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Teil Il: Rechtliche Beurteilung

[001] Heute ist der 2. Marz 2021.

[002] Ich bin der Eigentimer von PUGZ, einem britischen Hersteller von
Haustierprodukten. Wir stellen eine beliebte, unter dem Namen SPRINGY (S) bekannte
Hundeleine her. Eine Hundeleine ist ein Seil oder eine Kette, welche(s) mit einem
Hundehalsband verbunden werden kann, um zu vermeiden, dass der Hund davonlauft.
Unsere SPRINGY-Leine hat einen elastischen Federabschnitt, um die Auswirkung der
Spannung auf den Hundenacken zu verringern, wenn fest an der Hundeleine gezogen
wird. Wir verkaufen SPRINGY-Leinen in unseren Hauptabsatzmarkten im Vereinigten
Konigreich (UK), in Frankreich und in Italien. Trotzdem héren wir von unseren Kunden,
dass sie nach wie vor Bedenken hinsichtlich der Auswirkung der Spannung auf ihre

Hunde haben, wenn der Federabschnitt der SPRINGY-Leine vollstdndig gedehnt ist.

[003] Zur Losung dieses Problems schickten wir unsere besten Forscher an das
chinesische HOUND-Institut in Peking, wo sie im Rahmen einer
Kooperationsvereinbarung mit Forschern von HOUND arbeiteten. Nach einigen Wochen
der Zusammenarbeit entwickelten sie ein Uberraschend raffiniertes
Befestigungselement zur Befestigung der SPRINGY-Leine an einem Hundehalsband.
Das Befestigungselement heil3t OH-NO (O) und ist dazu ausgebildet, die Leine vom

Halsband zu I6sen, wenn die Spannung einen bestimmten Grenzwert Uberschreitet.

[004] Wir waren uns bewusst, dass Kunden unzufrieden damit sein kdnnten, dass
Hunde von der Leine gelost werden. Daher baten wir unsere Forscher, zur
Verbesserung ihrer Losung die Zusammenarbeit mit HOUND in China fortzusetzen.
Unsere Forschung ergab, dass die Beibehaltung einer Verbindung zwischen dem
Halsband und der Leine, sogar nachdem sich das OH-NO-Befestigungselement I16st,
eine Uberraschend positive Wirkung auf das Verhalten des Hundes hat. Wir erfanden
sodann eine besonders nutzliche sekundare Verbindung zwischen der Leine und dem
Halsband fur den Fall, dass die beiden voneinander gelost werden. Wir nennen diese
sekundare Verbindung COMEBACK (C).
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[005] Am 18. Juni 2018 reichten wir gemeinsam mit HOUND beim chinesischen
Patentamt (CNIPA) als Anmeldeamt eine internationale Anmeldung (HP-PCT) in
Englisch und ohne Prioritatserklarung ein. HP-PCT offenbart und beansprucht eine
SPRINGY-Leine aufweisend sowohl ein OH-NO-Befestigungselement als auch ein
COMEBACK-Seil. Im internationalen Recherchenbericht wurde ein einziger Artikel aus
der chinesischen Zeitschrift PUPPY-PRESS als ,technologischer Hintergrund“ genannt.
Der am 4. Januar 2017 veroffentlichte Artikel offenbart lediglich eine SPRINGY-Leine.

[006] Anfang 2018 ergab unsere Marktanalyse zu OH-NO und COMEBACK, dass
Leinen mit diesen Merkmalen in Europa nicht wirtschaftlich erfolgreich sein wurden. Auf
dieser Grundlage einigten wir uns mit HOUND darauf, dass wir nur in China in die
nationale Phase von HP-PCT eintreten wirden. HP-PCT trat im Dezember 2020 in die

chinesische nationale Phase ein.

