Prifungsarbeit D eines Bewerbers, Teil li

1. FORM-EU2 nimmt die Prioritdt von FORM-UK1 fiir SAD-FORM, dessen Herstellung
und dessen Verwendung zurecht in Anspruch. Die Prioritatsfrist von einem Jahr
(Art. 87 (1) EPU) lief erst am 26.7.1999 ab, da der 24.7.99 ein Samstag war und die
Prioritatsfrist somit bis zum 26.7.99 (Montag) verlangert wurde.

Der Artikel vom 1.4.99 ist somit fiir diesen Teil der FORM-EU2 kein Stand der
Technik nach Ant. 54 (2) EPU, womit fiir diesen Teil ein rechtswirksames Patent
erhalten werden kann.

Fur SAD-FORM/2 kann keine Prioritét in Anspruch genommen werden, da diese in
FORM-UK1 nicht enthalten war. Allerdings ist SAD-FORM2 somit auch nicht im
Artikel vom 1.4.99 offenbart, der fur SAD-FORM/2 Stand der Technik nach

Art. 54 (2) EPU bildet (G 3/93).

Falls also SAD-FORM/2 zusétzlich zu seiner Neuheit auch noch erfinderische
Tatigkeit gegentliber dem Artikel vom 1.4.99 aufweist, steht einer Patenterteilung
nichts im Wege. Die Offenbarung im Artikel vom 1.4.99 entspricht auch vollstandig
der mit Prof. Blowit getroffenen Vereinbarung, da dieser erst nach der Einreichung
der Anmeldung FORM-UK1 die Veroffentlichung durchgefihrt hat. Es handelt sich
somit nicht um eine Offenbarung im offensichtlichen MiBbrauch gegeniiber dem
Anmelder im Sinne von Art. 55 (1) a) EPU.

Falls also SAD-FORM/2 erfinderisch gegeniiber dem Artikel vom 1.4.99 ist, ist es
sehr gut méglich, ein rechtswirksames Patent fir Europa zu erhalten.

Da es sich bei den SAD-FORM-Ausfiihrungen um Erzeugnisse und nicht um
Verfahren handelt, sind sie auch nicht geméaB Art. 52 (4) EPU von der Patentierung
ausgeschlossen.

2. Durch das Einreichen einer PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Prioritat der
FORM-EU2 auf den Namen Gobbleup als Rechtsnachfolger von Sadly-Res. kénnte
noch eine Vielzahl von Schutzrechten gesichert werden. Diese PCT-Anmeldung
sollte die Offenbarung der FORM-EU2 (einschlieBlich des Inhalts der FORM-UK1)
enthalten sowie zusatzlich die Angabe, daB die Seifenblasen, vor allem in der
Ausfiihrungsform der SAD-FORM/2, stabiler und wirksamer gemacht werden kénnen,
wenn das Arzneimittel mit einem Ol vermischt wird. Dann kénnte auch dafir
Patentschutz erhalten werden. Die Einreichung sollte baldméglichst erfolgen,
spatestens aber am 26.7.00 (Mi) fur die Prioritéatsfrist nach Art. 8 (1) PCTi. V. m.
4c (1) PVU.

Die Prioritat der FORM-UK1 kann aufgrund des Ablaufs des Prioritatsjahres nicht
mehr beansprucht werden, damit ist der Artikel vom 1.4.99 Stand der Technik, so
daB far SAD-FORM, dessen Herstellung und Verwendung kein Patentschutz mehr
erhalten werden kann, sehr wohl aber fiir SAD-FORM/2 einschlieB3lich der Aus-
fuhrungsform mit dem mit Ol vermischten Arzneimittel.




In der PCT-Anmeldung soliten alle Staaten bestimmt werden, was durch die Zahlung
von 10 BestimmungsgebUhren erreicht wird (Geblhrenverzeichnis).

