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Ubersetzung des englischen Originaltextes

Dies war die erste Eignungsprufung nach dem Inkrafttreten des EPU 2000. Die meisten
Bewerber zeigten gute Kenntnisse der neuen Bestimmungen und konnten somit bei den
Aufgaben D1 und D2 einen Grof3teil der mdglichen Punkte in Bezug auf das EPU 2000

erzielen.

Die Fragen zum EPU 2000 wurden in der Regel gut beantwortet. Wie immer ist es ganz
wesentlich, dass die Bewerber die Rechtsgrundlage mit den relevanten Artikeln und
Regeln vollstandig und ausfuhrlich angeben. Dies gilt insbesondere fir Fragen zum PCT.
Die Richtlinien, Entscheidungen oder den Leitfaden fur Anmelder einfach nur anzufiihren,
reicht generell nicht aus, um bei einer Frage die volle Punktzahl zu erhalten.

Die Fragen im Einzelnen:

Frage 1
Die Erfordernisse fir die Zuerkennung eines Anmeldetags nach dem EPU 2000 haben die

Bewerber gut verstanden. Auch die Formerfordernisse, die erfillt sein mussen, damit das
EPA mit der Recherche beginnt, wurden korrekt aufgefihrt.

Frage 2
Die meisten Bewerber erkannten, dass der Prioritatsanspruch durch einen Antrag auf

Wiedereinsetzung gerettet werden kann, auch wenn einige aufRer Acht lieRen, dass die
Frist fur den Antrag auf Wiedereinsetzung ab dem Ende des versaumten Prioritatszeit-
raums berechnet wird. Einige Bewerber haben au3erdem nicht erwéhnt, dass EP-X auch
tatséchlich eingereicht werden muss. Versaumt wurde nicht nur die Beanspruchung der
Prioritat, sondern auch die Einreichung der Anmeldung.

Frage 3 )
Die meisten Bewerber erkannten, dass hier die Ubergangsbestimmungen Anwendung

finden. Einige Antworten stitzten sich jedoch auf die Bestimmungen des Artikels 54 (4)
EPU 1973 in Verbindung mit Regel 138 EPU 2000 anstelle von Regel 87 EPU 1973.
Regel 138 EPU 2000 gilt aber nur fiir bestehende nationale altere Rechte geman
Artikel 139 (2) EPU 2000.

Frage 4
Nur wenige Bewerber haben erkannt, dass der Dritte Nachweise einreichen muss, dass

gegen ihn Klage wegen Patentverletzung erhoben wurde. Dieses Erfordernis ist in
Artikel 105 (1) a) EPU enthalten.

Frage 5
Bei dieser Frage hat sich gezeigt, dass einige Bewerber die Rechtsprechung zitieren,

ohne auf die entsprechenden Bestimmungen des EPU einzugehen. In diesem Fall fiihrten
viele Bewerber J 2/01 an, ohne Artikel 59 EPU und Artikel 118 EPU zu erwahnen.
Uberraschend wenige Bewerber gaben an, dass eine neue Teilanmeldung eingereicht und
die Rechte nach der Einreichung tbertragen werden mussen.



Frage 6
Die Anmeldung wurde fir alle Vertragsstaaten, d. h. auch fir die USA, eingereicht. Viele

Bewerber Uibersahen die Tatsache, dass die Erfinder X und Y Anmelder fiir die USA und
ihre Unterschriften somit ebenfalls erforderlich waren.

Frage 7
Viele Bewerber wiesen korrekt darauf hin, dass sich in der europaischen Phase der

irrtmlich benannte Erfinder mit der Berichtigung einverstanden erklaren muss.

Frage 8
Einige Bewerber fuhrten die Regel 90bis.3 d) PCT an, ohne zu merken, dass nur Fristen,

die vor der Zurticknahme des Prioritatsanspruchs noch nicht abgelaufen sind, neu
berechnet werden. Diese Bewerber haben falsch gefolgert, dass der Antrag noch gestellt
werden kann.
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Antwort auf Frage 1 (7 Punkte):

a) Eine europaische Patentanmeldung kann in Japanisch eingereicht werden,
Artikel 14 (2) EPU. Das Fax enthalt einen Hinweis, dass ein europaisches Patent
beantragt wird, und somit ist der Regel 40 (1) a) EPU entsprochen. Name und E-Mail-
Adresse oder Faxnummer reichen als Angaben zur Identitat des Anmelders aus, wenn
damit Kontakt mit dem Anmelder aufgenommen werden kann, Regel 40 (1) b) EPU.
Der Artikel wird als Beschreibung betrachtet. Es ist nur eine Beschreibung erforderlich
(keine Anspriiche), Regel 40 (1) c) EPU. Die Einreichung per Fax ist moglich,
Regel 2 (1) EPU und Beschluss der Prasidentin vom 12. Juli 2007, Sonderausgabe
Nr. 3 des ABI. 2007, S. 7 oder Richtlinien A-11, 1.2. Alle Erfordernisse der Regel 40 sind
erfullt; geman Artikel 80 EPU wird ein Anmeldetag zuerkannt.

