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Um EP 3 aufrechtzuerhalten, muf gemaB Art. 14(1) bis zum 2. Mai 1994
(nach R. 6(1) - 3 Monate nach der Einreichung - nach R. 85(1) verlédngert
um einen Tag) eine Ubersetzung in einer Amtssprache des EPA (Deutsch,
Englisch oder Franzésisch - Art. 14(2)) eingereicht werden. Andernfalls
gilt die Anmeldung als zurickgenommen (Art. 90(3)).

Dariiber hinaus missen die Anmelde- und die Recherchengebihr entrichtet
werden - und zwar innerhalb eines Monats nach der Mitteilung gemil

R. 85a(l), in der auf die versidumte Zahlung hingewiesen wird. Andernfalls
gilt die Anmeldung als zurickgenommen (Art. 90(3)). Es ist eine
Zuschlagsgebiihr zu entrichten - R. 85a(l). Die normale Frist gemif

Art. 78(2) (1 Monat nach Einreichung) ist bereits verstrichen.

Die Benennungsgebihren sind 12 Monate nach dem beanspruchten
Prioritatstag fallig (Art. 79(2)).

7udem ist innerhalb von 16 Monaten nach dem beanspruchten Prioritdtstag
die Erfindernennung vorzunehmen - R. 42(1l) - Frist nach Art. 91(5).

Smart ist ein Erfinder des Verfahrens B und unter Umsténden (je nachdem,
welchen geistigen Beitrag Grisk zum Verfahren B geleistet hat) faktisch
sogar der alleinige Erfinder. Abgesehen davon steht Smart das Recht auf
das europidische Patent fir alle Gegenstdnde von EP 3 mit Ausnahme des
Verfahrens C, des Trennverfahrens und der hypotonischen Wirkung von Z zu.

Daher sollte Smart als Anmelder benannt werden.

Grisk hat wahrscheinlich Anspruch auf ein Patent fir das Verfahren C, das
Trennverfahren und die hypotonische Wirkung von Z.

Wenn sich alle Parteien auf eine Zusammenarbeit verstindigen wiirden, wéire
es am einfachsten, Smart durch Teilibertragung und deren Eintragung nach
R. 20 als weiteren Anmelder in die Anmeldung aufzunehmen. (Art. 71 lafit
eine Ubertragung zu, die nach Art. 72 der Unterschrift beider
Vertragsparteien bedarf.)

Der Prioritdtsanspruch ist ungultig - Grisk ist némlich weder der jenige,
der DK 1 eingereicht hat, noch dessen Rechtsnachfolger, so daB das
Erfordernis des Art. 87(1l) nicht erfillt ist.

Wenn die Anmeldung PCT 2 mit Bestimmung des EPA (oder eine europdische
Anmeldung) eingereicht und von Smart die Prioritdt von DK 1 beansprucht
wird, darf in EP 3 daher nur noch der Gegenstand beansprucht werden, der
gegeniber dem Inhalt von DK 1 neu ist (in Anwendung von Art. 54(3)
angesichts der Wirkung von Art. 89 auf den wirksamen Tag einer Anmeldung,
in der (zu Recht) ein friuherer Prioritédtstag beansprucht wird).
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Dies wédre das Verfahren B (dessen Eigentum bei Smart liegt) sowie das
Verfahren C, das Trennverfahren und die hypotonische Wirkung von Z (die
Grisks Eigentum sind). ‘

Wenn alle Parteien zusammenarbeiten, besteht jedoch keine Notwendigkeit,
EP 3 aufrechtzuerhalten: Alles kann in eine spidtere PCT- oder
EP-Anmeldung aufgenommen werden, fiur die dann sowohl die Prioritdt von
DK 1 als auch die von EP 3 in Anspruch genommen wird. Durch eine
Teiliibertragung von EP 3 auf Smart wiirde ein uneingeschrénkter
Prioritdtsanspruch fir die spatere Anmeldung begrindet.

Die Offenbarung gegeniiber Albatross lidge unabhdngig davon, ob
Vertraulichkeit galt oder nicht, nach den Prioritidtstagen von DK 1 und
EP 3 und wire somit fur Anspriche, die auf Gegenstdnde aus diesen beiden
friheren Anmeldungen gerichtet sind, unschiddlich.

Die Anmeldung EP 3 braucht nicht aufrechterhalten zu werden, nur um ihre
Prioritat beanspruchen zu koénnen - Art. 4.A.(3) der Pariser
Verbandsubereinkunft.

