Priifungsarbeit des Bewerbers

Auf das Mandantenschreiben:

1.

Die prioritatsbegrindenden Anmeldungen:

Damit die beiden britischen Anmeldungen prioritatsbegrindend sein
kénnen, mufz den Anmeldungen nach nationalem britischem Recht ein
Anmeldetag zukommen.

Artikel 80 EPU ist also fur die Frage ob den Anmeldungen ein

Anmeldetag zukommt pnicht mafgeblich.

Nach nationalem britischem Recht sind keine Anspruche erforderlich,
um einen Anmeldetag zu erhalten (Art. 87 (3) EPU. Dem im letzten
Absatz der Beschreibung und in Figur 3 beschriebenen Gegenstand
kommt also nur die spatere Prioritat zu (Art. 87 (1) EPU).

Zur Anlage 6

Wenn uberhaupt, so steht Anlage 6 nur dem Gegenstand der Anlage 1
mit der spéteren Prioritat (4.5.1989) entgegen.

Das Schreiben wurde zwar vor dieser Prioritdt versandt, gilt jedoch
nicht bereits mit der Abgabe zur Post als der Offentlichkeit
zugénglich gemacht, sgondern erst beim Empfang. Nach der Lebens-
erfahrung wird das Schreiben erst am oder nach dem 4.5.1989 in
Japan angekommen gein, so daf es kein relevanter Stand der Technik
ist (Rechtssprechung der Beschwerdekammern) .

Veroffentlichung durch Erfinder, sofern die Verdffentlichung nicht
Uber den Inhalt der fruheren Anmeldung hinausgeht, steht sie dem
Gegenstand der Anlage 1 mit der spéateren Prioritdt nicht als Stand
der Technik beziglich Neuheit und Erfindungshdhe entgegen (Ent-
scheidung BIOGEN der technischen Beschwerdekammer). Daher keine
Verwendung als Anlage 7.

zZu Erstens:

- Im Einsparungsverfahren tragt jeder Beteiligte seine Kosten
selbst, sowelt eine Kostenverteilung nicht der Billigkeit ent-
spricht (Art. 104 (1)). Solche Billigkeits-Grunde kénnen nur
durch das Verhalten eines Beteiligten im Verfahren begrindet
sein - nicht dadurch, daff das Patent nicht hatte erteilt werden
missen.,

- Durch die Stattgabe des Wiedereinsetzungsantrags sind vorherige
Verfahrensmangel geheilt.

Dem Mandanten steht auch keine Beschwerdemdglichkeit zu, da er kein
Beteiligter im Prufungsverfahren ist (Art. 107 EPU).

Eine Kosgtenverteilung kommt nicht in Betracht.




5. 2Zu Zwejitens:

Nach der Rechtsprechung der Grofien Beschwerdekammer ist Art. 24 EPU
auf das erstinstanzliche Verfahren analog anzuwenden. Ob Besorgnis
der Befangenheit besteht ist eine Tatfrage, die noch der weiteren
Klarung bedartf.

Allein die Tatsache, dafz der Priufer ein ehemaliger Angestellter
igst, ist hierfiur méglicherweise nicht ausreichend.

Falls der Ablehnung des Prufers nicht stattgegeben wird (Art. 24
(3) EPU), so kénnte dies in einer beschwerdefahigen Zwischenent-
scheidung oder in der das Verfahren abschliefenden Entscheidung
uber den Einspruch geschehen, so daff in jedem Fall eine Beschwerde-
mdéglichkeit besteht.

6. 2Zu Dri n

Der geschéaftliche Erfolg kann ein Beweisanzeichen fur erfinderische
Tatigkeit sein. Jedoch ersetzen solche Beweisanzeichen nicht die
technisch fachmannische Beurteilung der Erfindung (Rechtssprechung
der Bescherdekammern) .

Es kann also trotzdem - bei dem vorliegenden Stand der Technik -
mit Erfolg eingesprochen werden.

7. Zu gchlieRlich:

Das Verfahren kann trotz RluUcknahme des Einspruchs von Amts wegen
fortgesetzt werden (Art. 114 (1), R. 60 (2) letzter Satz, EPU).