Durch die PCT-Anmeldung werden zunéchst nur die PCT-Gebuhren féllig, die
nationalen Phasen werden bis mindestens zum 20. Monat nach Prioritatsdatum
verschoben (Art. 22, 23 PCT), kénnen aber geman Art. 39, 40 PCT sogar bis auf
30 Monate vom Prioritatsdatum hinausgezdgert werden, indem ein Antrag auf
internationale vorlaufige Prifung innerhalb von 19 Monaten ab Prioritatsdatum
(26.2.2001) gestellt wird. Dann braucht erst anschlieBend nach 30 Monaten
(26.1.2002) die Uberleitung in die nationalen Phasen erfolgen.

Als Anmelder treten Gobbleup als Rechtsnachfolger von Sadly-Resource fir alle
Staaten auBer US sowie Dr. Fairy, Prof. Blowit und die Erfinder der Olzumischung fur
US auf. Erfinder sind Dr. Fairy, Prof. Blowit und ,Olzumischung’. Falls Prof. Blowit an
SAD-FORM/2 sowie der Olzumischung keinen Anteil hat, kénnte auch nur dieser Teil
in der PCT-Anmeldung, dann ohne Prof. Blowit, weiterverfolgt werden. Innerhalb von
16 Monaten ab Prioritatsdatum muB ein Prioritatsbeleg (R. 17 PCT) eingereicht
werden.

Die Frist fur die Beantwortung des Bescheids lief zunachst am 14.1.00 (Fr)
(10-Tage-Zustellungsfiktion nach R. 78 (2) EPU + 4 Monate) ab.

Durch die Fristverlangerung um weitere 2 Monate lief die Frist am 14.3.00 (Di) ab
(keine zusammengesetzte Frist RA 5/93 rev.) Durch die Nichtbeantwortung des
Bescheids gilt die Anmeldung als zurlickgenommen (Art. 96 (3) EPU).

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung einer Mitteilung, daf8 die Anmeldung als
zuriickgenommen gilt, kann allerdings Weiterbehandlung beantragt werden.

(Art. 121 EPU). Diese Frist kann noch nicht abgelaufen sein, daher sollte ein
Weiterbehandlungsantrag gestellt werden, die Weiterbehandlungsgebihr entrichtet
werden und die versdumte Handlung nachgeholt werden. Beim Nachholen der
versaumten Handlung kénnten auch gieich neue Anspriche eingereicht werden, die
sich auf SAD-PROT sowie auf das Verfahren zur Isolierung von SAD-PROT
beziehen, falls sich letzteres gegeniiber dem aligemeinen Verfahren unterscheidet,
beispielsweise stérker eingeschrénkt ist und somit gegenliber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik besser abgrenzbar ist.

Bezlglich der Einheitlichkeit sollte es keine Probleme geben, da in der Regel
Produkte und Herstellungsverfahren fir diese Produkte als einheitlich anzusehen
sind (RiLi C Il 7.2). Mit dieser MaBnahme ware allerdings nur fir DE, FR und GB
Patentschutz zu erreichen, da fiir die anderen EPU-Vertragsstaaten keine Benen-
nungsgebiihren entrichtet wurden (nach Art. 79 (2) EPU lauft die Frist bis ca.

24 Monate nach dem Prioritatstag = 14.1.99 und anschlieBend nach R. 85 (1)
und R. 85 (2) noch bis ca. 2 Monate spéter). Diese Fristen sind wohl abgelaufen
und nach Art. 122 (5) EPU von der Wiedereinsetzung ausgeschlossen.

Die einzige — wenn auch eventuell nicht zum Erfolg flihrende Méglichkeit ist die
Einreichung einer Teilanmeldung, in der auch die (brigen EPU-Vertragsstaaten
benannt sind und Patentschutz fir SAD-PROT und das Isolierungsverfahren




beansprucht wird. (Dazu muf3 auch die Anmeldung Gber die Weiterbehandlung
wieder anhéngig werden.)

