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Diese Prufungsaufgabe enthalt:

* Schreiben des Mandanten einschliel3lich 2010/DII/DE/1 - 6

vier (4) Fragen

* Anlagen: Kalender fur 2008, 2009 und 2010 2010/DII/DE/7 - 9
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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Sie sind zugelassener Vertreter vor dem EPA und haben heute Morgen folgendes

Schreiben erhalten:

Wir - KA (Knowledge for All) - sind ein Forschungsinstitut mit Sitz in Schottland und
arbeiten aktiv in der Entwicklung neuer Verfahren, Systeme und Gerate zur Anwendung

auf den Gebieten der Meeresbiologie und des Tauchens.

Wir stehen in Kontakt mit KM (Knowledge is Money), einem schwedischen

Forschungslabor, das in einem ahnlichen Bereich forscht.

Am 12. Januar 2009 haben wir beim EPA ohne Inanspruchnahme einer Prioritat die
europaische Patentanmeldung EP1 fir ein neues und revolutionares
elektromagnetisches Signal eingereicht, das Fische anzieht und somit Tauchern
ermdglicht, sie zu fotografieren. Ein solches elektromagnetisches Signal zieht nur
erwachsene Fische an, welche die Farbenprachtigsten sind. Es funktioniert nur in

Kustenregionen.

EP1 offenbart die Struktur des Signals sowie einen Weg zu seiner Erzeugung mit
herkdmmlichen Vorrichtungen und gibt Beispiele zum Nachweis dafur, dass dieses
Signal erwachsene Fische tatsachlich wirksam anzieht. EP1 offenbart lediglich die
Verwendung des Signals fur Unterwasserfotografie. EP1 enthalt nur einen Anspruch,
der die Struktur des neuen Signals definiert, d. h. die Amplituden und Frequenzen der

einzelnen Signalbestandteile.
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Am 20. Januar 2009 waren wir Gastgeber einer 6ffentlichen Konferenz, an der auch KM
teilnahm und auf der wir ein Video vorfuhrten, das die Wirksamkeit dieses Signals zum
Anziehen von erwachsenen Fischen zeigt, um sie zu fotografieren. Die Merkmale des
Signals haben wir zwar nicht offenbart, wir haben aber die Anmeldenummer von EP1,
EP 09123456, erwahnt.

Am 11. Februar 2009 mussten wir zu unserer groRen Uberraschung auf der 6ffentlichen
Internetseite von KM lesen, dass KM am 10. Februar 2009 beim EPA ohne
Inanspruchnahme einer Prioritat die europaische Patentanmeldung EPKM eingereicht
hatte. Der Inhalt von EPKM war auf der 6ffentlichen KM-Internetseite veroffentlicht.
Schockiert waren wir von folgender Aussage in der Beschreibung von EPKM:

"Das von KA entwickelte und in der am 12. Januar 2009 eingereichten europaischen
Patentanmeldung Nr. EP 09123456 (entspricht EP1) beschriebene neue Signal
ermaglicht ein neues Fischfangverfahren, das eine bessere Regulierung des
Fischbestands erlaubt." Der einzige Anspruch von EPKM lautet: "Fischfangverfahren,
gekennzeichnet durch die Verwendung eines elektromagnetischen Signals, das nur
erwachsene Fische in einer Kistenregion anzieht, wobei dieses Signal von Sendern

ausgestrahlt wird, die in einem Fischfangnetz integriert sind."

Wir baten KM um eine Erklarung und erhielten die Antwort, dass sie die Idee zur
Entwicklung eines solchen Fischfangverfahrens hatten. Die Kombination aus
Fischfangnetz und Sendern ist ohne Zweifel neu und erfinderisch.

Ferner haben wir ein neues elektronisches Filter F1 zur Erzeugung des in EP1
offenbarten Signals erfunden, das so klein ist, dass es an den elektronischen Standard-
Schaltkreis C einer Unterwasserkamera angeschlossen werden kann. Der neue
Schaltkreis C1, der aus der Kombination von F1 und C gebildet ist, kann immer noch

in eine Standard-Unterwasserkamera integriert werden.
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Am 1. Marz 2009 haben wir dann die neue europaische Patentanmeldung EP2
eingereicht, ohne eine Prioritat in Anspruch zu nehmen. Die Beschreibung von EP2
umfasst als Seiten 1 bis 5 die vollstandige Beschreibung von EP1 und dartber hinaus
die Seiten 6 bis 10, wobei auf den Seiten 6 bis 9 das neue elektronische Filter F1 und
auf Seite 10 der neue Schaltkreis C1 offenbart sind. In der Beschreibung haben wir
angegeben, dass der resultierende neue Schaltkreis C1 so kompakt ist, dass er in eine

Unterwasserkamera integriert werden kann.

