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Alle Normenangaben ohne Gesetzesverweis beziehen sich im Folgenden auf das EPU und

seine Ausfiihrungsordnung.

1.) a. Sean-PCT
» Die Sean-PCT nimmt Prioritdt der UK-1 in Anspruch.

» Beide wurden von Sean Insulation Ltd. (,,Sean*) angemeldet.
> Die Prioritit ist wirksam bzgl. der Erfordernisse des A87(1): PVU-Staat (UKV"),
12 Monate v/, erste Anmeldung v/, gleicher Anmelder v, wirksamer Anmeldetag der
UK-1 Vv
(16.09.05 + 12M — 16.09.06)
» Das Recht auf die Anmeldung war ordnungsgemal iibertragen worden (A60).
» Der Inhalt ist identisch.
=> Die Sean-PCT erlaubt weltweiten Schutz bei Fortfithrung der entsprechenden
nationalen / regionalen Phasen (zu dem Anmeldedatum gab es bereits die vorsorgliche
Benennung aller Vertragsstaaten gem. R4.9a)1) PCT) fiir folgenden Gegenstand
= Polymerzusammensetzung B+A
= Isolierende steife Schaumstoffbahnen aus B + A
» Die einzige Verdffentlichung mit fritherem Zeitrang als die Sean- PCT, ndmlich den
16.09.05, ist die US-Spectre mit Zeitrang Mai 05; diese offenbart aber nicht B + A und
Schaumstoffbahnen aus B + A.
» Anscheinend ist B + A und die Schaumstoffbahnen auch erfinderisch gegeniiber A
allein.

=> Sean- PCT kann weltweit zur Erteilung gefiihrt werden

» Fiir die EP-1 wurden keinerlei Gebiihren bezahlt, auch nicht nach Aufforderung des
EPA’s (Gem. R85a(1) 1 Monat nach Zustellung)

» Die Anmeldung gilt demnach nach A96(3) als zuriickgenommen; hierfiir gibt es keine
Rechtsbehelfe der Weiterbehandlung oder Wiedereinsetzung.

» Allerdings miissen fiir einen wirksamen Anmeldetag nach A80 keine Gebiihren
bezahlt werden.

» Die EP-1 kann daher noch bis zum 19.03.07 (18.03.07 ist ein Sonntag) als Grundlage

fiir eine Nachanmeldung genutzt werden unter Inanspruchnahme der Prioritit.

» Mehr diesbeziiglich unter Frage 2.)
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Die EP-2 wurde von Caledonian Sportswear Ltd. (,,Caledonian®) eingereicht, wobei
Prioritdt der UK-1 in Anspruch genommen wurde, die allerdings von Sean eingereicht
worden war.

Das Recht zur Inanspruchnahme steht jedoch nur dem Anmelder oder seinem
Rechtsnachfolger zu (A87(1)).

Es ergibt sich in Ihrer Schilderung nicht, dass Caledonian das Prioritédtsrecht von Sean
erworben hatte. Dies hitte dem EPA im Zweifelsfall nachgewiesen werden miissen

(J 19/87)

=> Die Inanspruchnahme der Prioritit erfolgte nicht wirksam, der Zeitrang der EP-1
ist somit der Anmeldetag, der 19.06.06 (RiLi C-V, 1.4).

Damit konnte AJSS relevanter Stand der Technik sein.

AJSS ist gemidBl dem Datumsaufdruck am 16.06.06 veroffentlich worden, also 3 Tage
vor Einreichung der EP-2.

Daher lohnt es sich, hier Untersuchungen anzustrengen, ob dies tatsidchlich der
tatsidchliche Erscheinungstag war, denn bzgl. der Frage des relevanten Standes der
Technik nach A54(2) kommt es auf den tatsdchlichen Erscheinungstag an und nicht

auf das aufgedruckte Datum (T 381/87, T 729/91, T 750/94).

Fall 1: AJSS ist tatséichlich vor oder am 18.06.06 der Offentlichkeit zugiinglich

gewesen:

= Dann nimmt AJSS B sowie Zusammensetzungen aus B mit A, C oder D vorweg,
um die Dicke fiir Schaumstoffbahnen fiir Tauch- und Surfbekleidung zu
reduzieren.

=  Wir gehen davon aus, dass dies so ,,vorgeschlagen wurde, dass der Fachmann
diese Lehre ausfiihren konnte (RiLi C-1V, 5.2; T 26/85, T 206/83, T 491/99).

