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Teil I: Rechtliche Fragen

FRAGE 1 (10 PUNKTE)

Am 20. Februar 2018, dem letzten Tag der Prioritatsfrist, reichte der Anmelder A eine
internationale Anmeldung PCT-A beim EPA als Anmeldeamt ein. Der Antrag wurde
unter Verwendung des Formblatts PCT/RO/101 eingereicht. PCT-A wurde auf
Franzosisch eingereicht und beansprucht ordnungsgemal die Prioritat von FR-A
eingereicht vom Anmelder A auf Franzdsisch. FR-A enthalt eine Beschreibung,
Zeichnungen und einen Anspruch, wobei sich der Anspruch Uber zwei Seiten erstreckt.
Es war beabsichtigt, dass PCT-A identisch zu FR-A sei.

Heute, 27. Februar 2018, bemerkte der Anmelder, dass die zweite Seite des Anspruchs

von PCT-A in den beim EPA eingereichten Unterlagen fehlt.

Der Anmelder mdchte so schnell wie maglich vorlaufigen Schutz in den

EPU-Vertragsstaaten fir den in FR-A beanspruchten Gegenstand erhalten.

Beraten Sie den Anmelder.

2018/D/DEN
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FRAGE 2 (8 PUNKTE)

Am 14. Dezember 2016 wurde der Hinweis auf die Erteilung des europaischen Patents
EP-B im Europaischen Patentblatt bekannt gemacht. EP-B wurde der Firma B mit den
unabhangigen Ansprtchen 1 und 2 sowie dem von Anspruch 2 abhangigen Anspruch 3
erteilt. Am 12. September 2017 wurde rechtswirksam Einspruch gegen EP-B von
Firma C eingelegt. Die Einspruchsschrift erwahnt nur den Einspruchsgrund unter
Artikel 100 c) EPU gegen Anspriiche 1 bis 3. Auf eine Aufforderung nach

Regel 79 (1) EPU hin, beantragte der Patentinhaber am 6. Februar 2018 die
Aufrechterhaltung des Patents in geanderter Fassung auf Basis des erteilten
Anspruchs 1 und eines geanderten Anspruchs 2, der die erteilten Anspriche 2 und 3
kombiniert. Zusatzlich gab der Patentinhaber die Grundlage in der urspringlich
eingereichten Fassung der Anmeldung fur den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1
an. Die Anderung und die angegebene Grundlage raumen gemeinsam die unter
Artikel 100 c) EPU erhobenen Einwande aus.

Am 22. Februar 2018 erhob die Firma B Klage gegen die Firma D vor einem
schwedischen Gericht wegen Verletzung von EP-B. Heute, 27. Februar 2018, ist das

Einspruchsverfahren anhangig.

Die Firma D, die am Verfahren vor dem EPA beteiligt sein mdchte, lie3 lhnen ein
Dokument D1 zukommen, das Stand der Technik unter Artikel 54 (3) EPU fiir EP-B ist
und den Gegenstand des Anspruchs 1 von EP-B offenbart. Die Firma D ist der Meinung,
dass der erteilte Anspruch 3 nicht den Erfordernisse des Artikels 84 EPU genligt.
Beraten Sie die Firma D, welche Schritte im Verfahren vor dem EPA unternommen

werden kdnnen gegen:
a) den Anspruch 1 von EP-B; und

b) den geanderten Anspruch 2 von EP-B.

2018/D/DE/2
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FRAGE 3 (8 PUNKTE)

Am 2. November 2017 reichte Anmelder E, ein Erfinder mit Wohnsitz in Argentinien,
online beim EPA eine Anmeldung EP-E auf Spanisch ein, wobei er das Formblatt 1001
benutzte. EP-E beansprucht nicht die Prioritat einer fruheren Anmeldung. Der

Anmelder E reichte nur Anspriche und Zeichnungen ein.

Am 15. November 2017 reichte der Anmelder E die fehlende Beschreibung auf

Spanisch beim EPA ein.

