinkunft ein Prioritédtsrecht.

Art. 8(1) PCT eré6ffnet das Recht, auch in einer internationalen Anmeldung
die Prioritit einer fritheren Anmeldung zu beanspruchen, die in einem oder
fur einen Mitgliedstaat der Pariser Verbandsiibereinkunft eingereicht wurde.

Taiwan gehdért nicht zu den Vertragsstaaten der Pariser Verbandsiibereinkunft.

a) Der Prioritidtsanspruch ist gultig. Die PCT-Anmeldung wurde innerhalb
eines Jahres nach der Erstanmeldung in einem Vertragsstaat der Pariser
Verbandsubereinkunft eingereicht. Art. 8(2)a) PCT sorgt dafiur, dalf Art. 4
der Pariser Verbandsubereinkunft zur Anwendung kommt.

Der Anmelder war in allen Fdllen derselbe, so daB das Erfordernis des
Art. 87(1l) EPU erfullt ist. Die Schweiz ist Vertragsstaat des PCT, der
(in Art. 9(1)) aus der Staatsangehdrigkeit das Recht zur Einreichung
einer PCT-Anmeldung herleitet.

b) MaBgeblich ist letztlich das nationale Recht, das EPU. Ein
Gebrauchsmuster kann nach Art. 87(1) EPU einen gultigen
Prioritatsanspruch begriinden. Im vorliegenden Fall kime Art. 87(4) EPU
zur Anwendung. Wenn die Gebrauchsmusteranmeldung bis zur Einreichung der
Patentanmeldung nicht zuriickgenommen, fallengelassen oder zurlickgewiesen
worden ist, und zwar bevor sie 6ffentlich ausgelegt worden ist und ohne
dafl Rechte bestehen geblieben sind oder sie Grundlage fur die
Inanspruchnahme eines Prioritdtsrechts gewesen ist, liegt fur die
EPU-Staaten kein gultiger Priorit&dtsanspruch vor. '

2. Art. 60(2) EPU spricht das Recht auf das europdische Patent demjenigen zu,
dessen europaische Anmeldung den friiheren Anmeldetag hat. Art. 89 EPU
bestimmt, daB der Prioritdtstag fur diesen Zweck als Tag der europdischen
Anmeldung gilt.

Art. 60(2) gilt nur fur die benannten Staaten.

Fur FR, DK, IT und SE liegt das Recht daher bei A.

Fiur NL hat B das &dltere Recht.

Fur Deutschland ist das nationale Recht ausschlaggebend, wobei das
Prioritadtsrecht nach Art. 4 der Pariser Verbandsiibereinkunft A zusteht, der

den fruheren Prioritédtstag - den 4.1.93 - und somit das Recht auf das
deutsche Patent hat.

3. a) GemdB BeschluB des Prisidenten des EPA vom 26.5.92 kénnen Unterlagen im
Sinne der R. 36(5) EPU durch Telefax eingereicht werden.

R. 36(3) schreibt vor, daB eine Einspruchsschrift unterzeichnet sein muB,
da diese Bestimmung kraft R. 6la auf das Einspruchsverfahren anzuwenden
ist. Ein nicht unterzeichnetes Schriftstiick behdlt den urspringlichen Tag




des Eingangs, wenn es innerhalb einer vom EPA bestimmten Frist
unterzeichnet wird (R. 36(3) Sitze 2 und 3).

Die Einspruchsschrift erh&dlt daher das Datum, an dem sie per Telefax
eingereicht wurde. (In Analogie zur Rechtsauskunft Nr. 13/82 mufl die
Méglichkeit bestehen, das unterzeichnete Schriftstiick auch schon vor
Erhalt der entsprechenden Aufforderung einzureichen.)

Ein Einspruch gilt nur dann als rechtskriftig eingelegt, wenn die Gebihr
bis zum Ablauf der Einspruchsfrist entrichtet wird (Art. 99(1) letzter
Satz).

Die Abbuchung der Zahlung von einem laufenden Konto beim EPA ist ein
zuldssiger Weg fur Gebihrenzahlungen (siehe Beschlufl des Prédsidenten).

