EUROPAISCHE EIGNUNGSPRUFUNG 2003

PRUFUNGSAUFGABE D - TEIL |

Diese Prufungsaufgabe enthalt:

* Fragen1-10 2003/DI/d/1- 5
- Frage 1: 4 Punkte
- Frage 2: 4 Punkte
- Frage 3: 4 Punkte
- Frage 4: 6 Punkte
- Frage 5: 5 Punkte
- Frage 6: 4 Punkte
- Frage 7: 4 Punkte
- Frage 8: 5 Punkte
- Frage 9: 6 Punkte
- Frage 10: 3 Punkte

TOTAL: 45 Punkte
*  Anlage: Kalender fir 2002 und 2003 2003/Dl/d/6 - 7
Angabe der Tage, an denen zumindest eine der

Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme

von Schriftsticken nicht gedffnet ist

45 % der verfigbaren Punkte fur die Prifungsaufgabe D werden fur Teil I,

55 % fur Teil Il vergeben

2003/Di/d



Frage 1 (4 Punkte)

Die Prufungsabteilung hat beschlossen, eine europaische Patentanmeldung
zuruckzuweisen. Das EPA hat dem Vertreter des Anmelders die vom 06.12.2002
datierte Entscheidung ohne schriftliche Belehrung, dass gegen die Entscheidung die

Beschwerde statthaft ist, zugeschickt.

Am 06.03.2003 weist der Anmelder seinen Vertreter an eine Beschwerde einzulegen.

Ware diese Beschwerde zulassig?

Frage 2 (4 Punkte)

a) Anmelder X hat die europaische Patentanmeldung EP1 eingereicht. Nach
MaRgabe der Regel 51 (4) EPU entrichtet der Anmelder am 27.12.2002 die

Erteilungsgebuhr und die Druckkostengebiihr und reicht die Ubersetzung der Anspri

che

ein. Am 02.01.2003 mdchte X eine Teilanmeldung zu EP1 einreichen. Ist das maglich?

b) Anmelder X hat eine europaische Patentanmeldung EP2 eingereicht. Am
23.04.2003 soll der Hinweis auf die Erteilung des europaischen Patents
bekanntgemacht werden. Bis wann kann eine Teilanmeldung zu EP2 eingereicht

werden?

c) Ein Einspruchsverfahren gegen das europaische Patent EP3 ist anhangig. Kann

eine Teilanmeldung zu EP3 eingereicht werden?

2003/Dl/d/1



Frage 3 (4 Punkte)

Eine Beschwerde wurde wirksam durch den alleinigen Beschwerdeflhrer
(Einsprechenden) gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent in

geandertem Umfang aufrechtzuerhalten, eingelegt.

Am 11.03.2003 um 16.09 Uhr ging beim EPA ein Telefax des alleinigen
Beschwerdefuhrers ein, mit dem er seine Beschwerde zuricknahm. Am selben Tag um
20.12 Uhr erhielt das EPA ein Telefax eines Dritten, der nach Artikel 105 EPU seinen
Beitritt erklarte und zugleich den Auftrag erteilte, die Einspruchs- und die
Beschwerdegebulhr von seinem laufenden Konto abzubuchen. Am 18.03.2003 erhielt

das EPA ordnungsgemaf die Bestatigung der beiden Telefaxschreiben.

Wie ist die Rechtslage?

Frage 4 (6 Punkte)

Ein spanischer Mandant, der Einspruch gegen ein europaisches Patent eingelegt hat,
bittet Sie, ihn im Einspruchsverfahren vor dem EPA zu vertreten. Heute, am 26.03.2003,

erhalten Sie die Akte und stellen folgendes fest:

- Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde am 19.06.2002 bekanntgemacht.
Der Einspruch wurde in spanischer Sprache per Telefax am 14.03.2003 beim EPA

eingelegt.

- Ein Betrag von EUR 488 wurde fur den Einspruch dem Bankkonto des EPA am
20.03.2003 gutgeschrieben. Ein Auftrag zur Uberweisung wurde einer spanischen Bank

am selben Tag, an dem das Telefax abgesandt wurde, formgerecht erteilt.

Welche Schritte sind notwendig, um sicherzustellen, daf} der Einspruch wirksam

eingelegt ist?
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Frage 5 (5 Punkte)

Sie werden heute, am 26.03.2003, von Ihrem japanischen Mandanten gebeten, eine
PCT-Anmeldung in die regionale Phase vor dem EPA eintreten zu lassen, die am
28.08.2001 in japanischer Sprache beim japanischen Patentamt eingereicht wurde und
die Prioritat einer japanischen Patentanmeldung vom 28.08.2000 wirksam beansprucht.