Am 27. November 2017 reichte der Anmelder E beim EPA eine Ubersetzung der

Beschreibung, der Anspriche und der Zeichnungen von EP-E auf Englisch zusammen

mit einem Begleitschreiben ein und entrichtete die Anmelde- und Recherchengebuhren.

Der Anmelder E erhielt vom EPA eine auf den 5. Februar 2018 datierte Aufforderung,

einen Vertreter zu bestellen.

Gestern, 26. Februar 2018, wurden Sie vom Anmelder E gebeten, ihn im Verfahren vor

dem EPA zu vertreten.
a) Welcher Anmeldetag wird zuerkannt werden?

b) Welche Handlungen mussen Sie als Vertreter ausfihren, damit die Recherche der

Anmeldung beginnen kann?

2018/D/DE/3
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FRAGE 4 (6 PUNKTE)

Wahrend der mundlichen Verhandlung am 1. September 2017 verkindete die
Einspruchsabteilung geman Artikel 101 (3) a) EPU, dass unter Berlicksichtigung der
vom Patentinhaber vorgenommenen Anderungen das Patent EP-F und die Erfindung,
die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU genligen. Die auf den

15. September 2017 datierte Zwischenentscheidung wurde durch eingeschriebenen

Brief mit Rickschein zugestellt.

Sowohl der Einsprechende als auch der Patentinhaber sind durch diese Entscheidung
beschwert. Sie sind der Vertreter einer der Verfahrensbeteiligten, der Sie unmittelbar
nach der mundlichen Verhandlung anwies, Beschwerde gegen diese Entscheidung

einzulegen.

Heute, 27. Februar 2018, erhielten Sie vom EPA eine Mitteilung unter Regel 82 (2) EPU.

Aufgrund dieser Mitteilung erkennen Sie, dass keine Beschwerde eingelegt wurde.

Durch Online-Akteneinsicht stellen Sie fest, dass lhr Assistent die
Empfangsbescheinigung der Zustellung der Zwischenentscheidung am
20. September 2017 an das EPA zurlcksandte.

Aufgrund eines einmaligen Versehens in einem sonst gut funktionierenden
FristenUberwachungssystem enthalten lhre Akten weder irgendeine Information Uber die

Entscheidung noch wurden entsprechende Fristen vermerkt.
Wie kdnnen Sie die Situation Ihres Mandanten vor dem EPA verbessern, wenn
a) Sie der Vertreter des Patentinhabers sind?

b) Sie der Vertreter des Einsprechenden sind?

2018/D/DE/4
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FRAGE 5 (8 PUNKTE)

Das EPA hat eine Mitteilung unter Regel 71 (3) EPU versandt, in der die
Prufungsabteilung dem Anmelder G mitteilte, dass sie beabsichtigt, ein Patent basierend
auf der Europaischen Patentanmeldung EP-G zu erteilen, die einen unabhangigen
Anspruch 1 und einen abhangigen Anspruch 2 enthalt. Gestern, 26. Februar 2018, war
der letzte Tag der Frist, um auf diese Mitteilung zu reagieren. Der Anmelder G reichte
ordnungsgeman die vorgeschriebenen Ubersetzungen ein und entrichtete die

Erteilungs- und Verdffentlichungsgebuhr.

Heute erhielt der Anmelder G Kenntnis von der Europaischen Patentanmeldung EP-H,
die Stand der Technik gemaR Artikel 54 (3) EPU ist. Der Gegenstand des Anspruchs 1
ist nicht neu in Bezug auf EP-H. Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist neu gegenuber

EP-H.

G mochte nun den Gegenstand, flr den Patentschutz in EP-G angestrebt wird, auf den

Gegenstand des Anspruchs 2 von EP-G einschranken.

a) Diskutieren Sie, wie G einschranken kann, ohne weitere Gebuhren an das EPA zu

zahlen.

b) Diskutieren Sie, wie G einschranken kann, ohne dies begriinden zu mussen.

2018/D/DE/5
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Teil Il: Rechtliche Beurteilung

[001] Heute ist der 27. Februar 2018.

