Pruferbericht — Aufgabe D 2025

Ziel und Inhalt des Pruferberichts
Ziel des vorliegenden Pruferberichts ist es, den Bewerbern die Vorbereitung auf
kinftige Eignungsprifungen zu ermoglichen (s. Art. 6 (6) der Vorschriften Uber die

europaische Eignungsprufung flr zugelassene Vertreter).

Vorbemerkung

Die Bewerber werden daran erinnert, dass sie auf die Fragestellung achten und nicht
lediglich Informationen aus der Aufgabe wiedergeben sollten. Fir das bloRe
Wiederholen von Informationen werden keine Punkte vergeben. Wenn dem Prifer
Antwortalternativen zur Auswahl gestellt werden, von denen eine richtig und eine

falsch ist, werden ebenfalls keine Punkte vergeben.

In Teil | wurde die volle Punktzahl nur vergeben, wenn die Rechtsgrundlage, auf die
sich die Analyse stlutzte, vollstdndig angegeben wurde. Einige Bewerber verloren
Punkte aufgrund einer fehlenden oder unvollstandigen Rechtsgrundlage. Die bloRke
Angabe der Rechtsgrundlage oder das Zitieren des Rechtstexts ohne weitere
Erlauterung oder Begrundung wurde im Allgemeinen nicht honoriert. Allerdings wurden
auch fur relevante alternative und in der moglichen Losung nicht erwahnte
Rechtsgrundlagen Punkte vergeben. In diesem Zusammenhang sei darauf
hingewiesen, dass die Online-Prifung mit direktem Zugang zu einem Teil des
Prufungsstoffs in elektronischer Form anscheinend als Aufforderung verstanden wird,
Artikel, Regeln und Absatze aus den Richtlinien zu kopieren. Dafur wird nur dann die
volle Punktzahl vergeben, wenn neben dem kopierten Text auch eine entsprechende
Erklarung im Hinblick auf die Situation in der Frage gegeben wird. Die Bewerber

werden daran erinnert, eigene Kalender zur Berechnung von Fristen mitzubringen.
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Frage 1 (8 Punkte)

Diese Frage wurde uberwiegend gut beantwortet. Viele Bewerber erkannten, dass die
Inanspruchnahme der Prioritat zurickgenommen werden sollte, um den Eintritt in die
regionale Phase vor dem EPA so lange wie moglich hinauszuschieben, und
beschrieben die notwendigen Schritte. Einige Bewerber verschwendeten Zeit, indem
sie Uber Stand der Technik spekulierten, der nach der Zuricknahme moglicherweise
relevant werden koénnte. Allerdings erkannten nur sehr wenige Bewerber, dass die
Anmeldung EP-B zu einem neuheitsschadlichen alteren Recht wird, wenn sie nicht
zurickgezogen wird.

Bewerber, die nur vorschlugen, die fur den Eintritt in die regionale Phase erforderlichen
Handlungen nicht vorzunehmen und Weiterbehandlung zu beantragen, erhielten daftr
keine Punkte, da der Eintritt nur voribergehend verzogert wird, bis dem Antrag auf
Weiterbehandlung stattgegeben wird. Sobald der Weiterbehandlung stattgegeben
wird, gelten die Rechtsfolgen der Fristversaumung fur den Eintritt als nicht eingetreten.
In der Frage wurde die langstmdgliche Verzégerung verlangt. Da mehr als ein Jahr
zwischen dem Ablauf der Frist und dem Datum der Prifung liegt, wurde

ausnahmsweise die volle Punktzahl vergeben, wenn nur der Monat und nicht das

exakte Datum angegeben wurde.

Frage 2 (7 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Die meisten Bewerber erkannten,
dass das Verfahren gemaR Regel 56a EPU angewendet werden kann. Jedoch
vergalden einige Bewerber zu erwahnen, dass die richtigen Anmeldungsunterlagen
eingereicht werden mussen. Nur wenige Bewerber erkannten, dass Regel 56a (4)
EPU einen ausdriicklichen Antrag auf Beibehaltung des Anmeldetags erfordert. Gute
Bewerber erkannten zudem, dass die falschlicherweise eingereichten Anmeldungs-
unterlagen oder -teile in EP-1 verbleiben und diese dadurch zu einem neuheits-
schadlichen alteren Recht fur EP-2 wird. Die meisten dieser Bewerber gaben die
korrekte Empfehlung, in EP-2 einen Prioritdtsanspruch auf EP-1 hinzuzuflgen.



Allerdings wurden Punkte eingebuft, wenn die Frist fur die Hinzufugung des
Prioritatsanspruchs ab dem Anmeldetag von IT-1 anstatt ab dem Anmeldetag von EP-1
berechnet wurde. Da mehr als ein Jahr zwischen dem Ablauf der Frist und dem Datum

der Prifung liegt, wurde ausnahmsweise die volle Punktzahl vergeben, wenn nur der

Monat und nicht das exakte Datum angegeben wurde.

Frage 3 (9 Punkte)

Fur viele Bewerber scheint dies die schwierigste Frage in Teil | gewesen zu sein. Dabei
waren sich manche nicht Uber den Rechtsgrundsatz der res judicata bewusst und
spekulierten Uber den Grund fur die Mitteilung Uber den Rechtsverlust. Viele Bewerber
erkannten allerdings, dass der zusatzliche Anspruch nicht zu EP-D hinzugefugt werden
kann. Weniger Bewerber kamen zu dem Schluss, dass dies durch eine Teilanmeldung
erreicht werden kann. Einige dieser Bewerber schlugen jedoch falschlicherweise vor,
EP-D durch Beantragung einer Entscheidung nach Regel 112 (2) EPU und Einlegen
einer Beschwerde wiederzubeleben, was jedoch nicht ausreicht, da die aufschiebende
Wirkung nur voribergehend ist. Nur sehr wenige merkten an, dass hier ein Problem

mit Doppelpatentierung vorliegt.

