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ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Prifungsaufgabe D umfaldt

e 10 Fragen, die alle beantwortet werden sollen — der Bewerber hat keine
Wahlmoglichkeit;

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

50% der verfiigbaren Punkte werden fir die Antworten auf die 10 Fragen, 50% fiir

die Rechtsauskunft vergeben.

Die Antworten auf die Fragen 1 bis 10 sollten 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, daR 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.




PRUFUNGSAUFGABE D/1994

TEIL I

Frage 1 (4 Punkte)

Ein schweizerischer Erfinder/Anmelder reichte am 1. Marz 1993 eine erste Patent-
anmeldung in Taiwan und am 1. April 1993 fur dieselbe Erfindung eine japanische
Patentanmeldung ein. Ein Jahr spiter, am 31. Mirz 1994, reicht der Anmelder eine
internationale Anmeldung (PCT) beim EPA ein, in der sdmtliche Vertragsstaaten
des EPU bestimmt sind und fir die lediglich die Prioritdt der japanischen Patent-
anmeldung in Anspruch genommen wird. Die Beschreibung und die Patentanspriiche
sind bei allen drei Patentanmeldungen identisch.

a) Ist die beanspruchte Prioritdt fir die internationale Anmeldung giltig?

b) Wie widre die Sachlage, wenn es sich bei der ersten Patentanmeldung um eine
japanische Gebrauchsmusteranmeldung gehandelt hitte?

Frage 2 (4 Punkte)

Die Exrfinder A und B machen v6llig unabhingig voneinander genau dieselbe
Erfindung.

A reicht eine erste Anmeldung A-FR am 4. Januar 1993 in Frankreich und juingere
Anmeldungen (fur die die Prioritdt von A-FR in Anspruch genommen wird) A-DE am
4. Januar 1994 in Deutschland und A-EP am 5. Januar 1994 unter Benennung von DK,
FR, IT und SE beim EPA ein.

B reicht am 5. Februar 1993 eine erste Anmeldung B-EP unter Benennung von DK,
FR, IT und NL beim EPA und am 3. Januar 1994 eine jingere Anmeldung B-DE (fur
die die Prioritdt von B-EP in Anspruch genommen wird) in Deutschland ein.

Alle angefiihrten Anmeldungen werden nach Marz 1994 veréffentlicht; seitens der
Erfinder erfolgt vor der Verdéffentlichung keine Offenbarung.

Wem steht in den einzelnen Staaten das &ltere Recht zu?

Auf welcher rechtlichen Grundlage?

Frage 3 (4 Punkte)
Ein nicht unterzeichneter Einspruch im Namen der Firma A wurde am letzten Tag
der Einspruchsfrist per Telefax zusammen mit einem Auftrag zur Abbuchung der
Gebiihr von einem laufenden Konto beim EPA eingereicht. Einige Tage spédter iber-
mittelt -der Einsprechende dem EPA eine vom Geschaftsfihrer der Firma A unter-
zeichnete Kopie des Einspruchs.

a) Erlidutern Sie, ob der Einspruch als eingelegt gilt.

b) Was geschieht, wenn die unterzeichnete Kopie nicht Ubermittelt wird?
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Frage 4 (6 Punkte)

Im Einspruchsverfahren schligt der Patentinhaber einen Satz von zw6lf Patent-
anspriichen (einschlieBlich zweier unabhidngiger Anspruche) vor, die auf Grund von
Einwidnden im Einspruchsschriftsatz durch Einschrdnkung gedndert wurden. Die
Patentanmeldung wurde urspringlich mit zehn Patentanspriichen eingereicht und das
Patent wurde auch mit zehn Patentanspriichen erteilt. Der Einsprechende macht
geltend, daB die gednderten Anspriiche nicht deutlich seien und mehr als eine
Erfindung beinhalteten. Andere Einwdnde gegen die Anderungen erhebt der Ein-
sprechende nicht.

a) Unter welchen Umstinden kénnte die Einspruchsabteilung die Anderungen zu-
lassen?

b) MuB die Einspruchsabteilung, falls sie sich fir eine Zulassung der Anderungen
entscheidet, die Einwdnde des Einsprechenden berticksichtigen?