EP2 umfasst die folgenden Anspriiche: die Struktur des Signals als Anspruch 1 (gleicher
Anspruch 1 wie in EP1), das Filter F1 als Anspruch 2 und den Schaltkreis C1 als
Anspruch 3.

Im September 2009 erhielten wir den européaischen Recherchenbericht fir EP1 mit
einem als "A" zitierten Dokument und einer positiven Stellungnahme zur europaischen
Recherche. EP1 ist offenbar erteilungsreif.

Ebenfalls im September 2009 erhielt KM den européischen Recherchenbericht fur
EPKM, in dem dasselbe Dokument als "A" zitiert war, und eine positive Stellungnahme
zur europdischen Recherche. Der Recherchenbericht und die zugehdrige
Stellungnahme sind auf der 6ffentlichen Internetseite von KM verdéffentlicht. EPKM

scheint ebenfalls erteilungsreif zu sein.

Im November 2009 erhielten wir den européaischen Recherchenbericht fir EP2. Darin
war dasselbe "A"-Dokument angefihrt; die zugehorige Stellungnahme war jedoch
insofern teilweise negativ, als der EPA-Prufer darin erklarte - und zwar laut unserer
technischen Abteilung zu Recht -, dass der offenbarte Schaltkreis C1 kein Signal
erzeugen konne. In der Tat hatten wir es versaumt, eine wesentliche und erfinderische
elektrische Verbindung im Schaltkreis C1 zwischen dem Filter F1 und dem Standard-
Schaltkreis C zu beschreiben. Nach Aussage des Prufers sind Anspruch 1 und

Anspruch 2 gewahrbar.
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Daraufhin reichten wir am 12. Januar 2010 eine neue europaische Patentanmeldung
EP3 ein - wie Ublich ohne Inanspruchnahme einer Prioritat -, in der wir der Beschreibung
von EP2 die Seiten 11 und 12 hinzufligten, auf denen die wesentliche und erfinderische
elektrische Verbindung in C1 zwischen dem Filter F1 und dem Standard-Schaltkreis C
beschrieben ist. Der den Schaltkreis betreffende Anspruch 3 wurde entsprechend

geandert.

Zu Beginn eines jeden Jahres erstellt KA einen Bericht mit einer Zusammenfassung der
im Vorjahr durchgefihrten Forschungsarbeiten, und diesem Bericht figen wir eine Kopie
unserer interessantesten Patentanmeldung an. Dieses Jahr entschieden wir uns, eine
Kopie von EP3 beizuflgen.

Bei der Abfassung des Berichts stellten wir fest, dass wir vergessen hatten, die Seiten 6
bis 9 der Beschreibung der EP3 einzureichen, welche das neue Filter F1 betreffen. Der
Bericht enthalt jedoch die vollstandige Fassung von EP3 mit allen Seiten 1 bis 12 der

Beschreibung sowie den Anspruchen.

Dieser Bericht wurde erstmals Ende Januar 2010 in unserer offentlichen Bibliothek

zuganglich gemacht, wurde aber bislang noch von niemandem eingesehen.

Ende Marz 2010 werden wir den Bericht an unsere wichtigsten Geldgeber versenden.

Am 2. Februar 2010 tUbermittelten wir die fehlenden Seiten 6 bis 9 an das EPA, um EP3
zu berichtigen.

Am 19. Februar 2010 erhielten wir eine auf den 17. Februar 2010 datierte Mitteilung
nach Regel 56 EPU, in der wir dartiber informiert wurden, dass der Anmeldetag von EP3

auf den 2. Februar 2010 geandert worden sei.

Wir sind nicht daran interessiert, ein auf ein Fischfangverfahren gerichtetes Patent zu
haben und wollen nicht, dass KM oder jemand anderes ein Patent flir das in EPKM
offenbarte Fischfangverfahren erhalt.

1) Das ist unser Hauptanliegen. Wie kénnen wir dieses Ziel erreichen?