Frage 4 (10 Punkte)

Obwohl diese Frage ein Standardthema betraf, namlich Gebuhrenzahlungen, wurde
sie nicht gut beantwortet. Viele Punkte wurden eingebuf3t, weil nicht die korrekte
Rechtsgrundlage angegeben wurde. Wahrend die Teile (b) und (d) relativ gut geldst
wurden, erkannten viele Bewerber in Teil (a) nicht, dass die zusatzlichen
Recherchengebuhren automatisch abgebucht werden, wenn nichts unternommen
wird, und in Teil (c) erorterten nur sehr wenige Bewerber den mallgebenden
Zahlungstag und viele Bewerber Ubersahen, dass die Jahresgebuhren am selben Tag

wie die Beschwerdegebuhr fallig wurden.



Frage 5 (11 Punkte)

Diese Frage wurde in der Regel gut beantwortet. Viele Bewerber erkannten, dass fur
nicht recherchierte Gegenstadnde keine Prifung durchgefuhrt wird. Sehr wenige
Bewerber gaben jedoch die SIS-Alternative fur die Durchfuhrung der Recherche an.
Die Bewerber werden darauf hingewiesen, dass, wenn nach den rechtlichen Optionen
gefragt wird, die volle Punktzahl nur vergeben wird, wenn alle relevanten Optionen

genannt werden.
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Verweise auf die Rechtsgrundlagen beziehen sich auf den Stand vom 31. Oktober
2024.

Antwort auf Frage 1 (8 Punkte)

Um den Eintritt von PCT-AB in die regionale Phase vor dem EPA so lange wie moglich
hinauszuzogern, sollten A und B den Prioritatsanspruch zuriucknehmen,
Regel 90bis.3 a) PCT, und zwar vor dem Internationalen Blro, Regel 90bis.3 c) PCT.
Dies ist mdglich, da der heutige Tag, der 11. Marz 2025, vor dem 11. Mai 2026 (Mo)
liegt, 10. November 2023 + 30 Monate — 10. Mai 2026 (So) — 11. Mai 2026 (Mo),
Regel 90bis.3 a) PCT, Regel 80.2 und 80.5 PCT.

Wenn kein gemeinsamer Vertreter bestellt wird, gilt der erstgenannte Anmelder als
gemeinsamer Vertreter fiir A und B, Regel 90.2 b) PCT, Regel 151 (1) EPU.

In diesem Fall muss die Zuricknahme von sowohl A als auch B unterzeichnet werden,
Regel 90bis.5 PCT, PCT-LF 11.056.

Die Frist fur den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA ist noch nicht abgelaufen,
Regel 159 (1) EPU, 10. November 2023 + 31 Monate — 10. Juni 2026, und wird somit
ab dem Anmeldetag neu berechnet, Regel 90bis.3 d) PCT, 11. November 2024 +
31 Monate — 11. Juni 2027 (Fr).

B sollte die Anmeldung EP-B vor der Veroffentlichung im Mai 2025 zuruckziehen, da
sie sonst zu einem neuheitsschadlichen Stand der Technik gemaR Artikel 54 (3) EPU
wird, RL G-IV, 5.1.1.



Antwort auf Frage 2 (7 Punkte)

(@)

Es ist wichtig, den Anmeldetag der Prioritat IT-1 als wirksames Datum von EP-1
beizubehalten, da ansonsten die Veroffentlichung in der Zeitschrift zu einer
neuheitsschadlichen Vorveroffentlichung wird.

Anmelder C sollte also innerhalb von zwei Monaten nach dem Anmeldetag die
richtigen Anmeldungsunterlagen einreichen, namlich Anspriche und Beschreibung
von IT-1, RL A-ll, 6.4, 16. Januar 2025 + 2 Monate — 16. Marz 2025 (So) — 17. Marz
2025 (Mo), Regel 56a (3) EPU, Regel 131 (4) und Regel 134 (1) EPU, und gemaR
Regel 56a (4) EPU (erster Satz)

i) beantragen, dass der Anmeldetag beibehalten wird,

ii) entweder direkt oder Uber das DAS-System eine Abschrift von IT-1 einreichen,
RL A-lll, 6.7,

iii) eine Ubersetzung in einer der Amtssprachen des EPA einreichen, RL A-Il, 6.4.3 und
A-ll, 5.4.4 und

iv) gemaR Regel 56a (4) c) EPU angeben, wo die Teile in der Ubersetzung der
Prioritatsunterlage vollstandig enthalten sind.

Dann sind die richtigen Anmeldungsunterlagen in der Akte enthalten, und der

Anmeldetag bleibt derselbe.

(b)

Nach derzeitigem Sachstand wird EP-1 fir EP-2 zu einer neuheitsschadlichen
Vorveroffentlichung gemaR Artikel 54 (3) EPU,

da die falschlicherweise eingereichten Anmeldungsunterlagen oder Teile davon in der
Anmeldung verbleiben, Regel 56a (4) letzter Satz EPU.

Anmelder C kann jedoch EP-2 noch immer einen Prioritdtsanspruch von EP-1
hinzufugen, da die Bedingungen fur die Inanspruchnahme der Prioritat innerhalb von
12 Monaten durch denselben Anmelder erfullt sind und EP-1 die erste Anmeldung fur
denselben Gegenstand B ist. C sollte den Prioritatsanspruch somit innerhalb von

16 Monaten ab dem frihesten Prioritatstag fur Gegenstand B hinzufligen, Regel 52 (2)



EPU, d. h. bis zum 16. Januar 2025 + 16 Monate — 16. Mai 2026 (Sa) — 18. Mai 2026
(Mo), Regel 52 (2) EPU, Regel 131 (4) EPU und Regel 134 (1) EPU.

