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Ubersetzung des englischen Originaltextes

ALLGEMEINES

Den Bewerbern wird nochmals darauf hingewiesen, die Fragen aufmerksam zu lesen und
die darin angegebenen Informationen zu nutzen. Andernfalls kann es passieren, dass
Aspekte aul3er Acht gelassen werden, die eigentlich erértert werden sollten, dass nicht die
richtige Vorschrift angewendet wird (z. B. EPU statt PCT) oder dass Fragen beantwortet
werden, die gar nicht gestellt wurden.

Im Ubrigen sollten die Bewerber nicht vergessen, die Rechtsgrundlage ihrer
Argumentation anzugeben.

Von den Bewerbern werden eindeutige Antworten erwartet. Bei widerspruchlichen
Alternativen in einer Antwort, werden keine Punkte vergeben.

Bitte auf leserliche Handschrift achten.

Frage 1

Diese Frage wurde im Allgemeinen gut beantwortet. Manchen Bewerbern wurden Punkte
abgezogen, weil sie die Frist fur die Entrichtung der Gebuhren entweder gar nicht oder
falsch berechnet hatten. Einige wenige Bewerber tibersahen, dass es in der Frage um
eine internationale Anmeldung ging und nicht um eine européaische, und nahmen bei der
Anmelde- und bei der Recherchengebiihr Bezug auf Art. 78 (2) EPU. Diese Bewerber
bekamen 0 Punkte fur die Aufgabe.

Frage 2

Viele Bewerber bezogen sich nur auf Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT und Regel 107 EPU und
erkannten nicht, dass fur einen moéglichst frihen Prifungsbeginn auch ein PACE-Antrag
gestellt werden muss. Laut der Mitteilung des Prasidenten gilt das PACE-Programm
ausdrucklich auch fur internationale Anmeldungen, die in die europaische Phase eintreten.
Nur sehr wenige Bewerber vermerkten richtig, dass der Beginn der Prifung zusatzlich
beschleunigt werden kann, wenn der Anmelder auf das Recht verzichtet, vom EPA dazu
aufgefordert zu werden, die Aufrechterhaltung der Anmeldung zu bestatigen.

Frage 3

Die Mehrheit der Bewerber gab richtig an, dass, in Prinzip, durch ein europaisches Patent
Schutz in Deutschland erlangt werden kann. Viele konnten allerdings keine
zufriedenstellende Kette von Argumenten darlegen, wie dieses Prinzip in der gegebenen
Situation anwendbar sei. So berechneten nur sehr wenige Bewerber die Frist fir den
Eintritt in die européaische Phase. Diese Berechnung war verlangt, denn nur wenn die Frist
noch nicht abgelaufen ist, kann ein europaisches Patent erteilt werden, Gber das dann
Schutz in Deutschland moglich ist. Haufig wurde auch gar keine Rechtsgrundlage
angegeben.

Frage 4

Die meisten Bewerber analysierten das vorliegende Prioritatsproblem korrekt, und
schlossen daraus, dass die Prioritdt von EP1 unwirksam ist. Viele ignorierten aber vollig
die in der Frage enthaltene Information zu dem internen Bearbeitungsfehler im Deutschen
Patent- und Markenamt, die als Hinweis darauf zu verstehen war, dass die Frage der
unschadlichen Offenbarung nach Art. 55 EPU erortert werden sollte.
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Frage 5

Diese Frage bereitete den meisten Bewerbern keine grol3eren Probleme. Viele erdrterten
jedoch nicht, welcher Anmeldetag einer Anmeldung zuerkannt wird, wenn sie an einem
Tag eingereicht wird, an dem das EPA geschlossen ist. Nur wenige Bewerber wussten,
dass dieses Thema in einer Mitteilung des EPA behandelt wird.

Frage 6

Etliche Bewerber berechneten die Prioritatsfrist nicht und priften daher auch nicht, ob EP1
innerhalb dieser Frist eingereicht worden war.

