Priuferbericht — Aufgabe D 2017

Allgemeine Anmerkungen

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht
lediglich Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Fir das blo3e

Wiederholen von Informationen werden keine Punkte vergeben.

Die Bewerber werden aufgefordert, unbedingt leserlich zu schreiben, damit die Prufer
problemlos alle Aspekte erkennen, fur die sie Punkte vergeben kénnen. Abkirzungen
hinsichtlich des Gegenstands und der Patente/Anmeldungen sind akzeptabel und
werden ublicherweise in den Fragen selbst verwendet. Allerdings kann von den Prifern
nicht erwartet werden, dass sie mit ungebrauchlichen, informellen Kurzbezeichnungen
vertraut sind, mit denen ein Bewerber seine Analysen oder Schlussfolgerungen auf eine

fur den Leser unverstandliche Weise zusammenfasst.

Die volle Punktzahl kann nur vergeben werden, wenn die Rechtsgrundlage vollstandig
angegeben wird, auf die sich die Analysen stiitzen. Die Rechtsgrundlage flr den
Zusammenhang zwischen der Praxis gemaR PCT, EPU und EPA wird selten in

angemessener Weise angegeben.

Die Bewerber werden aufgefordert, ihre Antworten auf die Fragestellung auszurichten.
Wenn nach positiven Aussagen gefragt wird (z. B. was hergestellt, benutzt oder
verkauft werden kann), riskiert ein Bewerber Punktabzug, wenn er nur negative

Aussagen erortert (z. B. was eine Partei verhindern kann).
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Frage 1 (6 Punkte)

In Teil a) Ubersahen einige Bewerber den Vorteil eines Eintritts mit einem einheitlichen
Anspruchssatz, d. h. nur Anspruch 1. Nur wenige Bewerber erkannten, dass sowohl ein
PACE-Antrag als auch der Verzicht zu verwenden waren, um die Verfahren zu

beschleunigen.



In Teil b) erkannten nur sehr wenige Bewerber, dass Anmerkungen eingereicht werden
mussten, da der internationale vorlaufige Prifungsbericht (IPRP) einen Einwand in
Bezug auf die fehlende Einheitlichkeit enthalt und die Anspriiche nicht geandert wurden.
Bewerber erhielten fur den Vorschlag, nur mit Anspruch 2 in die regionale Phase

einzutreten, ebenfalls Punkte.
Frage 2 (6 Punkte)

In Teil a) erkannten nur wenige Bewerber, dass der Rechtsiibergang nach
Regel 22 (3) EPU dem EPA gegeniiber wirksam geworden sein muss, damit die

geanderten Anspriiche wirksam eingereicht werden kénnen.

In Teil b) erwiderten nur wenige Bewerber, dass zusatzlich zur Vorlage des Nachweises
der entsprechenden Ubertragung ein Antrag auf die Anerkennung der Ubertragung der

Einsprechendenstellung gestellt werden muss.
Frage 3 (4 Punkte)

Nur sehr wenige Bewerber wiesen darauf hin, dass die Anspriiche auch unter
Bezugnahme auf eine friiher eingereichte Anmeldung einzureichen sind, um mégliche
Fragen in Bezug auf Artikel 123 (2) EPU zu vermeiden, da spater eingereichte

Anspriiche wie Anderungen behandelt werden (RL A Il, 4.1.3.1).

Obwohl die Bewerber in der Frage angewiesen wurden, ,die Anmeldung heute

einzureichen®, analysierten einige Bewerber die Prioritatsfrist.
Frage 4 (6 Punkte)
Diese Frage wurde gut beantwortet.

Die meisten Bewerber erkannten, dass die Uber TEL1 verfligbaren technischen
Informationen auf der Webseite 6ffentlich zuganglich waren. Einige Bewerber nahmen
richtig auf die einschlagige Rechtsgrundlage zur Bewertung der Offenbarungen im
Internet als Stand der Technik Bezug.