Art. 76 (2) EPU sieht zwar vor, daB fiir eine Teilanmeldung nur solche Vertragsstaa-
ten benannt werden koénnen, die in der Stammanmeldung benannt waren, allerdings
sind bei Verwendung des EPA-Form 1001 alle Vertragsstaaten vorsorglich benannt.
In J 22/95 wurde fir die alte Fassung des Art. 79 (2) (bis 30.06.97 gultig) ent-
schieden, daf3 kein Recht besteht, in einer Teilanmeldung einen Vertragsstaat zu
benennen, fir den die Benennungsgeblihr nicht gezahit wurde. PROT-EU 1 wurde
zwar schon am 14.1.97 eingereicht, allerdings galt der neue Art. 79 (2) EPU fir alle
Anmeldungen, deren Benennungsgebihren am 30.6.97 noch nicht fallig gewesen
sind. Dies war bei PROT-EU 1 der Fall, da es eine Erstanmeldung war und dann eine
Zwolf-Monatsfrist fiir die Zahlung der Benennungsgebiihren vorgesehen war.

Allerdings ist zur Zeit bei der groBBen Beschwerdekammer unter dem Aktenzeichen
G4/98 die Anfrage des Prasidenten anhéngig, ob die Zuriicknahmefiktion infolge der
nicht rechtzeitigen Zahlung der Benennungsgebiihren bedeute, daB die Benennung
keine rechtliche Wirkung entfalte und als nie vorgenommen geilte. Bis zu einer
Entscheidung der Grof3en Beschwerdekammer ist diese Frage also ungeklan, so
daB noch Hoffnung besteht, mit der Teilanmeldung Erfolg zu haben.

4. Falls die amerikanische Luftwaffe Patentanmeldungen eingereicht hatte, wiirde
diesen Anmeldungen die Veréffentlichung der PROT-EU 1 entgegenstehen
(ca. Juli 1998). Aus dieser Veréffentlichung ist SAD-PROT bereits bekannt, aller-
dings nur in der Verwendung als Gérungshilfe. Die Luftwaffe kénnte somit einen
Stoffschutz fir SAD-PROT zur Verwendung als Arzneimittel erhalten (1. medizinische
Indikation), bzw. falls SAD-PROT als Arzneimittel schon allgemein bekannt gewesen
ist, zumindest noch einen Schutz fir Verwendung von SAD-PROT zur Herstellung
eines Arzneimittels fur die Behandlung von Jet-Lag (2. medizinische Indikation
(G1/83)).

Damit konnte die Luftwaffe Gobbleup daran hindem, SAD-PROT fir die genannten
Zwecke zu verkaufen. Gelingt es uns allerdings, mit unserer Anmeldung den
aligemeinen Stoffschutz zu bekommen, so kann auch die Luftwaffe ihr Arzneimittel
SAD-PROT nicht ohne unsere Erlaubnis verkaufen. Dieses Abhangigkeitsverhaltnis
ist eine gute Voraussetzung fiir den AbschluB3 von Cross-Licensing-Vertragen
zwischen der Luftwaffe und Gobbleup.

5a) Bei einer Ubertragung der Rechte von Fat Cat sollte schnellstméglich (d. h. bis zum
7.4.2000) eine PCT-Anmeldung eingereicht werden, in der die Prioritaten der
ENZ-EU und der FAT-EU (Anmeldetag vorhanden) beansprucht werden. Fir die
Anmelderfrage ist zu klaren, ob das Prioritatsrecht noch bis zum 7.4.2000 auf Sadly-
Resources ibertragen werden kann (der FAT-EU), dann kénnte Sadly-Resources
(oder Gobbleup als Rechtsnachfolger) als Anmelder fur alle Staaten auBer US und
Dr. Plump und Hr. Puss als Anmelder fiir US fungieren. Erfinder sind Dr. Plump und
Herr Puss. Gelingt die Ubertragung nicht mehr, miiBten Sadly-Resources (resp.
Gobbleup) und Fat-Cat eine gemeinsame Anmeldung einreichen. Eine spatere
Ubertragung auf einen Anmelder ist moglich (R. 92bis 1 a i PCT).




