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Diese Prufungsaufgabe enthalt:
* Fragen1-9 2010/DI/DE/1 -5
- Frage 1. 4 Punkte
- Frage 2. 5 Punkte
- Frage 3: 5 Punkte
- Frage 4: 4 Punkte
- Frage 5: 4 Punkte
- Frage 6: 5 Punkte
- Frage 7: 4 Punkte
- Frage 8: 5 Punkte
- Frage 9: 4 Punkte
TOTAL: 40 PUNKTE
* Anlage: Kalender fur 2008, 2009 und 2010 2010/DI/DE/6 - 8

mit Angabe der Tage, an denen zumindest eine
der Annahmestellen des EPA zur Entgegennahme

von Schriftstiicken nicht geoffnet ist

40 % der verfugbaren Punkte fur die Prufungsaufgabe D werden fur Teil |,

60 % fur Teil Il vergeben.
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FRAGE 1 (4 Punkte)

Der Einsprechende O legt ordnungsgemaf Einspruch gegen ein europaisches Patent ein,
das einen unabhangigen Erzeugnisanspruch 1 flr das Erzeugnis A und einen ebenfalls

unabhangigen Verfahrensanspruch 2 flr das Verfahren B umfasst.

In der Einspruchsschrift greift O das Patent nur in Bezug auf Anspruch 1 an. Die
Einspruchsgrinde und die Argumentation beziehen sich auf mangelnde erfinderische
Tatigkeit.

O macht vor der mundlichen Verhandlung keine weiteren schriftlichen Eingaben.

Zu Beginn der mundlichen Verhandlung unterrichtet O die Einspruchsabteilung, dass er
durch Zufall auf ein hochrelevantes Dokument des Stands der Technik Dn gestol3en ist,
das fur beide Anspruche neuheitsschadlich ist. Er argumentiert daher, dass die

Anspruche 1 und 2 nicht neu seien, und beantragt nun, das Patent in vollem Umfang zu

widerrufen.

Wie sind die Erfolgschancen des letzten Antrags des Einprechenden?

FRAGE 2 (5 Punkte)

Eine europaische Patentanmeldung EP-1 wurde eingereicht, in der ein Ful3ball
beansprucht wird, der aus 33 Elementen aus dem speziellen Kunststoff PX besteht. Der
Beschreibung zufolge ist das Vorsehen der 33 aus PX bestehenden Elemente
wesentlich fur die Erzielung der Uberraschenden technischen Wirkung, namlich der
verbesserten Flugeigenschaften. AuRerdem wird ein Verfahren fur das Zusammennahen
der Elemente offenbart, aber nicht beansprucht. Einschlagiger Stand der Technik ist nicht
vorhanden. DIV-1, eine Teilanmeldung zu EP-1 wurde eingereicht, kurz bevor EP-1
zuruckgenommen wurde. In DIV-1 wird nur der Fu3ball offenbart und beansprucht. Zu
DIV-1 wurde eine Teilanmeldung DIV-2 eine Woche vor der Zuricknahme von DIV-1
eingereicht. Derzeit ist nur DIV-2 anhangig. DIV-2 umfasst dieselbe Beschreibung und

dieselben Anspruche wie EP-1.
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Jetzt will der Anmelder einen Fulball mit einer beliebigen Zahl von aus PX bestehenden
Elementen beanspruchen, weil er festgestellt hat, dass sich die technische Wirkung auch
mit einer anderen Zahl solcher Elemente erreichen lasst. AulRerdem mochte er einen

Anspruch auf das Nahverfahren aufnehmen.

Fir welche Gegenstande kann der Anmelder mittels DIV-2 Schutz erlangen und wie?

