Bi hten: Ohn n nA in immer "EPU"

Frage 1
Ja!

GemaB Art. 101 EPU priift die Einspruchsabteilung, ob die in Art. 100 genannten Einspruchsgriinde der
Aufrechterhaltung des europ. Patentes entgegenstehen.

Dabei werden jedoch zuerst nur die Griinde gepriift, die vom Einsprechenden geltend gemacht wurden.
Die Einspruchsabt. ist nicht verpflichtet weitere Griinde zu beriicksichtigen (G 10/91).

Allerdings kann der Patentinhaber selbst gemas R 573 die Anspriiche, Bg_schreibung und Zeichnungen
4ndern, allerdings nur soweit durch Einspruchsgriinde nach Art. 100 EPU veraniaBt.

Der Patentinhaber kann auch nach R 87 unterschiedliche Patentanspriiche im Einspruchsverfahren
vorlegen, sofern er dem EPA ein dlteres Recht in einer der Vertragsstaaten nachweist.

Frage 2 a)

Nein!

In der int. Phase kann die erste Prio bis zum Ablauf von 30 Monaten nach dem Priorititstag
zurlicknehmen (R 90°.3 a) PCT).

GemaB R 90°=.3 d) wird diese Frist nach dem geanderten Prioritatstag berechnet, sofern sie noch nicht
abgelaufen ist. Die Frist von 30 Monaten ist jedoch bereits am 18. Jan. 1999 abgelaufen gerechnet vom
1. Priodatum 18.7.96 an.

in diesem Falle ist also die Frist bereits verstrichen, daher ist eine Riicknahme der Prio in der
internationalen Phase nicht mehr méglich.

Allerdings besteht nun vor dem EPA die Moglichkeit die Prio zurlickzunehmen. Allerdings hat gemaB Ril.i
A 111 6.10 und RiLi C V 3.4, E VIil 1.5 auch hier der Wegfall der Prioritat keinen EinfluB auf bereits
abgelaufene Fristen.

Die Frist von 31 Monaten zur Einleitung der regionalen Phase (R 104b (1) EPU i.V.m. Art. 22 (1), (3) PCT
ist jedoch bereits am (18.7.96 + 31 Monate =) 18.2.99 abgelaufen.

Damit gilt die Anmeldung gemaB Art. 24 (1) iii) als zuriickgenommen fiir den Bereich des EPU.

Weder durch eine Zuriicknahme der ersten Prio vor dem B (int. Biiro) oder der USPTO (R 90°.3 ¢) PCT
noch vor dem EPA wird also der gewiinschte Effekt erreicht.

Frage 2 b)

Jal!

Bei Aufrechterhgltung des ersten Prioanspruchs wére die regionale Phase gemas Art. 22 (1), (3) PCT,
R 104b (1) EPU spatestens am 18. Febr. 1999 einzuleiten gewesen. Damit gilt sie nach Art. 24 (1) iii)
PCT als zuriickgenommen.




Allerdings kann die Anmeldung in der regionalen Phase gerettet werden mittels der Rechtsmittel, die der
PCT in Art. 25 (2) (a), 48 (2) (a), R 82 PCT bereitstelit. Danach kdnnen Fristversaumnisse vom
ausgewahiten Amt entschuldigt werden, wenn diese nach dem nationalen Recht, d. h. hier EPU
entschuldigt werden kdnnen. Als soiche Entschuldigungen sind nach R 82" auch Wiedereinsetzung oder
Weiterbehandlung zu sehen.