[007] Nach der Einreichung von HP-PCT kehrten unsere Forscher ins Vereinigte
Konigreich (UK) zuriick, um an alternativen Verbesserungen von SPRINGY zu arbeiten,
und im Juni 2018 entwickelten wir alleine eine Abwandlung von SPRINGY unter dem
Namen YELP (Y). YELP ist eine Hochton-Schallquelle, welche einen hochtonigen Schall
aussendet, wenn der Federabschnitt der SPRINGY-Leine die maximale Ausdehnung
erreicht. Der Schall ist GUberraschend wirkungsvoll darin, einen Hund vom Ziehen an der

Leine abzuhalten und so die Wirkung der Spannung auf den Hund zu verringern.

[008] Im Zusammenhang mit YELP entwickelten wir auch eine weitere Abwandlung von
SPRINGY unter dem Namen AHHH (A). AHHH ist eine beruhigende Schallquelle,
welche einen beruhigenden Schall aussendet, wenn ein Hund nach Aussenden eines
Hochton-Schalls durch YELP aufgehért hat, an der Leine zu ziehen. Der von AHHH
ausgesendete Beruhigungsschall ist zur Beschwichtigung von Hunden uberraschend

wirkungsvoll.
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[009] Am 2. Juli 2018 reichten wir eine europaische Patentanmeldung (P-EP) ein. P-EP
offenbart eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung. P-EP offenbart zudem eine
SPRINGY-Leine mit sowohl der YELP- als auch der AHHH-Abwandlung. In der
Beschreibung von P-EP erwahnen wir eine aufblasbare Schallbarriere (B) auf einer
Hundeleine zum Schutz der Ohren eines Hundeausfuhrers vor dem Hochton-Schall.
Allerdings fugten wir keine Beschreibung irgendeiner geeigneten Schallbarriere ein, und
in der Tat konnten wir bislang keine solche Schallbarriere verwirklichen, die funktioniert.
P-EP wurde am 12. November 2020 mit einem einzigen Anspruch gerichtet auf eine
SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung und einer aufblasbaren Schallbarriere
erteilt. P-EP ist in Italien validiert, und wir beabsichtigen, es in Frankreich und dem

Vereinigten Kdénigreich (UK) aufrechtzuerhalten.

[010] Zu unserem groRen Arger haben wir entdeckt, dass unser italienischer Konkurrent
WUFF seit Oktober 2018 mit SPRINGY-Leinen aufweisend OH-NO-
Befestigungselemente und COMEBACK-Seile wirtschaftlich erfolgreich ist. WUFF
entwickelte seine Technologie vollig unabhangig und verkauft seine Leinen in Italien,

dem Vereinigten Konigreich (UK), Frankreich und Deutschland.

[011] Wir haben herausgefunden, dass WUFF Inhaber eines erteilten europaischen
Patents W-EP ist, welches derzeit im Vereinigten Konigreich (UK), sowie in Frankreich,
Italien und Deutschland rechtskraftig ist. W-EP wurde am 29. Juni 2018 von WUFF
eingereicht und offenbart vier separate Ausfihrungsformen: eine SPRINGY-Leine; eine
SPRINGY-Leine aufweisend ein OH-NO-Befestigungselement; eine SPRINGY-Leine
aufweisend sowohl ein OH-NO-Befestigungselement als auch ein COMEBACK-Seil;
und eine SPRINGY-Leine aufweisend die YELP-Abwandlung. W-EP offenbart
Uberraschende Wirkungen von OH-NO, COMEBACK und YELP, die mit den von uns
beobachteten Wirkungen Ubereinstimmen. W-EP wurde am 5. August 2019 mit drei
Ansprichen erteilt. Anspruch 1 ist auf eine SPRINGY-Leine gerichtet. Anspruch 2 ist
von Anspruch 1 abhangig und beinhaltet ein OH-NO-Befestigungselement und ein
COMEBACK-Seil. Anspruch 3 ist ebenfalls von Anspruch 1 abhangig und beinhaltet die
YELP-Abwandlung.
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[012] Eine Akteneinsicht in W-EP zeigt, dass es die Prioritat einer Anmeldung fur ein
italienisches Gebrauchsmuster W-IT beansprucht, welche am 10. Juli 2017 von WUFF
eingereicht wurde und zwei separate Ausflihrungsformen offenbart: eine SPRINGY-
Leine und eine SPRINGY-Leine aufweisend ein OH-NO-Befestigungselement. W-IT

wurde nicht veroffentlicht und wurde zurickgenommen.

