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(2 Punkte)

Frage 1
|

Kann man ein europidisches Patent im Finspruchsverfahren 4ndern, um einen Einépruchsgrund |

auszurdaumen, auch wenn der betreffende Grund vom Einsprechenden nicht geltend gemacht wurde?

Frage 2 (6 Punkte)

'
o
o
Heute, den 24.03. 1999 erhalten Sie ein Schreiben eines US-Mandanten, in dem Sie gebéten werden, die
fir den Eintritt einer PCT-Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA erforderlichen Handlungen
vorzunehmen, sofern dies noch moglich ist. Dieser Mandant hatte die PCT-Anmeldung am 18.07.1997
beim US-Patentamt (USPTO) eingereicht und EP bestimmt. Es wurden die Priorititen von US-
Anmeldungen mit Datum vom 18.07.1996 und 24.10.1996 in Anspruch genommen. Eine internationale
vorlaufige Prifung wurde innerhalb der 19 Monatsfrist beantragt und vom USPTO durchgefiihrt. Der
Gegenstand eines jeden der zehn urspriinglichen Anspriiche erfiillte die Erfordernisse des Art. 33 (1) bis
(4) PCT. Da die Frist fur die vorzunehmenden Handlungen fiir den Eintritt in die regionale Phase vor dem

EPA bereits abgelaufen ist, schlagt Ihr Mandant vor, den ersten der Prioritatsanspriiche zuniickzuziehen,

a) Wird die Zuriicknahme des ersten Prioritatsanspruchs den gewiinschten Effekt haben?

um diese Frist zu verlingern.

b)  Wire der Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA auch noch moglich, wenn dieser

Prioritatsanspruch aufrechterhalten wird, und wenn ja, welche MaBnahmen wiren zu ergreifen?

Frage 3 | : | - | (4 Punkte)

Sie haben am 02.03.1999 eine EP-Anmeldung ohne Priorititsanspruch eingereicht. Diese Anmeldung

erhielt einen Anmeldetag und eine Anmeldenummer.

a) Welche Gebuhren waren am Anmeldetag fillig, und bis wann sind sie zu entrichten?

| : I
i

b) Was geschieht, wenn die Gebtihren nicht fristgerecht entrichtet werden?
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c) Konnen Sie die Prioritit dieser Anmeldung spiter in Anspruch nehmen, wenn die Gebiihren nicht

entrichtet werden?

Fraged | | | | (4 Punkte)

Sie vertreten einen Mandanten, fiir den Sie eine europiische Patentanmeldung ohne Inanspruchnahme
einer Prioritit eingereicht haben. Anmeldetag ist der 11.10.1997. Die Erfindernennung wurde dem EPA
bei der Einreichung der Anmeldung nicht vorgelegt. Am 11.12.1998 erhalten Sie einen vom 10.12.1998
datierten Bescheid der Eingangsstelle gemiB Regel 42 (1) EPU. Aufgrund einer Verzégerung, die Thr
Mandant verursacht hat, erhalten Sie die Angaben zur Erfindernennung erst am 12.02.1999. Noch am
selben Tag schicken Sie die Erfindernennung an das EPA in Minchen. Aus der zuriickgesandten
Empfangsbestatigung des EPA geht hervor, daf die Erfindernennung am 15.02.1999 eingegangen ist. Am
18.03.1999 erhalten Sie eine vom 17.03.1999 datierte Mitteilung nach Regel 69 (1) EPU vom EPA Den
Haag, daf3 die Anmeldung als zuriickgenommen gelte, weil die Erfindernennung nicht innerhalb der

vorgeschriebenen Frist eingereicht worden set. : }

Welche Handlungen sind vorzunehmel und bis zu welchem Zeitpunkt?
.