Antwort auf Frage 3 (9 Punkte)

(@)

Es wurde eine Mitteilung gemaR Regel 71 (3) EPU versendet, um dem Anmelder
mitzuteilen, in welcher Fassung das Amt das europaische Patent zu erteilen
beabsichtigt, und ihn aufzufordern, innerhalb einer Frist von vier Monaten die
Erteilungs- und Verdffentlichungsgeblhr zu entrichten sowie eine Ubersetzung der
Patentanspriche in den beiden Amtssprachen des Europaischen Patentamts
einzureichen, die nicht die Verfahrenssprache sind.

Da der Anmelder weitere Anderungen nach Regel 71 (6) EPU beantragt hat, anstatt
den Anforderungen von Regel 71 (3) EPU innerhalb der vorgeschriebenen Frist
nachzukommen, gilt die Anmeldung nach Regel 71 (7) EPU als zuriickgenommen, da
das Verfahren nach Regel 71 (6) EPU in Anbetracht der sich nach Artikel 164 (2) EPU
aus Artikel 111 (2) EPU ergebenden Bindungswirkung (res judicata) nicht angewendet
werden kann, RL E-XII, 9. Aus diesem Grund erhielt der Anmelder die Mitteilung
gemaR Regel 112 EPU.

(b)

Ein Patent in der von der Kammer beschlossenen vollstandigen Fassung und mit dem
zusatzlichen abhangigen Anspruch kann nur durch Einreichen einer Teilanmeldung
erlangt werden. Dies ist nur mdglich, wenn EP-D anhangig ist, Regel 36 (1) EPU. Die
Anmeldung EP-D ist allerdings derzeit nicht anhangig, da sie als zurickgenommen
gilt, RL A-1V, 1.1.1.

Somit muss das Unternehmen D einen Antrag auf Weiterbehandlung stellen, indem es
die Weiterbehandlungs-, die Erteilungs- und die Veroffentlichungsgebuhr entrichtet
und eine Ubersetzung der von der Kammer beschlossenen Patentanspriiche in den
beiden Amtssprachen des Europaischen Patentamts einreicht, die nicht die
Verfahrenssprache sind, um EP-D wieder aufleben zu lassen, Artikel 121 EPU und
Regel 135 (1) EPU.



Dafir ist noch genug Zeit, da die Mitteilung gemaR Regel 112 EPU erst heute
eingegangen ist, d. h. bis 11. Marz 2025 + 2 Monate — 11. Mai 2025 (Sa) — 13. Mai
2025 (Mo), Regel 131 (4) EPU und Regel 134 (1) EPU.

Nach dem Wiederaufleben von EP-D muss D eine Teilanmeldung nach Artikel 76 (1)
EPU einreichen, die die von der Kammer beschlossene vollstandige Fassung und den
zusatzlichen abhangigen Anspruch umfasst.

Nach Einreichung der Teilanmeldung, aber noch vor der Erteilung sollte D EP-D

zuricknehmen, um eine Doppelpatentierung zu vermeiden, G 4/19.

Antwort auf Frage 4 (10 Punkte)

(@)

Ja, das Unternehmen E muss das EPA vor Ablauf der Zahlungsfrist benachrichtigen,
dass es kein Interesse daran hat, die weiteren Erfindungen recherchieren zu lassen,
um die automatische Abbuchung der zusatzlichen Recherchengeblihren zu
verhindern, Anhang A.2 zu den VLK 2024, 11.4.

(b)

Nein, ein in der internationalen Phase erteilter automatischer Abbuchungsauftrag hat
im Verfahren vor dem EPA als Bestimmungsamt oder ausgewahltem Amt keine
Wirkung. FUr eine in die europaische Phase eintretende internationale Anmeldung
muss ein separater automatischer Abbuchungsauftrag erteilt werden, Anhang A.1 zu
den VLK 2024 (VAA), 2.2.

(c)

Ja, jedoch nur die Beschwerdegebuhr. Der automatische Abbuchungsauftrag ist nach
der Zurickweisung noch immer gultig, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), Nr. 11.1 b)
in Verbindung mit VLK 2024, Nr. 9.2. Die Abbuchung erfolgt am "maligebenden
Zahlungstag", Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), Nr. 4.3.



Der malRgebende Tag fur die Beschwerdegebuhr von 2 925 EUR (KMU: 2 015 EUR)
ist der Tag des Eingangs der Beschwerdeschrift, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA),
5.1 ¢), d. h. der 28. Februar 2025.

Der malRgebende Tag fur die Jahresgebuhr ist der Falligkeitstag der Jahresgebuhren,
Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), 5.1 e). Die Jahresgebuhr fir das sechste Jahr in
Hohe von 1 155 EUR ist am letzten Tag des Monats fallig, der durch seine Benennung
dem Monat entspricht, in den der Anmeldetag fur EP-F fallt, also auch am 28. Februar
2025, Regel 51 (1) EPU. Die Deckung des Kontos reicht nicht aus, um beide Gebiihren
am selben Tag zu zahlen.

Somit werden die Geblhren gemal der in den VLK 2024, 7.3, definierten Reihenfolge

abgebucht, d. h. die Beschwerdegeblhr wird zuerst abgebucht.

(d)

Ja, die Jahresgebuhr fur das flnfte Jahr von EP-3 wurde automatisch vom Konto des
Unternehmens G abgebucht. Bei Ubertragung der Anmeldung von Unternehmen G auf
Unternehmen H muss Unternehmen G den automatischen Abbuchungsauftrag
ausdrucklich widerrufen, anderenfalls bucht das EPA weiterhin automatisch Gebuhren
vom Konto des Unternehmens G ab, Anhang A.1 zu den VLK 2024 (VAA), 10.3.