FRAGE 3 (5 Punkte)

Der deutsche Anmelder X hat am 27.02.2009 ordnungsgemal eine deutsche
Patentanmeldung DE-X eingereicht. X wollte dann, unter Inanspruchnahme der Prioritat
von DE-X, eine internationale Anmeldung PCT-X einreichen. Am 25.02.2010 hat X PCT-X

per Einschreiben an das EPA in Munchen geschickt.
Normalerweise ware dieses Schreiben dem Empfanger innerhalb von zwei Tagen nach
dem Absenden zugestellt worden. Aufgrund eines Unfalls des Lieferfahrzeugs trifft das
Schreiben erst heute, am 02.03.2010, beim EPA ein.

a) Ist die Prioritat wirksam beansprucht worden?

b) Falls nicht: Welche Schritte sind erforderlich, um die Prioritat wirksam zu

beanspruchen?
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FRAGE 4 (4 Punkte)

Der Anmelder A hat am 01. 07 2008 eine chinesische Patentanmeldung CN-A als
Erstanmeldung eingereicht. Der Gegenstand der Anmeldung ist neu und erfinderisch.
CN-A ist am 10. Januar 2010 veroffentlicht worden. Am 21. Dezember 2009 hat der
Anmelder A per Fax ein Schreiben mit seinem Briefkopf an das EPA Ubermittelt, in dem
er mitteilt, dass er ein europaisches Patent beantragt. Das Schreiben enthalt weder eine
Beschreibung noch Anspriche, aber eine Bezugnahme auf die friher eingereichte
Anmeldung CN-A. Der Gegenstand von CN-A wurde der Offentlichkeit auf keinem
anderen Weg zuganglich gemacht. Das EPA teilte dem Anmelder den 21.12.2009 als
Anmeldetag von EP-A mit. Der Anmelder beabsichtigt nun, eine internationale Anmeldung

PCT-A unter Inanspruchnahme der Prioritat von EP-A einzureichen.

a) Welche Erfordernisse musste EP-A erfillen, damit das EPA einen Anmeldetag

zuerkennen konnte?

b) Erortern Sie die Rechtslage in Bezug auf PCT-A.

FRAGE 5 (4 Punkte)

Ihr Mandant, das US-Unternehmen USCO, hat zwei internationale Anmeldungen - PCT-U
und PCT-E - eingereicht. Die Recherche zu PCT-U wurde vom USPTO als Internationaler
Recherchenbehoérde (ISA) durchgefihrt, die Recherche zu PCT-E vom EPA als ISA.

In jedem der Falle wurde von der ISA mangelnde Einheitlichkeit festgestellt, wobei PCT-U
die Erfindungen PCT-U1 und PCT-U2 umfasst und PCT-E die Erfindungen PCT-E1 und
PCT-E2. Die Recherchen wurden nur fur die Erfindungen PCT-U1 und PCT-E1
durchgefuhrt. Im Januar 2010 traten beide Anmeldungen ordnungsgemal in die regionale
Phase vor dem EPA ein. Die in den Anspruchen zuerst genannten Erfindungen waren
PCT-U1 bzw. PCT-E1.

Ihr Mandant méchte die Anmeldungen in der europaischen Phase nun ausschliel3lich auf

der Grundlage von PCT-U2 und PCT-E2 weiterverfolgen. Wie sollte er vorgehen?
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FRAGE 6 (5 Punkte)

Das Unternehmen X hat ein europaisches Patent mit einem einzigen Anspruch auf ein
neues Erzeugnis erhalten, das die Verbindung C in einer Konzentration von 3 - 40 %
enthalt. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 09.11.2009 im Europaischen Patentblatt
bekannt gemacht. Das Unternehmen X hat am 22.1.2010 eine Ubersetzung der
Patentschrift fur Italien eingereicht. Aufgrund eines Fehlers in der Ubersetzung ist die
Konzentration der Verbindung C im einzigen Anspruch mit 3 - 4 % angegeben. In der
Folge hat das italienische Unternehmen Y begonnen, das neue Erzeugnis in Italien mit

einem 20%igen Anteil der Verbindung C herzustellen und zu verkaufen.

Kann das Unternehmen X dem Unternehmen Y den Verkauf des neuen Erzeugnisses Y
mit dem 20%igen Anteil der Verbindung C in Italien untersagen?