= Damit kann EP-2 keinen Schutz mehr fiir B+A erhalten.

= Auch die diinnen Schaumstoffbahnen aus B und den anderen Polymeren C und D
erscheinen neuheitsschadlich vorweggenommen.

= Lediglich die diinne Schaumstoffbahn aus B + E ist nicht durch AJSS
vorweggenommen, erscheint aber nicht erfinderisch, da E eine bekannte

Alternative aus der Klasse Z darstellt (RiLi C-IV Anhang, 1.1ii)).



= Nicht vorweggenommen sind aber das neue Schiaumverfahren zur Herstellung der
diinnen Bahnen sowie die damit hergestellten diinnen Bahnen der EP-2. Hierfiir
kann trotz AJSS noch Schutz erlangt werden.

= Bekannt sind ferner ein Anzug aus geschiumten Polymer A (bereits aus US-
Spectre) sowie Taucher- und Surfanziige aus B+A (aus AJSS). Es ist vermutlich

nicht erfinderisch, diese Lehre auf Schwimmbekleidung zu iibertragen.

Fall 2: AJSS kein Stand der Technik

= In diesem Fall ist die US-Spectre, die Polymer A und seine Verwendung zur
Herstellung von Schaumstoffbahnen fiir das Sporttauchen offenbart, der einzige
relevante Stand der Technik. Schutz kann fiir den Rest der EP-2 erwirkt werden,
also fiir das neue Schiumverfahren zur Herstellung der diinnen Bahnen und die
damit hergestellten diinnen Bahnen. Aus der Offenbarung konnten die Beispiele
bzgl. der Tauch-, Schwimm- und Surfanziige in Anspriiche umformuliert werden,
(wobei es evtl. Probleme bzgl. der Einheitlichkeit geben konnte). Auch die
Polymermischung B+C, D oder E sollte als Anspruch formuliert werden sowie
B+A. Bzgl. B+A ist allerdings zu sagen, dass die Sean- PCT diesbeziiglich ein
fritheren Zeitrang hat und, sollte sie in Europa regionalisiert werden, gem.
A158(1)(2) als relevanter Stand der Technik zur Frage der Neuheit (A54(3)) zihlt.
Auchwenn C, D, E Aquivalente derselben Klasse sind, kann Sean- PCT
diesbeziiglich nicht gefdhrlich werden, da es ausschlieBlich zur Frage der Neuheit

herangezogen werden kann.

Beide Fille:

= Die EP-1 ist fiir die EP-2 kein Stand der Technik nach A54(3), da fiir sie u.a. keine
Benennungsgebiihren mehr bezahlt werden konnen. Sie wurde auch nie
veroffentlicht und ist somit auch Stand der Technik nach A54(2).

=  Auch das Gespriach von Frau Moneypenny im Juni 06 kann kein Stand der

Technik nach A54(2) sein, da es unter Geheimhaltung stattfand.

d. EP-3:
» Zeitrang ist der 07.07.06.

» Das Gesprich von Frau Moneypenny und Goldfinger war geheim und damit kein

Stand der Technik und A54(2).



» Das Extrudierverfahren ist neu und erfinderisch, da es bisher nicht moglich war,
Textilien aus B + Z, Z = {A, C, D, E} herzustellen.

» Die Polymerzusammensetzungen B + A, C oder D sind aus der AJSS bekannt
(A54(2)). Ferner ist B + C, D oder E aus der EP-2 (A54(3)(4)) bekannt.

» Auch der Schutz fiir die mit diesem Verfahren hergestellten gewebten und nicht

gewebten Textilien ist moglich.

2.) Sean:
» Die Sean- PCT sollte fortgefiihrt werden.

Allerdings gibt es hier widerstreitende Interessen:

Wertvoller fiir Sean wire es, einen weltweiten Schutz fiir den Gegenstand der Sean-
PCT zu erwirken. Hierunter fiele auch die Zusammensetzung B+A. Diese ist auch fiir
Caledonian interessant. Daher sollten Sie mit dem Kiufer unbedingt vereinbaren, dass

er Thnen fiir die Produkte von Caledonian, an denen Sean ohnehin nicht interessiert ist,

eine Freilizenz erteilt, die auch die Moglichkeit der Vergabe von Unterlizenzen
umfasst, damit Sie eventuelle Verhandlungsmasse bzgl. der Verwendung von B + A

fiir Verhandlungen mit Thren Konkurrenten wie beispielsweise Goldfinger haben.