Antwort auf Frage 5 (11 Punkte)

Das EPA wird als IPEA tatig, wenn Schweden eine Recherche als Internationale
Recherchenbehorde (ISA) durchgefuhrt hat, PCT RL C-lI, 2. Das EPA kann jedoch nur
Gegenstande nach Kapitel Il prifen, fur die ein internationaler Recherchenbericht
((S)ISR) erstellt worden ist, Regel 66.1 e) PCT.
Es gibt zwei Mdglichkeiten, D nach Kapitel | PCT recherchieren zu lassen:
Die erste Option ist, die zusatzliche Recherchengebulhr innerhalb eines Monats
nach der Aufforderung gemal® Regel 40.1ii) PCT an die Internationale
Recherchenbehdrde zu entrichten, Regel 40.2 b) PCT.
Die zweite Option ist, innerhalb von 22 Monaten nach dem Prioritatsdatum eine
erganzende internationale Recherche (SIS) zu beantragen, Regel 45bis.1 a)
PCT, und zwar beim Internationalen Buro (IB) mit Auswahl des EPA als fur die



erganzende internationale Recherche bestimmte Behorde (SISA),
Regel 45bis.1 b) PCT, und die Bearbeitungsgeblihr fur die erganzende
Recherche sowie die Gebulhr fur die ergdnzende Recherche innerhalb eines
Monats nach Beantragung der SIS an das IB zu entrichten, Regel 45bis.2 und
Regel 45bis.3 PCT.
Da die ISA jedoch bereits einen Einwand mangelnder Einheitlichkeit erhoben
hat, muss der Anmelder bei Einreichung des SIS-Antrags angeben, dass der
SISR fur Erfindung D erstellt werden soll, Regel 45bis.5 b) PCT.
Um die Erfindung D vom EPA nach Kapitel || PCT prufen zu lassen, muss der Anmelder
einen Antrag beim EPA einreichen, Artikel 31 (6) PCT, und zwar vor Ablauf von drei
Monaten ab dem Tag, an dem der internationale Recherchenbericht dem Anmelder
ubermittelt wurde, Regel 54bis.1 a) i) PCT, oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem
Prioritatsdatum, d. h. Juni 2026, Regel 54bis.1 a)ii) PCT, Regel 80.2 PCT, je
nachdem, welche Frist spater ablauft. Die Gebuhr und die Bearbeitungsgebuhr fur die
vorlaufige Prafung mussen innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags oder
innerhalb von 22 Monaten nach dem frihesten Prioritdtsdatum entrichtet werden, je
nachdem, welche Frist spater ablauft, Regel 57 und 58 PCT.
Fir die zweite Option sollte der Antrag beim EPA als IPEA gestellt werden
zusatzlich zu einem SIS-Antrag beim EPA, RL/PCT-EPA B-XIll, 11. Das EPA
wird zuerst den SISR erstellen und dann mit Kapitel Il fortfahren.
Mit dem Antrag oder auf die Aufforderung nach Regel 68.2 PCT hin muss die Erfindung
auf D beschrankt werden, Artikel 34 PCT.
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Frage 1 (27 Punkte)

Wie ublich wurde die Frage bezuglich der Patentsituation von den Bewerbern gut
beantwortet. Allerdings sollte eine angemessene Analyse die Erstanmeldung flr den
betreffenden Gegenstand bestimmen und auf die Wirksamkeit der Prioritat sowie die
sich daraus ergebenden wirksamen Daten fur jeden Gegenstand eingehen. Fur die
bloRe Nennung der bereits aus der Aufgabe bekannten Daten ohne
ordnungsgemalde Schlussfolgerung zur Prioritatsfrist werden keine Punkte vergeben.
Viele Bewerber hatten erneut Schwierigkeiten, die Teilprioritaten in Anspruch 1 von
EP-ABC zu erkennen, was zu einer fehlerhaften Beurteilung des Stands der Technik
fuhrte.

Pro Gegenstand wird eine Analyse der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit
verlangt. Zur Erérterung der Neuheit reicht ein bloRer Verweis auf einen
Recherchenbericht oder einen bestehenden Stand der Technik nicht aus; die
Bewerber sollten mindestens ein Unterscheidungsmerkmal in Bezug auf den Stand
der Technik identifizieren. Fur die blo3e Aussage, dass der "Gegenstand nicht im
Stand der Technik offenbart" ist, werden keine Punkte vergeben.

Darlber hinaus erkannten viele Bewerber in Bezug auf den Stand der Technik nach
Artikel 54 (3) EPU nicht, dass die bloe Nennung eines Dokuments als Stand der
Technik nach Artikel 54 (3) nicht darauf schlie3en lasst, dass es in dem speziellen
Fall tatsachlich relevant fur die Neuheit ist.

Bei der Erorterung der Gultigkeit einer Teilanmeldung, wie z. B. EP-DIV, muss deren

Inhalt bis zur friheren Anmeldung zurickverfolgt werden.

Frage 2 (6 Punkte)

Zu betonen ist, dass bei Fragen zur Ausubungsfreiheit die moglicherweise territorial
unterschiedliche, d. h. weltweite Schutzfahigkeit geblhrend analysiert werden sollte.
Es wird von den Bewerbern erwartet, dass sie darauf hinweisen, wo es Ausubungs-

freiheit gibt und wo nicht.



Die meisten Bewerber beschrankten ihre Analyse auf EP-ABC; diese Analyse bezieht
sich nur auf EP. Nur wenige Bewerber erstellten eine Analyse der Ausubungsfreiheit
aullerhalb Europas, insbesondere in den Landern, die fir den Mandanten oder seine
Mitbewerber von Interesse sind. DarUber hinaus wurde die Anmeldung EP-B, die
einstweiligen Schutz gewahrt, oft nicht erwahnt.

Der durch P-MY gewahrte Schutz wurde auch in Bezug auf die Ausubungsfreiheit

von Selle S.A. nur selten erwahnt.

