Priifungsarbeit eines Bewerbers - DII

AbKiirzungen

i.V.m. = in Verbindung mit

M = Monate

A. Artikel

R. Regel

RiLi = Priifungsrichtlinien EPA

AT Anmeldetag

PT = Priorititstag bzw. Priorititsdatum (PCT)
gem. = gemél

europ. = europdisch

Prio = Prioritit

Anm. = Anmeldung

AQ Leitfaden fiir PCT-Anmelder

Alle Artikel und Regeln ohne Angabe des Gesetzes beziehen sich auf das EPU.

TA
SA

1.1

1.1.1

Teilanmeldung
Stammanmeldung

i

Patentfahigkeit von NF-EU1

Zeitrang

NF-EU1 nimmt die Prioritdt von NF-IE1 in Anspruch. Die Beschreibung und die
Anspriiche von NF-EU1 sind identisch mit denen von NF-IE1 und der AT liegt weniger
als 12 M nach dem PT (A. 87(1)). Auch ist davon auszugehen, dal NF-IE1 der
Einreichungstag 15.10.98 als AT (= PT von NF-EU1, sofern wirksam) zuerkannt wurde.
Irland ist zudem ein PVU-Vertragsstaat (A. 87(2) + (3)). Somit sind die Voraussetzungen
fiir eine wirksame Inanspruchnahme der Prio von NF-IE1 durch NF-EU1 im Prinzip
erfullt.

NF-EU1 beansprucht aber (unter anderem) das Herstellungsverfahren von Endlosfiaden
aus Blottanen. Dasselbe Verfahren ist jedoch bereits in NF-IE2 beschrieben. NF-IE2
wurde vor NF-IE1 angemeldet, so da NF-IE1 in Bezug auf dieses Verfahren nicht die
erste Anmeldung im Sinne des (1.5.d.) A. 87(1) + (4) ist. Fiir diesen Anspruch ist die Prio
von NF-IE1 nicht wirksam in Anspruch genommen, der Zeitrang dieses Anspruchs ist der
1.6.99.

Fiir die restlichen Anspriiche ist die Prio von NF-JE1 wirksam in Anspruch genommen,
der Zeitrang ist der 15.10.98.

(Anmerkung: Der Gegenstand ,,Blottane in Form eines Gewebes* unterscheidet sich vom
Gegenstand ,,Produkt A in Form eines Gewebes®, so dal} in diesem Fall NF-IE1 die erste
Anmeldung ist.)




1.1.3
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1.2.1

Stand der Technik (SdT)

NF-EU2 ist SdT gem. A. 54(3) und (4) sofern die Benennungsgebiihren entrichtet werden
(R. 23a) fiir die gemeinsam benannten Staaten fiir alle Anspriiche auller dem
Verfahrensanspruch.

Fiir den Verfahrensanspruch ist NF-IE2 SdT gem. A. 54(2), da NF-IE2 vor dem AT von
NF-EU1 veroffentlicht wurde. Fiir diesen Anspruch ist zudem B-EU1 und B-EU2 SdT
gem. A. 54(3) und (4) fiir die gemeinsam benannten Staaten. Fiir die Anspriiche mit
Zeitrang 15.10.98 ist B-EU1 kein SdT (RiLi, C-IV, 6.4)!

Neuheit

Der Anspruch auf ,,Blottane in Form eines Gewebes* ist durch NF-EU2 neuheitsschidlich
vorweggenommen (durch ,,Produkt A — ein Vertreter der Blottane — in Form eines
Gewebes®).

Die Neuheit kann jedoch durch Einfiihren eines Disclaimers auf ,,Prod. A in Form eines
Gewebes* wieder hergestellt werden.

Der Verfahrensanspruch ist ebenfalls nicht neu. Er muf} daher gestrichen werden.

Die Neuheit des Verwendungsanspruches (als feuchtigkeitsabsorbierende Materialien) ist
nach G 2/88 und G 6/88 durch die neue technische Wirkung gegeben.

Erfinderische Tatigkeit (ET)

Die ET des Verwendungsanspruches ist gegeben, da NF-EU2 fiir die ET nicht zu
berlicksichtigen ist als A. 54(3) — SdT (A. 56). Gleiches gilt fiir den Produktanspruch
(Blottane in Form eines Gewebes), natiirlich sofern die Neuheit hergestellt ist.

