Priferbericht — Aufgabe D 2014

Ubersetzung des englischen Originaltextes
Allgemeine Anmerkungen

Dieses Jahr war das zweite Jahr, in dem sich die Bewerber die Zeit fur die
Bearbeitung der Teile | und Il frei einteilen konnten. Erneut war zu beobachten, dass
manche Bewerber Schwierigkeiten mit ihrem Zeitmanagement hatten.

Viele Bewerber verwendeten in diesem Jahr bei ihren Antworten veraltete
Fassungen von Rechtstexten. Diesbezuglich sei daran erinnert, dass der Prifstoff
gemal den Ausfihrungsbestimmungen zu den Vorschriften Gber die européische
Eignungsprifung die Rechtstexte umfasst, die am 31. Dezember des der Prifung
vorangehenden Jahres in Kraft waren.

AulRerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Bewerber nicht inren Namen oder ihre
Initialen auf den Blattern des linierten EEP-Papiers angeben oder bei der
Beantwortung verwenden dtrfen.

Fur ein bloRRes Zitieren der Frage werden keine Punkte vergeben. Zu einer
vollstandigen Antwort gehodren eine Analyse und eine Schlussfolgerung.



Pruferbericht — Aufgabe D 2014, Teil |
Frage 1 (6 Punkte)

Zahlreiche Bewerber erkannten, dass Frau Mele vor einem deutschen Gericht gegen
Herrn Baum klagen sollte. Allerdings versdumten manche Bewerber zu erwéhnen,
dass der wissenschatftliche Artikel kein Stand der Technik ist, da fir die gemaf
Artikel 61 (1) b) EPU einzureichende neue Anmeldung der Anmeldetag von EP1
gelten wirde. Die meisten Bewerber gaben keine ausreichende Rechtsgrundlage
dafiir an, warum in allen Vertragsstaaten Schutz erlangt werden kann.

Frage 2 (7 Punkte)

Viele Bewerber analysierten die Gultigkeit der Prioritat fir die Gegenstédnde A und
A+B richtig. Deutlich weniger Bewerber erkannten jedoch, dass der
Prioritdtsanspruch fur IT1 hinzugefugt werden musste, um fiir den Gegenstand A ein
wirksames Datum zu erlangen, das vor dem Symposium liegt. Einige der Bewerber,
die die Hinzufligung der Prioritat von IT1 vorgeschlagen hatten, fihrten allerdings
falschlicherweise nicht Regel 52 (2) EPU als Rechtsgrundlage an, sondern

Regel 52 (3) EPU.

Uberraschenderweise betrachteten einige Bewerber die nationale Anmeldung IT1
als Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU.

Frage 3 (8 Punkte)

Die Frist zur Zahlung der Prufungsgebihr wurde von den meisten Bewerbern
korrekt, namlich auf der Grundlage der Regel 70 (1) EPU berechnet. Nur einige
Bewerber wiesen darauf hin, dass die Frist ausgesetzt ist, und wenige berechneten
die verbleibende Frist richtig.

Frage 4 (7 Punkte)

Nicht alle Bewerber waren mit den PCT-Regeln fur die Vertretung im Verfahren vor
dem EPA als Anmeldeamt vertraut.

Frage 5 (6 Punkte)

Diese Frage wurde sehr gut beantwortet. Ein paar Bewerber bil3ten Punkte ein, well
sie entweder die Fristen fur die Einreichung der Beschwerdeschrift und der
Beschwerdebegrindung nicht berechnet oder nicht erkannt hatten, dass die
Entscheidung am zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt gilt.



Frage 6 (6 Punkte)

Obwohl zahlreiche Bewerber auf ABI. 2009, 338 verwiesen, bestimmten nur einige
die Seitenzahl richtig, auf deren Grundlage die Zusatzgebuhr berechnet wird.

Am 5. Mai 2014 war die Zweigstelle des EPA in Den Haag geschlossen, doch war
dies in dem an die Bewerber verteilten Kalender nicht gekennzeichnet. Bewerber,
die die Frist auf den 6. Mai verlangert hatten, erhielten keinen Punktabzug.
Uberraschenderweise gingen einige Bewerber irrtiimlich davon aus, dass die
Anmeldegebiihr einen Monat nach Ablauf der Frist gemaR Regel 159 (1) EPU
entrichtet werden kénne.



