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ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Prifungsaufgabe D umfafit

e 11 Fragen, die alle beantwortet werden sollen - der Bewerber hat keine
Wahimaglichkeit;

e eine Anfrage eines Mandanten, die eine Antwort in Form einer Rechtsauskunft
erfordert.

Die Halfte der verfiigbaren Noten wird fiir die Antworten auf die 11 Fragen, die andere
Halfte fur die Rechtsauskunft vergeben.

Die Antworten auf die Fragen 1 bis 11 soliten kurz und prézise 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 solite
vorzugsweise die Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen, die er seiner
Antwort zugrunde legt, angeben.
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TEIL II

Bei der Beantwortung dieses Teils sind andere Schutzrechte als
Patente auBer Acht zu lassen.

DR. ABACUS, der Managing Director der britischen Firma ABACUS Ltd.,
schreibt Ihnen wie folgt:

Dienstag, 7. April 1992
Sehr geehrte Damen und Herren,

wie Sie wissen, sind wir ein kleines, aber erfolgreiches Unter-
nehmen, das auf Entwicklung und Herstellung von Industrierechnern
und der zugehérigen Software spezialisiert ist. Unser im firmen-
eigenen Forschungslabor entwickeltes Kleinrechnerprogramm ist
auBergewdhnlich erfolgreich. In einigen Wochen werden wir einen
neuen tragbaren Rechner auf den Markt bringen, der sich in der
Endphase der Entwicklung befindet und in den wir sehr viel Arbeit
investiert haben.

Am Montag dieser Woche erhielt ich das Kiindigungsschreiben unseres
Entwicklungsingenieurs Tester, der eine Schlisselposition in
unserer Firma innehat. Ich muBte feststellen, daBR Herr Tester in
einem Monat eine T&tigkeit in der Schweiz bei unserem Hauptkonkur-
renten, der Schweizer Firma Titanic Computers SA, aufnehmen wird.
Ich habe Herrn Tester unverziglich aufgefordert, unser
Firmengelédnde filir immer 2zu verlassen.

Ihnen ist bekannt, daB Herr Tester einen schriftlichen Arbeits-
vertrag hat, der besagt, daB alle Erfindungen, die mit seinem
Arbeitsverhdltnis im Zusammenhang stehen und wdhrend seines
Beschdftigungsverhdltnisses gemacht werden, uneingeschrénkt der
ABACUS Ltd. gehéren.
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Infolge des unerwarteten Wechsels dieses Angestellten zu unserem
Konkurrenten haben wir den Patentschutz fir unsere derzeitigen und
zukinftigen Erzeugnisse einer ausfiihrlichen Priifung unterzogen; da
wir wegen einer Reihe von Punkten &uBerst besorgt sind, méchten wir
Sie um Ihren Rat und, soweit erforderlich, um Ihr unverziigliches
Tdtigwerden zur Vermeidung von Rechtsverlusten bitten.

A:

Zundchst haben wir festgestellt, daB seit unserer letzten Priifung
am 16. Midrz 1992 eines von lediglich zwei Mustern unserer jingsten
Microchip-Entwicklung verschwunden ist; ich vermute, daB es von
Herrn Tester an die Titanic Computers SA weitergegeben worden ist.
Der Microchip war in unserer Firma streng geheimgehalten worden,
weil er unserer Auffassung nach einen enormen kommerziellen Wert
hat. Das besondere Merkmal des Microchips ist die ausgefallene
Anordnung der Befestigungsstifte. Dieses Merkmal A war vor einiger
Zeit entworfen worden, und bis vor kurzem hatte man ihm keinen
kommerziellen Wert zugeschrieben; alle Einzelaspekte des Merkmals A
wurden zusammen mit einer anderen Erfindung in der Patentanmeldung
GB-K offenbart, die am 3. Juni letzten Jahres (1991) in unserem
Namen beim britischen Patentamt eingereicht worden war. Am 2. Sep-
tember letzten Jahres (1991) reichten wir eine europdische Patent-
anmeldung EP-L ein, fiir die die Prioritdt der am 5. September 1990
eingereichten fritheren UK-Patentanmeldung GB-M sowie der UK-
Patentanmeldung GB-K in Anspruch genommen wurde; Abschriften beider
Prioritédtsunterlagen wurden zusammen mit der europ&dischen
Patentanmeldung EP-L eingereicht. Bei der Einreichung der euro-
pdischen Patentanmeldung EP-L hatten wir die Bedeutung des Merkmals
A nicht erkannt, weshalb wir in der europédischen Patentanmeldung
EP-L jeglichen Hinweis auf die Stifte (und also auch Merkmal A)
unterlassen haben. Die europdische Patentanmeldung EP-L ist vor
drei Wochen vert¢ffentlicht worden.