b) Bestellung eines Vertreters, Artikel 133 (2) EPU, Regel 57 h) EPU innerhalb von zwei
Monaten ab Aufforderung gemaR Regel 58 EPU. Einreichung einer Ubersetzung in
einer Amtssprache des EPA innerhalb von zwei Monaten ab Einreichung der Anmel-
dung, Artikel 14 (2) EPU, Regel 6 (1) EPU, d. h. bis 4. Mai 2008 (Sonntag), verlangert
bis 5. Mai 2008 (Feiertag in Den Haag), somit verlangert bis 6. Mai 2008, oder gemalf3
Regel 57 a) EPU innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung gemafR Regel 58 EPU.
Entrichtung der Anmeldegebihr und der Recherchengebihr innerhalb eines Monats
nach Einreichung, Regel 38 EPU (d. h. bis 4. April 2008). Verwendung des Formblatts
"Antrag auf Erteilung eines europaischen Patents" (Form 1001) zur Erfullung von
Regel 41 EPU innerhalb von zwei Monaten ab Aufforderung gemaR Regel 58 EPU;
Regel 57 b) EPU. Einreichung der Anspriiche und der Zusammenfassung gemafn
Artikel 78 (1) ¢) und e) EPU sowie Regel 57 c¢) und d) EPU innerhalb von zwei Monaten
ab Aufforderung gemaR Regel 58 EPU.

Antwort auf Frage 2 (5 Punkte):

Die 12-Monatsfrist gemaR Artikel 87 (1) EPU endete am 26. Februar 2008. Ein deutsches
Gebrauchsmuster kann einen Prioritéatsanspruch fiir eine europaische Patentanmeldung
begriinden, Artikel 87 (1) EPU. Da DE-U der Offentlichkeit zuganglich ist, ist es nach
Artikel 54 (2) EPU neuheitsschadlich fir EP-X, wenn der Prioritatsanspruch nicht gewahrt
wird. Ein Antrag auf Wiedereinsetzung nach Artikel 122 EPU ist einzureichen und die
Gebuhr zu entrichten. Die Frist fur die Einreichung des Antrags und die Entrichtung der
Gebiihr betragt zwei Monate nach Ablauf des Prioritatszeitraums, Regel 136 (1) EPU.
Diese Frist endet am 26. April 2008, einem Samstag, und verlangert sich geman

Regel 134 (1) EPU bis 28. April 2008. Der Antrag ist zu begriinden, und die zur Begriin-
dung dienenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen, Regel 136 (2) EPU. Die Anmeldung
EP-X ist innerhalb der zwei Monate einzureichen, Regel 136 (2) EPU, und die Prioritat von
DE-U ist in Anspruch zu nehmen. Der Autounfall und der anschlieRende Aufenthalt im
Krankenhaus erscheinen als ausreichende Begrindung fur die Wiedereinsetzung (Richt-
linien E-VIII, 2.2.1).



Antwort auf Frage 3 (4 Punkte):

Artikel 54 (4) EPU 1973 gilt weiter fiir Patente, die bei Inkrafttreten des EPU 2000 bereits
erteilt sind, siehe Ubergangsbestimmungen, Beschluss des Verwaltungsrats vom 28. Juni
2001, Artikel 1, Punkt 1 oder ABI. Sonderausgabe 2007, Nr. 1, S. 197 oder ABI. Sonder-
ausgabe 2007, Nr. 4, S. 243. Deshalb gilt in diesem Fall die Regel 87 EPU 1973 weiter
(siehe Beschluss des Verwaltungsrats vom 7. Dezember 2006 zur Anderung der Ausfiih-
rungsordnung zum EPU 2000, Artikel 2). Fir DE, FR, GB und IT ist nach Regel 87

EPU 1973, die eine Bezugnahme auf Artikel 54 (4) EPU 1973 enthalt, ein anderer
Anspruchssatz einzureichen. Es sollten beschrankte Erzeugnisanspriiche aufgenommen
werden.

Antwort auf Frage 4 (5 Punkte):

a) Ja, nach Artikel 105 EPU ist ein Beitritt des vermeintlichen Patentverletzers wahrend
eines anhangigen Beschwerdeverfahrens zulassig, siehe G 1/94 oder G 3/04. Der
Beitritt ist innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an dem eine Klage wegen
Verletzung erhoben worden ist, Regel 89 (1) EPU, d. h. bis 10. April 2008 schriftlich zu
erklaren und zu begriinden, Regel 89 (2) EPU, und es ist ein Nachweis einzureichen,
dass gegen die Firma C Klage wegen Verletzung dieses Patents erhoben worden ist,
Artikel 105 (1) a) EPU. AuBerdem ist die Einspruchsgebiihr zu entrichten, Regel 89 (2)
EPU.

b) Ein Beschwerdeverfahren kann nach Riucknahme der einzigen Beschwerde nicht mit
dem wéhrend des Beschwerdeverfahrens Beigetretenen fortgesetzt werden, siehe
G 3/04.