Ist der Geschaftsfihrer ein bevollmichtigter Angestellter (oder ein
zugelassener Vertreter)? Wenn die Firma A Wohnsitz oder Sitz in einem
EPU-Vertragsstaat hat, so kann ein bevollmidchtigter Angestellter fur die
Firma handeln (Art. 133(3)). Sofern dies hier der Fall ist, ist alles in
Ordnung. -

Handelt es sich bei A nicht um eine Firma mit Wohnsitz oder Sitz in einem
EPU-Vertragsstaat, so muB ein zugelassener Vertreter bestellt werden
(Art. 133(2)). Die falsche Unterschrift wird wie eine fehlende
Unterschrift behandelt (T 665/89) - der Anmelder wird aufgefordert, einen
Vertreter zu bestellen, der dann die Einspruchsschrift zu unterzeichnen
hat (R. 36(3)).

b) Keine unterzeichnete Kopie:

Aufforderung zur Nachlieferung der Unterschrift nach R. 36(3),
wahrscheinlich in Verbindung mit einer Aufforderung zur Einreichung von
2 Stucken der Einspruchsschrift und der dazugehérigen Unterlagen nach
R. 59.

Daneben wird auch eine Aufforderung zur Einreichung einer Vollmacht
ergehen, wenn kein zugelassener Vertreter bestellt ist - R. 101(1l) und
BeschluB des Préasidenten.

4. Einheitlichkeit der Erfindung gemidf Art. 82 ist bei Ansprichen, die aus
einem Einspruchsverfahren hervorgehen, nicht erforderlich - G 1/91.

a) Die Anderungen missen sachdienlich (R. 57(1)) und zur Ausridumung der
Einwinde notwendig ( R. 58(2)) sein - ein Rechtsanspruch auf Anderungen
besteht nicht (T 406/86).

Die Anderungen miissen nach Art. 102(3) den Erfordernissen des
Ubereinkommens, d. h. den Art. 84 und 123, geniigen (nicht aber Art. 82,
siehe vorstehend). Laut T 472/88 kénnen Einwidnde gemdB Art. 84 erhoben
-‘werden, wenn mangelnde Klarheit durch Anderungen "zutage tritt". In

T 127/85 wurde festgestellt, daB die Frage der Klarheit gemaB Art. 84 nur
dann relevant ist, wenn sie sich aus einer Anderung ergibt. Die
Einspruchsabteilung muB daher prifen, ob Art. 84 (im Hinblick auf die
Anderungen) erfullt ist.




In G 9 und 10/91 wurde bestidtigt, daB Art. 123(2) und (3) Rechnung zu
tragen ist. Die Anderungen werden nur zugelassen, wenn der Gegenstand
danach nicht tber den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten Fassung
hinausgeht und auch der Schutzbereich nicht erweitert wird.

Nach Art. 114(2) kann eine verspidtete Anderung unberticksichtigt bleiben.

b) Ja - entweder im Verfahren (d. h. in Schriftsidtzen oder bei der
miindlichen Verhandlung vor einer Zwischenentscheidung) - rechtliches
Gehdér gemidB Art. 113(1l) - alle Beteiligten - Einsprechende sind gemiB
Art. 99(4) am Einspruchsverfahren beteiligt - oder in der Erwiderung auf
eine Mitteilung nach Art. 58(4).

5. a) Das ubliche Antragsformblatt sieht eine vorsorgliche Benennung aller
Staaten und einen Verzicht auf eine Mitteilung nach R. 85a(l) vor.

Nach R. 85a(2) kénnen solche vorsorglichen Benennungen noch durch Zahlung
einer Gebihr und einer Zuschlagsgebihr bewirkt werden (Art. 2 Nr. 3b GebO
- 50 % der Gebiihr).

GemdB Art. 79(2), in dem die Frist nach Art. 78(2) fur anwendbar erkléart
wird, war die Gebiihr fiir Dédnemark innerhalb eines Monats nach der
Einreichung zu entrichten - 3. Februar 1994 (keine Verlidngerung gemill

R. 85(1l)a) - alle EPA-Annahmestellen gedffnet).

R. 85a(2) erdéffnet die Moglichkeit, die Gebiihrenzahlung (wie erdrtert)
noch innerhalb von 2 Monaten ab 3. Februar 1994, 4. h. bis 3. April 1994,
zu leisten.