[013] Im April 2020 legten wir Einspruch gegen alle Ansprtiche von W-EP ein, gestutzt
auf die Grinde der mangelnden Neuheit und erfinderischen Tatigkeit unter Berufung auf
den PUPPY-PRESS-Artikel. Im Oktober 2020 Ubermittelte uns das EPA eine Kopie der
Einspruchserwiderung von WUFF, mit der WUFF einen einzigen Antrag mit einem
geanderten Anspruch 1 von W-EP einreichte, welcher zusatzlich das OH-NO-Merkmal
beinhaltet. Anspruch 2 ist von Anspruch 1 abhangig und beinhaltet COMEBACK.
Anspruch 3 wurde in einen unabhangigen Anspruch umgewandelt und ist auf eine
SPRINGY-Leine aufweisend die YELP-Abwandlung gerichtet. Letzte Woche lud das
EPA zu einer miundlichen Verhandlung fur Oktober 2021. In der Ladung gab das EPA
an, dass die geanderten Anspriiche von W-EP neu und erfinderisch gegeniber dem
PUPPY-PRESS-Artikel erscheinen.

[014] Infolge unseres Einspruchs legte auch WUFF am 28. Januar 2021 gegen unser
Patent P-EP Einspruch ein. WUFF macht einen ersten Einspruchsgrund geltend,
wonach das Schallbarrierenmerkmal unzureichend offenbart ist. WUFF macht auch
einen zweiten Einspruchsgrund geltend, wonach der Anspruch von P-EP nicht neu
gegenuber W-EP ist. Wir haben die Einspruchsschrift durchgesehen und glauben, dass
wir den Einspruch leicht ausraumen kénnen, indem wir als Anderung im Anspruch von

P-EP lediglich das Schallbarrierenmerkmal durch die AHHH-Abwandlung ersetzen.

[015] Wir haben unsere Suche nach Stand der Technik fortgesetzt, um unsere Position
gegenuber W-EP zu verbessern. Wir haben eine japanische Patentanmeldung W-JP
ermittelt, welche am 2. Januar 2017 von WUFF eingereicht und im Juli 2018
veroffentlicht wurde. W-JP offenbart und beansprucht zwei Ausfuhrungsformen: eine
SPRINGY-Leine und eine SPRINGY-Leine mit einem OH-NO-Befestigungselement. Die
Anmeldung W-JP wurde kurz nach ihrer Veréffentlichung ausdricklich

zurickgenommen.
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[016] Wir bitten Sie um |Ihren Rat.

1. Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf:

SPRINGY-Leinen im Allgemeinen (S)?

eine SPRINGY-Leine mit einem OH-NO-Befestigungselement (S+0)?

eine SPRINGY-Leine mit einem OH-NO-Befestigungselement und einem
COMEBACK-Seil (S+O+C)?

eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung (S+Y)?

eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung und der AHHH-Abwandlung
(S+Y+A)?

eine SPRINGY-Leine mit der YELP-Abwandlung und einer Schallbarriere
(S+Y+B)?

2. Konnen wir unser Patent P-EP retten und weshalb? Wir bitten Sie um eine

begrindete Analyse.

3. Welche Verbesserungen an der gegenwartigen Patentsituation kdnnen wir

vornehmen?

4. Nach unseren Verbesserungen:

Bezlglich welcher Produkte werden wir WUFF von Herstellung und Verkauf

abhalten konnen?

» Bezlglich welcher Produkte wird WUFF uns von Herstellung und Verkauf

abhalten konnen?
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