Viele Bewerber ertrterten nur die Offenbarung auf der Webseite, obwohl die Frage auf

die Patentierbarkeit ,jeder einzelnen der obigen Offenbarungen hinwies.
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Frage 5 (10 Punkte)

In Teil a) wurdigten zu viele Bewerber nicht den Unterschied zwischen der Hinzufligung
eines Prioritatsanspruchs geméan Regel 26bis.1 PCT und der Wiederherstellung des
Prioritatsrechts gemaf Regel 26bis.3 PCT. Infolgedessen erdrterten viele Bewerber die
Wiederherstellung des Prioritatsrechts, ohne auf die Hinzufligung des entsprechenden

Prioritatsanspruchs einzugehen.
Teil b) der Frage wurde gut beantwortet.

In Teil ¢) erwahnten nur wenige Bewerber, dass in diesem Fall gemali
Regel 26bis.3 c) PCT die Frist fur die Wiederherstellung auch fir die Hinzufiigung des

Prioritatsanspruchs gilt.

Einige Bewerber wiesen darauf hin, dass ein vom EPA als Anmeldeamt nach PCT
wiederhergestelltes Prioritatsrecht gemal Regel 49ter.1 a) PCT vor dem EPA als

Bestimmungsamt gultig ist.

Viele Bewerber unterbreiteten allerdings den Vorschlag, das Prioritatsrecht vor dem
EPA als Bestimmungsamt wiederherzustellen, und zitierten beispielsweise
Regel 49ter.2 a) PCT oder gar Artikel 122 EPU. Dieser Aspekt war nicht Gegenstand

der Frage und erhielt deshalb keine Punkte.
Frage 6 (8 Punkte)

Wahrend die Teile a) und b) dieser Frage gut beantwortet wurden, schnitten die meisten
Bewerber in Teil c) eher schlecht ab. Viele Bewerber verwiesen auf Nummer 6.4 VLK
anstelle von Nummer 8 VAA als Rechtsgrundlage fur den Tag, an dem die Zahlung als

erfolgt gilt.



Loésungsvorschlag — Aufgabe D 2017 — Teil |
Antwort auf Frage 1

a) Der Anmelder erhielt einen IPRP, der eine positive Bewertung der ersten Erfindung

enthielt. Deshalb kann die erste Erfindung als Patent erteilt werden.
Der Bewerber muss folgendermal3en vorgehen:

. Er muss innerhalb von 31 Monaten, d. h. heute, in die europaische regionale
Phase eintreten und die Handlungen von Regel 159 (1) EPU vornehmen;

. er muss Einwande gemaR Artikel 82 EPU vermeiden, indem die Anspriiche
bei Eintritt in die regionale Phase nur auf die erste Erfindung gerichtet sind
(d. h. nur Anspruch 1), Regel 159 (1) b) EPU;

. er muss auf das Recht auf Mitteilungen nach Regel 161 und 162 EPU
verzichten, ABI. EPA 2015, A94; und

. einen PACE-Antrag fur diese Anmeldung stellen, ABI. EPA 2015, A93.

Nach Eintritt in die europaische regionale Phase muss der Bewerber eine
Teilanmeldung einreichen, die auf die zweite Erfindung gerichtet ist (Anspruch 2),
wahrend die Anmeldung in Bezug auf die erste Erfindung noch anhangig ist,
Artikel 76 (1) EPU und Regel 36 (1) EPU.

b) Das EPA als Internationale Recherchenbehdrde (ISA) hat die zweite Erfindung noch

nicht recherchiert.

Der Bewerber muss mit auf beide Erfindungen gerichteten Anspriichen in die
europdaische regionale Phase eintreten. Entweder bei Eintritt oder als Antwort auf eine
Mitteilung nach Regel 161 (1) EPU hat der Bewerber Stellung zu nehmen, ohne die

zweite Erfindung zu streichen.

Die Prufungsabteilung fordert den Bewerber auf, innerhalb einer Frist von zwei Monaten
eine Recherchengebiihr zu entrichten, Regel 164 (2) a) EPU. Der Bewerber entrichtet
die Recherchengebiihr und entscheidet auf der Grundlage der Ergebnisse der
Recherche, welche Erfindung er fortsetzt, Regel 164 (2) b) und c) EPU.



Antwort auf Frage 2
a) Die Firma D muss einen zugelassenen Vertreter bestellen, Artikel 133 (2) EPU.

