Priifungsarbeit eines Bewerbers

Memorandum

1. Status lhrer europdaischen Patentanmeldungen

EP1 wurde am 20.12.07 eingereicht und beansprucht die Prioritat von GB1, eingereicht
am 06.01.2007. Die Frist von 12 Monaten flr die Beanspruchung der Prioritat nach Art.
87(1) EPU endete somit am 06.01.2008 (Sonntag). Es konnte also bis zum 07.01.2008
eine Nachanmeldung eingereicht werden. Diese Frist vom 07.01.2008 gilt auch fur EP2
und EP3, die am 07.01.2008 eingereicht wurden und somit die Prioritdt in Anspruch
nehmen kdnnen.

Alle drei Anmeldungen wurden nach dem Inkrafttreten des EPU 2000 eingereicht. Die
Anmeldung GB1 enthielt zwar keine Anspriche, die Anspriuche der EP1 - EP3 waren
aber in der Beschreibung der GB1 enthalten, da fur die Abfassung der Anspriche
Abséatze aus der Beschreibung von GB1 verwendet werden konnten.

GB1 und EP1 - EP3 wurden alle im Namen lhrer Firma eingereicht. Somit ist auch das
Erfordernis der Anmelderidentitat nach Art. 87(1) EPU erfiillt.

Somit beanspruchen alle drei Anmeldungen EP1 - EP3 wirksam die Prioritat der GB1.
Diese Aussage ist insbesondere auch fur die Aussagen zur Patentierbarkeit relevant,
worauf ich unter 2.) zu sprechen kommen werde und auf die obigen Ausfihrungen
zurickkommen werde.

Fur alle drei Anmeldungen EP1 — EP3 wurden die Anmelde-, die Recherchen-, alle
Benennungs- und Erstreckungsgebiihren sowie die Prifungsgebihr bereits entrichtet.

Anspruchsgebihren waren nicht zu bezahlen, da weniger als 10 bzw. 15 Anspriiche
(letzteres seit 01.04.2008). Jahresgebihren kdnnen hoéchstens noch fir EP2 bis Ende
Januar 2010 fallig werden, abhangig vom Erteilungstag der EP2. In den néachsten 5
Monaten ist hierzu nichts zu unternehmen.

EP1 und EP3 wurden am 01.03.2009 erteilt, d. h. die Druckkostengebihren wurden
bereits entrichtet und die Anspriiche in die beiden anderen Amtssprachen Ubersetzt.

Nach Art. 65 EPU missen fur einige Vertragsstaaten Ubersetzungen angefertigt
werden, wobei die Frist zur Einreichung der Ubersetzungen vom Vertragsstaat abhangt,
in jedem Fall aber mindestens 3 Monate ab Erteilung, also mindestens bis zum
01.06.2009.

Bitte teilen Sie mir bei unserem Treffen nachste Woche mit, in welchen Vertragsstaaten
Sie Schutz winschen. Bitte beachten Sie, dass einige Vertragsstaaten wie DE, FR, GB
keine Ubersetzung des Patents in ihre Amtssprachen fordern, sodass die
Ubersetzungskosten sich in Grenzen halten diirften (London Agreement).



Auf jeden Fall empfehle ich Ihnen, Patentschutz in Albanien zu erlangen, wo Big Farma
seine europaischen Produktionsanlagen hat. Die Erstreckungsgebuhr fiir Albanien
wurde ja bezahlt. Albanien fordert die Ubersetzung der Anspriiche in das Albanische.
Eine komplette Ubersetzung ist nur bei gerichtlichen Verfahren erforderlich. Ferner ist
die Bestellung eines zugelassenen Inlandsvertreters in Albanien erforderlich.

Fur EP2 erging letzte Woche eine Mitteilung nach R. 71(3) EPU. Unbeschadet
moglicher Anderungen in den zu erteilenden Anspriichen der EP2, auf die ich unter 2.
eingehen werde, missen innerhalb von 4 Monaten nach der Mitteilung nach R. 71(3)
EPC (+10 Tage zusétzlich, ausgehend vom aufgedruckten Datum der Mitteilung), die
Ubersetzung des Anspruchs in die beiden anderen Amtssprachen des EPA, also de und
fr, beim EPA eingereicht werden und die Erteilungsgebthr in Hohe von € 790,00
entrichtet werden. Ebenso wie fir EP1 und EP3 muissen dann wieder die nationalen
Phasen eingeleitet werden, dies hat aber noch Zeit nach lhren Reisen.