Pruferbericht — Aufgabe D 2014, Teil I

In Teil Il der Aufgabe D missen die Bewerber eine Situation mit diversen
bestehenden Patentrechten analysieren und bestimmte Handlungen vorschlagen,
die in der Regel innerhalb einer Frist auszufihren sind. Dabei ist besonders auf die
korrekte Berechnung der Fristen zu achten.

Die Aufgabe in diesem Jahr enthielt die folgenden Kernaspekte:

- Anspruch 1 von EPCZ1 ist patentierbar; er hat zwei wirksame Daten: eines fur die
A enthaltenden Zusammensetzungen und eines fur die B, C oder D enthaltenden.

- EPFR3 gewahrt Schutz fur das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte
Erzeugnis, also fur Z, nicht jedoch fir A, das sich maRgeblich von Z unterscheidet.

- Ein Patent kann auf der Grundlage von PCTCZ2 erlangt werden, weil Gray Dorian
(GD) nicht tiber den Rechtsverlust unterrichtet wurde und somit Weiterbehandlung
noch moglich ist.

- Obwohl Creme de la creme (CLC) aufgrund von EPFR1 eine aussichtsreichere
Position hat, lasst sich die Position von GD verbessern, indem CLC eine
Lizenzierung oder eine Ubertragung der Rechte an PCTCZ2 angeboten wird.

Zu den einzelnen Fragen:
Frage 1 (33 Punkte)

Die Uberwiegende Mehrheit der Bewerber erkannte, dass die B, C oder D
enthaltenden Zusammensetzungen in Anspruch 1 von EPCZ1 nicht die Prioritat von
CZ1 in Anspruch nehmen kénnen. Dennoch merkten viele nicht oder erwahnten
zumindest nicht explizit, dass Anspruch 1 zwei wirksame Daten hat. Zahlreiche
Bewerber erkannten nicht, dass Anspruch 1 von EPCZ1 gegentiber EPFR2 neu ist
und keine Anderung erforderlich ist, sofern der Prioritatsanspruch aufrechterhalten
wird.

Eine Uberraschend grol3e Zahl von Bewerbern verwies auf die bis 1. April 2013
geltende Fassung der Regel 53 EPU (die im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist)
und gab dementsprechend eine falsche Frist fiir die Einreichung der Ubersetzung
der friheren Anmeldung an.

Einige Bewerber erklarten, dass ein Anspruch neu und/oder erfinderisch ist, ohne
auf das betreffende Dokument des Stands der Technik Bezug zu nehmen bzw. ohne
Uberhaupt eine diesbezlgliche Erlauterung abzugeben.

Frage 2 (9 Punkte)

Die meisten Bewerber erkannten, dass sich der durch EPFR3 gewéhrte Schutz auf
das durch das Verfahren unmittelbar hergestellte Erzeugnis erstreckt. Weniger
gaben jedoch an, dass Z dieses unmittelbare Erzeugnis ist.

Nur eine Minderheit ging darauf ein, dass sich A malR3geblich von Z unterscheidet,
weil A durch ein mehrstufiges Verfahren aus Z gewonnen wird und andere
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Eigenschaften hat als Z. Dies bedeutet, dass A nicht als ein durch das Verfahren in
EPFR3 unmittelbar hergestelltes Erzeugnis angesehen werden kann und der Import
von A nach Europa dieses Patent nicht verletzen wirde.

Einige Bewerber erwéhnten, dass sich A von Z unterscheidet, ohne dies naher zu
erlautern. Sie erhielten nicht die volle Punktzahl.

Frage 3 (9 Punkte)

Die meisten Bewerber erkannten, dass der Eintritt von PCTCZ2 in die europaische
Phase nach wie vor mdglich ist, da GD noch nicht Gber den Rechtsverlust
unterrichtet wurde.

Einige Bewerber glaubten jedoch falschlicherweise, dass im vorliegenden Fall die
Frist fur den Eintritt in die europaische Phase durch die Ricknahme des
Prioritdtsanspruchs geandert werden kénne.

Einige Bewerber Gbersahen entweder die Mdglichkeit der Weiterbehandlung oder
berechneten die betreffende Frist falsch. Wiedereinsetzung kam nicht infrage.

Frage 4 (9 Punkte)

Die Mehrheit der Bewerber erfasste, dass GD aufgrund von EPFR1 keines seiner
Erzeugnisse ohne eine Lizenz von CLC vermarkten kann.

