Part 11

In der Prifungsaufgabe D II werden folgende Abkiirzungen verwendet:

PCT - Zusammenarbeitsvertrag + Ausfuhrungsordnung
EPU - Europiisches Patentiibereinkommen und Ausfithrungsordnung
PVU - Pariser Verbandsiibereinkunft

dzt.

- derzeit

Sehr geehrter Mandant!

In Bezug auf die neue Anmeldung von Brightco méchte ich Thnen folgendes mitteilen:

(A)

Um den gewiinschten breiten Schutz von EP(2) wirksam (mit Prioritit) beanspruchen zu
konnen, miissen fiir Ihre Anmeldungen sowohl die Prioritit vom 14. April 94 als auch die
Prioritdt vom 21. April beansprucht werden, da EP(2) hinsichtlich EP(1) fir diesen
Gegenstand keine Erstanmeldung darstellt; auch nicht nach Artikel 87(4). Das heift, dafB die
Anmeldung bis spitestens 18. April beim EPA einlangen muB. Die Prioritétsfrist von 12
Monaten gemaB Artikel 87 EPU verlangert sich durch R 85(1) vom 14. April auf den 18.
April, da das EPA vom 14.-17. April geschlossen ist. Diese Fristverlangerung gilt jedoch nur
fiir das EPA bei Einreichung sowohl europiischer als auch internationaler Anmeldungen,
wobei sich die Fristverlangerung fir letztere aus Artikel 4C(3) PVU ergibt, da fiir solche
Anmeldungen nach dem PCT gemiB Artikel 8(2)a) die PVU maBgeblich ist.

Als Einreichort soll demnach das EPA gewihlt werden. Die Anmeldung kann am 18.4. kurz
vor Mitternacht per Telefax eingereicht werden (siehe BeschluB des Prdsidenten vom
26. Mai 1992), um die Prioritit von EP(1) und EP(2) wirksam beanspruchen zu konnen. Falls
nur Schutz fir Vertragsstaaten des EPU erlangt werden soll, wire es ausreichend, eine
europdische Patentanmeldung einzureichen. Da von Thnen jedoch angesprochen wurde, daf3
eine Expansion in die USA, nach Australien und Japan angestrebt wird, ist es ratsam, eine
internationale Anmeldung nach dem PCT einzureichen. Eine Erstreckung einer européischen
Anmeldung auf nichteuropaische Staaten, wie von Ihnen vorgeschlagen wurde, ist hingegen
nicht moglich. Bei Einreichen einer PCT-Anmeldung kénnen iberdies anfanglich Kosten
gespart werden, da keine Ubersetzung erforderlich ist (z. B. f. Japan) und fiir alle europaische
Staaten (EPU-Staaten) nur eine Bestimmungsgebiihr zu zahlen ist. Fir die genannten Staaten
sind daher vorerst 4 Bestimmungsgebithren zu entrichten. Die Frist zur Zahlung dieser
Gebiihren betriigt nach R 15.4b)ii) 1 Monat ab Einreichung der Anmeldung, das ist bis zum
18. Mai 95. Weiters miissen bei Einreichen einer internationalen Anmeldung folgende
Gebithren entrichtet werden. Eine Ubermittlungsgebiihr nach R 14.1 PCT zugunsten des
EPA, die 1 Monat nach Einreichung der Anmeldung gezahlt werden mufl (R 14.1 b) PCT
+ Art. 152(3) EPU). Eine internationale Gebiihr nach R 15.1 PCT zugunsten des
internationalen Biiros, bestehend aus einer Grundgebiihr (dzt. 762 Schweizer Franken + 15
Franken fiir Blatter iiber 30) und den bereits genannten 4 Bestimmungsgebiihren (dzt. 185
Schweizer Franken pro Bestimmung). Die Grundgebiihr ist gemafl R 15.4a) PCT ebenso
1 Monat nach Einreichen der Anmeldung zu zahlen.