Die friihzeitige Einreichung ist nétig, damit der Zeitungsbericht vom 9.4.99 nicht zum
Stand der Technik gegen die PCT-Anmeldung wird.

Fur die PCT-Anmeldung sind die Recherchengebiihr (R. 16 PCT), die Ubermitt-
lungsgebihr (R. 14 PCT) und die internationale Gebuhr (R. 15 PCT) zu entrichten
(innerhalb eines Monats nach Einreichung.) Durch die Bezahlung von 10 Be-
stimmungsgebiihren als Teil der internationalen Gebihr werden alle PCT-Staaten
bestimmt.

Innerhalb von 19 Monaten ab Prioritatsdatum (7.11.2000 (Di)) sollte ein Antrag auf
int. vorl. Prifung gestellt werden, um die nationalen Phasen um 30 Monate ab
Prioritatsdatum hinauszuschieben (Art. 39, Art. 40 PCT), um somit die Kosten
solange gering zu halten, bis der wirtschaftliche Erfolg von SAD-ENZ als Schlank-
heitsmittel klar ist.

Die von der Firma Gene-Genie eingereichte PCT-Anmeldung wird spéatestens 1998
veroffentlicht worden sein und damit Stand der Technik sein. Somit 1aBt sich far
SAD-ENZ selbst kein Patentschutz mehr erzielen. Allerdings ist das Herstellungs-
verfahren mit der hohen Ausbeute nicht offenbart, daflir ist also Patentschutz
mdglich. Da ebenfalls keine Verwendung von SAD-ENZ offenbart ist, ist somit auch
diese patentféhig. Da die Anmeldung von Gene-Genie auch nicht weiterverfolgt
wurde, spricht nichts gegen einen Vermarktungserfolg von SAD-ENZ als Schlank-
heitsmittel bzw. des Herstellungsverfahrens.

Im Falle der Einreichung der PCT-Anmeldung durch Gobbleup kénnte auf ENZ-EU
verzichtet werden (keine Benennungs- und Prifungsgebiihr fallig).

Fir die PCT-Anmeldung missen innerhalb von 16 Monaten nach frihestem
Prioritatsdatum die Prioritatsbelege eingereicht werden — 7.8.00 (Mo).

5b) Falls Fat-Cat kein Geld bezahlt werden soll, bleibt nur die Méglichkeit unter der
Inanspruchnahme der Prioritat von ENZ-EU bis zum 12.4.2000 (Mi) eine
PCT-Anmeldung auf den Namen Sadly-Resources (resp. Gobbleup als Rechts-
nachfolger) fir alle Staaten auBer US und mit Dr. Plump (Erfinder ist Dr. Plump) als
Anmelder flr US einzureichen (nach Vereinbarung erlaubt). Da mit dem Zeitrang
12.4.99 sowohl der Zeitungsbericht vom 9.4.99 als auch die verdffentlichte Anmel-
dung von Gene-Genie Stand der Technik ist, bleibt nur noch die Aktivitat und damit
die Verwendung als Schlankheitsmittel schiitzbar. Am Herstellungsverfahren hatte
Sadly-Resources (resp. Gobbleup) auch keine Rechte laut der Vereinbarung der
Zusammenarbeit zwischen Fat-Cat und Sadly-Resources. Da Gene-Genie seine
Anmeldung nicht weiterverfolgt hat (hier wére noch zu Gberprifen, ob vielleicht noch
Anmeldungen existieren, die die Prioritat dieser PCT-Anmeldung beanspruchen),
bleibt im vorliegenden Fall noch zu verhindern, daB Fat-Cat eine neue Anmeldung mit
der Prioritat der FAT-EU einreicht, was durch eine geschickte Verzégerungstaktik in
den Verhandlungen méglich ware (Fat-Cat hat nur noch bis zum 7.4.2000 Zeit). Die
urspriingliche Anmeldung FAT-EU gilt als zurlickgenommen wegen der Nichtzahlung
der Gebiihren (Art. 90 (3) EPU). Sollte Fat-Cat keine Nachanmeldung nachreichen,
steht einer Verwendung von SAD-ENZ als Schlankheitsmittel nichts mehr im Wege,
sowohl fur die Frage der Patenterteilung als auch der Vermarktung.