Frage 3 (17 Punkte)

In Bezug auf den Gegenstand O verweist die Musterldsung auf die Losung, EP-DIV
durch Hinzufligen eines unabhangigen Anspruchs fur den Gegenstand O zu andern.
Allerdings schlugen die meisten Bewerber vor, eine neue Teilanmeldung zu EP-DIV
einzureichen, in der Dampfungsmittel in Form von Kugeln aus Gummi (O)
beansprucht werden. Dies ist mdglich, da der Gegenstand sowohl in der
ursprunglichen PCT-MY als auch in EP-DIV offenbart wird und EP-DIV noch
anhangig ist. Diese alternative Losung erhielt dieselbe Punktzahl wie die
Musterldsung.

Nicht alle Bewerber erwahnten, dass EP-DIV weiterverfolgt werden sollte.

Im Allgemeinen ist es sinnvoll zu prufen, ob in naher Zukunft Jahresgebuhren fallig
werden, und dies anzugeben. Keine Punkte werden aber in der Regel vergeben,
wenn lediglich angemerkt wird, dass alle falligen Jahresgebihren zu zahlen sind.
Die Bewerber, die erkannten, dass die Prioritatsfrist fr DE-GPS noch nicht
abgelaufen ist, gaben im Allgemeinen die schlissige Antwort, dass eine weitere PCT-
Anmeldung sowie eine nationale Anmeldung in TW eingereicht werden sollten.
Allerdings erwahnte fast keiner der Bewerber, dass die Prioritat in Anbetracht der
Ausstellung auf der Bike & Gravel Messe beansprucht werden muss.

Etliche Bewerber erkannten, dass im Einspruchsverfahren ein neuer
Neuheitseinwand auf Grundlage von EP-B erhoben werden kann und von der
Einspruchsabteilung wahrscheinlich auch bericksichtigt wird.

Im Hinblick auf EP-B war es erforderlich, die vertraglichen Moglichkeiten mit Alessio
zu untersuchen; lediglich zu wiederholen, dass er an einer Zusammenarbeit

interessiert sei, reichte nicht aus. Viele Bewerber Ubersahen die Auswirkungen einer



fehlenden Vereinbarung auf die Ausubungsfreiheit von Bikey in Bezug auf den

zweiten Prototyp.

Frage 4 (5 Punkte)

Der erste Absatz des Pruferberichts zu Frage 2 gilt auch fur Frage 4.

Einige Bewerber Ubersahen die Auswirkungen von EP-B; Bikey muss eine
entsprechende Vereinbarung mit Alessio Alessi abschliel3en, da EP-B den zweiten
Prototyp abdeckt und Bikey diesen sonst in Europa nicht frei produzieren und
verkaufen konnte.

Die meisten Bewerber erkannten die Auswirkungen der geanderten EP-DIV fur die
Ausubungsfreiheit von Selle S.A. in Europa, Ubersahen jedoch erneut P-MY.
Bedauerlicherweise schreiben manche Bewerber noch immer, dass ein erteiltes Patent

automatisch Ausubungsfreiheit einraumt.
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Frage 1 (27 Punkte)

a) i) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf eine
Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in Form von Kugeln aus
Gummi (0)?

P-MY ist die Erstanmeldung fur eine Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in
Form von Kugeln aus Gummi (O). P-MY wurde mit einem Anspruch auf O erteilt.
P-MY gewahrt Bikey Patentschutz fur O in Malaysia.

PCT-MY und Euro-PCT-MY beanspruchen wirksam die Prioritat von P-MY, denn
P-MY kann als Prioritatsanmeldung dienen, da Malaysia (MY der Pariser
Verbandsubereinkunft (PVU) angehort, das Prioritatsrecht von P-MY vor dem
Anmeldedatum von PCT-MY wirksam auf Bikey, den Anmelder von PCT-MY,
Ubertragen wurde, PCT-MY innerhalb der Prioritatsfrist eingereicht wurde und der
Gegenstand einer Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in Form von Kugeln
aus Gummi (O) in P-MY offenbart ist.

Somit ist das wirksame Datum fur O in PCT-MY und Euro-PCT-MY das
Prioritatsdatum, der 28. Mai 2021.

Die Broschure von Selle S.A. ist nicht relevant fir Neuheit oder erfinderische
Tatigkeit, da sie nach dem wirksamen Datum fur O veroffentlicht wurde. Der Stand
der Technik offenbart nur starre Fahrradsattelhalterungen ohne Dampfungsmittel.
Somit ist der Gegenstand des Anspruchs auf O neu.

Der Gegenstand des Anspruchs auf O ist auch erfinderisch, da die Halterung mit
Dampfungsmitteln in Form von Kugeln ein Uberraschend gutes Fahrerlebnis bietet.
Euro-PCT-MY gilt als zurickgenommen, da vor sechs Monaten eine Mitteilung Uber
die Feststellung eines Rechtsverlusts eingegangen ist.

Euro-PCT-MY kann keinen Patentschutz mehr gewahren, denn die Frist fur die
Weiterbehandlung ist lange verstrichen, da Bikey die Mitteilung Uber den
Rechtsverlust bereits vor sechs Monaten erhalten hat.

Auch ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wirde scheitern, da die
Missachtung einer Aufforderung durch das Amt nicht mit "der gebotenen Sorgfalt"

vereinbar ist.



Die Frist von 30/31 Monaten fur den Eintritt in die nationale/regionale Phase ist
verstrichen, sodass sich aus PCT-MY kein Schutz in Landern aul3erhalb des
Geltungsbereichs des EPU mehr ableiten I4sst.

Gegenwartig ist keine auf PCT-MY zurtickgehende Anmeldung mit Ansprichen auf O

anhangig.

a) ii) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf eine
Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in Form von Pyramiden aus
Gummi (P)?

P-MY ist die Erstanmeldung fur eine Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in
Form von Pyramiden aus Gummi (P). P-MY wurde mit einem Anspruch auf P erteilt.
P-MY gewahrt Bikey Patentschutz fur P in Malaysia.