Wir, Bollebozen B.V (BB) sind in der Lebensmittelindustrie tatig, sowohl in der
Herstellung und Entwicklung von Verfahren und Verarbeitungsvorrichtungen als auch
in der grodmalstablichen Herstellung von verarbeiteten Lebensmitteln. Eines
unserer Produkte ist eine niederlandische Spezialitat, genannt “Oliebollen” (auf
Deutsch: “Olballe”), die zum Jahreswechsel konsumiert werden. Sie bestehen aus
einem Ball von mit getrockneten Friachten vermischtem Teig, der frittiert wird. Ein
Bedenken bei allen frittierten Produkten ist, dass sie einen hohen Gehalt an
Acrylamid aufweisen, also einer Substanz, bei der einige Studien darauf hingedeutet

haben, dass sie in hohen Dosen krebserregend ist.

[002] Wir haben ein europaisches Patent, EP-BB1, das guiltig die Prioritat einer
friheren Anmeldung beansprucht, die im Oktober 2013 angemeldet wurde. Gegen
EP-BB1 wurde ein Einspruch eingelegt. Der erteilte Anspruch 1 ist gerichtet auf ein
Verfahren zur Herstellung eines frittierten Lebensmittelprodukts (FLP) mit einem
Acrylamidgehalt unter 225 ppb, durch Frittieren eines Teigballs enthaltend
mindestens 5 Gewichts-% getrocknete Frichte, wobei die Frichte Frucht A
umfassen. Anspruch 2 des erteilten Patents ist abhangig von Anspruch 1 und
verlangt, dass die Fruchte auRerdem Frucht B umfassen. Anspruch 3 ist abhangig

von Anspruch 1 oder 2 und verlangt, dass die Frichte aul3erdem Frucht C umfassen.

[003] Der Einsprechende hat das Patent nach Artikel 100 b) EPU angegriffen, indem
er gezeigt hat, dass ein frittierter Teigball hergestellt nach Anspruch 1 unter
Verwendung von Frucht A und ohne andere getrocknete Frichte einen hoheren

Acrylamidgehalt hatte als beansprucht.

2018/D/DE/6
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[004] Das Patent wurde in geanderter Form auf Basis des erteilten Anspruchs 2
aufrecht erhalten. Die auf den 2. Oktober 2017 datierte schriftliche Entscheidung

wurde von uns am 16. Oktober 2017 erhalten. Der Einsprechende und wir haben

jeweils rechtzeitig Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebuhr bezahlt. Unser

beigefugter Hauptantrag lautete auf Zurickweisung des Einspruchs. Der

Einsprechende reichte seine Beschwerdebegrindung im Januar 2018 ein und fugte

die Ergebnisse von Tests bei, bei denen ein Verfahren nach dem Patent unter
ausschlielicher Verwendung der Frichte A und B als getrocknete Friichte nicht zu

einem Produkt fuhrte, das den beanspruchten Acrylamidgehalt aufwies.

[005] Aufgrund von Zeitdruck haben wir am 15. Februar 2018 die
Beschwerdebegriindung in Form eines Briefs eingereicht, der die
Beschwerdekammer lediglich auf unser Vorbringen in der ersten Instanz verweist.
Seitdem haben wir nachgedacht und sind zur Schlussfolgerung gelangt, dass eine
mogliche Ruckzugsposition, die unser Produkt abdecken wirde, eine Kombination

der Ansprlche 1 und 3 ware.

[006] Tests haben uns gezeigt, dass der Acrylamidgehalt ungeachtet des
Fruchtgehalts oder Fruchttyps unter 225 ppb bleibt, wenn die Frittiertemperatur
bei 220°C oder darunter bleibt. Falls Frucht C vorhanden ist, kann jede

Frittiertemperatur innerhalb des uUblichen Bereichs gewahlt werden.

[007] Wir wissen all das, weil wir die Temperaturabhangigkeit untersucht haben,

nachdem der Einspruch eingelegt worden war. Diese Untersuchungen fuhrten uns zu

weiteren Patentanmeldungen.