Voraussichtlich wird die Firma Titanic Computers zusammen mit
Tester schon bald eine europédische Patentanmeldung fir das Merkmal
A einreichen, so, als sei es ihre eigene Erfindung.
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B:

Als zweites haben wir bei unserer Priifung entdeckt, daB trotz des
in unserem Haus eingefiihrten Systems zur Gewdhrleistung einer
sorgfdltigen Behandlung aller Patentangelegenheiten uns eine Reihe
von Fehlern beim Umgang mit unseren europédischen Patentanmeldungen
unterlaufen sind.

In den europédischen Patentanmeldungen unserer Firma werden grund-
sdtzlich das Vereinigte Kénigreich, Frankreich, Deutschland und die
Schweiz benannt; dies sind die einzigen europdischen Lénder, in
denen unsere Mitbewerber produzieren. Wir haben festgestellt, daB
in der vorstehend genannten verdffentlichten europdischen Patent-
anmeldung EP-L nicht die Schweiz, sondern Schweden benannt worden
ist; bei Prifung der Anmeldungsunterlagen hat sich gezeigt, daB sie
fehlerhaft ausgefiillt waren. Auch bei einer anderen vor kurzem
eingereichten europdischen Patentanmeldung EP-N unserer Firma ist
auf dem Anmeldeformblatt das Kédstchen fir Schweden, nicht aber das
fir die Schweiz angekreuzt worden. Bei dieser Anmeldung EP-N
handelt es sich um eine Teilanmeldung, die aufgrund mangelnder
Einheitlichkeit der Erfindung einer unserer friher verdéffentlichten
Anmeldungen eingereicht worden war.

Aus unseren Unterlagen geht hervor, daB der Sachbearbeiter, der die
Formbléatter fir die beiden Anmeldungen ausgefiillt hat, unsere
Abkiirzung fir die Schweiz, ndmlich "SW", irrtimlicherweise fiir den
Code fir Schweden gehalten hat. Dies ist ein sehr schwerwiegender
Irrtum, denn wir kénnten nicht verhindern, daB8 Titanic Computers SA
unsere Erfindung benutzt; wir miissen deshalb alles in unseren
Krdften Stehende tun, damit die korrekte Benennung der Schweiz
gewdhrleistet wird.
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c:

Unser neuer tragbarer Rechner, der in den ndchsten Wochen auf den
Markt kommen soll, enthdlt alle Merkmale, die von unseren vorste-
hend genannten Patentanmeldungen abgedeckt sind. AuBerdem haben wir
soeben festgestellt, daB er daridber hinaus Erfindungen beinhaltet,
die in zwei von unseren Mitbewerbern eingereichten Patentanmeldun-
gen offenbart und beansprucht sind bzw. noch beansprucht werden
kénnen.