Sollte namlich Fat-Cat doch noch ein Patent fiir das Herstellungsverfahren in einer
Nachanmeldung bekommen, wiirden alle SAD-ENZ, die nach diesem Herstellungs-
verfahren hergestelit wurden, unter den Schutz des Herstellungspatents fallen

(Art. 64 (2) EPU). Fat-Cat kénnte dann allerdings auch kein SAD-ENZ als Schiank-
heitsmittel vermarkten, so daf3 auch hier Cross-License-Vertrage wahrscheinlich sind.

Im Falle einer Nachanmeldung von Fat-Cat kdnnte diese auch noch nach Ant. 54 (3)
— Stand der Technik in EP werden, was allerdings fir die Verwendung als Schlank-
heitsmittel nicht schadlich ist, da diese in FAT-EU nicht offenbart war.

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, daf3 in diesem Fall nur Patentschutz fiir die
Verwendung als Schlankheitsmittel zu erzielen ist.

Folgendes qilt fiir 5a + 5b:

Zu klaren ist darGber hinaus, ob die Verwendung als Schlankheitsmittel moglicherweise
unter die Ausnahme des Art. 52 (4) EPU féllt, da darin Verfahren zur therapeutischen
Behandlung ausgeschlossen sind.

Nach der Entscheidung T144/83 mii3te dabei der Anspruch so formuliert sein, daf3
eindeutig ist, daB es sich um ein kosmetisches Verfahren handelt. Da bisher allerdings
auch SAD-ENZ nicht als Arzneimittel bekannt ist, sind folgende Anspruchstypen méglich:

1. SAD-ENZ als Arzneimittel  (flr therapeutische Behandlung bei Fettsucht oder
anderen Krankheiten)

2. SAD-ENZ zur Verwendung als Schlankheitsmittel fir kosmetische Zwecke
falls 1. nicht patentfahig wegen anderem Stand der Technik:

3. Verwendung von SAD-ENZ zur Herstellung von Arzneimitteln zur Behandlung
von Fettsucht.

Noch zu 5b)

Die Prioritat der ENZ-EU kann auch beansprucht werden, da die darin enthaltene
Erfindung am 12.4.99 ausfihrbar war (siehe PCT-Anmeldung von Gene-Genie und den
Zeitungsartikel vom 9.4.99). Bis zum Ablauf des 16. Monats nach Prioritatsdatum muf3
ein Prioritatsbeleg eingereicht werden (12.8.00 (Sa) — 14.8.00 R. 80.5 PCT). Fur diese
PCT-Anmeldung wéren auch innerhalb eines Monats nach der Einreichung die Recher-
~ chengebiihr, die Ubermittlungsgebiihr und die internationale Gebiihr (einschlieBlich

10 Bestimmungsgebuhren fur die Bestimmung aller PCT-Staaten) zu bezahlen, sowie
innerhalb von 19 Monaten ab Prioritdtsdatum der Antrag auf internationale vorlaufige
Prufung zu stellen (bis 12.11.00 (So) = 13.11.00 (Mo) R. 80.5 PCT), damit die nationale
Phase bis 30 Monate nach Prioritatsdatum verschoben wird (Art. 39, 40 PCT).