Der Gegenstand des Anspruchs in EP-DIV geht nicht Gber den Inhalt der friheren
Anmeldung PCT-MY in der urspringlich eingereichten Fassung hinaus, obwohl er
weder in PCT-MY noch in Euro-PCT-MY beansprucht wurde.

Der Anspruch auf P genief3t die Prioritat von P-MY aus denselben Grinden wie der
Anspruch auf O.

Das wirksame Datum fur P in EP-DIV ist der Prioritatstag, der 28. Mai 2021.

Die Broschure von Selle S.A. ist nicht relevant fir Neuheit oder erfinderische
Tatigkeit, da sie nach dem wirksamen Datum fur P veroffentlicht wurde. Der Stand
der Technik offenbart nur starre Fahrradsattelhalterungen ohne Dampfungsmittel.
Somit ist der Gegenstand des Anspruchs auf P neu.

Der Gegenstand des Anspruchs auf P ist auch erfinderisch, da die Halterung mit
Dampfungsmitteln in Form von Pyramiden ein Uberraschend gutes Fahrerlebnis
bietet.

a) iii) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf eine
Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in Form von Wiirfeln aus
Gummi (R)?

Derzeit gibt es keine auf R gerichtete Patentanmeldung.



b) i) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf ein
Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten
der Gange und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter fir die
Gangwahl mittels eines Elektrokabels (A)?

IT-A ist die Erstanmeldung fur ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen
Elektromotor zum Schalten der Gange sowie einen am Fahrradlenker zu
befestigenden Schalter fur die Gangwahl umfasst, wobei der Schalter mittels eines
Elektrokabels mit dem Motor verbunden ist (A). IT-A wurde vor der Veroffentlichung
zurickgenommen.

Die Nachanmeldung EP-ABC umfasst einen auf diesen Gegenstand gerichteten
Anspruch 2 und wurde mit diesem Anspruch erteilt.

EP-ABC wurde innerhalb von 12 Monaten von demselben Anmelder fur denselben
Gegenstand eingereicht. Somit wird die Prioritat wirksam beansprucht, und das
wirksame Datum fur Gegenstand A ist der Prioritatstag, der 6. Juni 2018.
Herkdmmliche, aus dem Stand der Technik bekannte Fahrradgangschaltungs-
systeme haben keinen Elektromotor, somit ist der Gegenstand des Anspruchs 2 neu.
Der Gegenstand des Anspruch 2 ist auch erfinderisch, da der Schalter unabhangig
vom eingelegten Gang immer mit derselben Kraft betatigt werden kann, was einen
Vorteil im Vergleich zu herkdmmlichen Fahrradgangschaltungssystemen darstellt.
Obwohl aktuell ein Einspruch anhangig ist, gewahrt EP-ABC Schutz fur den
Gegenstand A.

b) ii) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf ein
Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten
der Gange und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter fiir die
Gangwabhl uber eine drahtlose Funkverbindung (B)?

EP-B ist die Erstanmeldung flir ein Fahrradgangschaltungssystem, das einen
Elektromotor zum Schalten der Gange sowie einen am Fahrradlenker zu
befestigenden Schalter fur die Gangwahl umfasst, wobei der Schalter Uber eine
drahtlose Funkverbindung mit dem Motor verbunden ist (B). EP-B ist derzeit
anhangig.

Das wirksame Datum flr den Gegenstand B in EP-B ist der Anmeldetag, der
20. September 2018.



Herkdmmliche, aus dem Stand der Technik bekannte Fahrradgangschaltungs-
systeme haben keinen Elektromotor, somit ist der in EP-B beanspruchte
Gegenstand B neu.

Er ist auch erfinderisch, da der Schalter unabhangig vom eingelegten Gang immer
mit derselben Kraft betatigt werden kann, was einen Vorteil im Vergleich zu
herkdmmlichen Fahrradgangschaltungssystemen darstellt.

Somit kann erwartet werden, dass fur EP-B ein Patent erteilt wird.

Der rechtmaRige Inhaber von EP-B ist Alessio, da alle Rechte und Titel an der
Anmeldung notariell auf ihn Ubertragen wurden.

Die Anmeldung EP-ABC, die von Campagnelli eingereicht wurde und die Prioritat von
EP-B beansprucht, beansprucht in Anspruch 3 ebenfalls den Gegenstand B. Da
allerdings das Recht, die Prioritat von EP-B zu beanspruchen, vor der Einreichung
von EP-ABC Ubertragen wurde, genoss der Anmelder von EP-ABC am Anmeldetag
nicht das Prioritatsrecht von EP-B, sodass der Prioritatsanspruch fur Gegenstand B
in EP-ABC nicht wirksam ist.

Das wirksame Datum des Anspruchs 3 von EP-ABC ist somit der Anmeldetag, der
14. Mai 2019.

EP-B wurde vor dem Anmeldetag von EP-ABC eingereicht, aber nach diesem Tag
verdffentlicht und ist somit Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU und
neuheitsschadlich fur Anspruch 3 von EP-ABC.

Da die Angelegenheit in Bezug auf den Prioritatsanspruch auf EP-B dem EPA noch
nicht bekannt geworden ist, gewahrt das Patent EP-ABC derzeit Schutz fur den
Gegenstand B.

b) iii) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf ein
Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten
der Gange und einen am Fahrradlenker zu befestigenden Schalter fir die
Gangwabhl an sich (C)?

EP-ABC ist die Erstanmeldung fur ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend
einen Elektromotor zum Schalten der Gange und einen am Fahrradlenker zu
befestigenden Schalter fur die Gangwahl (C), d. h. fur Schalter an sich.

Der auf C gerichtete unabhangige Anspruch 1 deckt den Gegenstand A, den
Gegenstand B und Gegenstande mit anderen Schaltern als A und B ab. Fur den
Gegenstand A betreffenden Teil geniel3t Anspruch 1 die Prioritat von IT-A. Flr den



Gegenstand B betreffenden Teil ist der Anspruch auf die Prioritat von EP-B nicht
wirksam. Der restliche Gegenstand des Anspruchs 1 wurde weder in IT-A noch in
EP-B offenbart.