2. Patentierbarkeit der EP-Anmeldungen und —Patente

Wie auf Seite 1 unter 1.) bereits gesagt, beanspruchen alle drei EP1 — EP3 wirksam die
Prioritat von GB1.

Probleme wegen einer moéglichen Erschopfung des Prioritatsrechts, wie sie in T 998/99
angefuhrt sind, bestehen nicht, wie durch T 15/01 klargestellt wurde.

In den Prifungsverfahren von EP1 — EP3 wurde kein relevanter Stand der Technik
zitiert.

Ich sehe allerdings die folgenden zwei Probleme hinsichtlich der Patentierbarkeit:

a) Sie teilten mir mit, dass die Totung der Schnecken nur bei der Verwendung von
Slugbanit (im Folgenden ,SI*) A und B, nicht aber bei SI C und D erfolgreich ist. Somit ist
fraglich, ob die Erfindung Uber die ganze Breite der Anspriiche ausfuhrbar nach Art. 83
EPU ist, bzw. da nur eine Beispiel fir SI-A beschrieben wurde, ob sie Uber die ganze
Breite der Anspriiche nach Art. 84 EPU von der Beschreibung gestiitzt wird.

Da EP1 und EP3 bereits erteilt sind und EP2 kurz vor der Erteilung steht, braucht uns
ein moglicher Einwand nach Art. 84 EPU, der in einem moglichen Einspruchsverfahren
nicht geltend gemacht werden kann, weniger zu beunruhigen.

Allerdings werden die Erfordernis nach Art. 83 EPU in letzter Zeit strenger angewendet.
So reicht es zwar aus, wenn dem Fachmann mindestens ein Weg zur Ausfihrung der
Erfindung eindeutig aufgezeigt wurde (T 292/85). Jedoch geniigt die Offenbarung eines
einzigen Wegs zur Ausfiuihrung der Erfindung nur dann, wenn sie die Ausfuhrung der
Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich ermoglicht (T 409/91). Gerade dies
scheint hier aber nicht vorzuliegen. Gezeigt wurde ein Beispiel mit SI-A, das auch
ausfuhrbar ist, aber SL-C und SI-D sind nicht ausfihrbar und sind trotzdem durch die
allgemeine Bezeichnung SI im Anspruch abgedeckt. Dass SI-A nicht explizit in der
Anmeldung genannt ist, sondern nur die Mine ihres Ursprungsorts ist unschadlich, da
ein Fachmann weifl3, dass in dieser Mine nur SI-A gefordert wird.



Art. 83 EPU ist ein moglicher Einspruchsgrund (Art. 100 b) EPU). Es kann somit sein,
dass die Anspriiche auf SI-A anstelle Sl allgemein beschrankt werden mussten. Fur Sl-
B, das zwar ausfuhrbar ist, bietet die Beschreibung offensichtlich leider keine
Offenbarung. Eine Beschrankung der Anspriiche kénnte auch von lhnen aus durch ein
Beschrankungsverfahren durchgefuhrt werden.

b) Die PCT-BF konnte Stand der Technik sein bzw. werden. PCT-BF wurde vor dem
Anmeldetag der GB1, sowie der EP1 — EP3 eingereicht und nach deren Anmeldetag
veroffentlicht. Sie konnte also Stand der Technik nach Art. 54(3) EPU fur alle
Vertragsstaaten (da EP1 — EP3 unter EPU 2000 eingereicht wurden) werden, wenn die
weiteren Voraussetzungen der Art. 153(5) und R. 165 EPU erfiillt werden, namlich
Eintritt in die regionale Phase innerhalb von 31 Monaten ab Anmeldetag, d.h. bis zum
15.07.2009, und Entrichtung der Anmeldegebihr. Da die PCT-BF vor dem USPTO
eingereicht wurde, war sie auf Englisch und eine Ubersetzung der PCT-BF ist daher
nicht erforderlich. Es sollte also Uberprift werden (z.B. durch eine Familienrecherche
oder direkt unter Angabe des WO-Aktenzeichens in epoline) zu gegebener Zeit, ob
PCT-BF tatsachlich die oben genannten Erfordernisse erflillt bzw. erfillen wird.