AuRerdem wendeten viele Bewerber irrtiimlich Regel 20 (3) EPU auf die Ubertragung des
auf EP1 basierenden Prioritatsrechts an und kamen deshalb zu dem Schluss, dass die
Firma M am Tag der Einreichung von EP2 nicht der Rechtsnachfolger fur EP1 gewesen
und die Prioritat deswegen nicht wirksam beansprucht worden sei. Manche dieser
Bewerber kannten zwar J 19/87, argumentierten aber, dass es in dieser Entscheidung um
die Ubertragung einer nationalen Erstanmeldung gehe, fir die nationales Recht
maRgeblich sei, wahrend es im vorliegenden Fall um die Ubertragung einer européaischen
Erstanmeldung gehe, fir die das EPU gelte. Daraus leiteten sie ab, dass Regel 20 (3)
EPU auf die Ubertragung des auf der europaischen Anmeldung EP1 basierenden
Prioritatsrechts anzuwenden sei. Diese Argumentation ist falsch, weil Regel 20 (3) fur die
Ubertragung einer europaischen Anmeldung gilt und nicht fur die Ubertragung eines
Prioritatsrechts als solche, die nie eingetragen wird.

Frage 7

Diese Frage wurde im Allgemeinen gut beantwortet. Die volle Punktzahl konnte oft nicht
vergeben werden, weil die Bewerber nicht erkannten, dass Regel 85 (1) EPU insofern
nicht gilt, als der Zeitraum fuir die Einreichung einer Teilanmeldung keine Frist ist. In der
Antwort zu Teil b) der Frage bezogen sich manche Bewerber irrtimlich auf Art. 122 (5)
EPU, ohne zu merken, dass dieser Artikel im Zusammenhang mit Teilanmeldungen nicht
den Zeitraum fur die Einreichung einer solchen Anmeldung, sondern die Frist flr die
Entrichtung der entsprechenden Gebuhren betrifft.

Frage 8

Viele Bewerber machten keine klare Unterscheidung zwischen der Beweisaufnahme durch
die Vernehmung von Beteiligten und der Beweisaufnahme durch die Vernehmung von
Zeugen. Der hier relevante Artikel 117 (1) a) und d) EPU wurde selten angefiihrt.

Frage 9

Die meisten Bewerber gaben richtig Regel 87 EPU an und schlugen vor, in den
verschiedenen Staaten unterschiedliche Anspruchssatze einzureichen. Haufigster Grund
fur einen Punktabzug war, dass Bewerber die Frist fur die Entrichtung der
Benennungsgebihren fur D1 nicht berechnet und dadurch aus den Augen verloren hatten,
dass die wirksam benannten Staaten bereits feststanden. Manche Bewerber tibersahen,
dass D1 eine europaische Anmeldung ist und keine nationale. Einige Bewerber gingen
nicht darauf ein, wie die Situation fur nicht in beiden Anmeldungen benannte Staaten
aussieht.

Frage 10

Diese Frage wurde relativ gut beantwortet. Einige Bewerber hatten aber offenbar die
Broschire "Nationales Recht zum EPU" nicht zur Priifung mitgebracht und konnten
deshalb hier nicht viele Punkte erreichen. Uberraschenderweise waren einige Bewerber
der Auffassung, es musse eine Ubersetzung fiir GB eingereicht werden.
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Antwort auf Frage 1:

Folgende Gebihren sind zu entrichten:
e Ubermittlungsgebiihr nach Regel 14.1 a) PCT oder Artikel 152 (3) EPU
e internationale Anmeldegebihr nach Regel 15.1 PCT
e Recherchengebihr nach Regel 16.1 a), b) PCT

Alle Gebihren sind an das Anmeldeamt, d. h. an das EPA, zu zahlen.