Frage 5 (8 Punkte)

a) Sie sind ein in Minchen ansidssiger Vertreter und erhalten am 5. April 1994
das Telefax eines franzésischen Erfinders, der am 3. Januar 1994 mit dem
tiblichen Antrag auf Erteilung eines europdischen Patents (EPA-Formblatt
1001.1) eine europiische Patentanmeldung einreichte, fiur die die Prioritit
einer am 4. Januar 1993 eingereichten franzésischen Patentanmeldung in
Anspruch genommen wurde. Dabei entrichtete er die Anmelde- und die Recherchen-
gebihr sowie neun Benennungsgebiihren und kreuzte auf dem Formblatt 1001.1 die
Kdstchen fiur die Benennung Osterreichs (AT), Belgiens (BE), der Schweiz (CH),
Deutschlands (DE), Spaniens (ES), des Vereinigten Konigreichs (GB), Italiens
(IT), der Niederlande (NL) und Schwedens (SE) an. Nun stellt er fest, daB er
auch Ddnemark (DK) hédtte benennen sollen. Beraten Sie ihn iiber die mdglichen
Schritte und deren rechtliche Grundlagen.

b) Wirde Ihre Antwort anders lauten, wenn die europdische Patentanmeldung am
30. Dezember 1993 eingereicht worden widre? Wenn ja, inwiefern widre sie anders?

c) Wirde Ihre Antwort anders lauten, wenn die in a) angegebene europidische
Patentanmeldung bereits am 4. Januar 1993 ohne Prioritdtsanspruch eingereicht
worden widre? Wenn ja, inwiefern widre sie anders?

Frage 6 (5 Punkte)

Der Anmelder wird durch eine Mitteilung des EPA tiber die Fassung in Kenntnis
gesetzt, in der dieses das europdische Patent zu erteilen beabsichtigt. Inner-
halb der ihm gesetzten Frist antwortet der Anmelder, daB er mit der Fassung
einverstanden ist.

Danach st6B8t der Anmelder auf eine neue Vorveréffentlichung, die den Anspruch 1
vorwegnimmt. ‘

Welche Méglichkeiten hat der Anmelder,
a) wenn er die Antwort auf die Mitteilung des EPA erst einige Tage zuvor einge-

reicht hat und die urspriinglich vom EPA gesetzte Frist noch nicht abgelaufen
ist? :
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b) wenn er bereits die Entscheidung tber die Erteilung des europdischen Patents
erhalten hat?

Frage 7 (4 Punkte)

Der Anmelder hatte eine internationale Patentanmeldung eingreicht, in der unter
anderem sdmtliche Vertragsstaaten des EPU bestimmt waren. Er erhidlt eine Mit-
teilung des USPTO als Internationale Recherchenbehdérde (ISA), in der die Anmeld-
ung als nicht einheitlich bezeichnet und der Anmelder zur Entrichtung einer
zusdtzlichen Recherchengebihr fur die zweite Erfindung aufgefordert wird.

Der Anmelder ist der Auffassung, daB der Einwand mangelnder Einheitlichkeit
unbegrindet ist, legt jedoch keinen Widerspruch ein und entrichtet auch die
geforderte zusitzliche Recherchengebihr nicht. Welche Auswirkungen hat die
Nichtentrichtung dieser Gebuhr

a) vor dem USPTO als ISA?

b) vor dem EPA als Bestimmungsamt?

Frage 8 (5 Punkte)

Sie haben als zugelassener Vertreter Ihrem Mandanten aus den USA eine Kopie des
EPA-Prufungsbescheids tUbermittelt, der genau vor vier Monaten erstellt wurde und
in dem eine Antwortfrist von vier Monaten gesetzt ist. Heute erhalten Sie eine
kurze Mitteilung, wonach er Ihnen erst in zwei oder drei Monaten Anweisungen fir
die Beantwortung des Bescheids geben kann. Er fordert Sie auf, die Anmeldung
aufrechtzuerhalten, den Bescheid aber nicht eigenmidchtig zu beantworten. AuBer- -
dem méchte er Gebihren nur dann entrichten, wenn dies absolut notwendig sein
sollte. Setzen Sie eine kurze Notiz auf, in der Sie Ihren Mandanten dartber
unterrichten, welche Auswirkungen eine nicht fristgerechte Antwort hat, was Sie
zu tun gedenken und ob Gebithren zu entrichten sind.

