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Teil I: Rechtliche Fragen

FRAGE 1 (6 Punkte)

Wahrend der mundlichen Verhandlung am 1. Juli 2015 entschied die Prifungsabteilung,
die europaische Patentanmeldung EP-A zuruckzuweisen. Am 16. Juli 2015 wurde dem

Anmelder A diese auf den 14. Juli 2015 datierte Entscheidung zugestellt.

a) Wann lief die Frist zur Einlegung der Beschwerde ab?

Am 18. September 2015 legte der Anmelder A Beschwerde ein und zahlte die

Beschwerdegebuhr.

Betrachten Sie folgende Falle:

b1) Der Anmelder A nahm die Beschwerde am 5. Oktober 2015 zurlck, ohne die

Beschwerdebegrindung einzureichen. Wird die Beschwerdegeblhr zurlickerstattet?

b2) Am 5. Oktober 2015 reichte der Anmelder A die Beschwerdebegriindung ein. Im
Februar 2016 erhielt der Anmelder A von der Beschwerdekammer einen Bescheid
gemaR Regel 100(2) EPU. In Erwiderung dieses Bescheids nahm der Anmelder A sofort

die Beschwerde zurlck. Wird die Beschwerdegebuhr zurtickerstattet?

NUERMVAIVRARCTIE R



Seite 2 von 8

FRAGE 2 (10 PUNKTE)

Die internationale Patentanmeldung PCT-B wurde am 7. Februar 2015 beim
Italienischen Patent- und Markenamt als Anmeldeamt eingereicht. PCT-B nimmt nicht

die Prioritat einer friheren Anmeldung in Anspruch. Es wurden keine Gebuhren bezahlt.

Die internationale Patentanmeldung PCT-C, die die Prioritdt von PCT-B in Anspruch
nimmt, wurde online beim EPA eingereicht und ist dort am 8. Februar 2016

eingegangen.

Der Anmelder von PCT-B und PCT-C ist MAXIMA, eine nach italienischem Recht
gegrundete Firma mit Sitz in Mailand. Der Inhalt von PCT-B und PCT-C ist gleich. Beide
Anmeldungen sind auf Italienisch.

a. Wird die Prioritat als gultig angesehen werden?

b. In welcher (welchen) Sprache(n) muss eine Ubersetzung von PCT-C eingereicht

werden? Bei welchem Amt muss diese Ubersetzung eingereicht werden?
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FRAGE 3 (7 PUNKTE)

Im Juni 2014 reichte der Anmelder D die internationale Patentanmeldung PCT-D ein.
PCT-D wurde in Russisch beim Russischen Patentamt als Anmeldeamt eingereicht und
wurde auch von diesem Amt als Internationale Recherchebehérde (ISA) recherchiert.
PCT-D nimmt die Prioritat einer friheren Anmeldung gultig in Anspruch, welche vom
Anmelder D im April 2014 eingereicht wurde. Anmelder D mochte sobald wie mdglich
ein Patent fir PCT-D in den Niederlanden, Litauen und Italien erhalten. Die
internationale Patentanmeldung und der Internationale Recherchenbericht wurden im
Oktober 2015 verdffentlicht.

a. Der Anmelder D moéchte von lhnen wissen, ob PCT-D in die nationale Phase in jedem
dieser Lander eintreten kann, um ein nationales Patent zu erhalten. Bitte beraten Sie

den Anmelder.

b. In einem Brief, den das EPA heute (1. Marz 2016) erhalten hat, beantragt der
Anmelder ausdrucklich, dass das EPA das europaische Patenterteilungsverfahren fur
PCT-D sofort einleitet. Alle Gebuhren, die notwendig sind, um in die regionale Phase
einzutreten, wurden heute rechtzeitig gezahlt. Was muss unternommen werden, um

sicher zu stellen, dass der Antrag auf vorzeitige Bearbeitung ab heute wirksam ist?

c. Was muss unternommen werden, um sicher zu stellen, dass das EPA sobald wie

moglich die Sachpriifung geman Artikel 94 EPU beginnt?
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FRAGE 4 (9 PUNKTE)

Eine internationale Patentanmeldung PCT-E mit 17 Ansprichen wurde vom
Japanischen Patentamt als Internationale Recherchebehérde (ISA) recherchiert, bevor

sie ordnungsgemal in die europaische Phase als EP-E eintrat.