Die meisten fuhrten auch richtig aus, dass umgekehrt CLC das Erzeugnis aus
EPFR2 aufgrund von EPCZ1 nicht ohne eine Lizenz von GD vermarkten kann.

Nur einige wenige Bewerber erklarten, dass EPFR2 kein Problem fur GD darstelle,
weil die Erzeugnisse, die GD vermarkten wolle, W nicht enthielten.

Zahlreiche Bewerber verwiesen auf die Mdglichkeit einer wechselseitigen
Lizenzvereinbarung, doch nicht alle gingen auf die Griinde hierfiir und die zugrunde
liegenden Rechte ein.

Richtig erkannt wurde von mehreren Bewerbern, dass sich die Verhandlungsposition
von GD moglicherweise dadurch verbessern lieR3e, dass CLC eine Lizenz oder eine
Ubertragung der Rechte aus PCTCZ2 fiir Europa angeboten wird.



Lésungsvorschlag — Aufgabe D 2014, Teil |
Antwort auf Frage 1

a) Herr Baum hat seinen Wohnsitz in Deutschland. Daher muss die Klage gegen
ihn nach Artikel 2 des Anerkennungsprotokolls vor einem deutschen Gericht erhoben
werden.

EP1 wurde nicht erteilt, sodass Frau Mele gemaR Regel 16 (1) b) EPU auf die
Rechtsbehelfe nach Artikel 61 (1) EPU zurtickgreifen kann. Da EP1 nicht mehr
anhangig ist, sollte sie eine neue Anmeldung gemaR Artikel 61 (1) b) EPU
einreichen. Laut G 3/92 muss EP1 nicht mehr anh&ngig sein, damit eine neue
Anmeldung eingereicht werden kann.

Die neue Anmeldung sollte innerhalb von drei Monaten nach Eintritt der Rechtskraft
der Entscheidung, mit der der Anspruch von Frau Mele anerkannt wird, eingereicht
werden (R. 16 (1) a) EPU).

Artikel 76 (1) EPU gilt entsprechend fiir diese neue Anmeldung (Art. 61 (2) EPU).
Daher gilt die neue Anmeldung als am Anmeldetag von EP1 eingereicht, d. h. im
Januar 2013 und somit vor der Verotffentlichung des wissenschaftlichen Artikels im
Juli 2013. Dementsprechend ist der wissenschatftliche Artikel fir den Gegenstand A
kein Stand der Technik nach Artikel 54 (2) EPU.

Die Anmeldegebiuhr und die Recherchengebiihr fir die neue Anmeldung sind
innerhalb eines Monats nach Einreichung der Anmeldung zu entrichten

(R. 17 (2) EPU).

Frau Mele kann also Patentschutz fir den Gegenstand A erlangen.

b) Gemal Artikel 9 des Anerkennungsprotokolls werden die in einem
Vertragsstaat ergangenen rechtskraftigen Entscheidungen tber den Anspruch auf
Erteilung eines europaischen Patents in den anderen Vertragsstaaten anerkannt.
Daher muss die rechtskraftige Entscheidung des deutschen Gerichts in den anderen
Vertragsstaaten anerkannt werden.

GemaR Artikel 79 (1) EPU galten alle Vertragsstaaten als in EP1 benannt. Die neue
Anmeldung kann also fir alle Vertragsstaaten eingereicht werden (R. 16 (2) EPU).

Antwort auf Frage 2

EP1 wurde innerhalb von zwdlf Monaten nach dem Anmeldetag von IT2 eingereicht
(Art. 87 (1) EPU).

IT1 ist die erste Anmeldung, in der der Gegenstand A offenbart ist, und war am
Anmeldetag von IT2 nicht zuriickgenommen. Fur die Feststellung der Prioritat gilt
IT2 daher gemaR Artikel 87 (4) EPU nicht als die erste Anmeldung fir den
Gegenstand A. IT2 ist aber die erste Anmeldung im Sinne von Artikel 87 (4) EPU fiir
den Gegenstand A+B. Die in EP1 beanspruchte Prioritat ist somit nicht wirksam fur
den Gegenstand A (d. h. fir Anspruch 1), wohl aber fir den Gegenstand A+B (d. h.
fur Anspruch 2).