Der neu bestellte zugelassene Vertreter beantragt die Eintragung des Rechtstibergangs
des Patents und weist den Rechtstibergang durch Vorlage von Dokumenten nach,
Regeln 22 (1) und 85 EPU. Der Rechtsiibergang wird dem EPA gegeniiber erst
wirksam, wenn diese Dokumente vorgelegt wurden und die Verwaltungsgebuhr
entrichtet wurde Regel 22 (2) und (3) EPU.

Das vorstehend Genannte sowie die Einreichung des geéanderten Anspruchssatzes
miissen wegen des gemaR Regel 116 (1) EPU gesetzten Zeitpunkts spatestens heute
erfolgen.

b) Ein Einspruch kann zusammen mit dem Geschaftsbereich, auf den sich der
Einspruch bezieht, tbertragen werden, G 4/88. Herr X muss den Nachweis der
Ubertragung einreichen und die Anerkennung der Ubertragung der

Einsprechendenstellung auf die Firma E durch das EPA beantragen, T 1421/05.
Antwort auf Frage 3

Nach Artikel 80 EPU und Regel 40 (1) EPU reiche ich eine europaische
Patentanmeldung beim EPA ein, die Folgendes enthélt:

. einen Hinweis, dass ein europaisches Patent beantragt wird;
. Angaben, die es erlauben, die Identitat des Anmelders festzustellen oder mit
ihm Kontakt aufzunehmen; und

. eine Bezugnahme auf JP 12345.

Da die E-Mail keine Einzelheiten bezuglich des Anmelders enthalt, gebe ich meine
Anschrift an, um zu erlauben, dass mit dem Anmelder Kontakt aufgenommen werden
kann, RL A-Il, 4.1.2.

Die Bezugnahme, die darauf hinweist, dass JP 12345 die Beschreibung und die
Zeichnungen ersetzt, muss deren Anmeldetag und Nummer sowie das Amt, bei dem
JP 12345 eingereicht wurde, angeben, Regel 40 (2) EPU.



Ich gebe an, dass die Anspriiche ebenfalls unter Bezugnahme auf eine frihere

Anmeldung eingereicht werden, um die Erfordernisse von Regel 57 ¢) EPU zu erfiillen.
Antwort auf Frage 4

Die Prioritat ist aufgrund des unterschiedlichen Antennentyps nicht wirksam,
Artikel 87 (1) EPU.

Die Ankundigung der Einfihrung im Juni 2016 offenbart keine technischen

Informationen von TEL2 und ist deshalb fir die Patentierbarkeit nicht relevant.

Das Smartphone TEL2 wurde nach dem Anmeldetag verkauft, sodass der Verkauf

keinen Stand der Technik darstellt.

Die technischen Informationen zu TEL1 wurden zwar durch ein Passwort geschiitzt,
sind aber auf der Webseite seit August 2016 6ffentlich zuganglich, Richtlinien G-

IV, 7.5.1. Diese Informationen bilden deshalb den Stand der Technik nach

Artikel 54 (2) EPU.

TEL2 ist gegentiber TEL1 und ANT2 nicht erfinderisch, Artikel 56 EPU. Deshalb ist
TEL2 nicht patentierbar.

Antwort auf Frage 5

a) Ja, Prioritdtsanspriiche kdnnen nach dem Anmeldetag gemafl Regel 26bis.1 PCT

hinzugefiigt werden.

Ein Antrag muss beim Anmeldeamt oder beim Internationalen Buro innerhalb der nach
Regel 26bis.1 a) PCT gesetzten Frist eingereicht werden, d. h. innerhalb von

16 Monaten nach dem geénderten Prioritdtsdatum (12. Februar 2016 + 16 Monate =
12. Juni 2017), mit der MaRRgabe, dass der Antrag bis zum Ablauf von vier Monaten

nach dem internationalen Anmeldedatum eingereicht wird, d. h. bis zum 14. Juni 2017.
Deshalb kann bis zum 14. Juni 2017 ein Eintrag beim EPA eingereicht werden.

b) Die Frist von 31 Monaten nach Artikel 153 (2) EPU und Regel 159 (1) EPU berechnet
sich nach dem frihesten Prioritdtsdatum (12. Februar 2016), Regel 26bis.1 c) PCT.