Die Frage der ET des Verfahrensanspruches stellt sich aufgrund mangelnder Neuheit
nicht.

Patentfahigkeit von NF-EU2

Zeitrang

Es ist nicht bekannt, ob die Anspriiche von NF-EU2 mit denen des Priodokuments
NF-IE2 iibereinstimmen. Dies sollte iiberpriift werden. Falls dies nicht der Fall sein
sollte, und falls die neu hinzugefiigten Anspriiche keine Stiitze in der Beschreibung
finden sollten, so konnten diese Anspriiche die Prio von NF-IE2 nicht wirksam in
Anspruch nehmen!

Im folgenden wird jedoch davon ausgegangen, dal zumindest eines der zwei oben
genannten Kriterien erfiilit ist und somit NF-EU2 die Prio von NF-IE2 wirksam in
Anspruch nehmen kann fiir alle Anspriiche (die weiteren Voraussetzungen gem.
A. 87 scheinen erfiillt zu sein):

gleicher Anmelder

AT nicht mehr als 1 J nach PT ,

NF-IE2 ist die erste Anm. i.S.d. A. 87(1) + (4) in einem PVU-Vertragsstaat
NF-IE2 wurde AT zuerkannt.

Der Zeitrang der Anspriiche von NF-EU2 ist somit der PT, der 1.10.97.
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Neubheit
Es ist kein neuheitsschidlicher SAT bekannt, so dal die Anspriiche von NF-EU2
neu sind.

ET

Gleiches gilt fiir die ET. Bezliglich des Verfahrensanspruchs ist anzumerken, daf3 dieser
nicht auf die Herstellung von Produkt A beschrinkt ist und seine ET daher nicht aus der
ET von Produkt A ableiten kann (T 119/82).

Zahlung der Benennungsgebiihren

Die Frist fiir die Zahlung der Benennungsgebiihren fiir NF-EU?2 lief Februar 2001 ab. Es
besteht natiirlich noch die Moglichkeit, die Gebiihren nach R. 85a(1) und (2) mit 50 %
Zuschlag nachzuzahlen. Diese Fristen laufen frithestens April 2001 ab. Es sollte
iiberwacht werden, ob Niffy diese Gebiihren entrichtet. Andernfalls gilt NF-EU2 als
zuriickgenommen (A. 91(4) i.V.m. A. 79(3)) und stellt keinen SdT gem. A. 54(3) dar
(R. 23a).

Patentierbarkeit der Gegensténde von B-EU1

Zeitrang

Es scheint, daB3 die in Abschnitt 1.2.1 genannten Erfordernisse auf fiir B-PCT in Bezug
auf die Inanspruchnahme der Prio von B-GB erfiillt sind, so daf} die Prio wirksam in
Anspruch genommen wird und der Zeitrang aller Anspriiche von B-PCT (und somit von
B-EU1) der 15.10.98 ist. (Gleiches gilt fiir B-EU2.)

Neubheit
Der auf Blottane gerichtete Anspruch ist durch NF-EU2, das SAT gem. A. 54(3) und (4)
fiir alle gemeinsam benannten Staaten ist, neuheitsschédlich vorweggenommen,

Der auf Produkt X gerichtete Anspruch ist dagegen als neue Auswahlerfindung anzu-
sehen, da dieses Produkt nicht explizit in NF-EU2 vorbeschrieben ist und zudem mit der
Geruchsabsorption ein neues technisches Element bzw. einen neuen und unerwarteten
Effekt zeigt. “

ET

Der auf Produkt X gerichtete Anspruch basiert zudem auf einer ET, da NF-EU2 SdT
nach A. 54(3) + (4) ist und daher nicht relevant gem. A. 56.

Patentierbarkeit von B-EU2

Zeitrang
Wie unter 2.1.1 erldutert, kommt B-EU2 ebenfalls der Zeitrang 15.10.98 fiir alle
Anspriiche zu (A. 76(1)).
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2.3.6

Neuheit :

NF-EU2 ist ST gem. A. 54(3) + (4) fiir alle gemeinsam benannten Staaten.