Cl:

Die erste Erfindung f&llt unter eine europédische Patentanmeldung
von Titanic Computers SA, in der alle Vertragsstaaten benannt sind;
die Patentanmeldung war vor einigen Jahren eingereicht und nach
mehreren Bescheiden des Sachpriifers mit einer begriindeten Entschei-
dung der Prifungsabteilung vom 4. November 1991 wegen mangelnder
erfinderischer Tdtigkeit schlieBlich zuriickgewiesen worden. Titanic
Computers SA legte am 5. Dezember 1991 Beschwerde ein und ent-
richtete gleichzeitig die Beschwerdegebiihr. In einer am

1l6. Marz 1992 eingegangenen Eingabe teilte Titanic Computers dem
EPA mit, daB sie die Entscheidung der Priifungsabteilung fiir nicht
zutreffend halte und kindigte an, eine gesonderte Beschwerde-
begrindung nachzureichen. Uns kam zu Ohren, daB die gesonderte
Beschwerdebegriindung erst letzte Woche am 1. April 1992 eingegangen
sei, und Titanic Computers im Begleitschreiben beantragt habe, die
Beschwerdebegriindung trotz der verspédteten Eingabe zuzulassen und
das Fristversdumnis zu entschuldigen. Meinen Sie, daB fiir Titanic
Computers eine Aussicht besteht, daB die Beschwerdekammer das
Fristversdumnis entschuldigt? Unseres Erachtens h&itte Titanic
Computers das Patent durch die Priifungsabteilung erteilt werden
miissen. Kénnen wir dennoch davon ausgehen, daB kein Patent
entstehen wird, welches uns im Wege stehen kénnte? Wir haben
bereits Vorkehrungen zur Benutzung der Erfindung getroffen. Tester
weiB von diesen Vorbereitungen zur Benutzung der Erfindung und wird
Titanic Computers mit Sicherheit darauf aufmerksam machen.
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C2:

Die zweite Erfindung ist Gegenstand einer internationalen (PCT-)
Anmeldung eines unserer japanischen Konkurrenten. Die PCT-Anmeldung
war vor zwei Jahren beim japanischen Patentamt (JPO) in japanischer
Sprache unter Inanspruchnahme einer Priorit&t einer japanischen
Voranmeldung eingereicht worden, und es wurde nur ein europédisches
Patent begehrt. Der japanische Konkurrent hatte mit seiner PCT-
Anmeldung die Priorit&tsfrist voll ausgenutzt. Ich meine, irgendwo
eine amtliche deutschsprachige Zusammenfassung einer Anmeldung
gesehen zu haben, bei der es sich allem Anschein nach um dieselbe
Erfindung handelte. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wo ich
diese deutschsprachige Zusammenfassung gesehen habe. Um prifen 2zu
kénnen, ob wir die Erfindung benutzen kénnen, bat ich letzte Woche
das EPA um eine Kopie der engliséhen, franzdésischen oder deutschen
Ubersetzung der in japanischer Sprache eingereichten PCT-Anmeldung.
Das EPA teilte mir daraufhin mit, das8 nach Durchfihrung des Verfah-
rens nach Kapitel II PCT, der japanische Anmelder, 30 Monate nach
dem Prioritédtstag der PCT-Anmeldung, den Antrag auf Eintritt in die
regionale Phase gestellt und die erforderlichen Gebilhren

beim EPA eingezahlt habe. Auf die Mitteilung des EPA, daB die
Anmeldung als zurickgenommen gelte, hat der japanische Konkurrent
erst vor wenigen Tagen den Priifungsantrag gestellt und die Unter-
lagen in englischer Sprache beim EPA eingereicht und diesen Unter-
lagen eine schriftliche Begrindung beigefigt, weshalb er diese
englische Fassung der Unterlagen und den Priifungsantrag erst so
spdt eingereicht habe. '

Besteht die Gefahr, daB wir wegen Patentverletzung belangt werden
kénnen, wenn wir die Erfindung benutzen? Es geht um ein Merkmal,
das wir stets in die Planungen fiir den neuen Rechner einbezogen
haben und das fir ihr ordnungsgemédBes Funktionieren erforderlich
ist. Wie Sie unschwer feststellen kénnen, befindet sich unsere
Firma in einer &uBerst ernsten Situation.
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Da wir auf einen guten Patentschutz angewiesen sind, um auf diesem
heftig umkédmpften Gebiet konkurrenzfdhig bleiben zu kénnen, mbéchten
wir Sie um Thren Rat bitten, welche MaBSnahmen wir zweckmédBigerweise
ergreifen kénnen, um den notwendigen Schutz wiederzuerlangen. Die
Kosten fir die erforderlichen MaBnahmen stehen hierbei nicht im
Vordergrund. Ich glaube, daB das Uberleben unserer Firma auf dem
Spiel steht, wenn wir nicht verhindern kénnen, daB Titanic
Computers SA und unsere UlUbrigen Mitbewerber unsere Erfindungen
benutzen.