FRAGE 7 (4 Punkte)
Am 13.02.2008 wurde die europaische Patentanmeldung EP1 auf Englisch eingereicht,
fur die die Prioritat der am 23.03.2007 eingereichten nationalen danischen Anmeldung
DK1 wirksam beansprucht wird. Der Hinweis auf die Erteilung von EP1 soll am 04.03.2010
im Patentblatt bekannt gemacht werden. Der Anmelder mdchte sein Patent in Danemark,
Frankreich und ltalien validieren lassen.

a) Wann war die erste Jahresgebuhr an das EPA fallig?

b) Wann ist die erste Jahresgebiihr an die nationalen Amter fallig und bis wann

kann sie ohne Zuschlagsgebuhr entrichtet werden?

c) Welche Ubersetzungen sind bei den nationalen Amtern einzureichen?
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FRAGE 8 (5 Punkte)

Am 16.01.2010 wurde die europaische Patentanmeldung EP1 unter Bezugnahme auf die
US-Patentanmeldung US1 eingereicht, wobei die Bezugnahme zum Ausdruck bringt,
dass sie auch die Anspriche ersetzt. US1 enthalt einen einzigen unabhangigen

Anspruch 1 und 24 abhangige Anspruche.

a) Welche Anspruchsgebihren missen fur EP1 entrichtet werden und bis wann?
Der Anmelder mochte die Geblhren so spat wie mdglich entrichten aber unnétige

Zahlungen vermeiden.

b) Der Anmelder mdchte die Zahl der Anspruche verringern und nur die Anspriche

1 bis 15 aufrechterhalten. Welche Schritte muss er dafur ergreifen?

c) Beraten sie ihn, ob die Anspruche 16 bis 25 spater wieder in das Verfahren

eingefuhrt werden kdnnen und welche Kosten damit verbunden waren.

FRAGE 9 (4 Punkte)

Der Patentinhaber P erhielt eine Mitteilung der Einspruchsabteilung nach
Artikel 101 (1) EPU mit Datum vom 05.01.2009. In dieser Mitteilung wurde P aufgefordert,
innerhalb von vier Monaten eine Stellungnahme zum Vorbringen des Einsprechenden O

einzureichen.

Nach Erlass dieser Mitteilung legte ein Dritter T Nachweise daflr vor, dass er ein
Verfahren betreffend den Anspruch auf Erteilung des europaischen Patents gegen P
eingeleitet habe. Daraufhin wurde das Einspruchsverfahren zum 08.05.2009 ausgesetzt.
Einige Zeit spater erhielt P eine Mitteilung, dass das Einspruchsverfahren am 04.01.2010
fortgesetzt werde. T war im Verfahren betreffend den Anspruch auf Erteilung des

europaischen Patents unterlegen.

Wann endet die in der Mitteilung nach Artikel 101 (1) EPU gesetzte Frist?
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Anlage 1

2008
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez ‘
Mo 01
Di 02
03 |[Mo 03 | Mi 03
Di 04 [Do 04
Mi 05 |Fr 05
Mo 06 | Do 06
Di 07 | Fr 07
Mi 08 Mo 08
Di 09
10 |Mo 10 | Mi 10
Mo 11 | Do 11 Di 11 | Do 11
Di 12 | Fr 12 Mi 12 | Fr 12
Mo 13 [Do 13
Mo 14 | Do 14 Di 14 | Fr 14
Mi 15 Mo 15
Do 16 Di 16
17 |[Mo 17 | Mi 17
Di 18 | Do 18
Mi 19 | Fr 19
Mo 20 | Do 20
Di 21 | Fr 21
22 |Mo 22 [Mmi 22 Mo 22
Di 23 Di 23
Mi 24 24 |Mo 24 | Mi 24
Mi 25 Mo 25|Do 25 Di 25 [Do 25
Mo 26 |Do 26 Di 26 | Fr 26 Mi 26 | Fr 26
Di 27 |Fr 27 Mo 27 |Do 27
Mi 28 Mo 28 | Do 28 Di 28 | Fr 28
Do 29 Di 29 | Fr 29 [Mo 29 [Mi 29 Mo 29
Mi 30 30 [Mo 30 |Mi 30 Di 30 | Do 30 Di 30
Do 31 Mo 31 Do 31 Fr 31 Mi 31
Tage / Days / Jours Minchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2008 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 21.03.2008 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 24.03.2008 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.2008 X
Maifeiertag - May Day - Féte du Travail 01.05.2008 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 01.05.2008 X X X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.2008 X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 12.05.2008 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 22.05.2008 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2008 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte 03.10.2008 X X
Nationale
Heiliger Abend - Christmas Eve - Vieille de Noél 24.12.2008 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.2008 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2008 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2008 X X X
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Anlage 2

