Sehr geehrter Herr Spittle,

zu Ihren Fragen nehme ich wie folgt Stellung:

A

Patentierbarkeit von PCT-Super und PCT-MAG (ohne Ricksicht auf FR1 und US4)

1. Da PCT-Super vom 30.1.98 mit US-Super identisch ist und deren Prioritét beansprucht, genieflt
PCT-Super den Zeitrang 1.5.1997, Art. 4 PVU.. i.V.m. Art. 8 (1), (2) PCT, denn:

- US-Super ist als Hinterlegung in einem PVU-Staat prioritatsbegriindend, Art. 4 A (1)-(3) PVU;
- die Prioritatsfrist von 12 Monaten wurde eingehalten, Art. 4G (1) PVU,

- Anmelder und Anmeldungsgegenstand sind bei US-Super und PCT-Super identisch,
Art. 4 A (1) PVU.

Da nach |hren Angaben die in US-Super beanspruchten Materialien und Verfahren neu und
erfinderisch sind, gilt dies auch fir PCT-Super, Art. 4B PVU.

Also bestehen keine Bedenken hinsichtlich der Patentfahigkeit.

Insbesondere ist die Tatsache, da® der Gegenstand der US-Super am 1.11.97 offentlich zugénglich
gemacht wurde, nach Art. 4B PVU unschédlich.

Die Prioritét der PCT-MAG ist dem gegeniiber (zumindest nach der européischen Auslegung der
PVU) nicht wirksam; denn in der US-MAG und der PCT-MAG sind jeweils Hochtemperatur-
Supraleiter als wesentliches Merkmal der beanspruchten Magnetstruktur angegeben.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung der US-MAG waren jedoch noch keine Verfahren zur Herstellung
dieser Supraleiter bekannt. US-MAG liefert daher keine nacharbeitbare Offenbarung; kann aber
nicht als Grundlage fiir eine Prioritat dienen, T 81/87; T 212/88.

Zeitrang der PCT-MAG ist demnach der Anmeldetag, 30.1.98.

Am 30.1.98 enthielt PCT-MAG auch eine ausfiihrbare Offenbarung, da das Verfahen zur
Herstellung von Hochtemperatur-Supraleitern am 1.11.97 6ffentlich zugénglich wurde.

Ob die PCT-MAG auch die weiteren Kriterien der Patentfahigkeit erflllt, hangt von dem Stand der
Technik ab, der vor dem 30.1.98 der Offentlichkeit zugénglich gemacht wurde; dazu mehr unten
unter C.

Aus dem zu A mitgeteilten Stand der Technik ergeben sich jedenfalls noch keine Zweifel
hinsichtlich Neuheit und erfinderischer Tatigkeit.

Status der PCT-Super und der PCT-MAG

Beide Anmeldungen befinden sich noch in der internationalen Phase nach dem PCT-Vertrag.
Die Veréffentlichung der Anmeldungen wird Ende November/Anfang Dezember 1998 erfolgen,

Art. 21 (2) PCT. In der Regel wird gleichzeitig der Recherchenbericht verdffentlicht, Art. 21 (3) PCT.

Schritte die 1998 unternommen werden mussen:




1. Ich benétige eine Volimacht, um Dr. Eamer in der intemationalen Phase vor dem EPA vertreten
zu kénnen, R. 90.4 b) PCT; diese ist von Dr. Eamer zu unterzeichnen.

2. Bitte teilen Sie mit, ob Gebiihren fiir PCT-MAG und PCT-Super entrichtet wurden.

Falls nicht, kénnen die Grundgebiihr und die Recherchengebihr noch innerhalb eines Monats
nach einer entsprechenden Mitteilung durch das Anmeldeamt mit Zuschlag entrichtet werden,
R. 16 ™ 1 PCT. Bitte teilen Sie mir sofort mit, falls eine solche Mitteilung bereits ergangen ist.

(Die Grundfristen nach R. 15,16 PCT sind abgelaufen.)

Die Bestimmungsgebiihren kénnen fiir beide Anmeldungen noch bis zum 30.4.(PCT-MAG) oder
1.5.1998 (PCT-Super) beim Anmeldeamt (US-Patentamt) entrichtet werden, R. 15.4 b) ii) PCT.

Bei Nichtentrichtung der genannten Gebiihren gelten die Anmeldungen als zuriickgenommen.