Dies ist zur Wahrung des 6ffentlichen Interesses dann geboten,
falls das Streitpatent offensichtlich nicht rechtsbestandig ist,
wasg hier der Fall ist.

8. Muandliche Verhandlung

Im allgemeinen gilt das Nichterscheinen alg Verzicht auf recht-
liches Gehor (Art. 113 EPU). Werden jedoch neue Tatsachen und
Beweigmittel in der mindlichen Verhandlung vorgetragen, zu denen
sich der Einsprechende nicht &uRern konnte, so ist der Einsprechen-
de dazu zundchst zu hdéren, bevor ein Beschluff ergehen kann. Falls
dadurch eine neue mindliche Verhandlung oder eine weitere sonstige
Verteuerung des Verfahrens fur den Patentinhaber resultiert,
kénnten dem Mandanten die Kosten hierfur - zumindest zum Teil -
auferlegt werden (Art., 104 (1) EPU).

Anmerkung: Die Angaben im Mandantenschreiben reichen nicht zur Erful-
lung der Erfordernisse nach R. 55 a) 1.v.m. R. 26 (2) c)
aus, weshalb ich den Mandanten um Vervollstandigung bitte.




Tatsachen vorbringen und Begrundung

I

Portugal ist ein benannter Vertragsstaat. Portugal ist jedoch erst ab
1.1.1992 Vertragsstaat, so daf die Benennung unwirksam ist,

IT

Anspruch 1

1. Neuheit

Aus der Anlage 3 ist ein zweiteiliges Befestigungsmittel bestehend
aus Niete 10 und Bolzen 18 (mit den dortigen Bezugszeichen) zum
Verbinden von Werkstiicken bekannt (Seite 1, Zeilen 26 bis 33). Das
erste Teil (Element 11) hat einen zylindrischen Schaft (vgl. Fig.
1), der von einer Metallhiuilse 16 z. B. aus Titan (Seite 2, Zeile 2
und 21, 22) umgeben ist und einen verbreiterten Kopf 12 aufweigt.
Kopf und Schaft sgind aug einem Verbundwerkstoff hergestellt, der
aus elektrisch nicht leitendem Kunstharz mit darin eingebetteten
elektrisch leitenden Graphit-Fasern besteht (Seite 1, Zeilen 26,
27) . Das naher am Kopf 12 gelegene Ende der Hiulse 34 ist in axialem
Abstand von der Endflache des Kopfes angeordnet, wie aus Fig. 1
klar hervorgeht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist damit nicht neu (Art. 54 EPU).

2. Erfindungshdéhe

2.1 Aus der Anlage 2 ist ein Befestigungsmittel zum Verbinden von
Werkstucken bekannt (8. 2, Zeilen 31 big 34). Dies besteht aus zwei
Teilen (Schraube und Gegenstuck 65, vgl. Fig. 2 i.v.m. S. 2, Zeilen
35, 36). Dies dient zum Zusammenhalten von Werkstlucken (Winkelgtuck
62, Schicht 10).

Die Schraube weist einen zylindrischen Schaft auf (Fig. 2) und
besitzt einen verbreiterten Kopf (ebenfalls Fig. 2, auch Fig. 1
i.V.m. Seite 1, letzter Absatz) am Schaftende.

Der Schaft ist von einer Hulse 42 umgeben (Seite 2, Zeilen 19 bis
23). Wie aus Fig. 2 ersichtlich, ist das naher am Kopf gelegene
Ende der Hulse in axialem Abstand von der Endfléache des Kopfes der
Schraube angeordnet, da die Hulse nicht bis zu dem Kunstharz 26
reicht.

Im Untergchied zur Anlage 1 sind

a) Kopf und Schaft aus Metall;
b) ist die Hulse isolierend.

Der Anlage 2 liegt dieselbe Aufgabe wie der Anlage 1 zugrunde
(Seite 1, Zeilen 16 bis 24). Insbesondere ist an den Einsatz im
Flugzeugbau gedacht.




Beim Gebrauch des Gegenstands von Anlage 2 wird der Fachmann den
Nachteil des hohen Gewichts der metallischen Schrauben feststellen
(vgl. Seite 1, Zeile 10, Anlage 1).