Die Anspruche 1 bis 16 beziehen sich auf eine erste Erfindung INV1. Der Gegenstand
von Anspruch 16 ist der Beschreibung oder den Zeichnungen von PCT-E nicht zu

entnehmen.

Der unabhangige Anspruch 17 bezieht sich auf eine zweite Erfindung INV2, die nicht
einheitlich mit INV1 ist. Der Gegenstand von Anspruch 17 ist in der Beschreibung von
PCT-E offenbart.

a) Nehmen Sie an, dass der Anmelder Uberhaupt keine Anspruchsgebuhren zahlen

mdchte und auch keine geanderte Anspriche einreichen méochte:

a1) Fur welche Anspriche wird der erganzende europaische Recherchebericht erstellt?
a2) Kann der Anmelder erwarten, dass ein Patent fur EP-E einschlief3lich des
Gegenstands von Anspruch 16 erteilt wird?

a3) Kann der Anmelder erwarten, dass ein Patent flur EP-E einschliel3lich des

Gegenstands von Anspruch 17 erteilt wird?

b) Nehmen Sie an, dass die Prufungsabteilung dem Anmelder mitteilt, in welcher
Fassung sie EP-E zu erteilen beabsichtigt. Nach Anderungen wahrend der Sachpriifung
enthalt die Fassung, die die Prufungsabteilung zu erteilen beabsichtigt, 19 Anspruche.

Mussen Anspruchsgebuhren bezahlt werden?
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FRAGE 5 (8 PUNKTE)

Die Firma F reichte am 24. Marz 2014 eine internationale Patentanmeldung PCT-F auf
Japanisch beim Japanischen Patentamt ein. PCT-F ist auf den Gegenstand F gerichtet
und nimmt die Prioritat der japanischen Patentanmeldung JP-F, die am 25. April 2013

eingereicht wurde, gultig in Anspruch.

Am 25. November 2015 reichte die Firma F alle Unterlagen ein, die nétig sind, um in die

regionale Phase vor dem EPA einzutreten.

Da die Firma F die Anmeldegebiihr gemaR Regel 159(1)(c) EPU nicht bezahlt hatte,
versandte das EPA eine auf den 15. Januar 2016 datierte Mitteilung zur Feststellung

eines Rechtsverlusts.

Am 24. Mai 2013 reichte die Firma G eine europaische Patentanmeldung EP-G mit
einem einzigen Anspruch ein, der auf den Gegenstand F gerichtet ist. EP-G nimmt keine
Prioritat einer friiheren Anmeldung in Anspruch. EP-G wurde ohne Anderungen erteilt.
Der Hinweis auf die Erteilung eines Patents fur EP-G wurde im europaischen Patentblatt

vom 25. November 2015 bekanntgemacht.

Die Firma F mochte, dass das Patent fiur EP-G in Anbetracht von PCT-F widerrufen

wird.

Beraten Sie die Firma F.
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Teil Il: Rechtliche Beurteilung

[001] Heute, am 01. Marz 2016, erhalten Sie einen Brief von Herrn Berurier, R&D
Manager von San-Antonio (SA), einem Kaffee-Produzenten mit Sitz in Frankreich, der
Kaffee-Kapseln herstellt. Einweg-Kaffee-Kapseln sind bekannt und sehr verbreitet.
Diese Kaffee-Kapseln werden in eine Kaffeemaschine eingefuhrt, die die Kaffee-Kapsel
ansticht, welche Kaffeepulver enthalt. Die Maschine fullt heiRes Wasser in die Kaffee-

Kapsel ein, um Kaffee zu machen.

[002] Es gibt ein Problem mit den bekannten Kaffee-Kapseln, die aus einem
Plastikmaterial hergestellt sind, weil beim Anstechen nicht alle Kaffee-Kapseln korrekt

angestochen werden und daher die Qualitat des Getranks reduziert wird.