Weiters eine Recherchengebithr nach R 16.1 PCT zugunsten der internationalen
Recherchenbehorde, die im vorliegenden Fall das EPA ist (dzt. 2400,-- DM). Die Zahlung
ist mit Ablauf der Frist fir die Grundgebiihr zu leisten (R 16.1 f)). Um beide Priorititen
EP(1) und EP(2) rechtmiBig beanspruchen zu konnen, miissen eine Ubertragung des
Prioritatsrechts (Prioritatsrechtsnachfolgeerklarung) sowohl fur EP(1) als auch fir EP(2)
angefertigt werden. Die Ubertragung der Rechte von EP(1) soll auf den Gegenstand der
Vorrichtung eingeschrénkt sein (Art. 4 F PVU). Da der Einreichzeitpunkt der geplanten PCT-
Anmeldung (oder auch einer europaischen Anmeldung) bereits der 18.4. ist, ersuche ich, die
Ergebnisse der Versuche von Newman rechtzeitig zu iibermitteln, um diese noch in der
Anmeldung berucksichtigen zu kénnen. Falls dies angesichts der Osterfeiertage nicht moglich
ist, miite diese Erfindung in einer gesonderten Anmeldung weiterverfolgt werden, wodurch
Mehrkosten entstehen. Wenn die Erfindung von Newman in die internationale Anmeldung
aufgenommen wird, besteht die Méglichkeit einer Beanstandung wegen mangeinder
erfinderischer Tatigkeit im internationalen Verfahren, da sowohl die Aufgabe als auch die
Lésung bei Newman Unterschiede zu der wesentlichen Erfindung einer Vorrichtung fiir die
neue Faser aufweist. In einem solchen Fall miiite eine zusitzliche Recherchengebiihr gezahlt
werden, um auch fiir diesen Gegenstand eine Recherche zu erhalten (Art. 17(3)a) PCT). In
der regionalen Phase vor dem EPA wire dann wahrscheinlich eine Teilanmeldung
erforderlich. Vorerst kann jedoch davon Abstand genommen werden, so dafl keine Kosten
anfallen. Da ich noch keine Kopie von EP(1) habe, bitte ich Sie, mir diese rechtzeitig
zuzusenden. In der internationalen Anmeldung werde ich folgende Anspriiche aufstellen:

- Ein Vorrichtungsanspruch in der breitestméglichen Form, dem die Prioritit von EP(1)
zukommt.

- Vorrichtungsanspriiche fiir die Vorrichtungen X und Y von EP(2).

Verwendung der polarisationsempfindlichen Faser zusammen mit der dotierten Faser
(Anmeldetag 18.4.).

Vorrichtungen X und Y unter Verwendung beider Fasern (Anmeldetag 18.4.).

Die Tatsache, daB die Losung des Problems, das Newman gelést hat, im Nachhinein einfach
ist, hat in diesem Fall keinen EinfluB auf die Bewertung der erfinderischen Titigkeit, da eine
uberraschende Wirkung zutage getreten ist, die eine Patentierung des Gegenstandes
rechtfertigt.

Da in der PCT-Anmeldung USA bestimmt wird, miissen auch die Erfinder als Anmelder in
dem Antrag genannt werden (fir USA). Das heifit, Anmelder fir USA sind Kappa, der
Ingenieur der Abteilung Lambda, dessen Namen und Adresse noch herausgefunden werden
muB, und Newman, falls seine Erfindung in der PCT-Anmeldung verwertet werden soll.

Fir alle anderen Staaten ist der Anmelder Brightco (EP, AU, JP). Da die Erfinder derzeit
nicht verfugbar sind, werde ich als Vertreter den Antrag der Anmeldung unterzeichnen,
wobei fiir alle Anmelder (Brightco, Kappa, dem Ingenieur und Newman) eine Volimacht
nachgereicht werden muf8 (R 90.4 PCT).




(B) Da die Vorrichtung in der USP(1) nicht beschrieben war, kommen den auf die Vorrichtung
X gerichteten Anspriichen nur die "Prioritit" des Anmeldetages der PCT(F), das heifit der
19. Mai 1994 zu. Dafiir spricht, da fur USA eine "continuation in parts-Anmeldung"”
nachgesucht wird, welcher "new matter" (neue Gegenstinde) eingebracht werden, und daf3
sich die PCT-Anmeldung PCT(F) gegeniiber USP(1) nur durch die Vorrichtungsanspriiche
unterscheidet und nur die Prioritit von USP(1) beansprucht ist.

Da die Vorrichtung auf der Messe vom 9.-12. Mai 94 ausgestellt und potentiellen Kunden
erklart wurde, ist der Gegenstand der PCT(F) fiir die Vorrichtung nicht mehr neu und daher
auch nicht patentfihig. Es miissen aber Zeugen gefunden werden, die diesen Sachverhalt
schliissig beweisen konnen, da keine schriftliche Offenbarung vorhanden ist.

Neuheitsschadlich ist diese Handlung allerdings nicht fiir die Vereinigten Staaten selbst, da
hier eine einjihrige Neuheitsschonfrist herrscht, und auch nicht fir Japan, wo eine 6-
monatige Neuheitsschonfrist gilt und iiberdies eine miindliche Beschreibung auf einer Messe
keinen EinfluB auf die Patentfihigkeit besitzt. Dies nur fir den Fall, da8 Flashco auch in
Japan eine entsprechende Anmeldung laufen hat. Fiir das regionale europiische Patent ist,
wie oben erwihnt, jedenfalls keine Neuheit gegeben, da Artikel 54(2) gilt.