Alle Gebuhren sind innerhalb eines Monats nach Eingang der internationalen Anmeldung
zu entrichten (Regel 14.1 c), Regel 15.4 bzw. Regel 16.1 f) PCT). Nach Regel 80.2 PCT
endet diese Frist am 6. April 2007 und damit am Karfreitag, wenn das EPA flir den
Publikumsverkehr geschlossen ist. Nach Regel 80.5 i) PCT lauft die Einmonatsfrist an
dem nachstfolgenden Tag ab, an dem das EPA geodffnet ist, d. h. am Dienstag, den

10. April 2007.

Die Gebuhren kdnnen zusammen mit einer Gebuhr fir verspatete Zahlung auch innerhalb
eines Monats ab dem Datum einer Aufforderung durch das EPA entrichtet werden
(Regel 16bis.1 und 2 PCT oder ABI. 1992, 383).

Die internationale Anmeldegebihr und die Recherchengebiihr kdnnen zurtickerstattet
werden (Regel 15.6 PCT bzw. Regel 16.2 PCT).

Antwort auf Frage 2:

In der Regel darf ein Bestimmungsamt die internationale Anmeldung nicht vor Ablauf der
Frist der internationalen Phase bearbeiten (Art. 23 (1), Art. 39 und 40 (1) PCT). Dies kann
jedoch nach Art. 23 (2) oder 40 (2) PCT auf Antrag des Anmelders aul3er Kraft gesetzt
werden; siehe auch Richtlinien E-IX, 5.5 und Mitteilung des Prasidenten vom 1.10.03
(ABI. 03, 509) und ABI. 01, 586.

Der Anmelder sollte daher eine vorzeitige Bearbeitung beantragen.

AuRerdem sollte der Anmelder alle in Regel 107 EPU genannten Schritte erledigen, d. h.
die Prufung beantragen, die Gebuhr entrichten usw.

Bei Eintritt in die européische Phase sollte er gemaf der Mitteilung des Prasidenten vom
1. Oktober 2001 (ABI. 2001, 459) die beschleunigte Bearbeitung (PACE) beantragen.

Des Weiteren sollte er auf das Recht verzichten, eine Aufforderung nach
Artikel 96 (1) EPU zu erhalten.



Antwort auf Frage 3:

Auf dem PCT-Antragsformblatt PCT/RO/101 werden im Sinne der Regel 4.9 a) i) PCT
automatisch alle Staaten und Regionen bestimmt. Somit ist gemafR Regel 4.9 a) iii) PCT
auch EP bestimmt.

Patentschutz fir Deutschland kann also noch tber die bestehende Bestimmung eines
europdaischen Patents erlangt werden, in dem der Vertragsstaat Deutschland bestimmt
werden muss.

PCT-X muss am oder vor dem 9. Marz 2007 (Regel 107 (1) EPU) in die europaische
Phase eintreten.

Antwort auf Frage 4:

DE-1 ist keine erste Anmeldung im Sinne von Art. 87 (1) EPU. Art. 87 (4) EPU gilt hier
nicht, weil DE-0 erst nach der Einreichung von DE-1 zuriickgenommen wurde; siehe auch
Richtlinien C-V, 1.4.

Da die Prioritat von EP-1 unwirksam ist, ist das wirksame Datum von EP-1 der
europaische Anmeldetag (1. Feb. 2005). DE-0 wurde also vor dem wirksamen Datum
veroffentlicht und steht damit EP-1 gemaR Art. 54 (2) EPU als Stand der Technik
entgegen.

Zu Uberlegen ware, ob die Verdoffentlichung von DE-0 eine unschadliche Offenbarung nach
Art. 55 EPU sein kénnte. Die irrtiimliche Veréffentlichung einer Anmeldung durch ein
nationales Amt ist jedoch nach T 585/92 oder Richtlinien C-1V, 8.3 kein Missbrauch zum
Nachteil des Anmelders im Sinne von Art. 55 (1) a) EPU.