Fur den Fall, dass die PCT-BF Stand der Technik nach Art. 54(3) EPU wird, ist sie fir
die Beurteilung der Neuheit von EP1 — EP3, nicht aber fir die erfinderische Tatigkeit
relevant.

PCT-BF offenbart
- Zusammensetzungen aus kupferorganischen Verbindungen, z.B. Escargine
(im Folgenden ,Es*), und einem Klebstoff zur Schneckentdtung,
- Verfahren zur Beschichtung von Pflanzentopfen, und
- beschichtete Pflanzenttpfe, vollstandig beschichtet bzw. nur der Topfrand
beschichtet.

PCT-BF offenbart nicht anorganische Kupferverbindungen, wie z.B. Sl, die Verwendung
von Lockmittel fir Schnecken in den Zusammensetzungen, sowie die Pflanzentopfe, die
an den spezifischen Positionen zwischen % und % der Topfhohe beschichtet sind, sowie
das entsprechende Beschichtungsverfahren an diesen speziellen Positionen.

Somit ist der Anspruch von EP1 nicht neuheitsschadlich durch PCT-BF getroffen, da
hier Zusammensetzungen mit einem zusatzlichen Anlockmittel beansprucht sind. Zur
Erinnerung: fir die erfinderische Téatigkeit ist PCT-BF nicht relevant.

Der Anspruch von EP2 ist nicht durch PCT-BF neuheitsschadlich getroffen, sofern ein
Verfahren zur Beschichtung mindestens eines Teils der Oberflache von Pflanzentdpfen
mit Zusammensetzungen, enthaltend Sl oder eine Kombination von Sl und Es, betroffen
ist. FUr Zusammensetzungen, die Es alleine enthalten, kbénnte ggf. eine Beschrankung
des Verfahrens auf die spezifischen Positionen zwischen ¥ und % der Topfhdhe
patentfahig sein, sofern die Beschreibung eine entsprechende Offenbarung bietet.

Der Anspruch 1 von EPS3 ist nicht durch PCT-BF neuheitsschadlich getroffen, sofern
Pflanzentopfe, die zumindest teilweise mit Zusammensetzungen, enthaltend Sl oder
eine  Kombination von Sl und Es, beschichtet sind, betroffen ist. Fir
Zusammensetzungen, die Es alleine enthalten, kann das Merkmal des abh&ngigen
Anspruchs betreffend spezifischer Positionen aufgenommen werden.



Da gegenwartig noch nicht feststeht, ob PCT-BF Uberhaupt Stand der Technik nach Art.
54(3) EPU fiir EP1 — EP3 wird, muss vorerst noch nichts unternommen werden. Sollte
PCT-BF Stand der Technik werden, kdnnen obige Beschrankungen in einem mdglichen
Einspruchsverfahren oder von Ilhnen aus in einem Beschrankungsverfahren
vorgenommen werden.

3. Verbesserung der Anmeldungen

EP1 und EP3 sind bereits erteilt. Teilanmeldungen oder weitere Anspriiche kdnnen nicht
mehr eingereicht werden. Es kénnte evtl. ein Beschrankungsverfahren, wie oben unter
2. a) besprochen wurde, eingeleitet werden, um madgliche Einwande hinsichtlich der
Ausfuhrbarkeit durch Beschréankung auf SI-A aus dem Weg zu rdumen, sodass ein
rechtsbestandiges (allerdings s. oben unter 2. b) abhangig von der Frage, ob PCT-BF
Stand der Technik nach Art. 54(3) EPU wird) Patent erhalten wird, mit dem gegen Dritte
vorgegangen werden kann.

