EUROPAISCHE EIGNUNGSPRUFUNG 2003

PRUFUNGSAUFGABE D - TEILII

Diese Prufungsaufgabe enthalt:

*  Schreiben des Mandanten einschlie3lich vier (4)
Fragen 2003/Dll/d/1 - 4

*  Anlage: Kalender fur 2002 und 2003 mit 2003/Dll/d/5 - 6
Angabe der Tage, an denen zumindest eine der
Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme

von Schriftstlicken nicht gedffnet ist

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

55 % fur Teil Il vergeben
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Sie sind ein europaischer Patentvertreter und erhalten heute das folgende Schreiben
von dem niederlandischen Unternehmen “PP” (Plug & Pray), einem neuen Mandanten,

den Sie vor dem Europaischen Patentamt vertreten sollen.

"Wir sind ein Hersteller von Hochspannungs-Hochfrequenz (HVHF)-Steckern. Unsere

Markte sind ausschlieRlich Europa und die USA.

In den letzten drei Jahren hat unsere F&E-Abteilung eine neue Generation von HVHF-
Steckern entwickelt. Normalerweise haben die Kontakte dieser Stecker einen
kreisformigen Querschnitt. Unsere Entwickler haben jedoch herausgefunden, daf} sich
die Produktlebensdauer betrachtlich verlangern lakt, wenn Kontakte mit dreieckiger

Querschnittsflache verwendet werden.

Am 1.3.2001 haben wir eine erste Patentanmeldung US1 beim USPTO eingereicht, weil
die USA unser wichtigster Markt sind und wir im Hinblick auf Patentverletzungsverfahren
sehr vorsichtig sind. US1 beschreibt und beansprucht einen HVHF-Stecker, der

Kontakte mit dreieckigem Querschnitt hat.

Einige Monate spater entdeckten unsere Entwickler, daf® auch Kontakte mit
quadratischem Querschnitt die Produktlebensdauer gegenliber herkdmmlichen Steckern
verlangern. Daraufhin haben wir am 1.11.2001 eine weitere US-Patentanmeldung US2
als ,continuation in part® (CIP) von US1 eingereicht. US1 wurde kurz nach Einreichung
der US2 zuruckgenommen. US2 beschreibt und beansprucht denselben Gegenstand
wie US1. Darlber hinaus beschreibt und beansprucht US2 einen Stecker, der Kontakte
mit quadratischem Querschnitt hat. Im Februar 2003 wurde uns auf unsere

Anmeldung US2 in der eingereichten Fassung ein US-Patent erteilt.
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Da wir auch in Europa Patentschutz bendtigen, haben wir beim EPA eine europaische
Patentanmeldung EP1 eingereicht, in der wir alle Vertragsstaaten benannt und die
Prioritat von US2 in Anspruch genommen haben. Hierfur haben wir die folgenden
Unterlagen eingereicht: Beschreibung, Anspriiche, Zusammenfassung, Zeichnung,
Erfindernennung, Prioritatserklarung und eine beglaubigte Abschrift von US2 sowie
einen Scheck Uber den Betrag der Anmelde- und der Recherchengebuhr. Wir haben
EP1 am 29.10.2002 als normales Einschreiben mit dem nationalen Postdienst an das
EPA geschickt. Aus der Empfangsbescheinigung des EPA geht hervor, dal3 die
Unterlagen von EP1 am 8.11.2002 beim EPA eingegangen sind.

EP1 beschreibt und beansprucht denselben Gegenstand wie US2. Darlber hinaus
beschreibt und beansprucht EP1 einen Stecker, der Kontakte mit flinfeckigem
Querschnitt hat, denn in der Zwischenzeit haben wir herausgefunden, dal} ein solcher
funfeckiger Querschnitt die Produktlebensdauer ebenfalls verlangert. Genauer gesagt,
haben unsere Entwickler festgestellt, dal} der Uberraschende Effekt einer langeren
Produktlebensdauer der HVHF-Stecker nur auftritt, wenn die Kontakte einen
dreieckigen, quadratischen oder fiinfeckigen Querschnitt aufweisen. Es gab eine
Diskussion Uber die Einheitlichkeit der Erfindung von EP1, aber flr uns war klar, daf3 die
drei beanspruchten Alternatividsungen tatsachlich aquivalente Lésungen fur ein und
dieselbe Aufgabe sind und durch dieselbe erfinderische Idee untereinander verbunden
sind. Wir haben daher eine einzige Anmeldung flr diese drei Lésungen eingereicht. Da
wir noch nicht wissen, welche der drei Losungen kommerziell am aussichtsreichsten ist,
mochten wir fur alle drei Losungen Patentschutz erlangen. Im letzten Monat ist die
Werbung fur unsere Stecker mit Kontakten mit dreieckigem oder quadratischem

Querschnitt angelaufen.