Antwort auf Frage 5:

a) Die Vorschriften zum automatischen Briefkasten des EPA finden sich in der Mitteilung
des EPA vom 6. Dezember 2004, ABI. 2005, S. 44 oder in den Richtlinien A-11, 1.
Gemal’ diesen Vorschriften kann der automatische Briefkasten des EPA in Miinchen
zu jeder Zeit genutzt werden, auch an Tagen, an denen das EPA geschlossen ist. Der
Tag des Einwurfs der Anmeldung in den automatischen Briefkasten, d. h. (Sonntag)
der 5. Marz 2006, ist der Anmeldetag.

Die Frist nach Art. 87 (1) EPU ist damit am 5. Marz 2007 abgelaufen, und eine
wirksame Inanspruchnahme der Prioritat ist am 6. M&rz 2007 nicht mehr mdglich.

b) Der Anmeldetag der ersten Anmeldung war der 3. Méarz 2006. Die Prioritatsfrist nach
Art. 87 (1) EPU endet am 3. Marz 2007. Weil dieser Tag ein Samstag war, erstreckt
sich die Frist gemafR Regel 85 (1) EPU auf den 5. Mérz 2007.

Die Prioritat ist somit am 5. Marz 2007 abgelaufen, und die Prioritat wurde wirksam
beansprucht.



Antwort auf Frage 6:

Nach Art. 87 (1) EPU geniel3t das Prioritatsrecht der Anmelder der friiheren Anmeldung
oder sein Rechtsnachfolger.

Laut den Richtlinien A-lll, 6.1 oder J 19/87 ist eine wirksame Ubertragung des
Prioritatsrechts nach den nationalen Rechtsvorschriften an oder vor dem Anmeldetag der
spateren Anmeldung ausreichend. Der Nachweis Uber diesen Rechtsiibergang kann
nachgereicht werden.

EP1 - und damit das Prioritatsrecht - wurde im November 2006 gemaf3 den nationalen
polnischen Rechtsvorschriften wirksam tbertragen. Am Anmeldetag von EP2 ist die
Firma M deshalb der Rechtsnachfolger fir die Zwecke des Art. 87 (1) EPU.

Das Prioritatsrecht gilt zwd6lf Monate nach dem Anmeldetag von EP1, d. h. bis
22. Dezember 2006.

Die Prioritat von EP1 wird also wirksam beansprucht.

Antwort auf Frage 7:

a) Nach Regel 25 (1) EPU muss die Stammanmeldung noch anhangig sein. Anhangig im
Sinne der Regel 25 (1) EPU ist eine Anmeldung bis zu (damit aber nicht mehr an) dem
Tag, an dem der Hinweis auf die Erteilung im Europaischen Patentblatt bekannt
gemacht wird; siehe Richtlinien A-1V, 1.1.1 oder Mitteilung des EPA vom
9. Januar 2002, ABI. 2/2002, S. 112. Die Teilanmeldung kann also bis zum 1. Mai 2007
eingereicht werden.

Obwohl der 1. Mai 2007 ein Feiertag ist, gibt es keine Verlangerung nach Regel 85 (1)
EPU bis zum 2. Mai 2007, da der Zeitraum fir die Einreichung einer Teilanmeldung
keine Frist ist.

b) Bei Fristen gegentiber dem EPA ist Wiedereinsetzung in den vorigen Stand als
Rechtsbehelf moglich. Weil in R. 25 (1) EPU festgelegt wird, dass die frilhere
europdaische Patentanmeldung anhangig sein muss, wird keine solche Frist gesetzt.
Art. 122 EPU gilt also nicht. Dies war Gegenstand der Entscheidungen J 24/03 und
J 18/04 und wird in Teil A-IV, 1.1.1 der Richtlinien weiter ausgefuhrt.

Antwort auf Frage 8:

Im Allgemeinen tragt nach Art. 104 (1) EPU oder nach den Richtlinien E-IV, 1.9 im
Einspruchsverfahren jeder Beteiligte die ihm erwachsenen Kosten selbst.