Dieser Tag war aber ein Sonntag; am 4. April war mindestens eine
Annahmestelle des EPA im Sinne des Art. 78(l)a) geschlossen, so dafl sich
die Frist nach R. 85(1) bis 5. April 1994 (heute) verléngert.

- Gebthr und Zuscﬁlagsgebﬁhr sind heute zu zahlen.

b) 30.12.93 + 1 Monat -> 30.1.94, der ein Sonntag war, weshalb sich die
normale Frist nach R. 85(1) bis 1. Februar 1994 verlingert.

Die Nachfrist gemdB R. 85a(2) beginnt mit Ablauf der normalen Frist,
lauft also am 1. April 1994 ab; dieser Tag war allerdings Karfreitag -
und das EPA am 1., 2., 3. und 4. April geschlossen, so daBl sich die
Nachfrist nach R. 85a(l) bis 5. April 1994 verléngert.

Daher gleiche Antwort wie bei a.

c) Die Antwort wiirde anders lauten - Benennungsgebihr widre dann 12 Monate
nach der Einreichung fillig - 4. Januar 1994 (Art. 79(2)).

Die 2monatige Nachfrist wire dann am 4. Marz 1994 abgelaufen.
Es wdre daher zu spit fir DK.
- Art. 79(2) - keine Gebihr, keine Benennung von DK.

NB
Die Gebiihren kénnen von jedermann gezahlt werden (Rechtsauskunft Nr. 6/91
betreffend Art. 7(1) Gebihrenordnung). Am einfachsten wire es, wenn der Minchner

Vertreter in den Fdllen a und b die Gebitihren entrichten wiirde.




6. a) Er kann sein Einverstdndnis mit der Fassung widerrufen - Mitteilung nach
R. 51(6) kann dann nicht ergehen (T 1/92 - es muB zweifelsfrei
feststehen, dafl der Anmelder mit der Fassung einverstanden ist):

Art. 113(2) schreibt vor, daB sich das EPA bei der Entscheidung an die
vom Anmelder gebilligte Fassung zu halten hat. Zugleich sollte er eine
Anderung beantragen, die die Vorverdffentlichung unschidlich macht, und
sich vorbehaltlich der Vornahme dieser Anderung mit der Fassung
einverstanden erkléren.

Wenn die Anderung nicht zugelassen wird, sollte die Priifung wieder
aufgenommen werden. (Die Richtlinien bestdtigen, daB dies ausnahmsweise
geschieht, wenn neue Grinde die Rechtsgiltigkeit der Anspriiche gemiB

R. 51(4) in Frage stellen.)

In der derzeit noch anhidngigen Sache G 7/93 geht es um die Frage, ob eine
Einverstdndniserkldrung des Anmelders nach R. 51(4) bindend ist. Es muBl
jedoch_das Interesse der Offentlichkeit geschiitzt werden - das EPA sollte
nicht wissentlich rechtsunbestidndige Patente erteilen, wenn es noch die
Méglichkeit hat, das Prufungsverfahren wieder aufzunehmen.

b) Zu spat fur ein Vorgehen wie unter a.

Statt dessen - Einspruch gegen das eigene Patent. Art. 99(1l) - Einspruch
kann jedermann einlegen, auch der Patentinhaber, wie in G 1/84 bestéatigt.
Eigenes Patent nach Verdffentlichung des Hinweises auf die Erteilung und
innerhalb der Frist nach Art. 99(1) unter Berufung auf mangelnde Neuheit
des Anspruchs 1 anfechten - Art. 100 a): Gegenstand ist nach den

Art. 52 - 57 nicht patentféhig.