Unter diesen Voraussetzungen sollte der Wert von Sean nach wie vor nicht reduziert
sein und Thre Handlungsmoglichkeiten von Caledonian nicht eingeschrénkt sein. An

den steifen Schaumstoffbahnen haben Sie vermutlich ohnehin kein Interesse.

Caledonian:
=  Um weltweiten Schutz zu erlangen, und dabei die Kosten der kommenden Jahre
moglichst gering zu halten, empfiehlt sich das Einreichen einer oder mehrerer
PCT-Anmeldungen.
*  Grundsitzlich konnen noch von EP-1, EP-2 und EP-3 die Priorititen in Anspruch
genommen werden.

= Um die Kosten so gering wie méglich zu halten, konnten die Lehren der EP-1,

EP-2 und EP-3 in eine gemeinsame PCT-Anmeldung gefasst werden. Diese sollte

bis 19.03.07 eingereicht werden. Sie sollte insbesondere die Zusammensetzung
B+A umfassen und beanspruchen, falls der Kdufer von Sean diesen wichtigen
Anspruch nicht in allen Lindern zu einem Patent fiihrt. Tut er dies doch, kann

B+A im Priifungsverfahren immer noch gestrichen werden.



3)

Anspriiche der PCT sollten insbesondere die oben unter 1.) vorgeschlagenen
Neuformulierungen umfassen.

Beim Zusammenfassen zu einer PCT-Anmeldung muss mit der Aufforderung zur
Zahlung weiterer Recherche-Gebiihren gerechnet werden. Dies ist allerdings
immer noch billiger als lauter eigenstindige Anmeldegebiihren.

In den nationalen Phasen kann die PCT-Anmeldung dann, sofern notig und soweit
gewiinscht, geteilt werden.

Auch aus der UK-Penny sollte unbedingt eine PCT-Nachmeldung eingereicht
werden. Diese kann im Namen von Frau Moneypenny erfolgen oder Sie erwerben
zuvor die UK-Penny oder zumindest das Priorititsrecht daran von Frau
Moneypenny.

Am sichersten fiir Ihre Planung wire es, wenn Sie die UK-Penny erwerben wiirden
samt samtlicher Rechte. Damit entfillt auch die Gefahr, dass Frau Moneypenny
trotz derzeitiger Bereitschaft, mit hnen zusammenzuarbeiten, Verhandlungen mit
Goldfinger aufnimmt.

Goldfinger darf nicht die Rechte aus der UK-Penny erlangen, dies wire sehr
schlecht fiir Sie (ausfiihrlicher weiter unten).

Da Sie erwéhnten, dass Bahnen ausschlieBlich aus B aus heutiger Sicht besonders
interessant sind, sollte die neue PCT-Anmeldung unbedingt diesen Aspekt
abdecken und beanspruchen. Hierfiir muss die Prioritdt der EP-1 in Anspruch
genommen, die Beispiel zu B allein offenbart, und insbesondere den Zeitrang vor

der AJSS hat.

EP-Gold:

Die EP-Gold mit Zeitrang vom 13.07.06 beansprucht zwar das Verfahren Alfa,
erwihnt aber nicht die hierfiir unbedingt erforderlichen Garne aus B + A.

Daher muss iiberpriift werden, ob die Lehre der EP-Gold am Anmeldetag iiberhaupt
fiir den Fachmann ausfiihrbar war (A83).

Ist dies nicht der Fall, kann EP-Gold nicht erteilt werden bzw. kann von uns in einem
Einspruch angegriffen werden.

Fraglich ist auch, ob Goldfinger berechtigt ist, da die Erfindung ja wohl nicht von
Goldfinger stammt. Die mangelnde Berechtigung konnte in einer Vindikationsklage in

England (A2-6 Anerkennungsprotokoll i. V. m. A164(1)) angegriffen werden.



Allerdings behauptet Goldfinger, dass er die Erfindung selbst gemacht hat, und zwar
aus AJSS.

AJSS offenbart aber kein Webverfahren, sondern lediglich die Zusammensetzung B
sowie B+C, D oder A.

Insofern erscheint eine Vindikationsklage aussichtsreich, da ja Frau Moneypenny im
Juni 06 Alfa miindlich gegeniiber Goldfinger offenbart hat.

Alfa erscheint neu und erfinderisch zu sein (25 % hohere Ausbeute). Der so
hergestellte Stoff ist schiitzbar.

Zu dem bereits genannten A83 Problem tritt hinzu, dass Alfa ein Webverfahren von
Garnen aus B + A betrifft.