Fur den Gegenstand A ist die Offenbarung auf dem Symposium somit Stand der
Technik nach Artikel 54 (2) EPU, sodass Gegenstand A gegeniiber dieser
Offenbarung nicht neu ist.

Der Anmelder sollte die Hinzufligung des Anspruchs auf die Prioritat von IT1
beantragen (R. 52 (2) EPU). EP1 wurde am 3. Dezember 2013 eingereicht, d. h.
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innerhalb von zwolf Monaten nach dem Anmeldetag von IT1. Also kann die Prioritat
von IT1 beansprucht werden, obwohl IT1 zuriickgenommen wurde (Art. 87 (3) EPU).
Nach der Hinzufiigung des Prioritatsanspruchs fur IT1 ist das Symposium kein Stand
der Technik nach Artikel 54 (2) EPU mehr.

EP1 kann somit erteilt werden, vorausgesetzt der Anmelder X beantragt die
Hinzufligung des Anspruchs auf die Prioritéat von IT1 bis spatestens 3. April 2014,

d. h. innerhalb von 16 Monaten nach dem friihesten Prioritatsdatum (R. 52 (2) EPU).

Antwort auf Frage 3

Form 1001 enthalt die schriftliche Erklarung, dass die Prifung beantragt wird. Der
Antrag auf Prifung gilt jedoch erst dann als gestellt, wenn die Prifungsgebuhr
entrichtet worden ist (Art. 94 (1) EPU). Der Anmelder kann die Priifung bis zum
Ablauf von sechs Monaten nach dem Tag beantragen, an dem im Européaischen
Patentblatt auf die Veroffentlichung des europaischen Recherchenberichts
hingewiesen worden ist, d. h. bis 21. Februar 2014 (R. 70 (1) EPU).

Bei einer Unterbrechung des Verfahrens wird die Frist zur Entrichtung der
Prifungsgebiihr gemal J 7/83 oder Richtlinien E-VII, 1.4 gehemmt. Ab dem Tag, an
dem das Verfahren wieder aufgenommen wird, lauft die Frist dann wieder fur die
verbliebene Zeit weiter, mindestens jedoch fir die in Regel 142 (4) zweiter Satz EPU
vorgesehene Zeit von zwei Monaten.

Der letzte Tag des bereits abgelaufenen Teils der Frist war der 19. November 2013.
Der verbleibende Teil der Frist reichte also vom 20. November 2013 bis

21. Februar 2014, d. h. er betrug drei Monate und einen Tag. Das ist mehr als zwei
Monate, somit lauft die Frist nach der Wiederaufnahme noch fur drei Monate und
einen Tag.

Der noch nicht verstrichene Teil der Frist beginnt am Tag der Fortsetzung des
Verfahrens zu laufen (J 7/83). Der Anmelder hat also drei Monate und einen Tag
Zeit, um die Prufungsgebuhr zu entrichten, d. h. vom 20. Januar 2014 bis 20. April
2014. Da das EPA am Ostermontag, also am 21. April 2014 geschlossen ist,
verlangert sich diese Frist bis Dienstag, den 22. April 2014 (R. 134 (1) EPU).

Antwort auf Frage 4

a) Nach Regel 4.15 PCT muss der Antrag vom Anmelder unterschrieben sein. Die
Unterschrift des Vertreters auf dem Antrag hat dieselbe Wirkung wie die des
Anmelders selbst (R. 90.3 a) PCT).

Das EPA als Anmeldeamt hat auf das Erfordernis der Regel 90.4 b) PCT, wonach
eine gesonderte Vollmacht einzureichen ist, verzichtet (R. 90.4 d) PCT und
Mitteilung des EPA im ABI. 2010, 335). Da keine gesonderte Vollmacht gefordert ist,
stellt die fehlende Unterschrift auf der Vollmacht keinen Mangel dar.

b) Die Ricknahmeerklarung ist an das Internationale Blro oder an das EPA als
Anmeldeamt zu richten (R. 90bis.1 b) PCT).

Die Rucknahmeerklarung ist entweder vom Anmelder (R. 90bis.5 a) PCT) oder vom
Vertreter zu unterzeichnen. In letzterem Fall muss eine gesonderte, vom Anmelder
unterzeichnete Vollmacht eingereicht werden, denn der Verzicht nach Regel 90.4 d)
PCT erstreckt sich nicht auf Ricknahmen (R. 90.4 e) PCT).