2) Wie kdnnen wir - unter Beachtung unseres Hauptanliegens - unsere

Patentsituation in Europa verbessern?
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Letzte Woche wurden wir von Norwayfish (NF) kontaktiert, einem unserer wichtigsten

Geldgeber.

Das ausschlieRliche Geschaftsfeld von Norwayfish (NF) ist der Betrieb von Fischfarmen
in Norwegen. Seit Juni 2009 verwendet Norwayfish (NF) fur ihre Fischfarmnetze ein
Material M, das eine besonders gute Widerstandsfahigkeit gegen die Stirme im
Nordmeer aufweist. Jede Farm von Norwayfish (NF) stellt ihre eigenen Netze vor Ort

her.

Swedishfish (SF) ist ein schwedisches Unternehmen, ein Konkurrent von Norwayfish
(NF). Alle Fischfarmen von Swedishfish (SF) befinden sich in Norwegen.
Swedishfish (SF) hat ein Fischfarmnetz aus demselben Material M entwickelt. Jede

Farm von Swedishfish (SF) stellt ihre eigenen Netze vor Ort her.

Swedishfish (SF) hat im Oktober 2007 eine schwedische Patentanmeldung S1 und im
Februar 2008 unter wirksamer Inanspruchnahme der Prioritat von S1 die europaische
Patentanmeldung EPF eingereicht. EPF wurde ohne Anderungen erteilt und der Hinweis
auf die Erteilung des Patents wurde am 9. September 2009 bekannt gemacht. Das
Patent wurde in allen EPU-Vertragsstaaten ordnungsgemaf validiert.

EPF offenbart und beansprucht Fischfarmnetze aus dem Material M.

Norwayfish (NF) hat uns um Hilfe gebeten, weil sie in Norwegen wegen Verletzung von

EPF verklagt werden.
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Wir haben uns mit der Angelegenheit befasst und Folgendes festgestellt:

Wir haben zusammen mit dem japanischen Forschungsinstitut JU dieselbe Technologie
entwickelt wie Swedishfish (SF).

Wir haben eine PCT-Anmeldung (PCTJU) und eine EP-Anmeldung (EP4) eingereicht,
und zwar mit JU als gemeinsame Anmelder fur beide Anmeldungen.

Die zwei Anmeldungen wurden am selben Tag im Mai 2007 eingereicht, EP4 beim EPA
und PCTJU beim japanischen Patentamt, und zwar beide ohne Inanspruchnahme einer
Prioritat und beide mit Benennung aller méglichen Staaten.

Beide Anmeldungen wurden im November 2008 veroffentlicht.

JU war fir die Verfahrensfihrung der auf Japanisch eingereichten PCTJU
verantwortlich, und wir waren fur jene von EP4 verantwortlich.

Die beiden Anmeldungen waren inhaltlich nahezu identisch; sie offenbarten und
beanspruchten aus Materialien der Klasse G hergestellte Fischfarmnetze.

Die Beschreibung von PCTJU war detaillierter und beschrieb die Verwendung des
bekannten Materials M, das zur Klasse G gehort, fur die Herstellung von

Fischfarmnetzen.

JU teilte uns im Februar 2010 mit, dass sie nicht mehr an dieser Art von Technologie

interessiert seien und ihre Patentrechte daher gerne auf uns tUbertragen wirden, wenn

wir die Patentanmeldungen alleine weiterverfolgen wollten.

Auf dieses Angebot haben wir nicht geantwortet.

Dem europaischen Patentregister haben wir entnommen, dass die Anmeldung PCTJU

beim EPA gemal einer Mitteilung vom 4. Januar 2010 als zurickgenommen gilt, weil

keines der Erfordernisse flr den Eintritt in die regionale Phase erfiillt war.

Im Recherchenbericht von EPF ist nur EP4 zitiert, und bei der Prtifung von EPF vor dem

EPA hat der Prifer nur EP4 erwahnt.

Trotzdem wurde EPF aus Grunden, die wir nicht verstehen, erteilt.

Letzte Woche erhielten wir auRerdem eine Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU fiir EP4.
3) Konnen wir Norwayfish (NF) in der Auseinandersetzung mit Swedishfish (SF)
helfen?

4) Kénnen Patentrechte gegenuber Swedishfish (SF) verwendet werden?
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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
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