Frage 9 (5 Punkte)

A hatte eine europdische Patentanmeldung wirksam eingereicht. In einer Verein-
barung vom 11. Januar 1994 ubertrug A alle Rechte an seiner Patentanmeldung auf
B. Ein Antrag auf Eintragung dieses Rechtsibergangs in das europdische Patent-
register wurde nicht gestellt. Am 9. Februar 1994 verstarb B. Die fillig geword-
enen Jahresgebihren fir das vierte Jahr wurden bis zum Ablauf der Nachfrist (31.
Miarz 1994) nicht entrichtet,

Ist der Tod von B ein Umstand, der die Anmeldung retten koénnte?

Lassen Sie dabei die Bestimmungen des Artikels 122 aufler acht.

Frage 10 (5 Punkte)

Ein Erfinder aus den USA reichte am 10. April 1992 eine internationale Anmeldung
(nach dem PCT) ein, fur die keine Prioritdt in Anspruch genommen wurde; unter
anderem war darin auch die Bestimmung fiir ein europidisches Patent enthalten. Die
Anmeldung mit 8 Patentanspriichen wurde am 28. Oktober 1993 zusammen mit dem
internationalen Recherchenbericht verdéffentlicht. Am 3. Januar 1994 reichte der
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Erfinder das EPA-Formblatt 1200.1 (Eintritt in die regionale Phase vor dem EPA
als Bestimmungsamt) ein, in dem Sie als Vertreter angegeben und neun Staaten
benannt sind. AuBlerdem wurde eine unterzeichnete Vollmacht fiir Sie eingereicht,
und die nationale Grund- und die Recherchengebiihr sowie die Benennungsgebihren
wurden entrichtet. Nun (April 1994) erkundigt sich der Erfinder bei Ihnen, ob
innerhalb der nidchsten acht Wochen weitere Handlungen vorzunehmen oder Gebihren
zu entrichten sind, da er Urlaub machen wolle.

Geben Sie dem Erfinder die entsprechenden Informationen, beraten Sie ihn tber
die Folgen einer Nichtentrichtung von Gebihren bzw. einer Unterlassung von
Handlungen und legen Sie die moglichen Fristverlingerungen dar.
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Anlage

JANUAR FEBRUAR HARZ
S X D XKD F § S XD X D F S S§ ¥ D K D F S
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6-7 8 9 7 8 910 11 12 13 7 8 9101 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 28 29 30 31
31
. . . APRIL MAI
Mitteilung des Prasidenten S KDNDE S S K DKGDES ‘nsmn D K DF S
des Europiaischen Patent-
amts vom 9. Oktober 1392 4 5 6 7 : 313 2 3 4 5 6 7 ; 6 7 ; 513 1; 13
Uber die Tage, andenendie |\ ) /o 0 0 S0 3w BB 6D 18D
~ Annahmestellen des EPA
1993 geschloss ind 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
9 en st B 26 27 28 29 30 324252 27 2829 27282 30
1. Nach Regel 85 (1) EPU erstrecken 30 31
sich Fristen, die an einem Tag ablau-
fen, an dem zumindest eine Annahme-  JULI AUGUST SEPTEMBER
stelle des EPA zur Entgegennahme
von Schriftstiicken nicht ge6ffnet ist S D XDEFS S XD KDFS S XDHDFS
{geschlossene Tage), auf den nachst- 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
folgenden Tag, an dem alle Annahme- 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 & 9 10 11
stellgn zur Entgeg‘_ennahnje von 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
Sghrlﬂzwﬁe? gheolf:fnett smg und an 18 19 20 21 22 23 24 2 23 24 25 2 2728 19 20 21 2 23 24 25
m gewodhnliche Postsendungen zu-
gestelit werden. %26 27 28 29 30 31 29 30 31 26 27 28 29 30
2. Die Annahmestellen des EPA in
Mdinchen, Den Haag und Berlin sind OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
an allen Samstagen und Sonntagen :
zur Entgegennahme von Schriftstiik- S D XDFS S 2DXDPS $ X DXDFES
ken nicht gedffnet. Die weiteren ge- 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 ¢
schlossenen Tage des Jahres 1993 34 5 6 7 8 9 7 8 91011 12 13 5 6 7 8 9101
werden in der nachfolgenden Uber- 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18
sicht bekanntgegeben. 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 26 27 28 29 30 31
31
Tage — Days - Jours Minchen Den Haag Berlin
Neujahr — New Year's Day — Nouvel An 1.1.1993 X X X
Heilige Drei Konige - Epiphany - Epiphanie 6.1.1993 X X
Karfreitag - Good Friday — Vendredi Saint 9.4.1993 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de 12.4.1993 X X X
Paques
Nationalfeiertag — National Holiday - Féte 30.4.1983 X
Nationale '
Tag der Befreiung — Liberation Day — Journée 551993 X
de la Libération
Christi Himmelfahrt — Ascension Day — 20.5.1993 X X X
Ascension
Pfingstmontag — Whit Monday - Lundi de 31.5.1993 X X X
Pentecote
Fronleichnam — Corpus Christi - Féte-Dieu 10.6.1993 X
Allerheiligen — All Saints’'Day - Toussaint 1.11.1993 X X X
BuB- und Bettag.— Day of Prayer and Repen- 17.11.1993 X X
tance — Jour de pénitence et de priére
Heiliger Abend — Christmas Eve - Veille de 24121993 X X X
Noél )
Silvester — New Year's Eve - Veille de Nouvel 31.12.1993 X X X
An
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1994

