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ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Prufungsaufgabe D umfast

- 12 Fragen, die alle beantwortet werden sollen - der Bewerber hat

keine Wahlméglichkeit;

- eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer

Rechtsauskunft erfordert.

Die Halfte der verfiigbaren Noten wird fur die Antworten auf die
12 Fragen, die andere Halfte fiur die Rechtsauskunft vergeben.

Die Antworten auf die Fragen 1 bis 12 sollten kurz und prazise sein.
Der Bewerber hat die Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen
Grundlagen, die er seiner Antwort zugrunde legt, anzugeben.

In der Rechtsauskunft soll der Bewerber zeigen, daB er fahig ist,
einen schwierigen Sachverhalt unter dem Gesichtspunkt des
gewerblichen Rechtsschutzes zu klaren. Er hat die rechtlichen Folgen
des vorgegebenen Sachverhalts darzulegen und sollte vorzugsweise die
Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen, die er seiner

Antwort zugrunde legt, angeben.
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Sehr geehrte Herren,

wir sind eine mittelgroBe Firma und haben mehrere Erfindungen fur
ThermosgefaBe gemacht, fir die wir deutsche und europaische
Patentanmeldungen eingereicht haben. Wir stehen derzeit in
Lizenzverhandlungen mit einer gréBeren Firma und bendétigen Ihren
Rat hinsichtlich der Giltigkeit dieser Anmeldungen.

A. Am 8. Januar 1986 haben wir beim Deutschen Patentamt eine
nationale Anmeldung fur die Erfindung A und am 29. Dezember
1986 unter Beanspruchung der Prioritat eine europaische An-
meldung beim Europdischen Patentamt eingereicht. In der
europaischen Anmeldung haben wir die Lander AT, CH, DE, FR, GB
und NL benannt. Der Recherchenbericht enthielt keine
erheblichen Entgegenhaltungen.

Das wesentliche Merkmal des Patentanspruchs 1 verlangt,

daB bei einem Verfahren zur Herstellung eines doppelwandigen
Glas-Vakuumbehalters fur ThermosgefaBe

- eine Glassorte mit einem Brechungsindex in einem bestimmten
engen Bereich verwendet werden muf (Merkmal a)

Das Merkmal des Patentanspruchs 2 lautet wie folgt:

- die Temperatur fir das VerschweiBen der Wandteile muB auf
einer bestimmten Héhe gehalten werden (Merkmal b)

Der Hinweis auf die Erteilung des europaischen Patents wurde
am 14. Februar 1990 verdffentlicht.

Vor Beginn der Verhandlungen mit der vorgenannten gréferen
Firma hatten wir unsere Patentanmeldungen uberpruft und uns
dabei erinnert, daB wir bereits am 5. Februar 1985 beim
Deutschen Patentamt eine Anmeldung fir ein sehr &hnliches
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Verfahren eingereicht hatten, die am 7. August 1986 als
deutsche A-Schrift veroffentlicht wurde. Wir lieBen sowohl
diese altere deutsche Anmeldung als auch die innerhalb der
Prioritatsfrist eingereichte entsprechende europdaische Anmel-
dung fallen, die Ende August 1986 ebenfalls als europaische
A-Schrift veréffentlicht wurde und fir die wir nur AT, CH und
FR benannt hatten. Wir lieBen diese Anmeldungen fallen, weil
aus dem Recherchenbericht fur die fallengelassene europaische
Anmeldung ein britisches Patent bekannt geworden ist, in dem
das Merkmal a, jedoch nicht das Merkmal b offenbart wird.

Wir glauben, daB der Anspruch 1 unseres derzeitigen Patents zu
weit gefaBt ist, sind jedoch davon uUberzeugt, daB die Kombi-
nation der Merkmale a und b eine erfinderische Tatigkeit auf-
weist und gewerblich anwendbar ist.