Der Anmelder muf3 nun vornehmen

Antrag auf Ubersendung von Kopien der Akte an IB stellen Art. 25 (1) PCT
R51PCT
Art. 25 (2) (a) PCT

wenn ndtig Ubersetzung nach Art. 158 (2), R 104b (1) a) EPU in eine der Amtssprachen' an EPA
senden und

Wiedereinsetzungsantrag in Frist nach R 104b (1) EPU stellen nach Art. 122 EPU und
begrinden
° Wiedereinsetzungsgebiihr bezahlen

Antrag auf Einleitung der regionalen Phase nach R 104b EPU

Nationale Gebihr aus Grundgebiihr, und Benennungsgebihr R 104b (1) b nach R 85a geschehen
(s. a. J1/98)

Recherchengebiihr R 104b (1) ¢) EPU mit Zuschlag nach R 85a EPU bezahlen. Die Recher-
chegebihr ist allerdings gemaB Art. 157 (3) b) EPU i.V.m. BeschluB VerwRat vom 14.9.79 um 1/5
ermaBigt

Priifungsantrag gem3B R 104b (1) d) EPU zusammen mit Zuschlagsgebiihr nach R 85b EPU
zahlen

und

Prifungsantrag stellen (R 104b (1) d), R 85b EP()

Man beachte:

Es sind keine Anspruchsgebiihren ndtig und es ist die dritte Jahresgebiihr noch nicht fallig!




Zufrage3d
a) Am Anmeldetag sind fallig

(i) Anmeldegebihr Art. 78 (2)
Hbéhe seit 2.3.99: 127 Euro

zu entrichten bis 6.4.99
(2.3.99 1 Monat
= 2.4.99 (Karfreitag)
Art. 78 (2) 1 R85 (1)
3.4.99 (Samstag)
1 R85(1)
4.4.99 (Sonntag
1 R85 (1)

5.4.99 (Montag, Ostermontag)
l
6.4.99
(i) Recherchengebiihr Art. 78 (2) EPU
Hdhe seit 2.3.99: 869 Euro )
zu entrichten bis 6.4.99 (Art. 78 (2), R 85 (1) EPU)

(i) gegebenenfalls Anspruchsgebiihren (R 31 (1))
zu entrichten bis 6.4.99 (s. 0. R 31 (1), R85 (1))

(i) Benennungsgebihren Art. 79 (2)

Bis 6 Monaten nach dem Erscheinen des Hinweises auf die Verdffentl. des Recherchebe-
richtes zu entrichten.

b) (i) Anmeldegebiihr
(i) Recherchegebiihr
Es erfolgt Aufforderung nach R 85a (1) EPU mit Nachfrist (1 Monat)
(iif)  Anspruchsgebiihren
Es erfolgt Aufforderung nach R 31 (1) § 3 EPU mit Nachfrist (1 Monat)
(iv) Benennungsgebiihren

Es erfolgt Aufforderung mit Nachfristsetzung nach R 85a (1) bei normalen Benennungen (1
Monat Nachfrist)

Zu Frage 3b)

Far vorsorgliche Benennungen ergibt sich nur eine Nachfrist ohne Aufforderung von 2 Monaten.
Zu Frage 3 ¢c)

Ja, denn der Anmeldetag ist nach Art. 80 EPU nicht von Gebiihrenzahlungen abhangig.




Frage 4

Vorzunehmende Handlungen:

Ich stelle Antrag auf Entscheidungen nach R 69 (2) EPU, da die Erfindung noch rechizeitig eingereicht
wurde.

Denn zwar gilt nach Art. 91 (5) die Anmeldung als zuriickgenommen, wenn die Erfindernennung nicht
innerhalb von 16 Monaten ab Anmeldetag eingereicht wird. Dies wére hier der 11.2.99 (Donnerstag)
Eingereicht wurde sie erst am 15.2.99.

Allerdings muB die Eingangsstelle in ihrer Mitteilung eine Mindestfrist von 2 Monaten setzen (RiLi A lll
5.4), die auch {iber die 16 Monate hinausgehen kann (R 84: Mindestfrist 2 M!)

Diese Frist beginnt mit Zustellung R 78 (3) (seit 1.1.99 R 78 (2)) und 10 Tage-Regel am (10.12.98 +
10 Tage=) 20.12.98

Die 2 Monatsfrist geht also bis zum [30.3.99 (Samstag) - R 85 (1) ~] 22.2.99

Folglich ist die Erfindernennung am 15.2.99 rechtzeitig eingereicht worden.