2018/D/DE/7



Seite 8 von 11

[008] Wir reichten EP-BB2 am 3. Februar 2017 ein. EP-BB2 beschreibt und
beansprucht ein Verfahren zur Herstellung eines frittierten Lebensmittelprodukts
(FLP) durch Frittieren eines Teigballs bei einer Temperatur im Bereich

von 150-220°C. Die Beschreibung sagt, dass der bevorzugte Bereich zwischen
175°C und 200°C liegt. EP-BB2 offenbart ebenfalls eine Vorrichtung, die wir friher
entworfen hatten. Sie enthalt einen Teigmischer und eine daran befestigte Duse zum
Formen der Teigballe. Diese Duse hat die Form einer Trompete, wie dargestellt und
beschrieben. Disen mit einer solchen Form waren in ganz anderen technischen
Gebieten verwendet worden, bevor EP-BB2 angemeldet wurde. Vom Ende des

20. Jahrhunderts an wurden konisch geformte Dusen in Kombination mit
Teigmischern und Schneckenforderern verwendet, um den Teig durch die Dusen zu
zwangen. Fur EP-BB2 wurden keine Gebuhren entrichtet, und wir erhielten im

Juni 2017 eine Rechtsverlustmitteilung. Statt mit EP-BB2 weiterzumachen, reichten
wir eine internationale Anmeldung, PCT-BB2, am 4. Dezember 2017 ein. Wir zahlten
die Anmeldegebiihr, die Recherchengebiihr und die Ubermittlungsgeblihr bei der
Einreichung. PCT-BB2 hat denselben Anspruch wie EP-BB2 und beansprucht deren

Prioritat.

[009] Wir hatten erkannt, dass die trompetenférmige Duse den Vorteil aufwies, dass
der FlUssigkeitsgehalt des Teiges hoher sein konnte als bei einer konischen Duse,
wodurch die Acrylamidgehalte weiter verringert wurden. Folglich lieRen wir die
Beschreibung der Dusenform in PCT-BB2 weg, um eine separate, auf diese
Erfindung gerichtete Patentanmeldung einzureichen. Wir fugten zur Beschreibung
hinzu, dass es entscheidend ist, dass die Duse mit einem Schneckenforderer
kombiniert wird, um den Teig aus dem Mischer auszustof3en. Die Beschreibung der
Vorrichtung und des Verfahrens in PCT-BB2 ist ansonsten identisch mit der

von EP-BB2.

2018/D/DE/8
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[010] Wir reichten EP-BB3 am 26. Januar 2018 ein. EP-BB3 beschreibt und
beansprucht die Vorrichtung, welche sowohl den Teigmischer als auch die
trompetenformige Duse enthalt. Der Schneckenférderer wird nicht erwahnt, da er fur
diesen DUsentyp nicht nétig ist. Wir haben keine Gebuhren fur diese Anmeldung
entrichtet und beabsichtigen, zu gegebener Zeit eine internationale Anmeldung
einzureichen, welche die Prioritat der EP-BB3 in Anspruch nimmt, und in die

regionale Phase vor dem EPA einzutreten.

[011] Heute bemerkten wir, dass wir versehentlich in PCT-BB2 die Zeichnung
aufgenommen haben, welche die trompetenformige Duse zeigt, die wir auch in
EP-BB2 und EP-BB3 verwendet hatten.