Antwort auf Frage 5 (4 Punkte):

Gemaf Artikel 59 EPU kann eine europaische Patentanmeldung von zwei Anmeldern, die
verschiedene Vertragsstaaten benennen, eingereicht werden. Nach Artikel 118 EPU sind
Anmelder, die jeweils unterschiedliche Staaten fir eine Anmeldung benannt haben, als
gemeinsame Anmelder zu betrachten, sodass die Einheit der Anmeldung nicht beeintrach-
tigt wird. Die Teilanmeldung kann nur gemeinsam eingereicht werden, siehe J 2/01

(ABI. 2005, 88). EP-D wird deshalb nicht als Teilanmeldung behandelt.

Nach Regel 36 (1) EPU kann der Anmelder eine Teilanmeldung zu jeder anhangigen
friheren Anmeldung einreichen. Es kann noch eine neue Teilanmeldung im Namen beider
Anmelder eingereicht werden, Artikel 76 EPU, Regel 36 (1) EPU. Nach der Einreichung
kann ein Rechtsibergang vom Anmelder B auf den Anmelder A veranlasst werden.



Antwort auf Frage 6 (5 Punkte):

Die Veroffentlichung kann nur durch Zuricknahme der Anmeldung verhindert werden. Die
Zuricknahmeerklarung muss beim Internationalen Biro (IB) vor Abschluss der techni-
schen Vorbereitungen fir die Veroffentlichung eingehen, Artikel 21 (5) PCT oder

Regel 90bis.1 c) PCT. Die Anmeldung ist zuriickzunehmen, indem gemaf3

Regel 90bis.1 b) PCT beim IB oder beim Anmeldeamt eine Zuriicknahmeerklarung
eingereicht wird.

Die technischen Vorbereitungen sind am 15. Tag vor dem Ver6ffentlichungsdatum
abgeschlossen, also Mitte Marz 2008 (PCT-Leitfaden fur Anmelder, Nr. 305). Die
Zurucknahmeerklarung ist am besten gleich beim IB einzureichen, damit sichergestellt
wird, dass sie rechtzeitig dort eingeht. Sie ist von allen Anmeldern zu unterzeichnen,
Regel 90bis.5 a) PCT, d. h. von den Firmen B und D sowie den Erfindern X und Y, die
Anmelder fur die USA sind.

Antwort auf Frage 7 (5 Punkte):

Eine Berichtigung in der internationalen Phase ist moglich. Beim IB ist zu beantragen,
dass eine Anderung der Person des Erfinders eingetragen wird, wobei Frau Grey geloscht
und Frau White hinzugefugt wird, Regel 92bis.1 a) ii) PCT. Der Antrag muss dem 1B
innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritatsdatum zugehen, Regel 92bis.1 b) PCT. Diese
Frist endet am 21. Marz 2008 (mdglicherweise verlangert wegen Karfreitag und Oster-
montag). Der Antrag kann auch beim EPA als Anmeldeamt eingereicht werden (siehe
Leitfaden fur Anmelder |, 429) (das EPA leitet den Antrag dann an das IB weiter).

Eine Berichtigung ist auch in der europaischen Phase moglich: Hier ist die Zustimmung
des zu Unrecht als Erfinder Genannten einzuholen, und danach ist beim EPA ein Antrag
auf Berichtigung der Erfindernennung einzureichen, wobei Frau Grey gestrichen und
Frau White hinzugefiigt wird, Regel 21 (1) EPU. Eine Berichtigung in der internationalen
Phase ist vorzuziehen, weil dann nicht der irrtmlich benannte Erfinder per Unterschrift
zustimmen muss.

Antwort auf Frage 8 (5 Punkte):

a) Ja, der Prioritatsanspruch kann bis zum Ablauf von 30 Monaten ab dem Prioritats-
datum zuriickgenommen werden, Regel 90bis.3 a) PCT, d. h. bis zum 14. Juni 2008,
was nach Regel 80.5 PCT bis 16. Juni 2008 verlangert werden kann.

b) Die Frist fur die Antragstellung endet 22 Monate nach dem Prioritatsdatum,
Regel 54bis.1 a) ii) PCT, oder drei Monate nach der Ubermittlung des internationalen
Recherchenberichts, Regel 54bis.1 a) i) PCT. Die 22-Monatsfrist, die ab dem urspring-
lichen Prioritatsdatum berechnet wird, ist am 14. Oktober 2007 bereits abgelaufen
(verlangert nach Regel 80.5 PCT bis 15. Oktober 2007). Die Dreimonatsfrist endete am
30. Juli 2007 (einem Montag). Beide Fristen sind bereits abgelaufen. Die Zuriicknahme
des Prioritatsanspruchs fiihrt deshalb nicht zu einer Anderung der Fristenberechnung,
Regel 90bis.3 d) PCT. Es ist somit zu spat, um einen Antrag auf internationale
vorlaufige Prufung zu stellen.