Daher mussen die Erfordernisse fur den Eintritt in die européische regionale Phase bis
spatestens 12. Februar 2016 plus 31 Monate erfillt sein, d. h. bis 12. September 2018.

c) Die Prioritatsfrist lief am Sonntag, den 12. Februar 2017 ab, verlangert bis zum
13. Februar 2017, Regel 80.5 PCT und Regel 2.4 PCT.

Das Anmeldedatum ist nach dem Datum, an dem die Prioritatsfrist der
Patentanmeldung FR-NAT2 abgelaufen ist, liegt aber innerhalb einer Frist von zwei
Monaten seit diesem Datum. Deshalb kann eine Wiederherstellung nach

Regel 26bis.3 PCT beantragt werden.

Der Anmelder sollte binnen zwei Monaten ab dem Datum, an dem die Prioritatsfrist
abgelaufen ist, einen Antrag beim Anmeldeamt (EPA) einreichen (d. h. bis zum 13. April
2017), Regel 26bis.3 b) i) PCT.

Folglich sind Antrage auf Hinzufligung des Prioritatsanspruchs und Wiederherstellung
bis zum 13. April 2017 einzureichen, Regel 26bis.3 ¢) PCT. Die Gebuhr fir den Antrag
auf Wiederherstellung nach Regel 26bis.3 d) PCT ist innerhalb derselben Frist zu

entrichten.

Das EPA als Anmeldeamt wendet das Erfordernis der ,gebotenen Sorgfalt* an,
ABI. EPA 2007, 694.

Der Antrag muss die Griunde fur das Versdumnis, PCT-G innerhalb der Prioritatsfrist

einzureichen, darlegen, Regel 26bis.3 b) ii).

Hat das EPA als Anmeldeamt ein Prioritatsrecht nach Regel 26bis.3 PCT
wiederhergestellt, hat diese Entscheidung vor dem EPA als Bestimmungsamt Wirkung,
Regel 49ter.1 a) PCT.

Antwort auf Frage 6

a) Die Anmeldegebuhr und die Recherchengebihr sind bis zum 7. April 2017 zu
entrichten, Artikel 78 (2) EPU und Regel 38 (1) EPU.

b) Bei Verwendung des auf Portugiesisch verfassten Texts:



. Als Teil der Anmeldegebuhr ist eine Zusatzgebuhr fir zwei Seiten zu
entrichten: 36 Seiten + 1 Seite Zusammenfassung - 35 Seiten = 2 Seiten,
Regel 38 (2) und (3) EPU, Artikel 2 (1) 1a. GebO und Richtlinien A-lll, 13.2.
. Die Anmeldegebiihr wird nach Regel 6 (3) und (4) EPU sowie nach
Artikel 14 (1) GebO um 30 % ermafiigt, weil der Mandant eine Universitét
eines Mitgliedstaats ist, in dem keine der Amtssprachen des Europaischen

Patentamts Amtssprache ist.
Bei Verwendung der englischen Ubersetzung ist keine Zusatzgebdihr fallig.

Die Ermafigung um 30 % ist grol3er als die Einsparung durch die Anmeldung in

englischer Sprache.

Durch die Online-Einreichung von EP-A ermaliigt sich die Anmeldegebduhr,
Artikel 2 (1) 1. GebO.

c) Die Zahlung gilt als an dem Tag erfolgt, an dem das laufende Konto ordnungsgemalf3

aufgeflllt wurde, Nummer 8 VAA.

Da dies erst nach dem Falligkeitstag fur die Entrichtung der Gebuhren erfolgt, gilt die

Anmeldung als zuriickgenommen, Artikel 78 (2) EPU.

Der Anmelder muss die Weiterbehandlung seiner Anmeldung nach Artikel 121 EPU
beantragen. Die Gebuhr fir die Weiterbehandlung belauft sich auf 50 % der

Recherchengebihr und der Anmeldegebuhr.
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Frage 1

Im Allgemeinen halten sich Bewerber, die eine hohere Punktzahl erreichen, an den
Wortlaut der Frage und eroértern die Patentsituation anhand des Gegenstands und nicht

anhand der Patentanmeldung bzw. des Patents.