Da Herr A im Sinne von Art. 99 (4) EPU am Einspruchsverfahren beteiligt ist, bestand die
Beweisaufnahme in der Vernehmung eines Beteiligten, siehe Art. 117 (1) a) EPU. Herr A
hat daher keinen Anspruch auf Kostenerstattung.



Herr X als Mandant von Herrn A ist nicht an dem Verfahren beteiligt. In diesem Fall
besteht die Beweisaufnahme in der Vernehmung eines Zeugen oder Sachverstandigen im
Sinne des Art. 117 (1) d) oder €) EPU.

Gemal Regel 74 (2) EPU, den Richtlinien E-1V, 1.10 oder der Mitteilung des EPA im
ABI. 1983, S. 100 haben Zeugen und Sachverstandige Anspruch auf angemessene
Erstattung von Reise- und Aufenthaltskosten. Herr X hat damit Anspruch auf
Kostenerstattung.

Antwort auf Frage 9:

Nach Regel 87 EPU sind unterschiedliche Anspruchssatze fiir verschiedene
Vertragsstaaten bei kollidierendem Stand der Technik zulassig, wenn dieser

- entweder nach Art. 54 (3) EPU zum Stand der Technik gehort

- oder nach Art. 139 (2) EPU ein alteres nationales Recht ist.

Dokument D1 ist ein &lteres Recht nach Art. 54 (3) EPU, denn sein Anmeldetag liegt vor
dem Anmeldetag von EP, und es wurde erst nach dessen Anmeldetag verdffentlicht. Nach
Art. 54 (4) EPU gilt D1 nur in den Staaten als Stand der Technik, die sowohl in EP als
auch in D1 benannt wurden und fiir die nach Regel 23a EPU Benennungsgebiihren
entrichtet worden sind. Diese Staaten kdénnen bestimmt werden, weil die Frist fur die
Entrichtung der Benennungsgebihren fir D1 abgelaufen ist (im Januar 2004, Art. 79 (2)
EPU + ggf. Nachfrist).

Dokument D2 ist ein nationales alteres Recht nach Art. 139 (2) EPU.

Um den breitestmdglichen Schutz zu erlangen, sollten folgende Anspruchssétze
eingereicht werden:

- ein erster Anspruchssatz fir die Staaten, die sich in EP und D1 tberschneiden. Der
unabhangige Anspruch darin richtet sich auf die Kombination der Merkmale A und
B.

- ein zweiter Anspruchssatz fur DE, um die Kollision mit D2 zu vermeiden. Der
unabhangige Anspruch darin richtet sich auf die Kombination der Merkmale A, B
und C.

- ein dritter Anspruchssatz ohne Anderungen fiir alle Gibrigen Staaten.



Antwort auf Frage 10:

Nach Art. 65 (1) EPU konnen die Vertragsstaaten vorschreiben, dass in der nationalen
Phase eine Ubersetzung vorgelegt werden muss. Laut der Broschiire "Nationales Recht
zum EPU", Tabelle IV, sind in den jeweiligen Vertragsstaaten folgende Schritte
erforderlich:

- Zur Validierung in der Turkei muss das Patent ins Turkische Ubersetzt werden. Die
tirkische Ubersetzung ist innerhalb von drei Monaten nach dem Hinweis auf die
Erteilung, also bis zum 28. Februar 2007, einzureichen, kann aber noch innerhalb
von drei weiteren Monaten unter Zahlung einer Zuschlagsgebtihr nachgereicht
werden. Aul3erdem muss ein in der Turkei zugelassener bevollméchtigter Vertreter
ernannt werden.

- Fur die Validierung in FR ist es zu spat, um eine franzésische Ubersetzung
einzureichen. Man kann jedoch versuchen, nach nationalem franzésischem Recht
die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu erreichen.

- FuUr die Validierung in GB muss nichts unternommen werden.