Antwort auf Frage 5

a) GemaR Artikel 108 EPU muss die Beschwerdeschrift innerhalb von zwei
Monaten nach Zustellung der Entscheidung eingereicht werden. Die Entscheidung
gilt zehn Tage nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, d. h. am 16. August 2013
(R. 126 (2) EPU). Die Beschwerdeschrift muss also bis 16. Oktober 2013 eingereicht
werden. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebuhr
entrichtet worden ist (Art. 108 EPU). Die Gebuihr wurde am 4. Oktober 2013
entrichtet. Die Beschwerde wurde also fristgerecht eingelegt.

Die Beschwerdebegriindung ist innerhalb von vier Monaten nach Zustellung der
Entscheidung einzureichen, d. h. bis 16. Dezember 2013 (Art. 108 EPU). Sie wurde
also ebenfalls fristgerecht eingereicht.

Die Beschwerde ist somit zulassig.

b)  Wie von der Prifungsabteilung angedeutet, erfillt der neue, einzige Anspruch
die Erfordernisse des EPU. Durch die Anderung wird also der in der Entscheidung
erhobene Einwand ausgerdumt, und die Beschwerde ist begrindet (Richtlinien E-X,
7.1 iii) oder T 139/87). Da die Beschwerde zulassig und begriindet ist, wird die
Prifungsabteilung ihre Entscheidung gemaR Artikel 109 (1) EPU revidieren.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorlag, wird die Gebuhr nicht zurtickerstattet
(R. 103 (1) a) EPU).

Antwort auf Frage 6

a) Da die Dokumente fur den Eintritt in die europaische Phase nicht online
eingereicht wurden, betragt die Anmeldegebihr 200 EUR (Art. 2 (1) Nr. 1 GebO).
GemaR Regel 38 (2) EPU und Artikel 2 (1) Nr. 1a GebO ist fiir die 36. und jede
weitere Seite eine Zusatzgebihr von 14 EUR zu entrichten.

Laut der Mitteilung zur Erganzung der Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009 Uber
die Gebuhrenstruktur 2009 (ABI. 2009, 338) errechnet sich die Zusatzgebihr bei der
Einreichung eines geanderten Anspruchssatzes aus der Zahl der
Beschreibungsseiten in der von der WIPO verdffentlichten internationalen
Anmeldung und der Austauschseiten mit den gednderten Ansprichen in Englisch als
Verfahrenssprache. Die Gebuhr wird also auf der Grundlage der

40 Beschreibungsseiten der veroffentlichten Schrift PCT-CN, den 3 Seiten der
geanderten Anspriiche in Englisch und der einen Seite der Zusammenfassung
berechnet (0. g. Mitteilung sowie Mitteilung des EPA vom 26. Januar 2009,

ABI. 2009, 122). Dementsprechend ist eine Zusatzgebihr von 126 EUR fir 9 Seiten
fallig. Die insgesamt zu entrichtende Gebuhr betragt somit 326 EUR.

b) GemaR Regel 159 (1) c) EPU ist die Anmeldegebiihr innerhalb von 31 Monaten
ab dem Anmeldetag zu entrichten. Die 31-Monatsfrist endet am Sonntag, den

4. Mai 2014. Da sich Zahlungsfristen ebenfalls verlangern (Richtlinien A-X, 6.1 oder
J 1/81), verlangert sich die Frist zur Zahlung der Gebuihr bis 5. Mai 2014

(R. 134 (1) EPU).



L6ésungsvorschlag — Aufgabe D 2014, Teil Il
Frage 1
EPFR1/FR1

FR1 ist die erste Anmeldung fur Creme-Zusammensetzungen aus einer Verbindung
der Familie K und dem Bestandteil X. EPFR1 wurde innerhalb des Prioritatsjahres
eingereicht, und zwar vom selben Anmelder wie FR1. EPFR1 bezieht sich auf
dieselbe Erfindung wie FR1 (Einreichung durch Bezugnahme). Der
Prioritatsanspruch ist daher wirksam.

Es gibt keinen einschlagigen Stand der Technik fir EPFR1 und demzufolge keinen
Grund, die Glltigkeit von EPFR1 infrage zu stellen.