Einige Bewerber erklarten eine Offenbarung zum Stand der Technik, ohne jedoch
anzugeben, fir welchen Anspruch bzw. welche Anspriche in welchen Patenten bzw.
Patentanmeldungen die Offenbarung Stand der Technik ist. Zu viele Bewerber
erkannten nicht den Unterschied zum Prioritditsdokument. Analog stltzten einige
Bewerber ihre Aussagen uber die Neuheit/erfinderische Tatigkeit des Gegenstands
nicht durch einen oder mehrere bestimmte Anspriche in bestimmten
Patentanmeldungen bzw. Patenten. Beispielsweise ist der auf Trager mit SHAPE-B1-
Ausbuchtungen gerichtete Anspruch in CB-PCT neu und erfinderisch, in ST-EP3 aber

nicht neu.

Einige Bewerber erklarten eine Offenbarung zum Stand der Technik nach Artikel 54 (2)
oder 54 (3) EPU. Hieraus folgt jedoch nicht, dass eine solche Offenbarung
neuheitsschadlich ist. Fur die volle Punktzahl wurde von den Bewerbern erwartet, dass

sie sowohl den Status als auch die Wirkung einer Offenbarung bertcksichtigen.

Nur sehr wenige Bewerber erkannten, dass die Neuheit des Anspruchs auf Trager mit
Ausbuchtungen in ST-EP1 aus den unverwechselbaren Unterschieden

(Nichtvorhandensein von Stresseffekten) gegentber den Tragern von OLD1 resultiert.

Einige Bewerber analysierten CB-EP nicht oder bericksichtigten nicht seine Bedeutung

fur die Herstellung von Tragern beliebiger Form.

Bewerber sollten die aktuelle Situation umfassend analysieren und ihre

Schlussfolgerungen erfassen, um die volle Punktzahl fur die Analyse zu erreichen.



Frage 2

Die meisten Bewerber erkannten, dass der Prioritatsanspruch in CB-PCT ungultig war.
In einigen Fallen erlauterten die Bewerber jedoch nicht, mit welchen MalRhahmen das
Ergebnis von CB-PCT in Bezug auf den Anspruch, der auf Trager mit SHAPE-B-

Ausbuchtungen gerichtet ist, beeinflusst werden kénnte.

Die Mdglichkeit fir STEELCO, Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen aufRerhalb
Europas schitzen zu lassen, wurde von den meisten Bewerbern erkannt. Der
abweichende Anmeldetag in ST-EP2 in der franzdsischen Fassung der Aufgabe war fur

die Antwort belanglos und wirkte sich nicht auf die Punktevergabe aus.

Nur wenige Bewerber zogen Malinahmen in Erwagung, um angesichts der Umstande
des Mandanten mit ST-EP1 schnell einstweiligen Schutz in Spanien zu erzielen;

Uberraschend viele Bewerber verwiesen nicht auf eine Validierung in Spanien.

Einige Bewerber erkannten richtig die Mdglichkeit, einen Einspruch gegen CB-EP
einzureichen, versaumten es aber, die Grundlage fur einen solchen Einspruch zu

erlautern, z. B. die neuheitsschadliche Veroéffentlichung von ST-EP1.
Frage 3

Frage 3 wurde generell schlecht beantwortet, da etliche Bewerber Patentinhaberschaft
mit absoluter Handlungsfreiheit verwechselt haben. Viele der Gbrigen Bewerber
erdrterten, wie STEELCO das Unternehmen CHINABEAM stoppen kann und
umgekehrt, ohne jedoch auf die betreffende Frage einzugehen, welche Arten von
Metalltragern die Unternehmen frei sind herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen.
Sie erhielten nicht die volle Punktzahl. Bewerber, die sich nicht umfassend mit der
absoluten Handlungsfreiheit beschaftigt haben, beleuchteten die Situation auch nicht

ausreichend in allen relevanten Rechtsordnungen.
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Frage la wobei die Ausbuchtungen irgendeine Form haben

ST-GBL1 ist die Erstanmeldung fir Trager mit Ausbuchtungen. Die Patentanmeldung
ST-GB1 kann nicht geschutzt werden, weil sie unwiderruflich erloschen ist. ST-EP1
wurde innerhalb des Prioritatsjahres von ST-GB1 eingereicht, und Anspruch 1 von ST-
EP1 wird in ST-GB1 offenbart und geniefl3t deshalb mit einem wirksamen Datum vom
23. September 2013 Prioritét.