Die groBere Firma, die diese Lage kennt und nur bereit ist,
eine Lizenz fur Patente zu erwerben, fur die der gesamte
einschlagige Stand der Technik vom Europaischen Patentamt
vollstandig geprift wurde, befurchtet, daB das europaische
Patent in der erteilten Fassung in einigen benannten Landern
méglicherweise nicht rechtsbestandig ist. Diese Befurchtung
beruht einerseits auf dem in der britischen Patentschrift
erwahnten Brechungsindex und andererseits darauf, daB die
dltere, fallengelassene deutsche Anmeldung vom 5. Februar 1985
und die entsprechende, ebenfalls fallengelassene europaische
Anmeldung allgemeine Angaben uber den fur das Verschmelzen
der Teile des doppelwandigen Glas-Vakuumbehalters erforder-
lichen Temperaturbereich enthielt, und dieser Bereich die
Temperatur des Merkmals b umfaBte. Die Brechungsindizes des zu
verwendenden Glases werden ebenfalls in den fallengelassenen
Anmeldungen erwahnt, allerdings nur in der Beschreibung und
mit unterschiedlichen Werten. Wir firchten aber, daB diese
Werte als aquivalent mit dem Wert des Merkmals a betrachtet

werden koénnten.
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B. Unsere Erfindung B betrifft eine Dichtung fur Schraubver-
schlisse mit automatischem Druckausgleich, der fir mit
heiBen Getrdnken gefiilllte Thermosflaschen besonders wichtig
ist. Das Europaische Patentamt erteilte uns fuir unsere am
20. Marz 1984 eingereichte Anmeldung ein europdisches Patent.
Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wurde im Marz 1989
veroffentlicht. Uns wurden zwei beim Europdischen Patentamt
innerhalb der Frist von neun Monaten eingegangene Einspriche
mit der Aufforderung zugestellt, dazu Stellung zu nehmen.

1. Der Begrundung fur den von einer Konkurrenzfirma von uns
eingelegten Einspruch (I) war ein Exemplar einer unserer
noch unveroffentlichten Werbeschriften beigefugt, die wir
einer Firma Abel ubermittelt hatten. Diese Schrift war
einem Schreiben von Abel an die Einsprechende (I) vom
19. Januar 1984 beigelegt.

Diese Schrift bezieht sich auf unsere Erfindung, obwohl sie
diese nicht genau beschreibt. Trotzdem dirfte ein Fachmann
keine erfinderischen Fahigkeiten brauchen, um zu der Idee
nach Anspruch 1 unseres europaischen Patents zu gelangen.
Wir stehen seit Jahren in geschaftlicher Verbindung mit der
Firma Abel, die die Schrift der Einsprechenden (I) offen-
sichtlich trotz der langjdhrigen zwischen unseren beiden
Firmen bestehenden, auf eine stillschweigende Geheim-
haltungsverpflichtung gegrindeten Beziehungen ubermittelte.
Wir wurden dariber nicht einmal informiert und meinen, daB
es sich hier um einen MiBbrauch unserer vertraulichen
Angaben handelt.

90/D/d/9 R




2. Die Einsprechende (II) stutzte ihren Einspruch auf Vor-
veréffentlichungen, wobei sie unter Hinweis auf den Stand
der Technik vorbrachte, daB keine erfinderische Tatigkeit
vorliege, obwohl diese Veréffentlichungen kaum etwas mit
unserer Erfindung zu tun haben. Ohne Zusammenhang fuhrt sie
ferner an, daB Anspruch 1 unseres europaischen Patents
nicht so deutlich gefaBt sei, daB der Gegenstand des
Schutzbegehrens im Sinne von Artikel 84 EPU eindeutig er-
kennbar sei. 2Zwischenzeitlich hat die Einsprechende (II) 2zu
unserer Uberraschung ihren Einspruch zurickgenommen. Wir
sind nicht sicher, ob diese Tatsache weiterhin Einfluf auf
das Einspruchsverfahren hat und ob wir uns dazu noch &auBern

mussen.

C. Eine weitere Erfindung C, fir die wir ebenfalls ein euro-
paisches Patent haben, betrifft ein SpritzgieBverfahren fur
den Mantel von ThermosgefaBen und eine GieBfform mit nur zwei-
teiligem Kern. Dieselben beiden vorgenannten Einsprechenden
(I) und (II) legten auch gegen dieses europdaische Patent
Einspruch ein. Die Einspriiche wurden zurickgewiesen, und die
Einspruchsabteilung des EPA hielt unser europdisches Patent
mit Entscheidung vom 20. Marz 1988 unverandert aufrecht. Beide
Einsprechende legten fristgerecht Beschwerde ein und begrin-
deten diese auch fristgerecht.