Er wird deshalb bemiht sein, das Metall durch einen anderen ge-
eigneteren Werkstoff auszutauschen. Ein solcher Werkstoff (Kohlefa-
serverstarktes Harz) ist aus der Anlage 5 bekannt, von der der
Patentanspruch 1 als ndchstkommendem Stand der Technik ausgeht.
Ebenso ist dort bereits gezeigt, dafR das Metall nicht ganzlich zu
ersetzen ist, sondern das Harz von einer Metallhiulse umgeben sein
mufs.

Die Anwendung dieger Lehre auf den Gegenstand der Anlage 2 lag
somit f£dr den Fachmann auf der Hand:

Er mufste lediglich die Schraube mit deren isolierenden Kunstharz-
schicht 26 gegen die in Anlage 5 gezeigte Schraube auswechseln,

Dabei lag auf der Hand das naher am verbreiteten Kopf gelegene Ende
der Metallhulse in axialem Abstand von der Endflache des Kopfes
anzuordnen, da einerseits diese Konstruktion an sich bereits in der
Hulse 42 der Vorrichtung nach Anlage 2 realisiert war und anderer-
seits fur den Fachmann auf der Hand lag, daff dadurch die iscolieren-
de Schicht 26 entfallen konnte, was einen Arbeitsgang spart.

Im Ubrigen hdtte der Fachmann auch deshalb Anlage 5 in Betracht
gezogen, da aus Anlage 2 auch sgchon die Verwendung von faserver-
starktem Material bekannt ist (Seite 2, Zeile 21), so daff seine
Aufmerksamkeit auf dieses technologische Gebiet der Verbundbauteile
gelenkt worden wéare.,

Der Gegenstand von Anspruch 1 beruht daher nicht auf einer erfinde-
rischen Tatigkeit (Art. 56 EPU).

Anspruch 2

Aus der Anlage 2 ist das weitere Merkmal des auf Anspruch 1 ruckbe-
zogenen Anspruchs 2 bekannt, namlich aus der Fig. 2 i.Vv.m, 8. 2,
letzter Absatz, Anlage 2.

Aufgrund der Ausfiuhrung zu Anspruch 1, 2 beruht auch der Gegenstand
von Angpruch 2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 56
EPU) .

nspruch
Dem Anspruch 3 kommt lediglich die Prioritéat vom 04.05.1989 (spate-

re Prioritat) zu, da dessen Gegenstand erst in der spateren priori-
tatsbegrindenden Anmeldung offenbart ist.

Zum einen entnimmt der Fachmann seinem allgemeinen Fachwissen diese
Maftnahme, da sie technisches Allgemeingut ist. Zum anderen ist
diese Maftnahme auch bereits aus der Anlage 3 bekannt ("rainure 44",
vgl. 8. 2, Zeile 26 i.V.m. Fig. 2).




Aufgrund der obigen Ausfihrungen zum Angpruch 2, beruht der auf
Anspruch 2 ruckbezogene Anspruch 3 somit ebenso - insbesondere
gegenuber den Anlagen 2 und 5 - nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit (Art. 56 EPU).

Anspruch 4

Fur den Anspruch 4 kommen mehrere Prioritdten in Betracht:

a) Fur die Ancordnung auf der Innenflache gilt die fruhere
Prioritéat vom 18.09.1988,

b) Fur die Anordnung auf der AuRenflache gilt die spétere
Prioritat, da dies in der spateren prioritatsbegrindenden
Anmeldung erstmals offenbart wurde, wie durch Akteneinsicht
festgestellt wurde. Allerdings gilt dies nur fur die Anord-
nung auf der Innen- und Auffenfldche gleichzeitig, da die
alleinige Anordnung nur auf der Auffenfldche in keiner der
prioritdtsbegrindenden Anmeldungen offenbart ist (Art. 88
(2) Satz 1 EPU).