OLD1 wurde vor dem Prioritatsdatum von ST-EP1 ver6ffentlicht und gehért zum Stand
der Technik nach Artikel 54 (2) EPU, offenbart jedoch kein Rollverfahren. Die im
Rollverfahren hergestellten Metalltrdger weisen gegentber den Tragern von OLD1
unverwechselbare Unterschiede auf. Der Unterschied besteht im Nichtvorhandensein
von Stresseffekten. Anspruch 1 von ST-EP1 ist daher neu. Der Effekt der Festigung der
Trager durch Ausbuchtungen ist Uberraschend, sodass Anspruch 1 von ST-EP1 auch

erfinderisch ist.

Eine Antwort auf die Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU war am 28. Februar 2017 fallig —

dieser Tag ist verstrichen. ST-EP1 gilt als zurickgenommen.
Zurzeit gibt es keinen Patentschutz fur Trager mit Ausbuchtungen irgendeiner Form.

Trager, bei denen die Ausbuchtungen im Rollverfahren erzeugt wurden, verstol3en als
direkt mit dem in CB-EP beanspruchten Verfahren hergestellte Produkte gegen den
Anspruch des erteilten Patents CB-EP (Artikel 64 (2) EPU). Die Herstellung der Trager

mit Ausbuchtungen verstol3t gegen den Anspruch des erteilten Patents CB-EP.
Frage 1b wobei die Ausbuchtungen SHAPE-A haben

ST-EP1 ist die Erstanmeldung fur Trager mit SHAPE-A-Ausbuchtungen. SHAPE-A-
Ausbuchtungen werden in der Prioritatsanmeldung ST-GB1 nicht offenbart. Daher ist
das wirksame Datum fir Anspruch 2 von ST-EP1 der Anmeldetag von ST-EP1,

15. September 2014.
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Es gab eine ausfuhrbare Offenbarung auf der Messe, wo die Trager mit SHAPE-A-
Ausbuchtungen vorgestellt wurden. Die Messe fand vor dem wirksamen Datum des
Anspruchs 2 von ST-EP1 statt. Die Offenbarung auf der Messe ist fir Anspruch 2 von
ST-EP1 neuheitsschéadlich.

Daher ware der geplante Einspruch gegen den auf Trager mit SHAPE-A-
Ausbuchtungen gerichteten Anspruch von ST-EP1 erfolgreich.

Frage 1c wobei die Ausbuchtungen SHAPE-B haben

ST-EP2 ist die Erstanmeldung fur Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen. ST-EP2 galt im
Juli 2016 als zurickgenommen. Eine Weiterbehandlung ist nicht mehr moglich, da die
Frist zwei Monate nach der Mitteilung tber den Rechtsverlust verstrichen ist, d. h. im
September 2016.

Die ebenfalls auf Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gerichtete Anmeldung CB-PCT
wurde innerhalb des Prioritatsjahres von ST-EP2 eingereicht. Die Ubertragung von ST-
EP2 an STEELCO durch Herrn G am 4. April 2016 beinhaltet die Ubertragung des
Rechts, Prioritat zu beanspruchen. CB-PCT wurde vom Rechtsnachfolger nicht

eingereicht und besitzt keinen gultigen Prioritatsanspruch.

Das wirksame Datum fur den Anspruch von CB-PCT, der auf Trager mit SHAPE-B-
Ausbuchtungen gerichtet ist, ist der Anmeldetag von CB-PCT, 10. Juni 2016.

ST-EP3 beansprucht in Bezug auf SHAPE-B wirksam die Prioritat gegenltber ST-EP2.
Allerdings enthalt ST-EP3 keinen Anspruch, der auf Trager mit SHAPE-B-
Ausbuchtungen gerichtet ist, sodass mit der Patentanmeldung ST-EP3 nach ihrem
gegenwartigen Stand keine Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen geschitzt werden

kdénnen.