[003] Wir haben eine Kaffee-Kapsel aus Plastik mit Verstarkungsrippen entwickelt. Die
Rippen machen die Kaffee-Kapsel steifer, was zu einem zuverlassigeren Anstechen
fuhrt. Eine einzige Rippe genugt, um diesen Effekt zu erzielen. Am 12. Dezember 2014
reichten wir wirksam eine franzésische Patentanmeldung (FR-SA) ein, die in der
Beschreibung eine Plastik-Kaffee-Kapsel mit einer Rippe offenbart, ohne jedoch die
Form des Rippenquerschnitts anzugeben. FR-SA offenbart in der Beschreibung zudem
eine Plastik-Kaffee-Kapsel, die eine Rippe mit dreieckigem Querschnitt (dreieckige
Rippe) aufweist und eine Plastik-Kaffee-Kapsel, die eine Rippe mit elliptischem
Querschnitt (elliptische Rippe) aufweist. FR-SA enthalt einen einzigen Anspruch, der auf
eine Plastik-Kaffee-Kapsel mit einer Rippe gerichtet ist, ohne die Form des

Rippenquerschnitts anzugeben.

[004] Wir haben festgestellt, dass Kaffee-Kapseln mit Rippen, welche einen
dreieckigen oder elliptischen Querschnitt aufweisen, aus jeglichem Plastikmaterial
gemacht werden kdnnen. Demgegenuber ist es nicht mdglich, Kaffee-Kapseln mit
Rippen, welche andere Formen des Querschnitts aufweisen, herzustellen, aulder sie
sind aus Plastikmaterial X gemacht. Diese Tatsachen sind in der Beschreibung unserer

Anmeldung FR-SA offenbart. Material X ist dem Fachmann bekannt.
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[005] Am 14. Dezember 2015 reichten wir wirksam eine Patentanmeldung nach dem
PCT (PCT-SA) ein, die nur die Prioritat von FR-SA beansprucht. Diese Anmeldung
beinhaltet die Beschreibung und den Anspruch von FR-SA.

[006] Unser Haupt-Wettbewerber ist die Schweizer Firma “Big Coffee” (BC). Sie haben
uns ein Verwarnungsschreiben geschickt, das sich auf PCT-BC bezieht, eine
Patentanmeldung nach dem PCT, die am 11. Februar 2016 verdéffentlicht wurde. PCT-
BC wurde wirksam von BC auf Deutsch am 03. August 2015 eingereicht. PCT-BC
beansprucht die Prioritat der Schweizer Patentanmeldung CH-BC, die am 01. August
2014 von BC wirksam eingereicht wurde. Sowohl PCT-BC als auch CH-BC beschreiben
und beanspruchen eine Plastik-Kaffee-Kapsel mit einer Rippe und eine Plastik-Kaffee-
Kapsel mit einer elliptischen Rippe. Das Material X wird weder in CH-BC noch in PCT-
BC offenbart. Zusatzlich zur Offenbarung von CH-BC offenbart und beansprucht PCT-
BC ein Kaffee-Pulver, das das Additiv G enthalt, welches einen Uberraschend guten
Kaffee ergibt, da die Aromen damit sehr gut extrahiert werden. G ist ein bekannter
Stabilisator fur Kosmetika. Der Recherchenbericht fur PCT-BC deckt alle Anspriche ab

und nennt keinen relevanten Stand der Technik.

[007] Wir argern uns sehr, weil PCT-BC nicht nur eine Kaffee-Kapsel mit einer Rippe
beansprucht, sondern auch Kaffee-Pulver mit dem Additiv G beansprucht. Ein Kaffee-
Pulver, das das Additiv G enthalt, wurde bereits in unserer franzoésischen
Patentanmeldung FR1-SA offenbart und beansprucht, welche am 10. Juni 2013 wirksam
eingereicht wurde. FR1-SA wurde im August 2013 zurickgenommen, ohne dass Rechte
bestehen geblieben sind und ohne Grundlage fir die Inanspruchnahme eines
Prioritatsrechts gewesen zu sein. Am 12. Dezember 2014 reichten wir wirksam eine
franzdsische Patentanmeldung FR2-SA ein, die die gleiche Beschreibung und
Anspriiche wie FR1-SA hat.

[008] Zum Glick fugten wir die Beschreibung von FR2-SA ebenfalls in unsere PCT-SA
ein, so dass wir annehmen, dass wir kein Problem mit PCT-BC haben. Der

Recherchenbericht flir FR2-SA nennt keinen relevanten Stand der Technik.