EP2 ist noch anhangig. Es wurde erst letzte Woche eine Mitteilung nach R. 71(3) EPU
erlassen.

Die Beschreibung der EP2, die identisch mit GB1 ist, bietet noch Offenbarung fur die
folgenden Gegenstéande, die bisher in keiner der EP1 — EP3 beansprucht wurden:

- Zusammensetzung, umfassend Es und Sl (sofern patentierbar)

- Verwendung von Es und/oder Sl zur Abtétung von Schnecken (die
Verwendung von Es alleine ware allerdings durch PCT-BF vorweggenommen;
da allerdings noch nicht klar ist, ob PCT-BF Stand der Technik wird, sollte
trotzdem vorerst ein Anspruch darauf gerichtet werden)

Diese Gegenstande kénnten durch die EP2 auf zwei Wege geschutzt werden.

a) Zum Einen konnen in Erwiderung auf die Mitteilung nach R. 71(3) EPU zusatzliche
Anspriche auf die oben genannten Gegenstéande gerichtet werden. Eine Zulassung von
Anderungen in diesem Verfahrensablauf liegt zwar im Ermessen der Prifungsabteilung.
Sollte vor der Mitteilung nach R. 71(3) EPU kein Prifungsbescheid ergangen sein,
sollten die zusatzlichen Anspriiche aber zugelassen werden, da nach Art. 123(1) EPU
der Anmelder zumindest einmal Gelegenheit haben muss, von sich aus die Anmeldung
zu andern. Gleichzeitig mit den zusatzlichen Anspriichen muissten die geanderten
Anspriche auch in die beiden anderen Verfahrenssprachen utbersetzt werden und die
Erteilungsgebuhr entrichtet werden (s. 1. oben)

Allerdings ist fraglich, ob diese Gegenstande mit dem in EP2 beanspruchten Verfahren
zur Beschichtung der Oberflache von Pflanzentbpfen mit Zusammensetzung, enthaltend
Es und/oder SI, einheitlich ware nach Art. 82 EPU. Meine vorlaufige Einschatzung ist,
dass Einheitlichkeit gegeben ist. Das gemeinsame technische Merkmal ist die
Verwendung von Es und/oder SI zur Schneckentétung, wozu diese
Zusammensetzungen auf die Oberflache von Pflanzentopfen aufgetragen werden kann
und die synergistische Wirkung der Kombination Es + Sl.



b) Alternativ dazu kdnnte in der EP2 auch eine Teilanmeldung eingereicht werden, die
auf die oben genannten Gegenstande gerichtet ist. Eine Teilanmeldung kann bis zum
Tag der Veroffentlichung der Patenterteilung eingereicht werden, also vermutlich in 5 bis
6 Monaten, wenn die Frist von 4 Monaten zur Beantwortung der Mitteilung nach R. 71(3)
EPU voll ausgeschopft wird.

Durch diese zusatzlichen Gegenstande kdnnten Sie Dritte, insbesondere Big Farma,
daran hindern, zusatzlich oder alternativ zu Es Sl fur die Abtétung von Schnecken
einzusetzen.

4. PCT-Anmeldung

Die PCT-Anmeldung sollte die Prioritdt der GB2 in Anspruch nehmen. GB2 hat den
Anmeldetag 03.01.2008. Somit hétte die PCT-Anmeldung bis spatestens 03.01.2009
(Samstag), verlangert geméafd R. 80.5 PCT auf 05.01.2009 (Montag) eingereicht werden
missen; die Priofrist betragt 12 Monate.

Die wirksame Inanspruchnahme der Prioritat der GB2 ist insofern wichtig, als die PCT-
BF im August 2008 und v.a. als die EP1 - EP3 am 09.07.2008 veroffentlicht wurden und
somit ohne glltige Prioritatsbeanspruchung Stand der Technik nach Art. 54(2) EPU
sowohl fir Neuheit als auch fur erfinderische Tatigkeit darstellen wirden. Mit gultiger
Prioritatsbeanspruchung sind diese lediglich Veroffentlichungen nach Art. 54(3) EPU,
also nur relevant fur die Neuheit.