CB-EP und ST-EP1 wurden veréffentlicht. Beide sind Stand der Technik fur CB-PCT
und ST-EP3, offenbaren aber keine Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen.

Der Aufsatz ist Stand der Technik fiir CB-PCT und neuheitsschéadlich.

Mit der Veroffentlichung der Patentanmeldung ST-EP3 wird diese auf3erdem Stand der
Technik nach Artikel 54 (3) EPU und bei Eintritt von CB-PCT in die europaische Phase
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neuheitsschadlich fur Anspriche von CB-PCT, die auf Trager mit SHAPE-B-

Ausbuchtungen gerichtet sind.

Nach dem gegenwartigen Stand wird wohl fiir keine Patentanmeldung ein gultiger

Anspruch auf Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen erteilt.
Frage 1d wobei die Ausbuchtungen SHAPE-B1 haben

CB-PCT ist die Erstanmeldung fur Trager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen. Das
wirksame Datum fur Anspruch 2 von CB-PCT ist der Anmeldetag von CB-PCT, 10. Juni
2016.

ST-EP3 wurde innerhalb des Prioritatsjahres von ST-EP2 eingereicht. SHAPE-B1-
Ausbuchtungen werden in ST-EP2 jedoch nicht offenbart, sodass das wirksame Datum
fur den Anspruch von ST-EP3, der auf SHAPE-B1-Ausbuchtungen gerichtet ist, der
Anmeldetag von ST-EP3 ist, 13. Juni 2016.

Wenn die Anmeldung CB-PCT in die européische Phase eintritt, stellt sie einen Stand
der Technik nach Artikel 54 (3) EPU dar und ist neuheitsschadlich fir den Anspruch von
ST-EP3.

Es ist zu erwarten, dass CHINABEAM den Eintritt in die europaische Phase von CB-
PCT spatestens 31 Monate nach dem von CHINABEAM beanspruchten Prioritdtsdatum
vollziehen wird. CB-EP und ST-EP1 wurden veroffentlicht. Beide sind Stand der
Technik fur CB-PCT und ST-EPS3, offenbaren aber keine Trager mit SHAPE-B1-

Ausbuchtungen.

Mit der Vero6ffentlichung wird jeder Gegenstand in ST-EP3, der Prioritat gegeniber ST-
EP2 genieRt, fiir CB-PCT Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU. SHAPE-B1 wird
jedoch in ST-EP2 nicht offenbart. Der auf Trager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen
gerichtete Anspruch in CB-PCT ist daher neu gegentuber ST-EP3.

Trager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen weisen erstaunlicherweise eine verbesserte
Festigkeit auf. Deshalb ist der auf SHAPE-B1-Ausbuchtungen gerichtete Anspruch in
CB-PCT erfinderisch, und es ist wahrscheinlich, dass dieser Anspruch in allen von
CHINABEAM gewahlten PCT-Vertragsstaaten erteilt wird.
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Wenn CB-PCT nicht in die europaische Phase eintritt, konnte STEELCO mit ST-EP3
Schutz fur Trager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen in Europa erhalten.

Frage 2 um die Patentsituation gegentiber CHINABEAM zu verbessern

ST-EP1 offenbart ein Rollverfahren zur Herstellung von Metalltragern unter
Verwendung von Rollen. Das Prioritatsdatum des Gegenstands liegt vor dem
Anmeldetag von CB-EP, aber der Gegenstand wurde nach dem Anmeldetag von CB-
EP veroffentlicht und ist nach Artikel 54 (3) neuheitsschédlich fir den Anspruch von CB-
EP. Die Einspruchsfrist von CB-EP lauft zurzeit und endet morgen, am 8. Mérz 2017.
Gegen CB-EP kann Einspruch eingelegt und geltend gemacht werden, dass CB-EP
gegenlber ST-EP1 nicht neu ist.

Der Anmelder muss die Weiterbehandlung beantragen, die Erteilungsgebihr und die
Weiterbehandlungsgebuhr entrichten, die Mitteilung beantworten und Ubersetzte
Fassungen der Anspriiche fir ST-EP1 einreichen. Er muss eine Anderung beantragen,
um Anspruch 2 zu streichen, und dies begrinden. STEELCO kann mit ST-EP1 ein
erteiltes EP-Patent fur Trager mit Ausbuchtungen erhalten und damit CHINABEAM

daran hindern, Trager mit Ausbuchtungen in Europa einzufihren.