EPCZ1/CZ1

CZ1 ist die erste Anmeldung fur Creme-Zusammensetzungen, die A, X und Y
enthalten. EPCZ1 wurde eindeutig innerhalb des Prioritéatsjahres eingereicht, und
zwar vom selben Anmelder wie CZ1. CZ1 kann als Prioritatsanmeldung dienen,
selbst wenn sie zurickgenommen worden ist.

Die B, C oder D enthaltenden Zusammensetzungen sind in CZ1 offenbart, sodass
dem Anspruch 1 von EPCZ1 fiur die B, C oder D enthaltenden Zusammensetzungen
nicht die Prioritdt von CZ1 zusteht. Fiur die A enthaltenden Zusammensetzungen
allerdings kommt Anspruch 1 die Prioritat von CZ1 zu. Anspruch 1 hat also zwei
wirksame Daten, namlich den 16. April 2012 und den 10. August 2012 (was mdglich
ist, da Anspruch 1 auf eine beschrankte Zahl eindeutig definierter alternativer
Gegenstande gerichtet ist (G 2/98)).

Anspruch 2 kann die Prioritat von CZ1 beanspruchen; folglich ist sein wirksames
Datum der 16. April 2012.

EPFRL1 ist Stand der Technik fur beide Anspriiche von EPCZ1. Beide Anspriiche von
EPCZ1 sind neu gegenuber EPFR1, da die Zusammensetzungen in EPCZ1 den
zusatzlichen Bestandteil Y enthalten. Die Hinzufigung von Y sorgt fur eine
unerwartete Wirkung. Daher sind beide Anspriiche auch erfinderisch gegeniber
EPFR1.

EPFR2 ist Stand der Technik nach Artikel 54 (3) EPU fiir denjenigen Teil des
Anspruchs 1, dessen wirksames Datum der 10. August 2012 ist (B, C oder D
enthaltende Zusammensetzungen) und kann nur bei der Beurteilung der Neuheit
berucksichtigt werden. Anspruch 1 von EPCZ1 ist neu gegenuber EPFR2, da die B,
C oder D enthaltenden Zusammensetzungen in EPFR2 nicht offenbart sind.

Wenn EPCZ1 jedoch sein Prioritatsrecht verliert, wird EPFR2 neuheitsschadlich fur
beide Anspriiche von EPCZ1.



Wird eine Ubersetzung der Prioritatsunterlage eingereicht, so wird das EPA
akzeptieren, dass EPFR2 nicht neuheitsschadlich fir die Anspriiche 1 und 2 von
EPCZ1 ist.

Da es keinen anderen relevanten Stand der Technik gibt, sind beide Anspriiche von
EPCZ1 patentierbar. Das auf EPCZ1 erteilte Patent wird von EPFR1 abhéangig sein.

EPFR2

Unter Berucksichtigung des Prioritéatsdatums ist EPCZ1 im Hinblick auf die A
enthaltenden Zusammensetzungen fir EPFR2 Stand der Technik nach

Artikel 54 (3) EPU. Anspruch 1 von EPFR2 ist neu gegeniiber EPCZ1, da er das
zusatzliche Merkmal W umfasst.

EPFRL1 ist ebenfalls Stand der Technik fir EPFR2, allerdings ist Anspruch 1 von
EPFR2 neu gegenuber EPFR1, da die A enthaltenden Zusammensetzungen in
EPFR1 nicht offenbart sind und/oder da die Zusammensetzung in EPFR2 zusatzlich
noch Y und W enthalt. AuRerdem scheint Anspruch 1 von EPFR2 gegenluber EPFR1
erfinderisch zu sein, weil sich die Stabilitat der Zusammensetzung unerwartet erhdht
hat. EPFR2 durfte also erteilt werden. Das Patent fur EPFR2 wird von EPFR1

und EPCZ1 abhangig sein.

In den nachsten vier Monaten zu ergreifende MalRnahmen:

Innerhalb der nachsten vier Monate miissen wir die Ubersetzung der frilheren
Anmeldung CZ1 einreichen.

AulRerdem sind die Prifungsgebihr und die Benennungsgebihren fir EPCZ1 zu
entrichten.

Des Weiteren missen wir den Recherchenbericht von EPCZ1 priufen, denn ein
negativer Bescheid erfordert eine Erwiderung.

Die Ubersetzung der friiheren Anmeldung muss bis 18. Juni 2014 eingereicht
werden.