NUERMVAIVRARCTIE R



Seite 8 von 8

[009] Wir haben weitere Bedenken in Bezug auf Big Coffee. Sie besitzen ein
Europaisches Patent, EP1-BC, das im Mai 2012 erteilt wurde. Das Patent hat einen
einzigen Anspruch, der sich auf Kaffee-Kapseln bezieht, die aus dem Material X
gemacht sind. Rippen werden in EP1-BC nicht erwahnt. Wir haben gegen EP1-BC
Einspruch eingelegt und diesen mit mangelnder Neuheit gegenuber allgemeinem
Fachwissen begrundet, da Material X zur Verpackung von Nahrungsmitteln

Ublicherweise schon benutzt war.

[010] Der Einspruch wurde mit einer auf den 30. Dezember 2015 datierten
Entscheidung zurickgewiesen, die am 05. Januar 2016 einging. Nach der Zustellung
der Entscheidung fand unser beim EPA zugelassener Vertreter, der Niederlander ist und
uns bisher in dieser Angelegenheit vertreten hat, ein Dokument D. D wurde zwei Jahre
vor dem Anmeldetag von EP1-BC veréffentlicht und offenbart Kaffee-Kapseln, die aus
Material X gemacht sind, ohne dabei Rippen zu erwahnen. Bevor er auf eine Expedition
an den Sudpol ging, schickte er uns eine Kopie dieses Dokuments und reichte eine

Beschwerde auf Niederlandisch ein. Die Beschwerdegebuhr wurde bezahit.

Bitte lassen Sie uns wissen:

1. Was ist die derzeitige Patentsituation in Bezug auf
a- Plastik-Kaffee-Kapseln mit einer elliptischen Rippe,
b- Plastik-Kaffee-Kapseln mit einer dreieckigen Rippe,
c- Plastik-Kaffee-Kapseln mit einer Rippe,
d- Plastik-Kaffee-Kapseln, die aus dem Material X gemacht sind,
e- Kaffee-Pulver, das das Additiv G enthalt?

2. Welche MaRnahmen konnen wir ergreifen, um unsere Situation in Bezug auf

jedes der obigen Produkte zu verbessern?

3. Nachdem wir diese MalRnahmen ergriffen haben, kann uns Big Coffee vom
Verkauf irgendeines der obigen Produkte in Europa abhalten oder kdnnen wir

Big Coffee vom Verkauf irgendeines der obigen Produkte in Europa abhalten?
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M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3[4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
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29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30| |29 30 31

Miinchen Den Haag Berlin
Tage / Days / Jours Munich The Hague

La Haye

Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2014 X X X
Heilige Drei Kdnige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2014 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 18.04.2014 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 21.04.2014 X X X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2014 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 29.05.2014 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 09.06.2014 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 19.06.2014 X
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2014 X
National feiertag — National Holiday — Féte nationale 03.10.2014 X X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.2014 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2014 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2014 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2014 X X X
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JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
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31
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1.2 3 4.5 6 1 23 4 1 1.2 3 4,5 6
7 8 9 10 1112 13 5 6 7 8 9 10 M 2 3 4 5 6|7 8 7 8 9 10 1112 13
14 15 16 17 18 |19 20| |12 13 14 15 16 [17 18 9 10 11 12 13 [14 15 14 15 16 17 18 [19 20
21 22 23 24 2526 27| |19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 |21 22| (21 22 23 24 25|26 27
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29| |28 29 30 31
30
.. Den Haa
Tage / Days / Jours Ml\lllj::i[::?'ln The Haguge Berlin
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2015 X X X
Heilige Drei Kénige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2015 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 03.04.2015 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 06.04.2015 X X X
Koénigstag - King's Day - Féte du roi 27.04.2015 X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travalil 01.05.2015 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 14.05.2015 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 25.05.2015 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 04.06.2015 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.2015 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2015 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2015 X X X
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Anlage 3

2016
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
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26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30| |28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
.. Den Haa
Tage / Days / Jours Ml\lllj::i[::?'ln The Haguge Berlin
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2016 X X X
Heilige Drei Kénige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2016 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 25.03.2016 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 28.03.2016 X X X
National feiertag — National Holiday — Féte nationale 27.04.2016 X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 05.05.2016 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 16.05.2016 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 26.05.2016 X
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2016 X
National feiertag — National Holiday — Féte nationale 03.10.2016 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2016 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2016 X X X
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