Frage 5 v (6 Punkte)

Sie haben vor kurzem einen Vertrag mit Threm Geschaftspartner X unterzeichnet, in dem folgendes

vereinbart wurde: l ‘

a) Das europiische Patent A, gegen das innerhalb de;r vorgeschriebenen Frist kein Einspruch eingelegt
wurde, wird von X auf Sie Gibertragen. o
N *
b) Die européische Patentanmeldung B, die X in diesem Jahr ohne Priorititsanspruch eingereicht hat,
wird gleichfalls auf Sie iibertragen. ‘

I
i

c) Auch die von X eingereichte europiiisché Patentanmeldung C wird auf Sie iibenragén, allerdings

nur im Hinblick auf einen der benannten Vertragsstaaten,
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d) Sie erwerben von X eine Lizenz an dem européischen Patent D.

€) Sie erwerben ferner eine Lizenz an der von X eingereichten européischen Patentanmeldung E,

allerdings nur fir Schottland. . |

f) Die europiische Patentanmeldung F dient als Sicherheit fiir ein personliches Darlehen, das Sie X
gewiahren. | '

|

Nun mochten Sie diese Rechtsiiberginge, Lizenzen und anderen Rechte moglichst bald in das européische

Patentregister eintragen lassen. Ist dies in allen oben genannten Fallen moglich?

Frage 6 S | | | | (4 Punkte)

Sie werden gebeten, die erforderlichen Handlungen fiir den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA
vorzunehmen in Bezug auf’ ; .
| |

a) eine internationale Anmeldung PCT1, die vor 20 Monaten in den USA ohne Priorititsanspruch

eingereicht wurde. Das USPTO war Internationale Recherchen-behorde (ISA). Es wurde keine

internationale vorldufige Prifung beantragt. Die Anmeldung enthilt acht Anspriiche;

b) eine internationale Anmeldung PCT2, die vor 30 Monaten in den USA ohne Pﬁoﬁtétsanspruch
eingereicht wurde. Es wurde eine internationale vorlaufige Prifung durchgefiihrt. Das EPA war
die mit der internationalen vorlaufigen Priffung beaufiragte Behoérde (IPEA). Die Anmeldung
enthilt dreizehn Anspriiche. | :

Welche Gebiihren sind fiir den Eintritt in die regionale Phase zu entrichten

- imFalla? }
- imFallb)? - |
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Frage7 =~ . ' | ' - (4 Punkte)

Eine kleine kanadische Firma mit Sitz in Montreal hat am 14.07.1997 eine kanadische Paténtanineldung |
eingereicht. Die Entscheidung dariiber, ob eine entsprechende europiische Patentanmeldung unter
Inanspruchnahme der Prioritit der kanadischen Anmeldung eingereicht werden sollte, mufite bis zum
letztmoglichen Zeitpunkt aufgeschoben werden. Am 14.07.1998 versuchte der Geschiftsfuhrer, seinen
europiischen Patentanwalt in Paris anzurufen, um ihn zu bitten, die europdische Patentanmeldung
einzureichen. Er erfuhr, daf die Kanzlei wegen des Nationalfeiertags geschlossen sei. Daraufhin gab er
seiner Sekretirin den Auftrag, die européische Patentanmeldung (unter Inanspruchnahme der Prioritit)
per Fax direkt an das EPA in Miinchen zu iibermitteln. Sie konnte das Fax erst sehr spit an diesem Tag

tibersenden.

Am nichsten Morgen sah der Geschiifisfiihrer die iibermittelten Unterlagen und stellte fest, daB die

Sekretirin die Zeitverschiebung von sechs Stunden zwischen Miinchen und Montreal nicht einkalkuliert
hatte. Die Anmeldung konnte daher nicht am 14.07. vor Mitternacht beim EPA eingegangen sein. Er rief
sofort seinen europiischen Patentanwalt in Paris an und fragte, ob der Priorititsanspruch gerettet werden

kénne.
i

Falls Sie der europiische Patentanwalt wiren, wie hitten Sie geantwortet?