Fiir die Zwecke der USA ist zu bemerken, daB die Anmeldungen EP(1) und EP(2) zwar den
fritheren Priorititstag als PCT(F) genieBen, jedoch das US-nationale Recht zusitzlich eine
"conception and introduction" in die USA verlangt, um diesen fritheren Priorititstag in einem
"Interferenzverfahren" tatsichlich geltend machen zu kénnen. Da die Erfindung durch
Glazeco in GroBbritannien gemacht wurde, diirfte die "conception and introduction” durch
die Ausstellung auf der Messe vom 9.-12. Mai frither gewesen sein, so dafl das Patent im
Umfang der Vorrichtung X Flashco zugesprochen wird. Brightco wiirde tatsichlich eine
Lizenz fir USA benétigen.

Jedoch hat Brightco die ilteren Rechte fiirr EP, hochstwahrscheinlich JP und AU. Ich wiirde
daher eine Cross-Licensing vorschlagen: Brightco erhilt eine Lizenz fir USA; Flashco erhilt
eine Lizenz fir Europa. Es ist durchaus méglich, dafl der internationale vorlaufige
Priifungsbericht fir PCT(F) positiv ausfillt. Dieser Bericht ist jedoch nach Mafigabe des
Artikel 33(1) PCT ein vorlaufiges und nicht bindendes Gutachten, so daB die Sachlage durch
ein nationales oder regionales Amt spéter durchaus anders bewertet werden kann und im
vorliegenden Fall durch das EPA auch getan werden wird (Frage der Neuheit, siehe oben).

Eine Akteneinsicht beziiglich der internationalen Anmeldung ist nach Veroffentlichung
moglich (Art. 30 PCT). Eine Akteneinsicht in die Akte der vorldufigen internationalen
Prifung beim USPTO ist allerdings nicht méglich, da dies durch Artikel 38(1) aus-
geschlossen ist. Ebenso ist es daher nicht moglich, eine Kopie des Prifungsberichts zu
erhalten. Die Stellung des Priifungsantrags als solchen gemafl Artikel 39(1) a) wird jedoch
gemifB R 61.4 vom internationalen Biiro veroffentlicht, allerdings erst nach Veroffentlichung
der Anmeldung. Ich werde daher fiir Sie priifen, ob ein Antrag auf vorlaufige internationale
Priifung tatsdchlich gestellt wurde. Falls ein solcher Antrag nicht rechtzeitig gestellt wurde
(vor 19 Monaten, Art. 39(1)), mifite Flashco spétestens am 21. Juni beim EPA einen Antrag
auf Eintritt in die regionale Phase einreichen und die erforderlichen Handlungen (R 104b)
EPU) vornehmen. Ansonsten erst am 21. April 1996!




Eine Intervention von Dritten bei der mit der internationalen Prufung beauftragten Behorde
(USPTO) ist leider nicht moglich, da hierfiir im PCT keine Bestimmungen vorgesehen sind
und die Priifung, wie bereits erwihnt, vertraulich ist. AuBerdem hitte dies keinen Einfluf} auf
die Beurteilung der Patentfihigkeit der PCT(F) im internationalen Verfahren, da miindliche
Offenbarungen, wie jene bei der Messe vom 9.-12. Mai nach R 64.2 PCT nicht zum Stand
der Technik gerechnet werden. Sobald die PCT(F) in ihre regionale Phase vor dem EPA
getreten ist, sind Einwendungen Dritter nach Artikel 115 EPU moglich, da die Anmeldung
zu diesem Zeitpunkt bereits verdffentlicht ist.

Ein Problem kénnte sich dadurch ergeben, daB Flashco formal nach Einleiten der regionalen
Phase den Schutz nach Artikel 67 EPU beanspruchen kénnte. Ich schlage daher vor, Flashco
darauf aufmerksam zu machen, daf3 die noch einreichende PCT- (oder EP-)Anmeldung von
Brightco ein alteres Recht nach Artikel 54(3) ist, und daB der Gegenstand von PCT(F)
hinsichtlich der Vorrichtung vor dem EPA nicht mehr neu ist. Demnach wiirde Flashco
wissentlich zu unrecht den Schutz aus Artikel 67 geltend machen und kénnte spiter zu
Schadenersatzzahlungen herangezogen werden. Falls die Einwendungen Dritter vor dem EPA
nicht gebiihrlich behandelt werden sollten, kann bis zu 9 Monaten nach Erteilung gegen das
Patent PCT(F) eingesprochen werden (Art. 99 EPU), wobei der Einspruchsgrund nach
Artikel 100a geltend gemacht werden kann.

Ich hoffe, Thnen mit diesen Ausfilhrungen gedient zu haben und bitte Sie, mir die noch
ausstindigen Unterlagen (EP(1), Erfindung von Newman) zeitgerecht zu iibermitteln.

Mit freundlichen Grii3en