7. a) Art. 17(3) a) PCT
- Das USPTO als ISA erstellt den internationalen Recherchenbericht fur
die Teile der Anmeldung, die sich auf die in den Anspriichen zuerst
erwihnte Erfindung beziehen.

b) Art. 17(3)b) PCT schreibt indirekt vor, daB ein Bestimmungsamt die
Aufforderung uberpriuft (nicht vor Ablauf der Frist gemdB Art. 22 PCT -
siehe Art. 23(1) - es sei denn, es liegt ein Antrag des Anmelders vor -
Art. 23(2)).

Das EPA kann eine Geblihr verlangen, wenn es die Aufforderung als
gerechtfertigt ansieht, wobei die Nichtzahlung dieser Gebiuhr dazu fihrt,
daf} die nicht recherchierte Erfindung als zuritickgenommen gilt -

Art. 17(3)b) PCT.

Nach R. 104b(4) EPU muB die Recherchenabteilung des EPA priifen, ob die
Anmeldung dem Erfordernis der Einheitlichkeit entspricht. Verneint sie
dies, so wird der Anmelder zur Entrichtung einer weiteren
Recherchengebiihr aufgefordert.

Folgt er dieser Aufforderung, erhdlt er fur beide Erfindungen eine
ergidnzende Recherche des EPA.

Uber die Frage der Einheitlichkeit entscheidet die Prifungsabteilung
(kraft Art. 27(1) PCT in Anwendung von Art. 3(4)iii) und Regel 13 PCT).
Halt sie den Einwand aufrecht, so muB eine der Erfindungen aus der




Anmeldung herausgenommen werden - ihr Schutz kénnte in einer
Teilanmeldung weiterverfolgt werden.

LaBt die Prufungsabteilung den Einwand mangelnder Einheitlichkeit fallen
(hdlt ihn also fir ungerechtfertigt), so wird die zusdtzliche Gebihr auf
Antrag des Anmelders zurickgezahlt - R. 46(2) EPU.

Wenn der Anmelder auf die Aufforderung der Recherchenabteilung keine
zusitzliche Gebithr gemdB R. 104b(4) entrichtet, kann er sich die
Erfindung 2 gemdB G 2/92 nur durch Einreichung einer Teilanmeldung
sichern.

8. Auswirkungen einer nicht fristgerechten Antwort

Art. 96(3) - Anmeldung gilt als zuriuckgenommen.

EPA erliBt eine Mitteilung nach R. 69(1l) zur Feststellung eines
Rechtsverlusts.

Die Anmeldung wird dann nur weiterverfolgt, wenn innerhalb von 2 Monaten
nach Zustellung der Mitteilung gemdB R. 69(1) ihre Weiterbehandlung
beantragt, die Gebithr entrichtet und eine Antwort eingereicht (also die
versidumte Handlung nachgeholt) wird. Siehe Art. 121(1) und(2) EPU.

Vorschlag
Vor Ablauf der Frist fiur die Erwiderung Fristverlingerung gemiB Regel 84

letzter Satz beantragen. Ublicherweise gewdhrt das EPA eine
Fristverldngerung auf bis zu 6 Monate insgesamt, ohne die Angabe von Grinden
zu verlangen - siehe Richtlinien E-VIII, 1.6 und Mitteilung des
Vizepridsidenten der GD 1.

Nach R. 78(1) erfolgen Zustellungen mittels eingeschriebenen Briefs - und
gemdB R. 81 an einen zugelassenen Vertreter.

Gemafl R. 83(2) beginnt die Fristberechnung, wenn das maBgebliche Ereignis
eine Zustellung ist, mit Zugang des zugestellten Schriftstiicks. Nach

R. 78(3) gilt ein eingeschriebener Brief (z. B. an einen zugelassenen
Vertreter) innerhalb eines Vertragsstaats der EPO mit dem 10. Tag nach der
Abgabe zur Post als zugestellt.

Die 4monatige Frist ist somit noch nicht abgelaufen (es koénnen noch an die
10 Tage Ubrig sein), und einem Antrag auf Fristverléngerung nach R. 84 wird
stattgegeben werden - eine Gebihr ist nicht zu entrichten.

Wenn noch mehr Zeit benétigt wird, kénnte der vorstehend erdrterte Weg der
Weiterbehandlung gewdhlt werden, um gegen Zahlung der in Art. 121(2)
vorgeschriebenen Gebithr in Héhe von 150 DM oder des entsprechenden
Gegenwerts (Art. 2 Nr. 12 GebO) mehr Zeit zu gewinnen.