1. In ihrer Entscheidung uber die 2Zurickweisung der Einspruche
bezeichnete die Einspruchsabteilung den von der Ein-
sprechenden (I) eingelegten Einspruch als unzulassig. In
der Einspruchsschrift hatte die Einsprechende (I) auf zwolf
neue Vorverdffentlichungen verwiesen und, ohne auf diese
naher einzugehen, behauptet, daB GieBformen mit
zweiteiligem Kern jedem Fachmann gelaufig seien. Unter
Hinweis auf zwei Seiten eines gangigen Nachschlagewerks
(Kopien davon waren nicht beigefiigt) behauptete sie, daB
solche SpritzgieBverfahren dem Fachmann bekannt seien.
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In der Beschwerdebegriindung bringt die Einsprechende (I)
zur Stutzung ihrer Beschwerde vor, daB keine erfinderische
Tatigkeit gegenilber dem Stand der Technik vorliege, der in
den im Einspruchsverfahren angezogenen Schriften offenbart
werde. Sie zieht insbesondere zwei der zwdlf genannten
Entgegenhaltungen heran und legt dar, daB8 die Kombination
der Gegenstdnde dieser beiden Schriften unmittelbar zum
Gegenstand des Anspruchs 1 unseres Patents fuhre.

2. Bei der Begriundung ihrer Beschwerde fiuhrte die Ein-
sprechende (II) eine neue Vorveréffentlichung erstmals in
das Verfahren ein, die bedauerlicherweise das Kennzeichen
des Anspruchs 1 unseres europaischen Patents genau vorweg-
nimmt. Wenn die den Oberbegriff des Anspruchs 1 abdeckende
Schrift mit der neuen Schrift kombiniert wird, ist es fir
uns schwierig, eine erfinderische Tatigkeit nachzuweisen.

Obwohl wir glauben, daB die Beschwerdekammer diese neue
Druckschrift nicht beriicksichtigen wird, da sie verspatet
erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht wurde, beab-
sichtigen wir, in der mindlichen Verhandlung in der
nachsten Woche einen Alternativanspruch 1 vorzulegen, der
ein Merkmal aus einer in der Beschreibung offenbarten
Ausfilhrungsform enthalt, so daB es fir uns leichter wurde,
die erfinderische Tatigkeit zu begrinden, weil drei
Schriften zum Stand der Technik kombiniert werden muBten,

um diesen Anspruch anzufechten.
Bitte priufen Sie, ob der Rechtsbestand unserer Anmeldungen bzw.

Patente gefahrdet ist.

Mit freundlichen GruiBen

Mittlerer
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ANLAGE

1989

Januar Februar Mirz
Wo. 1.2 3 45 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13
M 2 91623 30 6 13 20 27 6 1320 27
D 310 17 24 31 714 21 28 71421 28
M 41118 25 181522 1 81522 29
D 51219 26 2 91623 2 916 23 30
E 6 13 20 27 31017 24 310 17 24 31
) 7 14 21 28 41118 25 411 18 25
Mitteilung des Prasidenten S a2 51219 26 51219 26
des Européischen
Patentamts vom 21. Oktober
1988 (iber die Tage im Jahre ‘ April Mai Juni
1989, an denen zumindest Wo. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26
eine der Annahmestellen des 161 . 31017 24 ! 815 22 29 2 12 19 26
41118 25 9 16 23 30 13 20 27
EPA .zur"Entgeggnnahm"e von M 512 19 26 310 17 24 31 7 14 21 28
Schriftstiicken nicht gedffnet D 6 13 20 27 41118 25 1 815 22 29
ist F 714 21 28 51219 26 2 91623 30
S 1 8152229 6 13 20 27 310 17 24
S 2 91623 3 714 21 28 41118 25
1.GemaB Regel 85 (1) EPU er-
strecken sich Fristen, die an einem Tag .
ablaufen, an dem eine Annahmestelle Juli August September
des EPA zur Entgegennahme von Wo. 26 27 28 29 30 31 3132 33 34 35 35 36 37 38 39
Schriftsticken nicht gedffnet ist, auf M 310 17 24 31 7 14 21 28 411 18 25
den nachstfolgenden Tag, an dem alle D 4 11 18 25 1 8152229 51219 26
Annahmestellen zur Entgegennahme M 512 19 26 2 916 23 30 6 13 20 27
von Schriftstiicken gedffnet sind und D 6 13 20 27 31017 24 3 714 21 28
an dem gewoOhnliche Postsendungen g 7 14 21 ge 4 1; :g gg ; g :g gg gg
1 8152229 51
zugestellt werden. S 2 9162330 613 20 27 31017 24
2.Die Annahmestellen des Europai-
schen Patentamts in Minchen und Den
Haag sind an allen %ggwgstageré und
Sonntagen des Jahres zur Entge-
gennahme von Schriftsticken nicht ge- Oktober November Dezember
offnet. WO. 39 40 41 42 43 a4 44 45 46 47 48 48 49 50 51 52
M 7 4111825
3. Die weiteren Tage des Jahres 1989, D g ,3 :3 22 3? S :3 §? 28 512 19 26
an denen zumindest eine Annahmestel- M 411 18 25 1 8152229 6 13 20 27
le des Europdischen Patentamts zur D 512 19 26 2 916 23 30 7 14 21 28
Entgegennahme von Schriftsticken F 6 13 20 27 310 17 24 1 8152229
nicht gedffnet ist, werden in der nach- S 714 21 28 411 18 25 2 91623 30
folgenden Ubersicht bekanntgegeben. S 1 8152228 51219 26 310 17 24 31
Munchen Den Haag
Tage - Days - Jours Munich The Hague
La Haye
Heiligedreikdnigstag - Epiphany - Epiphanie 6.1.1989 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 24.3.1989 X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 27.3.1989 X X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 1.5.1989 X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 4.5.1989 X X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Jour de la Libération 5.5.1989 X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecéte 15.5.1989 X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 25.5.1989 X
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8.1989 X X
Allerheiligen - All Saints Day - Toussaint 1.11,1989 X X
Bufl- und Bettag - Day of Prayer and Repentance 22.11.1989 X
- Jour de pénitence et de priére
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.1989 X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél . 26.12.1989 X X
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Mitteilung des Prasidenten
des Europaischen
Patentamts vom 3. Oktober