2009

Jan Feb Jun

Apr

Okt

Nov

Dez ‘

Mo 13 | Do
Di 14 | Fr

14 | Mo

Mi 09
10
r

Mo 10 | Do
Di 11
i

11 | F
13

14

09

10

Mi
Mo 12 | Do

1"
12

Di 13 | Fr 13

"

Di 15 Di 15
Mi 16 | Fr 16 [Mo 16 | Mi 16
Di 17 | Di 17 | Fr 17 Mo 17 |Do 17 Di 17 |Do 17
Mi 18 | mi 18 Mo 18 |Do 18 Di 18 | Fr 18 Mi 18 | Fr 18
Mo 19 |Do0  19|D0 19 Di 19 |Fr 19 Mo 19 [Do 19
Di 20 | Fr 20 | Fr Mo 20 |[Do 20 Di 20 | Fr 20
Mi 21 Di 21 | Fr 21 Mo 21
Do 22 Mi 22 Di 22
Fr 23 |Mo 23 [ Mo Do Mi 23 23 | Mi 23
Di 24 | Di 24 | Fr 24 Fr Mo 24 |Do 24 24
Mi 25 | Mi 25 Di 25 | Fr 25 25
Mo 26 |Do 26 [Do 26
Di 27 | Fr 27 | Fr Mo 27 |Do 27
Mi 28 Di 28 | Fr 28 | Mo 28
Do 29 29 | Mi 29 29
Fr 30 Mo 30 [Do 30 30
[sa 31 Di 31 Fr 31 |Mo 31 31
Tage / Days / Jours Miinchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2009 X X X
Bruckentag - Bridging Day - Pont 02.01.2009 X X X
Heilige Drei Konige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2009 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 10.04.2009 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 13.04.2009 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.2009 X
Maifeiertag - May Day - Féte du Travail 01.05.2009 X X X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.2009 X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 21.05.2009 X X X
Bruckentag - Bridging Day - Pont 22.05.2009 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 01.06.2009 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 11.06.2009 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Vieille de Noél 24.12.2009 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.2009 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2009 X X X
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2010
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Fr 01 | Mo
Di
Mi
Mo 04 | Do
Di 05 | Fr
Mi 06
Do 07
Fr 08 | Mo
Di
Mi
Mo 11 | Do
Di 12 | Fr
Mi 13
Do 14
Fr 15 | Mo
Di
Mi
Mo 18 | Do
Di 19 | Fr
Mi 20
Do 21
Fr 22 | Mo
Di
Mi
Mo 25 | Do
Di 26 | Fr
Mi 27
Do 28
Fr 29
Tage / Days / Jours Minchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2010 X X X
Heilige Drei Kénige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2010 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 02.04.2010 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 05.04.2010 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.2010 X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.2010 X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 13.05.2010 X X X
Briickentag - Bridging Day - Pont 14.05.2010 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 24.05.2010 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 03.06.2010 X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2010 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Vieille de Noél 24.12.2010 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2010 X X X

2010/DI/DE/8




	Text1: Anlage 1
	Text2: 2010/DI/DE/6