Ein Antrag nach R. 84 auf Fristverlidngerung um mehr als 2, also auf mehr als
insgesamt 6 Monate, wirde wahrscheinlich abgelehnt - siehe Mitteilung des
Vizepridsidenten GD 2 und Richtlinien wie vorstehend.




9.

10.

R. 90(l)a) sieht im Falle des Todes des Anmelders die Unterbrechung des
Verfahrens vor.

In J .../87 wurde festgestellt, daB eine solche Unterbrechung ungeachtet
R. 90(4) durchaus auf die Nachfrist fur die Entrichtung der Jahresgebihren
anwendbar ist (im Einklang mit J 7/83).

Im vorliegenden Fall ist aber der Anmelder nicht verstorben. Der
Rechtstibergang von A auf B ist gegeniiber dem EPA gemdfB R. 20(3) nicht
wirksam, da beim EPA weder ein Antrag auf Eintragung dieses Rechtsiibergangs
gemdB R. 20(1l) eingegangen noch die in R. 20(2) vorgeschriebene Gebuhr
entrichtet worden ist.

Gegenuber dem EPA ist A der Anmelder, daher ist das Verfahren auch nicht
unterbrochen. Somit gilt die Anmeldung als zurtckgenommen - Art. 86(3),
Art. 121 (Weiterbehandlung) kommt nicht zur Anwendung, da nicht das Amt die
Frist bestimmt hat.

Rechtsauskunft Nr. 18/92 Anmelder kann die Aufnahme der Bearbeitung
veranlassen.

R. 104b(l) - Frist von 21 Monaten - hier 10. Januar 1994
R. 104b(1)b) - nationale Gebiihr (Grundgebihr, Benennungsgebihren und
Recherchengebiihr) fristgerecht entrichtet.

R. 31(1) - zusitzliche Anspruchsgebihren fallen nicht an.
Priufungsgebiihr:

Art. 94(2) - fallig innerhalb von 6 Monaten nach Veréffentlichung des
europdischen Recherchenberichts, als der der internationale '
Recherchenbericht gilt.

Die Entrichtung der Prufungsgebihr und die Stellung des Prufungsantrags
missen bis 28. April 1994 erfolgen. Geschieht dies nicht, so besteht gemiB
R. 85b eine Nachfrist von 1 Monat: es muB eine Zuschlagsgebiihr entrichtet
werden - 50 % der Priifungsgebihr - Art. 2 Nr. 7 GebO. Das Amt erlifBt eine
Mitteilung nach R. 85b, wenn bis 28.4.94 kein Priufungsantrag gestellt (und
auch keine Gebiihr entrichtet) wird.

Wird der Antrag dann immer noch nicht gestellt, so gilt die Anmeldung als
zurickgenommen - Art. 94(3).

Ferner Jahresgebihr fir das 3. Jahr - f&allig am 30. April 1994 (R. 37(1) -
in Anwendung von Art. 86(1)).

Letzter Tag fur die Zahlung - Montag, 2. Mai 1994, da sich nach R. 85(1) die
Frist auf den nichstfolgenden Tag erstreckt, an dem das EPA getffnet ist
(30.4.94 ist ein Samstag).

Kann bei Nichtzahlung noch inmerhalb von 6 Monaten - bis 31. Oktober 1994 -
entrichtet werden (J 4/91 - keine zusammengesetzte Frist), wenn zugleich
eine Zuschlagsgebihr von 10 % der Jahresgebiihr gezahlt wird

- Art. 2 Nr. 5 GebO.




Dies setzt voraus, daf die Anmeldung dem Erfordernis von Art. 80 entsprochen
hat und ihr ein Anmeldetag zuerkannt worden ist.

Mingel, die die Eingangsstelle bei der Priufung nach Art. 91 feststellt,
missen nach R. 41(1) innerhalb der hierfir gesetzten Frist beseitigt werden,
oder die Anmeldung wird zurickgewiesen - Art. 91(3).