Allerdings war es zum Zeitpunkt der Einreichung der EP-Gold nicht bekannt, aus B +
einem Element der Klasse Z, also insbesondere aus B + A einen Garn herzustellen.
Dies wurde zwar wenige Tage vorher von Ihnen in der EP-3 offenbart; allerdings war
dies dem Fachmann da ja noch nicht zugénglich.

Somit war es nicht moglich fiir den Fachmann zum Anmeldetag, das Alfa-Verfahren
auszufiihren.

Der Fachmann hat hiervon erst durch die Pressemitteilung im August 06 Kenntnis
erlangt.

Damit ist es aus meiner Sicht duBlerst fraglich, ob EP-Gold A83 erfiillen kann. Ich

glaube es nicht.

UK — Penny:

>
>

Zeitrang der Anmeldung ist der 20.12.96

Das Verfahren Alfa (bisher lediglich offenbart) kann nicht mehr beansprucht werden,
da es gegeniiber der EP-Gold nicht rechtsbestiandig wére (A139(1) i. V. m. A138(1)).
Beta ist jedoch eine Verbesserung, die zuvor nicht offenbart wurde, und die Alfa fiir
alle Polymerzusammensetzungen anwendbar macht.

Die UK-Penny sollte unbedingt als prioritidtsbegriindende Anmeldung fiir eine PCT-
Anmeldung mit weltweitem Schutz genutzt werden.

Allerdings entspricht der Anspruch 1 der UK-Penny dem Anspruch 1 der EP-Gold mit
dem zusitzlichen Merkmal Y.

Dies bedeutet, dass die UK-Penny auch selbst bei Erteilung stets ein abhéngiges Patent

sein konnte, und zwar von der EP-Gold (sofern jeweils in den gleichen Liandern



angemeldet, aber momentan kann sowohl Frau Moneypenny als auch Goldfinger
beliebige Nachmeldungen einreichen, also insbesondere weltweiten Schutz anstreben).
» Allerdings — siehe weiter unten — komme ich zu dem Ergebnis, dass die EP-Gold nicht
zur Erteilung gefiihrt werden kann. Damit ist die UK-Penny nicht abhéngig von der
EP-Gold.
» Die EP-Gold stellt nach den Ausfiihrungen von weiter unten auch keinen relevanten

Stand der Technik (bzgl. Neuheit) dar, da sie am Anmeldetag nicht ausfiihrbar war.

=> Die UK-Penny ist sehr wertvoll. Dies auch, da in ihr und den Nachanmeldungen
Anspriiche auf das Verfahren Alfa gerichtet werden konnen (siehe weiter unten).
=> Sie sollten unbedingt Verhandlungen mit Frau Moneypenny bzgl. den Rechten an der

UK-Penny aufnehmen.

Wie dargelegt, konnte die EP-Gold aus folgenden Griinden nicht rechtsbestindig sein:
= Mangelnde Ausfiihrbarkeit (A83);
= Goldfinger hat kein Recht auf ein Patent (A60).

» Da Sie ja keinen Rechtsstreit mit Goldfinger beginnen mochten, gehen wir im
Folgenden in einem worst-case Szenario davon aus, dass die EP-Gold zur Erteilung
gefiihrt werden kann.

» Dann entfaltet die EP-Gold vorldufigen Schutz nach Veroffentlichung der Anmeldung
(ca. Mitte Januar 08, sofern Goldfinger keine verfrithte Veroffentlichung beantragt)
gem. A93 bzw. vollstdndigen Schutz nach Veroffentlichung des Hinweises auf die
Patenterteilung.

» Der Schutz bezieht sich auf das Herstellungsverfahren Alfa und die so gewebten
Stoffe.

» Sie wollen zwar in Australien produzieren und fallen damit nicht in den Schutz der
EP-Gold. Allerdings kann Goldfinger noch bis zum 13.07.07 auch in Australien
(direkt oder iiber PCT) Schutz fiir das Verfahren erlangen.

» Bedenken Sie, dass patentrechtlich Beta ein von Alfa abhingiges Verfahren ist. Das
bedeutet, dass Goldfinger Thnen die Verwendung von Beta verbieten kdnnte, wenn er

den Gegenstand der EP-Gold auch in Australien schiitzen lassen kann.



[

» Ist an dem gewebten Stoff zu erkennen, dass er mit dem Verfahren Alfa oder Beta
hergestellt wurde, diirfen Sie dariiber hinaus auch die fertigen Produkte nicht nach
Europa bringen, wenn Goldfinger die EP-Gold zur Erteilung in Europa fiihren kann.