GB2 und somit auch die gewtinschte PCT-Anmeldung betreffen

- zum einen Zusammensetzungen zur Schneckentttung enthaltend SI-B allein
oder in Kombination mit Es.
Diese waren neu gegeniiber Zusammensetzungen enthaltend S| und/oder Es,
da das Allgemeine (,SI*) nicht das Spezielle (,SI-B*) vorwegnimmt. Waren EP1
— EP3 auch fur die erfinderische Téatigkeit relevant, ware eine Patentierbarkeit
von SI-B allein oder in Kombination mit Es durchaus fraglich.

- zum anderen ein Verfahren zur Gewinnung von Sl fur die Verwendung in den
Zusammensetzungen. Da das Verfahren besonders effektiv fur die
Gewinnung von fein zerkleinertem Sl ist, misste es patentfahig sein, zumal in
dem vorliegenden Stand der Technik kein entsprechendes Verfahren zur
Gewinnung von Sl Gberhaupt erwéhnt wird.

Angesichts des ersten Gegenstands der GB2, namlich SI-B allein oder in Kombination
mit Es, ware es allerdings sehr hilfreich, wenn die Prioritat der GB1 wirksam in Anspruch
genommen werden kdnnte.

Die Prioritatsfrist ist wie oben dargelegt am 05.01.2009 abgelaufen. Nach R. 26bis.3
PCT besteht die Mdoglichkeit, innerhalb einer Frist von 2 Monaten seit Ablauf der
Prioritatsfrist (R. 2.4 PCT, wobei R. 80.5 PCT auf die Prioritatsfrist entsprechend
anzuwenden ist), d.h. bis zum 05.03.2009 beim Anmeldeamt die Wiederherstellung des
Prioritatsrechts zu beantragen. Mégliche Anmeldeamter fur Sie ist das EPA und das UK-
Patentamt oder das Internationale Buro. Alle drei haben keine Mitteilung tber die
Unvereinbarkeit nach R. 26bis.3] PCT, bzw. das EPA hat seine Mitteilung zum
13.12.2007 zuruckgenommen. Das EPA wendet als Erfordernis die Beachtung der
gebotenen Sorgfalt an, was nach lhren Angaben eines erstmaligen Versehens einer
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zuverlassigen und langjahrigen Mitarbeiterin auch erfullt sein dirfte, wahrend das IB und
auch das UKPTO nur das Erfordernis, dass das Fristversdumnis unbeabsichtigt war,
vorsieht. Da spater in die EP regionale Phase eingetreten werden soll, muss das
strenge Erfordernis der gebotenen Sorgfalt spatestens dann nachgewiesen werden (R.
49ter.1b), c) PCT), sodass die internationale Anmeldung gleich beim EPA eingereicht
werden sollte.

Angesichts der nahen Frist vom 05.03.2009 habe ich die am 03.03.2009 nachmittags
von lhnen erhaltene Anmeldung GB2 unter Hinzufligung geeigneter Anspriche, die
auch durch die Beschreibung der GB2 gedeckt sind, beim EPA als PCT-Anmeldeamt
eingereicht und die Umstande, die zum Fristversdumnis fuhrten, glaubhaft gemacht.

Die PCT-Anmeldung kann spater in viele La&nder nationalisiert oder regionalisiert
werden, u.a. nach EP und die USA.

Allerdings erkennt die USA eine Wiederherstellung des Prioritatsrecht durch ein anderes
Anmeldeamt nicht an, da die USA eine Mitteilung nach R. 49ter.1g) PCT Uber die
Unvereinbarkeit mit nationalem Recht dem IB Ubermittelt haben. Auch eine
Wiederherstellung des Prioritatsrechts durch das Bestimmungsamt USPTO selbst nach
R. 49ter.2 PCT ist nicht mit nationalem US-Recht vereinbar (Mitteilung nach R. 49ter.2h)
PCT). Nur wenn das USPTO als PCT-Anmeldeamt fungiert ist Wiederherstellung des
Prioritatsrechts nach R. 26bis.3 PCT moglich, mit dem Kriterium ,unbeabsichtigt* (keine
Mitteilung nach R. 26bis.3j) PCT). Da Sie als britische Firme allerdings nicht berechtigt
sind, beim USPTO als PCT-Anmeldeamt eine internationale Anmeldung einzureichen,
habe ich von dieser Méglichkeit Abstand genommen.