Nichts spricht hiergegen, wenn alle Parteien zusammenarbeiten.

a) Nein - es sollten auch das Verfahren C und die anderen
Arbeitsergebnisse von Grisk aufgenommen werden.

b) Grisk und Smart sollten beide als Anmelder fiir alle Staaten auftreten,
sofern Grisk nicht vor der Einreichung seine Rechte auf Smart
Ubertrigt; in diesem Fall wiirde Smart als Anmelder fir alle Staaten
und Grisk nur als Anmelder fiur die USA benannt (in den USA muB der
Anmelder der Erfinder sein - maBgebend ist das nationale Recht -

Art. 27 PCT).

c) Beide Prioritaten (DK 1 + EP 3) sollten beansprucht werden, um
mégliche Probleme wegen der Offenbarung gegeniber Albatross (wie
vorstehend erldutert - mafBgebliche Tage liegen vor der Offenbarung) zu
vermeiden. (Eine europidische Anmeldung kann priorititsbegrindend sein,
da sie durch Art. 66 EPU einer nationalen Hinterlegung gleichgestellt
wird und dies auch durch Art. 4.A der Pariser Verbandstibereinkunft
abgedeckt wird.)

d) Anspriche wie in DK 1 (Seite 2 der Aufgabe),
sowie

Verfahren B

Verfahren C

Verfahren zur Trennung von X und Z von Y

Produkt Z zur Verwendung als Arzneimittel (gemdB Art. 54(5) EPU neu
gegentber Z als Katalysator)

Arzneimittelzusammensetzung mit Z + Trager (Trager notwendig fiur die
Neuheit [bei X nicht notwendig, da X selbst neu ist])

Verwendung des Produkts Z zur Herstellung eines hypotonischen
Wirkstoffs [Neuheit des Zwecks - zulédssig gem. G 5/83]

Verwendung des Produkts X zur Herstellung eines Arzneimittels zur
antiviralen Behandlung
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- abhidngige Anspriiche, in denen eine Wirkung gegeniber Herpes-,
Masern- und Windpockenviren spezifiziert wird.

Da in der PCT-Anmeldung auch die USA bestimmt werden sollen, sollten auch
Anspriche fiur Behandlungsverfahren (mit X oder Z, fur die hypotonische
Wirkung, die antivirale Wirkung) aufgenommen werden.

. [Dies ist nach Art. 52(4) EPU nicht zuldssig - in den USA aber moglich.]

Es ist ein Verfahren zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung eines
Patents vor einem DK-Gericht einzuleiten, da Smart - wie vorstehend
erldutert - Anspruch auf Teilgegenstidnde von EP 3 hat. Wenn Smart der
Anspruch ganz oder gemidB R. 16 teilweise zugesprochen wird, stehen ihm
nach Art. 61(1) mehrere (in Art. 61(1l)a) aufgezédhlte) Moglichkeiten
offen.

Die Einleitung des Verfahrens muB 1. wegen der vertraglichen Regelung fur
die durch die Vertridge abgedeckten Erfindungen und 2. wegen Art. 2 des
Anerkennungsprotokolls vor einem DK-Gericht erfolgen.

Die Einleitung dieses Verfahrens ist dem EPA nachzuweisen, das dann das
Verfahren nach der Veroéffentlichung der Anmeldung aussetzt -
R. 13(1) EPU.

Smart miBte mit der Geltendmachung seines Anspruchs auf das Verfahren B

in Anbetracht des Vertrags und des Umstands, daB er der Erfinder ist,

Erfolg haben. Wenn die tbrigen Gegenstidnde Eigentum von Grisk sind, tut

dies einer spiteren Anmeldung keinen Abbruch, die

1. die Prioritdt von DK 1 fir den darin enthaltenen Gegenstand
beansprucht und

2. auf die (in EP 3 nicht offenbarten) antiviralen Eigenschaften des
Produkts X gerichtet ist.

Solange dem EPA noch kein Nachweis iiber die Einleitung eines Verfahrens
zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des Patents vorliegt,
kénnte Grisk die Anmeldung EP 3 zurtcknehmen. Danach wirde R. 14 Grisk an
der Riicknahme der Anmeldung oder einer Benennung hindern.

Es liegt in Smarts Interesse, die Anmeldung am Leben zu erhalten, damit
die Rechte auf das Verfahren B gewahrt bleiben (wenn ihm, wie anzunehmen
ist, der Anspruch zugesprochen wird). Dies sichert ihm einen wirksamen
Anmeldetag, der vor der Offenbarung gegeniiber Albatross liegt. Wenn diese
nicht der Geheimhaltung unterléige, wirde sie fir eine spitere Anmeldung,
in der das Verfahren B beansprucht wird, als wirksamer Stand der Technik
gelten, es sei denn, der Grisk vertraglich auferlegten

Geheimhal tungsverpflichtung kann durch Einreichung einer europdischen
Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach der Offenbarung Geltung verschafft
werden.

Grisks Offenbarung verstdBt gegen den Vertrag und stellt einen
voffensichtlichen MiBbrauch" im Sinne von Art. 55(l)a) EPU dar.