Frage 8 | S | | : (4 Punkte)

‘ |
a)  LaBt sich die Bearbeitung einer‘ europiischen Patentanmeldung beschleunigen?
| | | , '
b) - Kannin der regionalen Phase fiir eine PCT-Anmeldung, in der EP bestimmt/ausgewahit worden
ist, eine dhnliche Wirkung erzielt werden? »
- Wie wiirden Sie verfahren, wenn diese Anmeldung noch nicht in die regionale Phase vor dem
EPA eingetreten ist?

c) LaBt sich ein Einspruchsverfahren vor dem EPA beschleunigen?

d)  LabBt sich ein Beschwerdeverfahren vor dem EPA beschleunigen?
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Frage9 - A | a (7 Punkte)

Am 19.03.1999 teilt Thnen Thre Mandantin, die Firma A, mit, gegen sie set am 12.03.1999 in einigeh

Mitgliedsstaaten des EPU durch die Firma X Klage wegen Verletzung des europdischen Patents P erhoben
worden. Dem Schreiben von A4 liegen Kopien von P sowie eines von A gefundenen Dokuments D bei.
Offensichtlich ist D neuheitsschidlich gegeniiber mehreren Anspriichen von P und von grof3er Relevanz

fiir die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit des Gegenstands der tibrigen Anspriiche.

Durch Akteneinsicht stellen Sie fest, daBB vor zwei Jahren gegen P ein zuldssiger Einspruch seitens der
Firma B eingelegt worden war und daf fiir 05.03.1999 eine miindliche Verhandlung gemal3 Art. 116(1)
EPU anberaumt wurde, deren Ergebnis der Akte aber nicht zu entnehmen ist. Der durch das Dokument
D offenbarte Stand der Technik ist, soweit aus der Akte ersichtlich, weder im Priiffungs- noch im

Einspruchsverfahren berticksichtigt worden.

b
|

Heute erfahren Sie von der Einsprechenden B telefonisch, daB der Einspruch in der Verhandlung vom i
05.03.1999 durch eine von der Einspruchsabteilung gemiB Regel 68(1) EPU verkiindete Entscheidung
zuriickgewiesen worden ist. _ |

Wie wiirden Sie 4 empfehlen, in diesem Fall vorzugehen?

Frage 10 (4 Punkte)

Am 01.08.1997 haben Sie fiir Thren Mandanten eine PCT-Anmeldung eingereicht, die eine Prioritit vom
02.12.1996 in Anspruch nimmt und in der alle PCT-Vertragsstaaten bestimmt sind. Alle Gebiihren wurden
rechtzeitig entrichtet. Sie haben den internationalen vorlaufigen Priffungsbericht erhalten und haben
umgehend die fur den Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA erforderlichen Handlungen

vorgenommen., | ‘
| | ] ,
Nun bittet Sie Ihr Mandant, eine Erstreckung der Euro-PCT-Anmeldung auf Ruminien und die ehemalige
jugoslawische Republik Mazedonien zu beantragen.

i
Kann der Erstreckungsantrag noch wirksam gestellt werden?
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1998