Der Antrag auf Entscheidung ist innerhalb von 2 Monaten nach Zustellung der Mitteilung nach R 69 (1)
zu stellen (R 69 (2) EPU).

Die Mitteilung nach R 69 (1) gilt nach R 78 (3) als am 27.3.99 zugestellt. Die 2 Monatsfrist endet also am
27.5.99 (Donnerstag).

Der Antrag ist also bis zum 27.5.99 zu stellen.

Weiterhin stelle ich hilfsweise Antrag auf Wiedereinsetzung (Art. 122 EPU) und bezahle die Wiedereinset-
zungsgebihr nach Art. 122 (3) und begriinde ihn Art. 122 (3). Die versdumte Handlung wurde bereits
durchgefihrt.

Die Frist fiir den Wiedereinsetzungsantrag lauft nach Art. 122 (2) als Wegfall des Hindernisses. Dies ist
hier der tatsachliche Empfang der Mitt. nach R 69 (1), d. h. der 17.3.99. Die Frist betragt 2 Monate, lauft
also bis 17.5.99.

Bis 17.5.99 sind als vorzunehmen hilfsweiser Antrag auf Wiedereinsetzung, Zahlung Wiedereinsetzungs-
gebiihr, Begriindung des Antrags.

Frage 5
a) Esist kein Eintrag mdglich,

denn R 61 EPU sieht die Anwendung von R 20 fiir Eintragung von Rechtsiibergangen nur wihrend
der Einspruchsfrist vor (s. a. RiLi E Xlll 2.).

Diese ist bereits abgelaufen!

b) Ein Eintrag ist nach R 20 (1) ohne weiteres auf Antrag eines Beteiligten, d. h. nur unter
Beweisvoriegung, d. h. hier des Vertrages mdglich.

c)  Ja, ist mdglich,
denn eine Ubertragung kann nach Art. 71 auch nur fiir einen benannten Vertragsstaat der
Anmeldung ? erfolgen. Eintrag nach R 20!




d)  Hier handelt es sich um eine Patent. R 61 verwiest jedoch nur auf R 20.
R 21 ist auf Patente nicht anzuwenden.
Folglich ist ein Eintrag nicht mdglich.

e) Ein Eintrag ist mdglich nach R 21 (1), dergemas Art. 73 kann eine Patentanmeldung auch
teilweise, hier fir Schottland, Gegenstand von Lizenzen sein.

f) Die Sicherheit ist ein dringliches Recht. Mit dem Vertrag zwischen X und mir wird dies
begriindet. Diese Begriindung der Sicherheit ist also nach R 21 (1), R 20 (1) gintragbar.

Frage 6
a) Essind zu zahlen fir PCT 1:
Anmeldegebiihr (R 104b (1) b (i)) }
} = nationale
Benennungsgebiihren (R 104b (1) b (ii)) } Gebiihr
(Achtung: hier gilt Art. 79 (2) nicht) }

b)

Recherchegebiihr (R 104b (1) ¢) i.V.m. Art. 257 (2) b)

Die Recherchegebiihr ist allerdings auf 80 % ermaBigt, da ISA = USPTO (Art. 157 (3) b) i.V.m.
BeschluB des Verw.Rates vom 14.9.79.

Nicht zu zahlen sind:

- Priifungsgebiihr

- Anspruchsgebiihr

- 3. Jahresgebiihr

Fiar PCT 2 ist zu zahlen

- nat. Gebiihr bestehend aus:
Anmeldegebiihr R 104b (1) (b) (i)
Benennungsgebiihr R 104b (1) (b) (ii)
3 Anspruchsgebiihren R 104b (1) b (iii), R 31

die 3. Jahresgebiihr R 104b (1) (e) denn diese ware nach Art. 86 (2) bereits nach
24 Monaten fallig gewesen und muB nun innerhalb der 31-Monatsfrist entrichtet werden.