Um trotz Ihrer verdffentlichten EP1 — EP3 in den USA Patentschutz zu erlangen, sollten
wir Uber einen US-Kollegen trotzdem demnachst unmittelbar beim USPTO eine
Patentanmeldung ohne Prioritatsinanspruchnahme einreichen, da das US-Patentrecht
eine 12-monatige Neuheitsschonfrist fur frihere eigene Veroffentlichungen vorsieht (35
U.S.C. 102(b)). Die US-Anmeldung sollte also vor dem 09.07.2009 eingereicht werden.

Alternativ zu der PCT-Anmeldung héatte ich auch eine direkte EP-Anmeldung unter
Wiedereinsetzung nach Art. 122 EPU in die Prioritatsfrist einreichen kdnnen, zumal die
USA Uber die PCT-Anmeldung ohnehin nicht weiterverfolgt wird. Um aber auch noch die
Moglichkeit offen zu halten, Patentschutz in anderen Landern zu erlangen, habe ich
mich fir die Einreichung einer PCT-Anmeldung entschieden.

5. Strategie gegenuber Big Farma

Big Farma erhalt vermutlich Schutz fur:
- kupferorganische Verbindungen, insbesondere Es, in Kombination mit
Klebstoff zur Schneckentdtung
- Verfahren zur Beschichtung von Pflanzentépfen
- beschichtete Pflanzentopfe (vollstandig bzw. nur Topfrand)



Sie erhalten vermutlich, wenn man davon ausgeht, dass PCT-BF in die européaische
Phase eintritt (ansonsten wirde Big Farma in Europa gar keinen Patentschutz erhalten),
Schutz fur:
- Zusammensetzungen enthaltend Es und/oder S| + Lockmittel + Klebstoff
(EP1)
- Verfahren zur Beschichtung von Pflanzentopfen mit S| oder Es + S| (EP2)
- Mit Sl oder Es + Sl beschichtete Pflanzentopfe (EP3)
- Mit Es beschichtete Pflanzenttpfe im spezifischen Bereich % - % (EP3)
- Zusammensetzung enthalten Es + Sl (Teilanmeldung zu EP2)
- Verwendung von Sl oder Es + Sl zur Abt6tung von Schnecken (Teilanmeldung
zu EP3)
- Zusammensetzung enthaltend SI-B oder Es + SI-B (PCT)
- Verfahren zur Gewinnung von S| (PCT)

Somit kénnte Big Farma ohne Ihre Zustimmung nur Es alleine + Klebmittel verwenden,
wobei aber nicht gleichzeitig ein Lockmittel vorhanden sein darf, und zwar zur
Schnecktdétung und zur Beschichtung von Pflanzentopfen; zumal die européischen
Produktionsanlagen von Big Farma in Albanien liegen, wo Sie Patentschutz bekommen
werden.

Sie kénnten ohne Zustimmung von Big Farma Es nicht verwenden zur Schneckentétung
oder zur Beschichtung von Pflanzentdpfen, sondern lediglich Sl.

Die besonders vorteilhafte Kombination von Es und Sl ware damit fir beide blockiert. Es
wuirde sich somit eine Kreuzlizenzierung zumindest fur die Kombination von Es und Sl
anbieten sowohl zur Schneckentétung als auch zur Beschichtung von Pflanzenttpfen,
als auch die damit beschichteten Pflanzentdpfe anbieten.

Sollte es keine Einigung geben, habe Sie mit EP1 und EP3 bereits zwei erteilte Patente,
deren Validierung in Albanien zlgig betrieben werden sollte, sodass Sie Big Farma
zumindest daran hindern koénnen, die darin beanspruchten Gegenstande in ihrer
einzigen europaischen Produktionsstéatte herzustellen, wahrend Big Farma bislang ,nur”
eine Patentanmeldung mit entsprechendem vorlaufigen Schutz hat.