Anspruch 1 hat somit zwei wirksame Daten, und zwar den Anmeldetag von IT-A fur
den Gegenstand A und den Anmeldetag von EP-ABC fur die verbleibenden
Gegenstande.

Da EP-B vor dem Anmeldetag von EP-ABC eingereicht, aber nach diesem Tag
veroffentlicht wurde, ist sie fur die Gegenstande, die nicht die Prioritatsrecht von IT-A
geniefen, Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU. EP-B ist neuheitsschédlich fir
Anspruch 1 von EP-ABC.

Da die Angelegenheit in Bezug auf den Prioritatsanspruch auf EP-B dem EPA noch
nicht bekannt geworden ist, gewahrt das Patent EP-ABC derzeit Schutz fur den
Gegenstand C.

c) Wie stellt sich die gegenwartige Patentsituation dar in Bezug auf ein
Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen Elektromotor zum Schalten
der Gange und Mittel fur die Gangwahl, die einen GPS-Sensor enthalten (D)?
DE-GPS ist die Erstanmeldung fur ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend
einen Elektromotor zum Schalten der Gange und Mittel fur die Gangwabhl, die einen
GPS-Sensor enthalten (D). Das wirksame Datum fur diesen Gegenstand ist der
Anmeldetag, der 22. Marz 2024.

EP-B und EP-ABC gehéren zum Stand der Technik, da sie vor dem Anmeldetag von
DE-GPS veroffentlicht wurden. Der Gegenstand des Anspruchs 1 von DE-GPS ist
neu, da der Stand der Technik keine Mittel fur die Gangwahl offenbart, die einen
GPS-Sensor enthalten, und auch erfinderisch, da die automatische Gangwahl
anhand eines GPS-Sensors den Kraftaufwand des Radfahrers enorm reduziert.
Somit ist es wahrscheinlich, dass fur die anhangige Anmeldung DE-GPS in

Deutschland ein Patent erteilt wird.



Frage 2 (6 Punkte)

a) Durfen wir in der gegenwartigen Situation Fahrradgangschaltungssysteme
entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?

In Bezug auf den ersten Prototyp, ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend
einen Elektromotor zum Schalten der Gange und Mittel fur die Gangwabhl, die einen
GPS-Sensor enthalten, darf Bikey weltweit frei produzieren und verkaufen. EP-B und
EP-ABC beanspruchen nur Systeme mit einem Schalter am Fahrradlenker, wahrend
der erste Prototyp keinen Schalter am Fahrradlenker umfasst. Darlber hinaus ist in
keinem anderen Land eine Anmeldung oder ein Patent eines Dritten anhangig, die
bzw. das diesen Gegenstand beansprucht.

Der zweite Prototyp mit einem Uber eine drahtlose Funkverbindung verbundenen
Schalter am Fahrradlenker fallt jedoch in den Schutzbereich der vorliegenden
Anspriche 1 und 3 von EP-ABC. Somit kann Bikey den zweiten Prototyp in den
Landern, in denen EP-ABC in Kraft ist, nicht frei produzieren und verkaufen.
AuRerdem konnten die Produktion und der Verkauf des zweiten Prototyps von Bikey
in einigen EPU-Vertragsstaaten in den einstweiligen Schutzbereich der anhéngigen
Anmeldung EP-B fallen.

Aulderhalb Europas gibt es keine entsprechenden Patentrechte, sodass Bikey den
zweiten Prototyp frei produzieren und verkaufen darf.

b) Darf Selle S.A. in der gegenwartigen Situation seine bestehende und seine
geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und
verkaufen?

Selle kann die Produktlinie mit Dampfungsmitteln in Form von Wirfeln aus Gummi
produzieren und verkaufen, da fir diesen Gegenstand keine relevanten Patentrechte
bestehen.

In MY darf Selle die neue Produktlinie mit Dampfungsmitteln in Form von Kugeln aus
Gummi in Anbetracht der Anmeldung P-MY von Bikey nicht produzieren und
verkaufen. In allen anderen Landern kann Selle die neue Linie produzieren und
verkaufen, da derzeit weder eine relevante Anmeldung noch ein relevantes Patent

mit Anspruchen anhangig ist, die bzw. das die geplante Linie von Selle abdeckt.



Frage 3 (17 Punkte)

Was konnen wir tun, um unsere Position zu verbessern?

EP-DIV weiterverfolgen, um Schutz fiir P (Pyramiden) zu erlangen

Bikey kann seine Position in Bezug auf Fahrradsattelhalterungen mit
Dampfungsmitteln in Form von Pyramiden aus Gummi (P) verbessern, indem es
EP-DIV weiterverfolgt, um ein Patent erteilt zu bekommen.

Hierzu mussen die Prifungs- und Benennungsgebuhren fur EP-DIV spatestens bis
zum 18. Juni 2025 entrichtet werden. Aul3erdem muss die Jahresgebuhr bis Ende
Mai 2025, mit Fristverlangerung bis Juni 2025 bezahlt werden.

Wenn alle Malinahmen fristgerecht ergriffen werden, ist EP-DIV erteilungsreif, da ein

positiver Recherchenbericht ergangen ist.

Sicherstellen, dass die Kugeln (O) geschutzt sind

Um Patentschutz fur die Fahrradsattelhalterung mit Dampfungsmitteln in Form von
Kugeln aus Gummi (O) zu erlangen, sollte als Reaktion auf den Recherchenbericht
ein zusatzlicher, auf Kugeln gerichteter unabhangiger Patentanspruch fur die
anhangige Anmeldung EP-DIV eingereicht werden.

Kugeln und Pyramiden sind Alternativen, die dieselbe technische Aufgabe I6sen und
einheitlich sind.