Prifungsgebiihr nach R 104 b (1) d), denn diese wére nach Art. 94 bereits vor ca. 6 Monaten fallig
gewesen und muB nun entrichtet werden.

Allerdings wird sie gemas R 104b (6) i.V.m. Ant. 12 (2) GebO auf 50 £% ermaBigt.
- Zu zahlen sind 50 % der Priifungsgebihr.

Recherchegebiihr ist nicht zu zahlen.

GemaB Art. 3 der Vereinbarung zwischen WIPO und EPA muB as EPA auch als ISA tatig
geworden sein, wenn es fiir eine in US eingereichte PCT-Anmeldung als IPEA tatig war.




Da das EPA in diesem Falle gemaB Art. 157 (3) a) i.V.m. Beschl. Verw.Rat vom 21.12.78 keine
erganzende Recherche erstellt wird, ist hier keine Recherchegebiihr zu zahien.

Frage’

Die beim EPA eingereichte Anmeldung nimmt tatsachlich die Prioritét nicht wirksam in Anspruch, da der
14.7.98 ein normaler Werktag an samtlichen Einreichungsstelien des EPA war.

Ich rate lhnen also, diese Anmeldung ohne Gebiihrenzahlung verfallen zu lassen.

GemiB R 85 (3) i.v.m. R 85 (1) erstreckt sich jedoch die Prioritdtsfrist in Frankreich wegen des
Nationalfeiertags auf den 15.7.98.

Damit kann durch eine Einreichung nach Art. 75 (1) b) beim franzdsischen Patentamt aufgrund der
Fristerstreckung nach R 85 (3) noch eine Anmeldung mit wirksamer Beanspruchung der Prioritat
eingereicht werden.

Ich rate Ihnen daher, beim fra_pzbsischen Patentamt heute, am 15.7.98, eine europdische Patentanmel-
dung nach Art. 75 (1( b) EPU einzureichen.

Bitte beachten Sie, daB fallige Gebiihren dort nicht entgegengenommen werden. Allerdings haben sie
fir Gebiihrenzahlungen auch noch mindestens 1 Monat Zeit (Art. 78 (2)).

Frage 8

a) Ja, gemaB Mitt. Pras. EPA vom 1.7.97, sog. "PACE"-Programm, kann durch verschiedene
MaBnahmen die Bearbeitung beschleunigt werden.

b) i) Es kann ebenfalls das PACE-Programm bej Eintritt in die europ. Phase einer Euro-PCT und
danach beantragt werden, soweit es sich auf eine beschleunigte Sachpriifung bezieht
(s. obige Mitteilung Punkt "Priifung" Nr. 3, Satz 2)

i)  Wenn die Anmeldung noch nicht in die regionale Phase eingetreten ist, ist wegen des
Bearbeitungsverbotes nach Art. 23 (1) PCT und Art. 40 (1) PCT nichts zu tun, der PACE
kann frihestens bei Einleitung der reg. Phase beantragt werden.

iy  Allerdings kann ich die regionale Phase nach Art. 23 (2) PCT oder Art. 40 (2) PCT durch
ausdricklichen Antrag vorzeitig einleiten und dann PACE beantragen.

c) Ja, gemaB der Mitteilung des Pras. EPA vom 19.5.1998, sofern ein Verletzungsverfahren aus dem
europ. Patent anhéngig ist.

d) Ja, gemaB der Mitteilung des Vizeprasidenten Generaldirektion 3 vom 19.5.1998, sofern ein
Verletzungsverfahren aus dem europ. Patent anhangig ist.

Frage 9
Es gibt mehrere Mdglichkeiten.

Dies hier ist die schlechteste L dsung:

1. Ich veranlasse B Beschwerde innerhalb der Beschwerdefrist von 2 Monaten (Art. 108) einzulegen.




Weiterhin stelle ich B das Dokument D zur Verfiigung und bitte sie, dieses in das Verfahren
einzufihren.