Die internationale vorlaufige Prifung wurde vom japanischen Patentamt durchgefuhrt.

Ihnen wird mitgeteilt, daB Sie die englische Ubersetzung der PCT-Anmeldung aufgrund
hohen Arbeitsaufkommens in der Ubersetzungsabteilung Ihres Mandanten am
15.04.2003 erhalten werden.

Wie wurden Sie vorgehen, um den Eintritt in die regionale Phase zu bewirken und die

Kosten fur Ihren Mandanten méglichst gering zu halten?

Frage 6 (4 Punkte)

Herr A hat Spielzeug aus einem Plastikmaterial P hergestellt. Seinem Wettbewerber B
wurde ein europaisches Patent mit zwei Patentansprichen erteilt, wobei sich Anspruch
1 auf die Zusammensetzung von P und Anspruch 2 auf ein Verfahren zur Herstellung

von P bezieht.

Herr A hat wirksam Einspruch gegen das Patent von B eingelegt. Dieser Einspruch ist
anhangig. Da Herr A das Plastikmaterial P stets gekauft hat und an Verfahren zur
Herstellung von P nicht interessiert war, beschrankte sich der Umfang des Einspruchs

auf Anspruch 1.

Einen weiteren Einspruch gibt es nicht, und die Einspruchsfrist ist abgelaufen.
Herr A ist wahrend des Einspruchsverfahrens verstorben.

Kann sein einziger Erbe Herr H Beteiligter am Einspruchsverfahren werden?

Wenn ja, kann der Einspruch so ausgedehnt werden, dal} er sich auf das Verfahren zur

Herstellung von P erstreckt?
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Frage 7 (4 Punkte)

Sie erhalten eine Entscheidung einer Beschwerdekammer, mit der die samtliche
Vertragsstaaten benennende europaische Patentanmeldung Ihres portugiesischen
Mandanten zurtickgewiesen wurde. Die Anmeldung war ohne Beanspruchung einer
Prioritat eingereicht worden. Als Sie Ihren Mandanten von der Entscheidung in Kenntnis
setzen, fragt er Sie, ob er fur den Gegenstand dieser Anmeldung noch Schutz in

Portugal erlangen konnte.

Welche Schritte schlagen Sie vor?

Frage 8 (5 Punkte)

Durch eine rechtskraftige Entscheidung eines nationalen Gerichts vom 11.02.2003
wurde lhrem Mandanten der Anspruch auf Erteilung eines europaischen Patents auf der
Grundlage der von einem Dritten eingereichten europaischen Patentanmeldung A
zugesprochen. lhr Mandat beabsichtigt eine neue europaische Patentanmeldung fur die

Erfindung der Anmeldung A einzureichen.

a) Wenn die Anmeldung A anhangig ist:

i) durfte Ihr Mandant einige weitere Ausfuhrungsformen seiner Erfindung in

diese neue europaische Patentanmeldung aufnehmen?

ii) mufte Ihr Mandant Jahresgebuhren fur das Jahr, in dem die neue
europaische Patentanmeldung eingereicht wird, und fur jedes

vorhergehende Jahr entrichten?

b) Wenn die Anmeldung A nicht mehr anhangig ist:

Ware |hr Mandat immer noch berechtigt, eine neue europaische

Patentanmeldung einzureichen?
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Frage 9 (6 Punkte)

Dr. Feelgood hat beim EPA eine PCT-Anmeldung eingereicht, ohne eine Prioritat in
Anspruch zu nehmen. Der einzige unabhangige Patentanspruch ist auf ein Verfahren
gerichtet, bei dem ein Implantat in das Herz eines Patienten eingesetzt wird. Das
Implantat selbst ist in der Beschreibung offenbart und wird von Dr. Feelgood als neu und

revolutionar angesehen.
Gestern erhielt Dr. Feelgood eine Erklarung nach Artikel 17(2)(a)(i) PCT.
Dr. Feelgood mochte von lhnen wissen:

a) ob er nach MaRgabe des PCT oder des EPU Anspruch auf eine teilweise oder

vollstandige Ruckerstattung der internationalen Recherchengebuhr hat; und

b) ob und wie er ein europaisches Patent auf Basis seiner Anmeldung erhalten

konnte?

Frage 10 (3 Punkte)

Eine niederlandische Firma hat wirksam eine erste nationale Patentanmeldung in

Thailand eingereicht.