[012] An uns ist ein Forschungsinstitut, die Forschungsgemeinschaft des
Konditorgewerbes (FK), herangetreten mit einem Verkaufsangebot fur eine
europaische Patentanmeldung, EURO-PCT-FK1, welche auf einer internationalen
Anmeldung, PCT-FK1, basiert. Diese Anmeldung hat den 31. Marz 2015 als
Anmeldetag. Es wird keine Prioritat beansprucht. PCT-FK1 wurde mit zwei
unabhangigen Anspruchen eingereicht. Der erste unabhangige Anspruch ist gerichtet
auf eine Vorrichtung umfassend einen Teigmischer mit einer Dlise angeordnet zum
Ablegen von Teigballen in ein Bad aus Frittierdl. Die einzige offenbarte
Ausflhrungsform beinhaltet eine Dise mit einer konischen Form und einen
Schneckenforderer. Wegen der Duse konnen grol3e Mengen von Lebensmitteln
effizient zubereitet werden. Der zweite unabhangige Anspruch ist gerichtet auf ein
Verfahren zur Herstellung eines frittierten Lebensmittelprodukts (FLP) beinhaltend
Frucht D durch Frittieren von Teig zwischen 155°C und 250°C. Die Kombination der
gewabhlten Frucht und des Temperaturbereichs machen die Produkte fur langere Zeit
aullen knusprig und innen locker. Der vom Europaischen Patentamt erstellte
internationale Recherchenbericht umfasst beide Anspriche. PCT-FK1 ist rechtzeitig

in die regionale Phase vor dem EPA eingetreten.

[013] FK hat uns mitgeteilt, dass sie die Patentanmeldung einem unserer

europaischen Wettbewerber anbieten wirden, falls wir ihr Angebot nicht akzeptieren.

2018/D/DE/9
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[014] Im Dezember 2017 hat unsere neueste Sorte von ,Oliebollen” einen von einer
niederlandischen Zeitung organisierten Wettbewerb gewonnen. In einem Interview,
das in der Zeitung veroéffentlicht wurde, haben wir erklart, dass wir denken, dass
diese Sorte so gut schmeckt, weil wir die Frichte A, C und D in der Mischung
getrockneter Fruchte verwenden, und dass jede Temperatur zwischen

160°C und 210°C zu diesen schmackhaften Produkten fuhrt.

2018/D/DE/10
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1. Was ist unsere derzeitige Position im Beschwerdeverfahren, und wie sollten

wir weitermachen?

2. Was ist die derzeitige Position im Hinblick auf:
21. - EP-BB2;
2.2 - PCT-BB2;
2.3 - EP-BB3 und die internationale Anmeldung, die wir einreichen wollen;
und
24 - EURO-PCT-FK1?
3. Wie konnen wir unsere Position, was unsere eigenen Patentanmeldungen

betrifft, verbessern?

4. Bitte nennen Sie uns alle Griinde, warum wir EURO-PCT-FK1 kaufen sollten.

2018/D/DE/11
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31 —
. Den Haa —
Tage / Days / Jours MI\;IJSr?iT:in The Hagu% Berlin E
La Haye —
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2016 X X X E
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
Nationalfeiertag - 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
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2016 X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 03.10.2016 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2016 X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2016 X X X
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25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29| [27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
Tage / Days / Jours M“:Sr?:;n 'II'DthHHaZa:i Berlin
La Haye
Heilige Drei Kénige - Epiphany — Epiphanie 06.01.2017 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 14.04.2017 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 17.04.2017 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 27.04.2017 X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2017 X X X
'Il_'iatn)gégetigaefreiung - Liberation Day - Journée de la 05.05.2017 x
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 25.05.2017 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 05.06.2017 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 15.06.2017 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day — Assomption 15.08.2017 X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 03.10.2017 X X
Allerheiligen - All Saints' Day — Toussaint 01.11.2017 X
1. Weihnachtstag — Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2017 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2017 X X X
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Anlage 3

2018
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
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30 31
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M D M D F S 8 M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
12 1.2 3 4 5 6 7 1 23 4 1 2
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7.8 9 —
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16 —
—
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23 —
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 —
—
31 —_—
—
—
—
Den Haag —
Minchen . —
Tage / Days / Jours . The Hague Berlin —
Munich —
La Haye —
. s —
Neujahr - New Year’s Day - Nouvel An 01.01.2018 X X X —
—
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 30.03.2018 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 02.04.2018 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 27.04.2018 X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2018 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 10.05.2018 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 21.05.2018 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 31.05.2018 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2018 X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 03.10.2018 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2018 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noel 24.12.2018 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2018 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2018 X X X
Silvester - New Year’s Eve — Saint-Sylvestre 31.12.2018 X X X
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