Wie bereits erwahnt, ist der Prioritdtsanspruch fur den Gegenstand O wirksam,
sodass das wirksame Datum des neuen unabhangigen Anspruchs der Prioritatstag
ist. Dartber hinaus ist der Gegenstand des Anspruchs auf Dampfungsmittel in Form
von Kugeln neu und erfinderisch.

Diese geanderte EP-DIV mit Anspruchen auf die Gegenstande P und O ist

erteilungsreif.

Einspruch gegen EP-ABC

Wenn nichts unternommen wird, wird das Patent EP-ABC von Campagnelli
wahrscheinlich in der erteilten Fassung aufrechterhalten, da eine positive
Stellungnahme der Einspruchsabteilung ergangen ist.

Bikey sollte deshalb im Einspruchsverfahren so bald wie moglich einen

Neuheitseinwand auf Grundlage von EP-B gegen Anspruch 1 und 3 erheben.



AuRerdem sollte Bikey die notarielle Vereinbarung zwischen Campagnelli und Alessio
als Beweismittel einreichen und vorbringen, dass der Prioritatsanspruch von EP-ABC
auf EP-B nicht wirksam ist und EP-B folglich Stand der Technik nach Artikel 54 (3)
EPU und neuheitsschadlich fur die Anspriiche 1 und 3 ist.

Neuheit ist dann ein neuer Einspruchsgrund (G 7/95), der nach Ablauf der
Einspruchsfrist erhoben wird.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist vorgebrachte Grinde, Tatsachen und Beweismittel
gelten als verspatet, und es liegt im Ermessen der Einspruchsabteilung, diese
zuzulassen. Im vorliegenden Fall ist es wahrscheinlich, dass sie berlcksichtigt
werden, da sie prima facie relevant sind.

EP-ABC wirde dann widerrufen oder bestenfalls in geandertem Umfang ohne die

Ausfuhrungsformen B und C aufrechterhalten.

Weitere Anmeldungen fiir ein Fahrradgangschaltungssystem umfassend einen
Elektromotor zum Schalten der Gange und Mittel fir die Gangwahl, die einen
GPS-Sensor enthalten (D und E)

Da die Prioritatsfrist von DE-GPS erst am 22. Marz 2025 (Sa) bzw. mit Verlangerung
am 24. Marz 2025 (Mo) ablauft, sollte Bikey eine PCT-Anmeldung mit denselben
Anspruchen wie DE-GPS einreichen und die Prioritat von DE-GPS beanspruchen.
Die Prioritat muss beansprucht werden, da sonst die Ausstellung auf der Messe "Bike
& Gravel" eine neuheitsschadliche Vorveroffentlichung ist.

Sobald diese PCT-Anmeldung in die entsprechende nationale/regionale Phase
eintritt, werden darauf wahrscheinlich Patente erteilt, die Schutz fur diese
Gegenstande gewahren.

Um den Patentschutz in TW zu erhalten, wo Bikey und Campagnelli Kunden haben,
sollte Bikey auch in TW eine nationale Patentanmeldung fir denselben Gegenstand
einreichen und ebenfalls die Prioritat von DE-GPS beanspruchen. TW ist Mitglied der
Welthandelsorganisation, sodass dort die Prioritat von DE-GPS, bei der es sich um
eine in einem WTO-Mitgliedstaat eingereichte Anmeldung handelt, wirksam

beansprucht werden kann.

Verfahren in Bezug auf EP-B fur B
Bikey sollte Moglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Alessio erkunden, z. B. eine
Lizenzierung oder Ubertragung der Rechte, um seine Position gegenliber



Campagnelli zu verbessern und seine Ausubungsfreiheit fur Produkte, die auf seinen

beiden Prototypen basieren, auszuweiten.

Frage 4 (5 Punkte)

a) Durfen wir dann nach den Verbesserungen Fahrradgangschaltungssysteme
entsprechend unseren beiden Prototypen produzieren und verkaufen?

FUr den ersten Prototyp, d. h. den Prototyp ohne einen Schalter am Fahrradlenker,
wird sich die Situation nicht andern, und Bikey wird noch immer weltweit produzieren
und verkaufen durfen.

Fur den zweiten Prototyp darf Bikey aul3erhalb Europas produzieren und verkaufen,
da kein Dritter eine auf diesen Gegenstand gerichtete Anmeldung oder ein
entsprechendes Patentbesitzt.

In Europa und im Hinblick auf Campagnelli ist zu erwarten, dass Bikey — aufgrund
des wahrscheinlichen Ergebnisses des Einspruchs gegen EP-ABC — frei produzieren
und verkaufen darf.

Systeme gemal dem zweiten Prototyp fallen jedoch unter EP-B, da sie einen
Schalter am Fahrradlenker umfassen, der uber eine drahtlose Funkverbindung
verbunden ist, und Bikey wird diese, sofern es nicht eine Lizenz erwirbt oder die
Rechte an EP-B von Alessio Alessi Ubertragen bekommt, in Europa nicht frei

produzieren oder verkaufen durfen.

b) Darf Selle S.A. dann nach den Verbesserungen seine bestehende und seine
geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen produzieren und
verkaufen?

Selle S.A. kann seine geplante Produktlinie von Fahrradsattelhalterungen mit
Dampfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi in Anbetracht der auf diesen
Gegenstand gerichteten geanderten EP-DIV in Europa und insbesondere in FR, wo
es produziert, nicht frei produzieren und verkaufen.

AuRerhalb von Europa und MY darf Selle S.A. seine Fahrradsattelhalterung mit
Dampfungsmitteln in Form von Kugeln aus Gummi produzieren und verkaufen.
Hinsichtlich seiner bestehenden Produktlinie mit Dampfungsmitteln in Form von
Wirfeln aus Gummi wird sich die Situation nicht andern. Somit darf Selle S.A. seine

bestehende Produktlinie weiterverfolgen.