NF-EU2 offenbart jedoch nur antistatische Eigenschaften von Blottanen sowie deren
Verwendung in Schuheinlagen. Die Verwendung zur Feuchtigkeitsabsorption und
insbesondere in Kompost ist nicht durch NF-EU2 offenbart. NF-EU1 ist kein SdT gem.
A. 54(2) — (4), da am selben Tag eingereicht (wenn Prio wirksam). Somit ist B-EU2
(bzw. alle seine Anspriiche) neu i.S.d. A. 52(1) + 54(1).

ET
Uberdies basieren die Anspriiche von B-EU2 auf einer ET, da kein SdT gem.
A. 54(2) bekannt ist.

Durch welche Mafinahmen kann Boggy’s Position verbessert werden?

In Bezug auf USA und Japan ist zu priifen, ob Niffy in diesen Léindern Nachanmel-
dungen zu NF-TE2 eingereicht hat. Falls ja, konnte es erforderlich werden, B-PCT (JP)
und/oder B-PCT (USA) Anspriiche zu édndern. Z. B. kénnten Anspriiche eingereicht
werden, die auf die Verwendung der Blottane zur Absorption von Feuchtigkeit (und
entsprechende Produktanspriiche) gerichtet sind. Zudem kénnten Verwendungs- &
Produktanspriiche eingereicht werden, die auf die spezifischen Verwendungs-
méglichkeiten Kompost, Windeln, Tampons, Inkontinenzwische gerichtet sind.

Dies kann in den nationalen JP- und US-Phasen geschehen (falls erforderlich).

In Europa besteht keine Moglichkeit, eine TA zu B-EU2 einzureichen, die auf
Gegenstinde auBer Kompost bzw. die Verwendung von Blottanen in Kompost, gerichtet
sind, da gem. A. 76(1) der Inhalt der neuen TA nicht iiber den Inhalt der fritheren Anm.
(B-EU2) hinausgehen darf und B-EU2 leider auf Kompost beschrénkt ist.

Gem. R. 25(1) kann auch zu B-EU1 im Prinzip keine TA mehr eingéreicht werden,
da das Einverstindnis zur R. 51(4)-Mitteilung bereits 10/2000 gegeben wurde.

Es besteht jedoch die Moglichkeit, dal die Entscheidung zur Erteilung von B-EU1 noch
nicht zum EPA-internen Postdienst gegeben wurde (G 12/91) (insbesondere, weil
eventuell die Druckkostengebiihr noch nicht entrichtet wurde (A. 97(2)(b) + R. 51(6)), so
daB durch eine Einreichung von NF-EU2 i.V.m. einem Satz geénderter Anspriiche das
Priifungsverfahren gem. RiLi, C-VI, 9.3 und 15.1.5 wieder erdffnet wird. Dies wiirde die
Moglichkeit der Einreichung weiterer TA erdffnen.

Es sollte daher ein Satz gednderter Anspriiche eingereicht werden (so schnell wie
moglich!), zusammen mit einem Hinweis auf NF-EU2. Die neuen Anspriiche sollten auf
die Verwendung von Blottanen zur Absorption von Feuchtigkeit, sowie auf die
spezifischen Verwendungen (auer Windeln + Kompost (_TA!)) und auf das
Herstellungsverfahren mit kurzen Fasern gerichtet sein.
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Probleme durch Niffy-Anmeldungen bei der kommerziellen Verwertung
NF-EU2 und NF-IE2

Sowohl B-EU1 als auch B-EU2 und jede weitere TA, die sich auf spezifische
Verwendungen von Blottanen bezieht, ist potentiell eine abhéngige Anmeldung in Bezug
auf NF-EU2/-IE2 (fur Irland), da diese Anmeldung erstmals Blottane als solche
beschreibt.

Momentan sind die Anspriiche von NF-EU2 jedoch auf Produkt A und seine
Verwendung als Antistatik-Mittel beansprucht.

Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden (und sollte iiberwacht werden), daB die
Anspriiche von NF-EU2 geéindert werden, und daB insbesondere breitere Anspriiche, die
auf Blottane im allgemeinen gerichtet sind, neu eingefiihrt werden. Dies ist jedoch relativ
unwahrscheinlich, da die Beschreibung von NF-EU2 keine Basis fiir ET (bzw. fiir die
Nachreichung von neuen Wirkungsangaben zur Begriindung einer ET zu liefern scheint).