Ware es fur sie maoglich, die Prioritat dieser Anmeldung wirksam fur eine nachfolgende

PCT-Anmeldung in Anspruch zu nehmen?
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Anlage 1
2002

MITTEILUNGEN DES JANUAR FEBRUAR MARZ
EUROPAISCHEN PATENTAMTS sMbMDFS SMDMDFS SMDMDFS
1.2 3 4 5 102 12
Mitteilung des Prisidenten des 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9
Europiischen Patentamts vom 29. 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16
August 2001 iiber die Tage, an 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23
denen die Annahmestellen des EPA 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30
im Jahr 2002 geschlossen sind 31
) APRIL MAI JUNI
1. Nach Regel 85(1) EPU erstrecken S M DMD F S S M DMD F S S M DMD F S
sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, 1.2 3 4 5 6 1.2 3 4 1
an dem zumindest eine Annahmestelle 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 M 2 3 4 5 6 7 8
des EPA zur Entgegennahme von 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
Schriftstiicken nicht ge6ffnet ist 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
(geschlossene Tage), auf den néchst- 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
folgenden Tag, an dem alle Annahme- 30
stellen zur Entgegennahme von
Schriftstiicken gedffnet sind und an JULI AUGUST SEPTEMBER
dem gewdhnliche Postsendungen S M DMD F S S M DMD F S S M DMD F
zugestellt werden. 1.2 3 4 5 6 1.2 3 1.2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
2. Die Annahmestellen des EPA in 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
Miinchen, Den Haag und Berlin sind 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
an allen Samstagen und Sonntagen zur
Entgegennahme von Schriftstiicken
nicht gedffnet. Die weiteren geschlossenen OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
Tage des Jahres 2002 werden in der S M DMD F S S M DMD F S S M DMD
nachfolgenden Ubersicht bekanntgegeben. 1.2 3 4 5 12 1.2 3 4 5 6 7
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Tage/Days/Jours Miinchen | Den Haag Berlin
2002 Munich | The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.02 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 29.03.02 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 01.04.02 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.02 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.02 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 09.05.02 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecote 20.05.02 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 30.05.02 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.02 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte Nationale 03.10.02 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.02 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.02 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.02 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de No¢l 26.12.02 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.02 X X X
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Anlage 2
2003

MITTEILUNGEN DES JANUAR FEBRUAR MARZ
EUROPAISCHEN PATENTAMTS Sl MDD MRS MR ME FS 3 MBNDFES
1 2 3 4 1 1
Mitteilung des Priisidenten des 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
Europiischen Patentamts vom 10. 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
Oktober 2002 iiber die Tage, an 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
denen die Annahmestellen des EPA 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29
im Jahr 2003 geschlossen sind 30 31
) APRIL MAI JUNI
1. Nach Regel 85(1) EPU erstrecken S M DMD F S S MDMD F S S MDMD F S
sich Fristen, die an einem Tag ablaufen, 1.2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7
an dem zumindest eine Annahmestelle 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14
des EPA zur Entgegennahme von 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
Schriftstiicken nicht gesffnet ist 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
(geschlossene Tage), auf’ den néchst- 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30
folgenden Tag, an dem alle Annahme-
stellen zur Entgegennahme von JULI AUGUST SEPTEMBER
Schriftstiicken geoffnet sind und an S M DMD F S S MDMD F S S M DMD F
dem gewohnliche Postsendungen 1 2 3 4 5 12 1 2 3 4 5 86
zugestellt werden. 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
2. Die Annahmestellen des EPA in 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
Miinchen, Den Haag und Berlin sind 31
an allen Samstagen und Sonntagen zur
Entgegennahme von Schriftstiicken OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
nicht geoffnet. Die weiteren geschlossenen S MDMDF 8 S MDMD F S S M DMDF
Tage des Jahres 2003 werden in der 1 2 4 1 1 2 3 4 5 6
nachfolgenden Ubersicht bekanntgegeben. 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31
30
Tage / Days / Jours Miinchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr — New Year’s Day - Nouvel An 01.01.2003 X X X
Heilige Drei Konige — Epiphany — Epiphanie 06.01.2003 X
Karfreitag — Good Friday — Vendredi Saint 18.04.2003 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 21.04.2003 X X X
Nationalfeiertag — National Holiday — Féte nationale 30.04.2003 X
Maifeiertag - May Day - Féte du Travail 01.05.2003 X X X
Tag der Befreiung - Liberation Day -
Journée de la Libération 05.05.2003 X
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — Ascension 29.05.2003 X X X
Pfingstmontag — Whit Monday — Lundi de Pentecote 09.06.2003 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi — Féte-Dieu 19.06.2003 X
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2003 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity -
Féte nationale 03.10.2003 X X
Heiliger Abend — Christmas Eve — Veille de Noél 24.12.2003 X X X
1. Weihnachtstag — Christmas Day - Noél 25.12.2003 X X X
2. Weihnachtstag — Boxing Day — Lendemain de Noél 26.12.2003 X X X
Silvester — New Year’s Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2003 X X X
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