Daher bestiinde die Méglichkeit, innerhalb von 6 Monaten nach der
Einreichung von EP 3 durch Grisk eine europdische Anmeldung einzureichen;
dann bliebe die Offenbarung auBer Betracht. EP 3 wire, auch wenn sie
veroffentlicht wirde, nicht Stand der Technik fir einen Anspruch fiur das




iv)

Verfahren B, dessen Prioritdtstag nach dem Anmeldetag von EP 3 liegt,
weil die Einreichung von EP 3 Art. 55 EPU unterlige.

Fir den Fall, daBl eine Zusammenarbeit mit Grisk nicht zustande kommt,
hitte Smart also die besten Aussichten auf einen Schutz des Verfahrens B,
wenn er ein Verfahren zur Geltendmachung seines Anspruchs auf Erteilung
eines europdischen Patents einleiten und dann selbst eine Anmeldung nach
Art. 61(1l)b) einreichen wiirde.

Wenngleich R. 14 eine Ricknahme von EP 3 verhindern wiirde, sobald dem EPA
die Einleitung eines entsprechenden Verfahrens nachgewiesen worden ist,
missen zundchst einmal, wie vorstehend erértert, bestimmte Schritte
unternommen werden, um EP 3 aufrechtzuerhalten. In der Sache G 3/93 wird
die Frage gekldrt, ob eine Anmeldung nach Art. 61(1)b) nur dann
eingereicht werden kann, wenn die urspringliche Anmeldung noch anhédngig
ist. Gebuhren kann jede beliebige Person entrichten (Art. 7 GebO -
Rechtsauskunft Nr. 6/91); die nach Art. 14 (2) erforderliche Ubersetzung
kann jedoch nur der Anmelder (Grisk) einreichen.

GemdB Art. 150(4) entspricht das PCT-Anmeldedatum dem EP-Anmeldetag.
Somit gilt Art. 55, ebenso wie andere Bestimmungen, in derselben Weise.

Sédmtliche EPO-Staaten sind Vertragsstaaten des PCT.

" Der PCT eréffnet die Moglichkeit, die Zahlung betrachtlicher fur die

a)
b)

Anmeldung anfallender Kosten hinauszuschieben.
Ich rate zur Einreichung einer PCT-Anmeldung.

(Far eine direkte EP-Anmeldung EP 2 sprdche die schnellere Erteilung -
die aber hier wahrscheinlich kein Vorteil wéire.)

Fir andere Linder kénnte eine Direktanmeldung sicherer erscheinen -
obwohl das PCT-Anmeldedatum dem Anmeldetag einer Direktanmeldung
entspricht.

Grisk ist ein Erfinder des Verfahrens B, so daB seine Offenbarung
gegentiber Albatross innerhalb 1 Jahres nach der Offenbarung fir eine
US-Anmeldung nicht als Stand der Technik gilt (B5 USC 102b).

Eine PCT-Anmeldung mifite nicht von Grisk unterzeichnet werden, wenn sie
von Smart als erstem Anmelder eingereicht wirde - gemeinsamer Vertreter
nach R. 90.2 PCT. Dadurch wiirde bis zum Eintritt in die nationale Phase
in den USA Zeit fur die Beibringung der Unterschrift gewonnen.

Smart sollte als Anmelder benannt werden.

Bis zur Klirung des Anspruchs auf die Erteilung des Patents sowohl die
Prioritdt von EP 3 als auch die von DK 1; das Wichtigste ist allerdings,
die Einreichung innerhalb von 6 Monaten nach EP 3 und der Offenbarung
gegeniber Albatross vorzunehmen, damit Art. 55 zum Tragen kommt und das
Verfahren B beansprucht werden kann: Dies ist kein Problem, da die
Prioritdt von DK 1 ohnehin bis 3. Juni 1993 beansprucht werden muBl. Die
Inanspruchnahme der Priorit&t von EP 3 ist ungultig, wenn das Verfahren
zur Geltendmachung des Anspruchs auf Erteilung des europdischen Patents
nicht den gewiinschten Erfolg bringt: Art. 87(1l) - unterschiedliche
Anmelder! (wie vorstehend erliutert.)




c) Beanspruchen Sie alles aus DK 1 und zusatzlich Verfahren B
Verwendung des Produkts X zur Herstellung eines Arzneimittels fir
antivirale therapeutische Zwecke

- abhiangige Anspriiche fur die 3 spezifischen Viren.

Im Falle des PCT - Anspriiche fir ein Behandlungsverfahren - Behandlung
von Virusinfektionen oder Erzielung einer hypotonischen Wirkung mit Hilfe
des Produkts X.

B iii) Achten Sie darauf, sie in Patentanmeldungen zu beanspruchen.