Es ist eine Ubersetzung der Anspriiche von ST-EP1 ins Spanische in Auftrag zu geben
und die Ubersetzte Fassung der Anspriiche beim spanischen Amt fur geistiges
Eigentum einzureichen. Auf3erdem sind die nationalen Gebuhren zu entrichten, um
einen einstweiligen Schutz fur Trager mit Ausbuchtungen in Spanien zu erzielen. Wenn

ST-EP1 erteilt wird, ist eine Validierung in Spanien erforderlich.

Die Prioritatsfrist von ST-EP2 ist noch nicht abgelaufen. Der Anmelder muss eine neue
PCT-Anmeldung einreichen (PCT-NEW) und Prioritat gegeniber ST-EP2
beanspruchen sowie einen Anspruch aufnehmen, der auf Trager mit SHAPE-B-
Ausbuchtungen gerichtet ist. Dieser Anspruch ist neu. Trager mit SHAPE-B-
Ausbuchtungen sind erstaunlicherweise viel starker, deshalb ist der Anspruch
aulRerdem erfinderisch. Trager mit SHAPE-B-Ausbuchtungen kdnnen tUber Patente

geschitzt werden, die auf PCT-NEW erteilt werden.
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Es sind Einwendungen Dritter bei der WIPO einzureichen, wobei auf den ungultigen
Prioritatsanspruch in CB-PCT hingewiesen und der Aufsatz in der Fachzeitschrift vom

11. April 2016 zitiert wird. Die Einwendungen werden dem EPA als ISA mitgeteilt.

Trager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen versto3en gegen Patente, die auf PCT-NEW

erteilt wurden und SHAPE-B-Ausbuchtungen schiitzen.

Frage 3 Arten von Metalltragern, die wir oder CHINABEAM in Zukunft frei

sind herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen

Wenn auf CB-PCT Patente erteilt werden, kann CHINABEAM bei Eintritt in die nationale
oder regionale Phase verhindern, dass STEELCO Trager mit SHAPE-B1-

Ausbuchtungen in die PCT-Vertragsstaaten einfuhrt.

Wenn auf PCT-NEW Patente erteilt werden, kann STEELCO verhindern, dass
CHINABEAM Trager mit Ausbuchtungen vom Typ SHAPE-B (und SHAPE-B1) weltweit
(z. B. in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und Spanien) herstellt, importiert

und verkauft.

Aul3erhalb Europas ist CHINABEAM frei, Trager mit Ausbuchtungen irgendeiner Form
zu benutzen mit Ausnahme von SHAPE-B (und SHAPE-B1), die von PCT-NEW
abgedeckt sind.

STEELCO ist frei, Trager mit Ausbuchtungen irgendeiner Form zu benutzen mit der
Einschrankung, dass STEELCO keine Trager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen in den
Staaten benutzen kann, in denen CHINABEAM ein Patent auf CB-PCT erhalt. Fur die
Herstellung, den Verkauf oder die Einfuhr von Tragern mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen
in diesen Staaten benétigt STEELCO eine Lizenz von CHINABEAM.

STEELCO kann CASITAS in Spanien und den Kunden in den VAE weiterhin alle Trager

verkaufen, ausgenommen Tréager mit SHAPE-B1-Ausbuchtungen.

STEELCO kdnnte mit CHINABEAM eine wechselseitige Lizenz aushandeln, mit der
STEELCO Rechte zur Benutzung von Tragern mit SHAPE-B-Ausbuchtungen gewahrt.
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Category

Part |
Part |
Part |
Part |
Part |
Part |
Part Il
Part Il
Part Il
Part Il
Part Il
Part Il

Total

Part | - Question 1
Part | - Question 2
Part | - Question 3
Part | - Question 4
Part | - Question 5
Part | - Question 6
Part Il - Question 1 a
Part Il - Question 1 b
Part Il - Question 1 ¢
Part Il - Question 1 d
Part Il - Question 2
Part Il - Question 3

Max. Marks
possible Marker 1
6

6

4

6

10

8

10

5

11

9

18

7
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