. . nel JANUAR FEBRUAR MAR.
Mitteilung des Présidenten SR M b r s  EBRUR o P s MRZ 0 M b
des Europiaischen Patent- \ L2 s s L e s
amts vom 7. Oktober 1993 2 3 4 s 6 7 B & 7 8 90 1 1 6 7 8 9 10
'Zbel' (’i‘le Tage", anddenEeggle ;g ;Z ;: ;2 gg 2 2z ;g g; ;g ég éz ;: ;2 ;g ;: ;g ;g ;Z

nnahmestellen des non 27 28 29730
1994 geschlossen sind APRIL s

JUNI
1. Nach Regel 85 (1) EPU erstrecken $ Mo ® D F 85 5§ M DM DF S s ¥ b M D
sich Fristen, die an einem Tag ablau- 12 1 2 3 4 5 6 7 12
fen, an dem zumindest eine Annahme- 0 11 13 13 Q4 15 16 15 10 15 18 15 30 2 12 13 14 15 16
stelle des EPA zur Entgegennahme 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23
von Schriftstiicken nicht geéffnet ist 24 25 26 27 28 29 30 29 30 3 26 27 28 29 30
(geschiossene Tage). auf den nachst-
folgenden Tag. an dem alle Annahme- JULI AUGUST SEPTEMBER
stellen zur Entgegennahme von $ M p ® D F 8§ 5 M D M D F 8 8 M D X D
Schriftsticken gedffnet sind und an 12 1 2 3 4 5 6 1
dem gewdhnliche Postsendungen zu- 1011 13 13 14 19 16 14 15 16 17 18 15 3 112 13 14 18
gestelit werden. 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26
2. Die Annahmestellen des EPA in AR B A
Munchen, Den Haag und Berlin sind
an allen Samstagen und Sonntagen TN M b NOVEMBER DEZEMBER
zur Entgegennahme von Schriftstiik- j s MmoomMo0ooF s s b nmo0D
ken nicht gedtfnet. Die weiteren ge- 2 3 4 s 12 3 4 5 1
schlossenen Tage des Jahres 1994 5 10 11 12 13 14 15 15 14 15 10 17 18 1 113 13 14 18
werden in der nachfolgenden Uber- 33 24 70 30 o9 k122 2021 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22
sicht bekanntgegeben. 30 1 28 29 30 25 26 27 28 29
Tage — Days - Jours Munchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Heilige Drei Konige — Epiphany - Epiphanie 06.01.1994 X X
Karfreitag ~ Good Friday — Vendredi Saint 01.04.1994 X X X
Ostermontag — Easter Monday - Lundi de 04.04.1994 X X X
Paques
Tag der Befreiung — Liberation Day ~ Journée 05.05.1994 X
de la Libération-
Christi Himmelfahrt - Ascension Day — 12.05.1994 X X X
Ascension
Pfingstmontag - Whit Monday — Lundi de 23.05.1994 X X X
Pentecote
Fronleichnam — Corpus Christi — Féte-Dieu 02.06.1994 X
Maria Himmelfahrt - Assumption Day - 15.08.1994 X X X
Assomption
Tag der Deutschen Einheit — Day of German 03.10.1994 X X
Unity — Féte Nationale
Allerheiligen - All Saints’ Day — Toussaint 01.11.1994 X X X
Bulk- und Bettag — Day of Prayer and Repen- 16.11.1994 X X
tance — Jour de pénitence et de priere
2. Weihnachtstag — Boxing Day ~ Lendemain 26.12.1994 X X X
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