Allerdings weiB ich nicht, welcher Einspruchsgrund B im Einspruch geltend gemacht hat. Solite er
keine mangelnde erfinderische Tatigkeit oder Neuheit geltend gemacht haben, so waren diese
Griinde nur noch mit Zustimmung des Patentinhabers in das Beschwerdeverfahren einfiinrbar
(G 10/91), da sonst verspétet (Art. 114 (2)).

AuBerdem ist unsicher, ob die Beschwerdekammer das Material D ebenfalls fiir hochrelevant halt
und unsere Entschuldigung des verspateten Vorbringens akzeptiert (T 1002/92, T 39/93), sonst
wird sie das Dokument D als verspatet (Art. 114 (2)) zuriickweisen.

Als weitere Mdglichkeit kdnnte A das Dokument X als Einwendung Dritter nach Art. 115 in das
Beschwerdeverfahren einbringen!

Diese Mdglichkeit' ist also hochriskant, sehr unsicher und u. U. dann erfolglos!
Besser ist folgendes:

2. GemaB Art. 105 kann A dem Einspruchsverfahren beitreten. Allerdings nur, wenn noch ein
Einspruchsverfahren anhiangig ist. Dieses ist jedoch mit der Verbindung der Entscheidung
abgeschlossen (T 631/94). Der jetzige Beitritt bliebe also wirkungslos (G 4/91), sofern nicht B
Beschwerde einlegt.

Dann allerdings kann X innerhalb von 3 Monaten als Erhebung der Verletzungsklage beitreten.
Diese Frist lauft am

3M R85(1) R85(1)
12.3. - 12.6.99 (Samstag) - 13.6.99 (Samstag) - )
14.6.99 ab.

Dann kann X problemlos auch gegebenenfalls neue Griinde der fehlenden Neuheit (Art. 54 (2))
oder mangeinder erf. Tatigkeit (Art. 56) vorbringen und auch das Dokument D in das Verfahren
einfihren (G 1/94)

! Also ist zu tun: !
Veranlasse B Beschwerde einzulegen (innerhalb 2 M nach Zustellung der Entscheidung)

A soll danach Beitritt erklaren (Art. 105 (1) (schriftlich!) und Widerruf von P in vollem Umfang
beantragen.

A soll Einspruchsgebihr bezahlen (Art. 105 (2) § 2.

A soll Beitritt begriinden (Art. 105 (2) § 1 und dabei fehlende Neuheit und mangelnde erfinderische
Tatigkeit geltend machen sowie Dokument D einfiihren.

A soll Beschwerdegebiihr bezahlen. Zwar steht diese Gebiihr so nicht im EPU, allerdings rate ich
angesichts der unklaren Rechtslage dennoch vorsorglich zur Zahlung der Beschwerdegebiihr.

Ergebnis: A wird selbstandiger Einsprechender. Einwand des Art. 114 (2) zu verspatetem Vorbringen
greift nicht.




Erage 10
Da alle PCT-Vertragsstaaten bestimmt sind, so sind sie auch im PCT-Antrag national bestimmt worden.
M nien:

Mazedonien ist erst seit 1.11.97 Erstreckungsstaat, folglich gilt das Erstreckungsabkommen erst fir
Anmeldungen, die nach dem 1.11.97 eingereicht wurden (s. ABl. 1997, 538, Nr. 2).

Eine Erstreckung kann also picht beantragt werden.
Bumanien:
Ruménien ist seit 15.10.96 Erstreckungsstaat. Der Erstreckungsantrag gilt als gestelit, wenn die Euro-

PCT nach dem 15.10.96 eingereicht wurde und RO national und EP bestimmt wurden (ABI. 1996, § 601,
Nr. 2).

Fur die Zahlung der Erstreckungsgebilhr gilt die 31-Monats-Frist nach R 104b.

Diese endet am (2.12.96 + 31 Monate =) 2.7.99 (Donnerstag). Eine Zahlung ist also noch mdglich.

Damit kann die Euro-PCT noch auf Rumanien erstreckt werden.