<) Fir die Anordnung lediglich auf der Auffenfléache besteht
daher nur die Prioritdt des Anmeldetages.
Zum einen ist es aus der Anlage 2 bereits bekannt, eine isolie-
rende Hiulse 42 auf der Auffenflache einer Metallhilse anzuordnen,
g0 daff der Gegenstand von Anspruch 4 gegenuber Anlage 2 und 5
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (vgl. obige
Augsfihrungen zu Ansprichen 1, 2, 3).

Zum anderen ist aus der Anlage 4 bereits relevanter Stand der
Technik bekannt, der als &dlteres Recht i.S.v. Art., 54 (3) i.v.m.
Art. 158 (1) (2) EPU dem Anspruch 4 aufgrund der Ausfuhrungen
unter c¢) entgegensteht und zwar fur samtliche benannten Ver-
tragsstaaten.

Die Anlage 4 offenbart ein Befestigungsmittel mit samtlichen
Merkmalen von Anspruch 1, und zwar ist das Befesgtigungsmittel
zweiteilig (Fig. 4), wodurch zwei Bauteile P zusammengehalten
werden. Dasgs erste Teil (die Schraube 26) weist einen zylindri-
schen Schaft und einen verbreiteten Kopf auf, die aus kohlfaser-
verstdarktem Kunstharz bestehen koénnen (Seite 2, Zeile 9 bis 11,
Fig. 4).

Der Schaft ist von einer Metallhilse 10 umgeben (Seite 1, Zeile
27) und das Ende der MetallhlUlse ist im axialen Abstand angeord-
net, sodaff auch der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 daraus
hervorgeht (Fig. 4).

Ferner ist das erste Teil eine Schraube 26, das zweite eine
Mutter (S. 2, Zeilen 12 bis 15), so daff auch der Gegenstand von
Anspruch 2 aus Anlage 4 hervorgeht.

Ferner ist aus Anlage 4 bekannt, daff auf der Auflenflache der
leitenden Hulse eine nichtleitende Hulle angeordnet ist (Seite
l, Zeilen 30 bis 32).




Damit nimmt die Anlage 4 den Anspruch 4 im Umfang von dessen
Ruckbeziehung auf Anspruch 2 neuheitsschadlich vorweg (Art. 54
(3) EPU).

Angpruch 5

Die weiteren Merkmale des auf Anspruch 4 riuckbezogenen Anspruchg 5,
der aufgrund seiner Ruckbeziehung beziglich der Anordnung der Hulle
auf der AuRenflache ebenfalls nur die Prioritat des Anmeldetags
hat, sind ebenfalls aus der Anlage 4 bekannt, und zwar die Ge-
wichtsprozente des Verbundswerkstoffs, dessen Zugfestigkeit (Seite
1, Zeilen 32 bis 35), die Zugfestigkeit des Epoxy-Harzes (Seite 2,
Zeile 11). Das weitere Merkmal, das die Hille einen Anteil von 70
bis 80 Gewichtsprozent hat, entnimmt der Fachmann den angegebenen
Textstellen ebenfalls ohne weiteres.

(Anmerkung an den Korrektor:

Dieser Angriff fuhrt wohl nicht zum Erfolg, da fur den Bolzen 26
lediglich 20 bis 50 Gewichtsprozent offenbart sind, Seite 2, Zeile
12) .,

Angpr

Aus der Anlage 2 ist bereits eine elektrisch isolierende Reilags-
scheibe 63 bekannt (Seite 2, Zeile 35), Fig. 2.

Dem Gegenstand von Anspruch 6 liegt gegenuber der Anlage 3 objektiv
die Aufgabe zugrunde, einen zus&tzlichen Schutz vor Strémen herzu-
stellen.

Daher lag es fur den Fachmann nahe, bei seiner Suche nach geeigne-
ten Lésungen im Stand der Technik die aus Anlage 2 bekannte Bei-
lagsscheibe vorzusehen und ferner die zusatzliche Hulle zur weite-
ren Isolation gegen Strome vorzusehen, was eine dem Fachmann
geladufige Uber handwerkliches Kénnen nicht hinausgehende Mafnahme
darstellt.

Im Ubrigen kommt dem Anspruch 2 die spétere Prioritat (04.05.1989)
Z\.

(Anmerkung: Dieser Angriff ist nicht besonders stark).