3. 10 Monate nach dem Prioritatstag, also am 30.10.98 (PCT-MAG) bzw. am 2.11.98 (PCT-Super,
R.80.5 PCT) sollten beim Anmeldeamt die Prioritdtsbelege hinterlegt werden, R.17.1a) PCT.

4, Sofern eine internationale vorlaufige Prifung der Anmeldungen erfolgen soll, miiite der
entsprechende Antrag jeweils vor Ablauf von 19 Monaten ab dem Prio-Tag erfolgen, wenn die
nationalen Phasen aufgeschoben werden sollen, Art. 39 (1) PCT.

Mit dem Antrag ist auch R. 57, 58 PCT eine Bearbeitungs- und eine Prifungsgebtihr an das
EPA zu zahlen; gemaR R. 57.4, 58.2 besteht die Méglichkeit einer Nachzahlung auf
Aufforderung. (Nachfrist: 1 Monat.)

Bei Nichtzahlung gilt der Antrag als nicht gestellt, was in der Regel zur Folge hat, daR die
.Anmeldung als zurtickgenommen gilt, Art. 37 (4) PCT.

5. Falls kein Antrag (der Antrag ist beim EPA als IPEA zu stellen, Art. 31(6) PCT) auf
intemationale voridufige Prifung gestellt wird, muB innerhalb von 21 Monaten nach dem Prio-
Tag die regionale Phase vor dem EPA eingeleitet werden, R.104 b EPU.

Diese Frist féllt bei PCT-Super und PCT-MAG jeweils in das Jahr 1999, namlich 1.1.1999 bzw.
30.1.1999.

Eine europaische Anmeldung mit der Prioritat der US3 miiBte bis zum 4.5.1998 eingereicht werden,
wenn sowohl die Prioritdt von US-Super als auch von US3 beansprucht werden soll, Art. 87 (1) EPU,
R. 83 (4), 85 (1) EPU; in diesem Fall kénnten Sie in die EP-Anmeldung alle Supraleiter aufnehmen; Sie
muBten die Anmeldung allerdings gegen PCT-Super abgrenzen, wenn diese in die regionale Phase vor
dem EPA eintritt.

Falls sie nur die Prioritdt der US-3 beanspruchen, mifte die EP-Anmeldung bis zum 12.3.1999
eingereicht werden, Art. 87(1), R. 83(4) EPU.

Ein Prioritatsrecht entstiinde dann nur fur die Supraleiter, die in der US3 erstmals offenbart wurden;
denn nur flr diese Materialien stellt die US3 eine erste Hinterlegung dar.

Den Anspriichen auf die neu entdeckten Supraleiter kommt in beiden Féllen nur der 12.3.98 als
Zeitrang zu.

Diese Supraleiter konnten auch vor dem EPA patentiert werden.




Die Anspriche auf die neu entdeckten, oxidationsbestandigen Supraleiter sind neu, da eine bloRe
Ubereinstimmung in der Kristallstruktur unschadlich ist, wenn neue Eigenschaften hinzutreten; daher
ist die Offenbarung vom 1.11.97 nicht neuheitsschadlich, i.S.d. Art. 54 (2) EPU.

Die Anspriiche erfullen auch die Kriterien des Art. 56 EPU (erﬂnderische Tétigkeit), da ihre
Oxidationsbestandigkeit tiberraschend war.

Die weiteren Supraleiter waren nur patentfahig, wenn zusétzlich die Prioritat vom 1.5.97 beansprucht
wiirde.
Cc

Der Aufsatz der Filarus S.A. hat keinen EinfluR auf die Patentierbarkeit der PCT-Super, PCT-MAG oder
US3, da er erst nach deren jeweiligen Zeitrang am 23.3.98 verdffentlicht wurde.

Auch kann die FR1 im Falle einer Nachanmeldung mit der Prio. der FR1 nicht zu ginem alteren Recht
beziiglich der PCT-Super werden, wegen deren Prioritat vom 1.5.97, Art. 4B PVU.

Hinsichtlich der PCT-MAG hat die FR1 keine Bedeutung, da sie keine Magnete betrifft.

Hinsichtlich der neuen, oxidationsbestandigen Supraleiter der US 3 hat FR1 ebenfalls keine Bedeutung,
da diese in der FR1 nicht erwahnt wurden.