MITTEILUNG DES "
EUROPAISCHEN JANUAR FEBRUAR MARZ
PATENTAMTS SMDMD F S SMDMD F S SMDMD F S
1 2 3 1 2 3 45 6 7 1 23 45 6 7
Mitteilung des Priisidenten des 456 7 8 910 8 9101112 13 14 8 910 11 12 13 14
Europiiischen Patentamts vom 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21
6. Oktober 1997 iiber die Tage, 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28
an denen die Annahmestellen des 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31
EPA 1998 geschlossen sind
1. Nach Regel 85(1) EPU APRIL MAI JUNI
erstrecken sich Fristen, die an einem SMDMDFS SMDMDF S SMDMD F S8
Tag ablaufen, an dem zumindest 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 5 6
eine Annahmestelle des EPA zur 5 6 7 8 91011 3 456 7 8 9 7 8 910111213
Entgegennahme von Schriftstiicken 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
nicht gedfinet ist (geschlossene 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
Tage), auf den néchstfolgenden 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
Tag, an dem alle Annahmestellen 31
zur Entgegennahme von
Schriftstitcken gedffnet sind und an JULI AUGUST SEPTEMBER
dem gewohnliche Postsendungen SMDMDF S SMDMD F S SMDMD F §
zugestellt werden. 1 2 3 4 1 1 2 3 45
56 7 8 91011 2 3 45 6 7 8 6 7 8 91011 12
2. Die Annahmestellen des EPA in 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
Miinchen, Den Haag und Berlin 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
sind an allen Samstagen und 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
Sonntagen zur Entgegennahme von 30 31
Schriftstiicken nicht gedfinet. Die
weiteren geschlossenen Tage des OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
Jahres 1998 werden in der SMDMD F S SMDMD F S SMDMD F §
nachfolgenden Ubersicht 1 2 3 1 23 456 7 1 23 45
bekanntgegeben. 4 5 6 7 8 910 8 910 11 12 13 14 6 7 8 91011 12
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19
18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26
25 26 27 28 29 30 31 29 30 27 28 29 30 31
Tage/Days/Jours Miinchen | Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.1998 X X X
Heilige Drei Kénige - Epiphany - Epiphanie 06.01.1998 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 10.04.1998 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Piques 13.04.1998 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte National 30.04.1998 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.1998 X X X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.1998 X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 21.05.1998 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 01.06.1998 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 11.06.1998 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Nogl 24.12.1998 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.1998 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.1998 X X X




1999

MITTEILUNG DES .
EUROPAISCHEN JANUAR FEBRUAR MARZ
PATENTAMTS SMDMDF S SMDMDFS SMDMD F §
1 2 1 23 45 6 1 23 4 5 6
Mitteilung des Priisidenten des 3 4 56 7 89 7 8 910111213 7 8 910 11 1213
Europiiischen Patentamts vom 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17. September 1998 iiber die 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
Tage, an denen die 24 25 26 27 28 29 30 28 : 28 29 30 31
Annahmestellen des EPA 1999 31
geschlossen sind
APRIL MAI JUNI
1. Nach Regel 85(1) EPU SMDMDF S SMDMDF S SMDMD F S
erstrecken sich Fristen, die an einem 1 2 3 1 1 2 3 45
Tag ablaufen, an dem zumindest 4 5 6 7 8 910 2 3 4 56 78 6 7 8 91011 12
eine Annahmestelle des EPA zur 11 12 13 14 15 16 17 910 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19
Entgegennahme von Schriftstiicken 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
nicht geofnet ist (geschlossene 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30
Tage), auf den nichstfolgenden 30 31
Tag, an dem alle Annahmestellen
zur Entgegennahme von JULI AUGUST SEPTEMBER
Schrifistiicken gedffnet sind und an SMDMD F S SMDMD F S SMDMD F S
dem gewdhnliche Postsendungen 1 2 3 1 23 456 7 1 2 3 4
zugestellt werden. 4 5 6 7 8 910 8 910 11 12 13 14 5 6 7 8 91011
11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
2. Die Annahmestellen des EPA in 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
Minchen, Den Haag und Berlin 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
sind an allen Samstagen und
Sonntagen zur Entgegennahme von
Schriftstiicken nicht ge6ffnet. Die OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
weiteren geschlossenen Tage des SMDMDF § SMDMDF S SMDMD F S
Jahres 1999 werden in der 1 2 1 2 3 45 6 1 2 3 4
nachfolgenden Ubersicht 3 4 5 6 7 8 9 7 8 91011 12 13 5 6 7 8 91011
bekanntgegeben. 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Tage/Days/Jours Miinchen | Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.1999 X X X
Heilige Drei Konige - Epiphany - Epiphanie 06.01.1999 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 02.04.1999 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 05.04.1999 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte National 30.04.1999 X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.1999 X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 13.05.1999 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecte 24.05.1999 X X X
Fronleichnam - Corpus Churisti - Féte-Dieu 03.06.1999 X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.1999 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de No¢l 24.12,1999 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.1999 X X X