> Bitte bedenken Sie, dass dies ein worse-case-Szenario war fiir den Fall, dass weder das
EPA, noch Sie eine Patenterteilung bzw. -aufrechterhaltung aus oben genannten
Griinden verhindern.

» Allerdings sind wir der Meinung, dass die EP-Gold nicht rechtsbesténdig ist. Wir
konnten daher entweder gleich nach Veroffentlichung der Anmeldung eine
Einwendung Dritter gem. A115 machen und unsere Bedenken den Priifer mitteilen.
Dies hat den Nachteil, dass wir nicht Verfahrensbeteiligte sind. Allerdings erscheint es
noch sehr lange, das Priifungsverfahren abzuwarten und erst bei positiven Ausgang
einen Einspruch gem. A100b ) i.V.m. A83 einzureichen.

» In jedem Fall haben Sie auf Grund der fehlenden Rechtsbestindigkeit der EP-Gold mit

keinen gravierenden Auswirkungen auf Ihren Geschiftsbetrieb zu rechnen.

Auch wenn Sie keinen Rechtsstreit mit Goldfinger anfangen mochten, konnen Sie die
oben erorterte Vindikationsklage und einen Einspruch nach A100b) i. V. m. A83, d.h.
wegen mangelnder Ausfiihrbarkeit, als Drohkulisse nutzen.

» Sie konnen mit Goldfinger eine Kreuzlizenzierung anstreben, wobei Sie angesichts der
UK-1 bzw. EP-1 momentan noch vollig iiber die Rechte an der Polymer-
Zusammensetzung B+A verfiigen. Das Verfahren der EP-Gold von Goldfinger
funktioniert ja nur fiir diese Polymerzusammensetzung, so dass er ein gro3es Interesse
an einer Ubereinkunft haben wird.

» Dariiber hinaus konnen Sie auch die Verbesserung Beta als Verhandlungsmasse
ansehen, das ja auch fiir andere Polymerzusammensetzungen funktioniert.

» Viel wichtiger ist jedoch, dass Sie vor den Verhandlungen mit Goldfinger von Frau
Moneypenny zumindest das Prioritidtsrecht an der UK-Penny erwerben. Hierauf
sollten Sie eine PCT-Anmeldung einreichen, die auf Alfa (bereits in UK-Penny
offenbart) und Beta gerichtet ist, und die Prioritit der UK-Penny in Anspruch nimmt.

» Die EP-Gold ist hierfiir kein Stand der Technik, da sie nicht nacharbeitbar war zum

Anmeldezeitpunkt (RiLi C-1V, 5.2)

> Somit konnten Sie vollkommenen Schutz fiir alle Verfahren und alle

Zusammensetzungen erlangen.



Somit sind Sie in einer starken Position, die Sie Schutz fiir A+B sowie Beta (sofern
Frau Moneypenny weiterhin zu Thnen steht und Ihnen zusichert, keine Lizenzen an der
UK-Penny an Goldfinger abzugeben). Damit ist die gesamte Herstellmoglichkeit
gewebter Stoffe aus diesen Polymerzusammensetzungen abgedeckt.

Bitte beachten Sie, dass derzeit aus simtlichen Anmeldungen EP-1, EP-2, EP-3,
EP-Gold und UK-Penny noch Nachanmeldungen unter Inanspruchnahme der Prioritiit
eingereicht werden konnen. Sowohl Sie wie auch Goldfinger konnen daher den
territorialen Schutz noch frei bestimmen.

Allerdings wird Goldfinger auch in den Nachanmeldungen nicht den Zeitrang der EP-
Gold erlangen konnen, da die Erfindung zu diesem Zeitpunkt nicht ausfiihrbar war.
Damit haben Sie auch in territorialer Hinsicht samtliche Moglichkeiten.

Insofern sollten Sie auch bei einer giitlichen Einigung ohne Rechtsstreit bedenken,
dass Sie eine sehr starke Verhandlungsposition haben.

Ein weiterer Vorschlag an Goldfinger ist, dass er die EP-Gold fallen lédsst. Noch ist sie
nicht veroffentlicht und auch das Abmahnschreiben gilt als geheim.

Goldfinger verliert damit nicht viel, da die EP-Gold ohnehin nicht rechtsbesténdig ist,

aber damit kann eine frithere Veroffentlichung der Technik verhindert werden.
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