Wir wahnten uns in einer ginstigen Ausgangsposition, bis wir in der vergangenen
Woche ein Verwarnungsschreiben von unserem franzésischen Konkurrenten LBP (“La
Bonne Prise”) erhielten. Darin teilt er uns mit, daf} in seinem europaischen Patent EP2
bereits HVHF-Stecker mit Kontakten mit einem dreieckigen oder quadratischen
Querschnitt offenbart und beansprucht werden. EP2 wurde fiur DE, ES, FR und GB
erteilt.
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LBP vertreibt seine Produkte in den USA sowie in DE, ES, FR und GB. Bisher hat LBP
nur fur diese funf Lander Patentanmeldungen eingereicht. Aus der veroffentlichten
Patentschrift von EP2, die dem Verwarnungsschreiben beigefligt war, konnten wir
ersehen, dal® der Hinweis auf die Erteilung von EP2 am 6.11.2002 bekanntgemacht
wurde. Dem Schreiben war ferner zu entnehmen, dal® EP2 ohne eine vorherige
Veroffentlichung der Anmeldung erteilt wurde und der Zeitraum zwischen Anmeldung
und Erteilung so kurz ist, weil ein beschleunigtes Verfahren beantragt wurde. EP2 wurde
am 14.11.2001 eingereicht und beansprucht die Prioritat von FR1, einer franzésischen
Patentanmeldung von LBP mit dem 6.6.2001 als Anmeldetag. Wir haben daraufhin
Untersuchungen angestellt und herausgefunden, daf} in FR1 lediglich Stecker mit

Kontakten mit einem dreieckigen Querschnitt beschrieben und beansprucht werden.

Um in dieser Angelegenheit rasch zu einer Losung zu gelangen, haben wir fur Ende
nachster Woche ein Treffen mit LBP vereinbart, bei dem es um eine mogliche Einigung

gehen soll.

Im Zuge unserer Vorbereitungen auf dieses Treffen haben wir festgestellt, dal® LBP eine
weitere europaische Patentanmeldung EP3 eingereicht hat. EP3 wurde am 15.3.2001
ohne Prioritatsanspruch eingereicht. EP3 offenbart und beansprucht ein
Abschirmsystem fur HVHF-Stecker. Benannt wurden DE, ES, FR und GB. Der
Recherchenbericht fur EP3 wurde am 24.9.2002 veroffentlicht und fuhrt als einzige
Entgegenhaltung ein deutsches Dokument an, das als ein "A"-Dokument eingestuft ist.
Wir haben Akteneinsicht in EP3 genommen und festgestellt, dal} ein Erstbescheid
ergangen war, in dem es hiel3, dal} ein Patent erteilt werden kénnte, wenn LBP die
Anmeldung andern und damit bestimmte Einwande wegen mangelnder Klarheit

ausraumen wurde.

Bitte beachten Sie, daf® wir am 1.10.2000 zusammen mit unserer spanischen
Tochtergesellschaft als gemeinsame Anmelder eine spanische Patentanmeldung ES1
eingereicht haben, in der zwei Abschirmsysteme flur HVHF-Stecker offenbart und
beansprucht werden. Eines dieser beiden Abschirmsysteme, namlich S1, entspricht
exakt dem in EP3 offenbarten. Das zweite Abschirmsystem, S2, ist vollig anders geartet.

Am 15.1.2003 hat das Spanische Patentamt ES1 ohne Anderungen zum Patent erteilt.
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Am Ende der Prioritatsfrist waren wir Uberzeugt, daly S2 kommerziell interessant sei,
wahrend wir in bezug auf S1 Zweifel hatten. Deswegen reichten wir am 1.10.2001 -
wiederum als gemeinsame Anmelder - eine PCT-Anmeldung PCT1 (um die Kosten
aufzuschieben) und eine europaische Patentanmeldung EP4 ein, die beide die Prioritat
von ES1 in Anspruch nahmen. EP4 beschreibt und beansprucht nur S2, PCT1
beschreibt und beansprucht nur S1. Die Zusammenfassungen von EP4 und PCT1
haben den gleichen Inhalt wie die Zusammenfassung von ES1, in der beide

Abschirmsysteme beschrieben sind.

Wir haben PCT1 auf Spanisch mit allen mdglichen Bestimmungen eingereicht und die

Anmelde-, die Recherchen- und die Bestimmungsgebihren gezahit.

Am 10.4.2002 wurden PCT1 und EP4 jeweils mit dem Recherchenbericht veroffentlicht.
Obwohl aus dem Recherchenbericht fur PCT1 hervorging, dald der beanspruchte
Gegenstand ohne weiteres patentierbar ist, kamen wir zu dem Schluf3, da® S2 fur uns
interessanter ist als S1. Daher haben wir in bezug auf PCT1 seit der Einreichung nichts

weiter unternommen.”

1)  Wie ist die Patentlage im Hinblick auf die HVHF-Stecker?

2) Wie ist die Patentlage im Hinblick auf die Abschirmsysteme?

3) Analysieren Sie die Verhandlungsposition von PP fir das Treffen mit LBP in der

nachsten Woche.
4) Was kann PP gegen das Patentportfolio von LBP unternehmen, falls das

Treffen mit LBP nicht zum Erfolg fuhrt, und was kann PP tun, um seine Position

zu verbessern?
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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

2003/Dll/d/5 o




Anlage 2
2003

MITTEILUNGEN DES JANUAR FEBRUAR MARZ
EUROPAISCHEN PATENTAMTS S0 MEBEMETE RS S S SRR MR DR
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 S8 S MDMD F S S M DMDF 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 gesftnet 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 gedffnet sind und an S MDMD F S S MDMD F S S M DMD F
dem gewdhnliche Postsendungen 1.2 3 4 5 (R 1 2 3 4 5 6
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 gedtfnet. Die weiteren geschlossenen S M DMD F 8 S MDMD F 8 S M DMD
Tage des Jahres 2003 werden in der 1 2 3 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 Kénige — 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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