o
O
\O
-

1989 iiber die Tage im Jahre -;ASUSRM b E S gEgRgAﬁ bF s ;“XDEZD WD F S
H 1
1990, an denen zumindest L 2 3 4 85 & A 123
eine der Annahmestellen des 7 8 910111213 4 56 7 8 910 4156 78 910
EPA zur Entgegennahme von 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
. . T " 21 22 23 24 25 26 27 18 19 2C 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
_Schrlftstucken nicht gedffnet 28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31
ist
1. GemaB Regel 85 (1) EPU er- APRIL MAI JUNI
strecken sich Fristen, die an einem Tag SMDMDTFS SMDMDTF S SMDMDTFS
ablaufen, an dem eine Annahmestelle 1 23 45 6 7 1 2 3 45 12
des EPA zur Entgegennahme von 8 910 11 12 13 14 6 7 8 9101112 3 456 7 89
Schriftstiicken nicht gedffnet ist, auf 15 16 17 18 19 20 21 13 ;4 ;: ;g ;7 18 19 10 11 12 13 14 15 16
den nachstfolgenden Tag, an dem alle 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 4 25 26 17 18 19 20 21 22 23
Annahmestellen zur Entgegennahme 2 3 272829 303 24252 2728293
von Schriftstiicken geégnet sind und
Shnli .
239;’:,3,,95;’,382,“‘:“‘“‘ ostsendungen JULI AUGUST SEPTEMBER
SMDMDFS SMDMDF S SMDMDTFS
2. Die Annahmestellen des Europai- 1 23 45 6 7 1 2 3 4 1
schen Patentamts in Mdinchen Den 8 910 11 12 13 14 5 6 7 8 91011 2 3 45 6 7 8
Haag und Berlin sind an allen Samsta- ;; ;g ;z ;8 ;g gg gé 12 13 14 15 16 17 18 910 11 12 13 14 15
22 5 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
el WA F kRBmRN T ELENDRG
nicht geéffnet. %
3. Die weiteren Tage des Jahres OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
1990, an denen zumindest eine Annah- SMDMDTFS S MDMDTF S SMDMDTFS
mestelle des Europaischen Patentamts 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
zur Entgegennahme von Schriftsticken 7 8 91011 12 13 4 5 6 7 8 910 2 3 456 7 8
nicht gedéfinet ist, werden in der nach- 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15
folgenden Ubersicht bekanntgegeben. 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22
28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 31
. : Den Haag
Tage - Days - Jours Munc‘hen The Hague Berlin
Munich L
a Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 1.1.1990 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 13.4.1990 X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 16.4.1990 X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte Nationale 30.4.1990 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 1.5.1990 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 24.5.1990 X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecéte 4.6.1990 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 14.6.1990 X
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.8.1990 X X
Allerheiligen - All Saints’ Day - Toussaint 1.11.1990 X X
BuB- und Bettag - Day of Prayer and Repentance - 21.11.1990 X
Jour de pénitence et de priere
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.1990 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noél 25.12.1990 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.1990 X X X
Sylvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.1990 X X X
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