Wir sind uns auch der Gefahren bewuBt, die uns bei der Verletzung
der Rechte Dritter drohen, und bitten Sie um Ihren Rat beziiglich
der vorstehend genannten Patentanmeldungen unserer Mitbewerber. In
Erwartung Ihres Rats, welche MaBnahmen wir ergreifen sollen, um
unsere Rechte zu schiitzen und eine Verletzung der Rechte Dritter zu
vermeiden, verbleibe ich

mit freundlichen GriiBen

HAROLD ABACUS

Erstellen Sie ein Rechtsgutachten in Form einer mit Griinden ver-
sehenen Aufzeichnung, die Sie einem Schreiben an Ihren Mandanten
zugrunde legen wirden.
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ANLAGE

Mitteilung des Prasidenten
des Europaischen
Patentamts vom 3. Oktober

—
\O
\O
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1989 i(iber die Tage im Jahre gAgUgRM DF S EESRSAS b F s ’S“*ﬁzb WD F S
1990, an denen zumindest L 23 35 6 L 2 ’ T2 3
eine der Annahmestellen des 7 8 910 111213 456 7 8 910 456 7 8 910
14 15 16 17 18 19 20 1112 13 14 15 16 17 1112 13 14 15 16 17
EPA.zur._Entgege_annahn'!_e von 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
Schriftstiicken nicht getffnet 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 SMDMDTFS SMDMDFS
ablaufen, an dem eine Annahmestelie 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 45 12
des EPA zur Entgegennahme von 8 910111213 ;4 1? ‘Z 18 ‘z :g }; :; (3) ‘; 5 6 7 § 9
iftetil i 5 i 15 16 17 18 19 20 21 5 10 11 12 13 14 15 16
secgrggséﬁ:gg?ger::gz:\ ?23"2,?‘(,;5,}; aalllg 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
* i
Annahmestelien zur Entgegennahme LR 72823303 242526 27 28 29 30
von Schriftsticken gedffnet sind und
gggg:(gn gizs"’gzmlche Postsendungen JULI AUGUST SEPTEMBER
SMDMDFS SMDMDFS SMDMDTFS
2. Die Annahmestellen des Europai- 1 23 45 6 7 1 2 3 4 1
schen Patentamts in Minchen Den 8 910 11 12 13 14 56 7 8 91011 2 3 4 5 6 7 8
Haag und Berlin sind an allen Samsta- 1 ;g ;Z ;{3 ;2 ;g gé 12113 14 15 16 17 18 910 11 12 13 14 15
gen und Sonntagen des Jahres 1990 zur 2225 24 25 1920 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
Entgegennahme von Schriftsticken » 303 %27282 3%0n 350 2425262782
nicht gedffnet.
3. Die weiteren T;ge dgs Jahres OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
1990, an denen zumindest eine Annah- SMDMDTFS SMDMDTFS SMDMDTFS
mestelle des Europaischen ch\tentamts 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1
zur Entgegennahme von Schriftsticken 7 8 910 11 12 13 4 56 78 910 2 3 456 78
nicht geodtffnet 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 La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouve! An 1.1.1990 X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 13.4.1990 X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 16.4.1990 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte Nationale 30.4.1990 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 1.5.1990 X X X
Christi Himmeifahrt - Ascension Day - Ascension 24.5.1990 X 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 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 priére
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noé! 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 Evé - Saint-Sylvestre 31.12.1990 X X X

92/D/d/14 ‘ oo/ enn