Auch alle tbrigen Schritte mussen bis 18. Juni 2014 ergriffen werden.
Frage 2

EPFR3 bietet Schutz fur das durch das beanspruchte Verfahren unmittelbar
hergestellte Erzeugnis, also fir Z.

A unterscheidet sich jedoch von Z. Die Verbindung A wird durch eine weitere
Umwandlung von Z hergestellt. Diese Umwandlung ist maf3geblich, denn Z weist
nicht die Anti-Aging-Eigenschaften von A auf und/oder es bedarf eines mehrstufigen
Verfahrens, damit man zu A gelangt.

AulRerdem enthalt das aus Indien importierte Erzeugnis nicht den Bestandteil Z.
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Daher stellt der Import von A in die Tschechische Republik keine Verletzung dar,
und GD kann A weiterhin von seinem Lieferanten in Indien beziehen.

Frage 3

Die Frist fur den Eintritt in die europaische Phase von PCTCZ2 endete am

7. Oktober 2013. Da die erforderlichen Handlungen nicht vorgenommen wurden, gilt
die Anmeldung als zuriickgenommen. Nichtsdestotrotz muss das EPA dem
Anmelder den Rechtsverlust mitteilen. Selbst wenn das EPA eine entsprechende
Mitteilung versandt hat, ist diese bei GD nicht eingegangen und wurde also nicht
zugestellt. Somit steht fir den Eintritt in die européaische Phase noch das
Rechtsmittel der Weiterbehandlung zur Verfligung.

GD muss die Weiterbehandlungsgebuhr entrichten und die versaumten Handlungen
fur den Eintritt in die europaische Phase nachholen.

Fir die Entrichtung der Jahresgebtihren steht die Weiterbehandlung jedoch nicht zur
Verfigung. Die Jahresgebuhr fir das dritte Jahr war am 7. Oktober 2013 fallig, kann
aber mit einer Zuschlagsgebiihr noch bis zum 7. April 2014 entrichtet werden.

Somit kann in Europa immer noch ein Patent fir PCTCZ2 erlangt werden.
Frage 4

Die kommerzielle Verwertung der Creme-Zusammensetzungen mit einer Verbindung
aus der Familie K in Kombination mit den Bestandteilen X und Y wiirde EPFR1
verletzen. GD muss sich also eine Lizenz von CLC besorgen.

EPFR2 wirde GDs Erzeugnis nicht verletzen, denn es enthéalt nicht den
Bestandteil W.

Aufgrund des durch EPCZ1 gewahrten Schutzes wird CLC ohne eine Lizenz von GD
keine Erzeugnisse vermarkten konnen, die eine Verbindung aus der Familie K und
die Bestandteile X und Y enthalten (mit oder ohne W).

Da die X und Y enthaltenden Zusammensetzungen eine Verbesserung gegenuber
den Zusammensetzungen aus EPFR1 darstellen, kénnte CLC an einer
wechselseitigen Lizenzvereinbarung interessiert sein. CLC kann jedoch Erzeugnisse
vermarkten, die nur eine Verbindung aus der Familie K und den Bestandteil X
enthalten, ohne EPCZ1 zu verletzen.

Um seine Verhandlungsposition zu starken, kénnte GD eine Lizenz oder eine
Rechtslubertragung fur den européischen Teil von PCTCZ2 anbieten. Da CLC sich
aktiv mit der Herstellung von Verbindungen aus der Familie K befasst, konnte CLC
Interesse an einer solchen Lizenz oder Rechtsubertragung haben, zumal PCTCZ2
eine deutliche Verbesserung gegeniber dem derzeit von CLC eingesetzten
Verfahren darstellt.

GD muss vor dem Treffen mit CLC in Bezug auf PCTCZ2 keine Zahlungen
vornehmen.
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EXAMINATION COMMITTEE I Candidate No.

Paper D 2014 - Marking Sheet

Marks awarded

Category Maximum
possible
Part | Question 1 6
Question 2 7
Question 3 8
Question 4 7
Question 5 6
Question 6 6
Part Il Question 1 33
Question 2 | 9
Question 3 | 9
Question 4 | 9
Total 100
Examination Committee Il agrees on ........ marks and recommends the following
grade to the Examination Board:
[] pass [[] comPENsABLE FAIL [] FaL
(50-100) (45-49) (0-44)

24 June 2014

Chairman of Examination Committee Il