Mit dem derzeitigen Schutzumfang stellt NF-EU2 lediglich eine Behinderung von
Boggy’s Aktivititen dar, wenn Boggy Gewebe aus Blottan-Faden herstellen will (siehe
Frage 6).

NF-EU1

NF-EU1 und B-EU1 und B-EU2 haben denselben Zeitrang (in Bezug auf die
patentfdhigen Anspriiche, siehe oben). Das bedeutet, dafl diese Patente (nach Erteilung)
nebeneinander bestehen und in Bezug auf gemeinsam beanspruchte Verwendungen (zur
Feuchtigkeitsabsorption) voneinander abhangen.

Boggy wiirde also zur Verwertung ihres Patents eine Lizenz von Niffy benotigen und
umgekehrt (sofern Boggy es noch schafft, Verwendungsanspriiche in B-EU1
einzufiihren). Es bietet sich daher eine Kreuzlizenz an.

Sofern sich die Verwendung auf eine Verwendung bezieht, bei der die Absorption von
Feuchtigkeit eine Rolle spielt und sofern das Priifungsverfahren wieder eréffnet werden
sollte, kénnen wir Niffy an dieser Verwendung hindern, die eine Verletzung des
gednderten B-EU1 darstellen wiirde.

Wenn das Priifungsverfahren nicht wieder eréffnet werden sollte, wiirde B- EU1

mit einem breiten Produktanspruch auf Blottane im Allgemeinen erteilt werden.

In diesem Fall kdnnten wir Niffy an jeder kommerziellen Nutzung von Blottanen
hindern. Wir miifiten dann natiirlich damit rechnen, daf3 Niffy gegen B-EU1 einspricht
und evtl. den Anspruch auf Verwendungsanspriiche dndern wie oben beschrieben. Eine
TA kann wihrend eines Einspruchsverfahrens natiirlich nicht mehr eingereicht werden.
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Zur Beantwortung dieser Frage siehe 2.3.3 bis 2.3.5: Es ist nicht moglich, zu B-EU2 eine
TA einzureichen, die auf Windeln gerichtet ist. Es ist jedoch mdglich, eine solche TA zu
B-EU1 einzureichen, wenn das Priifungsverfahren wieder erdffnet wird.

Um sicher zu gehen, sollte Boggy zuerst nachfragen (z. B. telefonisch beim Priifer oder
Formalities Officer), ob der ErteilungsbeschluB bereits bei der Poststelle ist und (falls
nein) evtl. die Benennungsgebiihren fiir NF-EU?2 bezahlen (dies kann gem.
Rechtsauskunft 6/91 jeder machen), damit sichergestellt ist, dal NF-EU2 SdT ist und das
Priifungsverfahren neu er6ffnet wird.

In diesem Fall kann eine weitere TA bis zur erneuten Zustimmung zur
R. 51(4)-Mitteilung eingereicht werden.

Ja, die Fertigung eines Gewebes wiirde (wahrscheinlich — dies sollte von techn. Experten
iiberpriift werden) die Anspriiche von NF-EU2, die auf das Verfahren zur Herstellung
von Endlosfaden gerichtet sind, verletzen.

Uberdies wiirde ein (mittels Disclaimer neuer) Produkt-Anspruch von NF-EU1 auf
Blottane in Form eines Gewebes verletzt werden.

Weiterhin konnte die Lieferung eines Gewebes aus Produkt X zur Herstellung von
Windeln als ,,constitutory infringement” in einigen EP-Vertragsstaaten in Bezug auf
Anspriiche in NF-EU1 auf die Verwendung von Blottanen zur Absorption von

" Feuchtigkeit angesehen werden.

Es empfiehlt sich daher, mit Niffy in Lizenzverhandlungen einzusteigen.

Im schlimmsten Fall kénnte Niffy uns mittels einer einstweiligen Verfliigung an der
Lieferung von Produkt X-Gewebe hindemn.

Anmerkung: Produkt X ist ein Blottan und verletzt damit natiirlich Anspriiche, die auf
Blottane (und deren Verwendung) im allgemeinen gerichtet sind.