Allerdings kénnte Filarus S.A. nach einer weltweiten Anmeldung seines Verfahrens zur Herstellung von
Driéhten unter Inanspruchnahme der Prioritét der FR1 weltweit Schutz fir dieses Vorfahren erhalten.

Es ist davon auszugehen, daR dieses Verfahren patentfahig ist, da die Herstellung der Drahte offenbar
technisch bisher nicht méglich war; aber vermutlich erfinderischer Uberlegungen bedurfte.

Jedoch sind Sie gegentiber Filarus S.A. in einer starken Position, weil Sie mit lhrer PCT-Super uber die
alteren Rechte hinsichtlich der Herstellung der Hochtemperatur-Supraleiter als solche verflgen.

Falls auf Ihre PCT-Anmeldung nationale Patente erteilt werden, kdnnten Sie Filarus Uberall die
Herstellung und den Vertrieb der Dréhte untersagen.

Es solite daher méglich sein, sich mit Filerus zu einigen, durch Erteilung einer Uberkreuz-Lizenz an den
jeweiligen Schutzrechten.

In jedem Fall miissen wir weiter verfolgen, in welchen Staaten Filarus Schutzrechte erwirbt.

D

Von ihrem Gegenstand her kann die US4 (betreffend ausschlielich eine Magnetkonstruktion als
solche) lediglich Auswirkugen auf die Patentierbarkeit und Verwertbarkeit der PCT-MAG haben.

Die US 4 wurde am 30.1.98 erteilt, also auch erst dann veréffentlicht.

Sie bildet daher keinen Stand der Technik bezlglich der PCT-MAG, der den Zeitrang 30.1.98 zukommt.
Allerdings koénnte Dr. Gosh in der USA die neueren Rechte gegenliber Dr. Eamer haben, weil seine
Erfindung &lter ist (Dr. Eamer machte seine Erfindung Anfang 1997, Dr Gosh meldete schon am

3.2.1997 an). Dies wird in den USA in einem Interference-Verfahren geklart.

Femer kénnte Dr. Gosh auslandische Anmeldungen unter Inanspruchnahme der Prioritét vom 3.2.97
eingereicht haben.

ol




Dies mussen wir Uberwachen; Veroffentlichung erfolgt (zumindest im Fall einer EP- oder PCT-
Anmeldung) im August 1998.

Allerdings ware der Gegenstand der US4 auch im Fall einer EP-Nachanmeldung nicht
neuheitsschédlich fiir den Gegenstand der PCT-MAG (nach Einleitung der regionalen Phase in Europa)
i.S.d. Art. 54 (3) EPU, da die US4 lediglich {iber die Verwendung von Raumtemperatur-Supraleitern
spekuliert; diesbeziiglich aber keine ausfiihrbare Offenbarung enthalt.

Soweit Dr. Gosh Patentschutz fir seine Magnetstruktur enthélt, kénnten Sie ihm ebenfalls eine
Uberkreuz-Lizenz anbieten; denn dei Magnetstruktur ist nur im Zusammenhang mit den Supraleitern
bedeutsam fir die Sie durch die PCT-Super, PCT-MAG und US3 (mit Folgeanmeldungen) Schutz
erhalten kénnen.

E

ich empfehle lhnen, zuséatzich folgende EP-Anmeldungen einzureichen:

1. Eine EP-Anmeldung mit der Prioritdt der US3, in der die oxidationsbesténdigen Supraleiter
beansprucht und beschrieben werden;

auBerdem sollte darin die Verwendung dieser Supraleiter fir die neue Magnetstruktur beansprucht
werden,

auch in Form von Drahten geméaR der FR1.

Dadurch kénnten Sie Schutz fiir ein Produkt erlangen, das alle neuen Entwicklungen in sich vereint
(starke Magnetfelder, keine Oxidation)

2. AuRerdem eine EP-Anmeldung mit der Magnetstruktur und den Supraleitern aus PCT-Super (zur
Sicherheit)

F

Die Tatsache, dal der Artikel von Prof. Sceptic am 14.1.98 aus dem Internet entnommen wurde, dndert

nichts daran, daR der Artikel am 1.11.1997 der Offentlichkeit zuganglich gemacht wurde.

Mit freundlichen GriiRen

Bright
zugel. Vertreter




