EUROPAISCHE EIGNUNGSPRUFUNG 1994

PRUFUNGSAUFGABE D

Diese Prifungsaufgabe enthilt:

* Anweisungen an die Bewerber

Teil | - Fragen 1-10

Teil Il - Rechtsauskunft

Anlage - Kalender fur 1993 und 1994 mit Angabe der
Tage, an denen zumindest eine der Annahmestellen des EPA
zur Entgegennahme von Schriftstiicken nicht gedffnet ist

94/D/d

94/D/d/1

94/D/d/2-7

94/D/d/8-13

94/D/d/14-15



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.




TEIL IT

Sie sind als zugelassener Vertreter tdtig. Am 13. April 1994 erhalten Sie folg-
endes Schreiben Thres Mandanten Professor Karl Smart, eines bekannten didnischen
Biochemikers.

Wie Sie wissen, arbeite ich seit einigen Jahren mit Herrn Dr. Manfred Grisk
zusammen, einem unabhingigen Forscher, der ein kleines, auf Entwicklung und
Prifung von Arzneimitteln spezialisiertes Forschungslabor in Kopenhagen (DK)
betreibt. Uber jedes Projekt wird ein Vertrag abgeschlossen, in dem das Forsch-
ungsziel und ein Sockelbetrag fur die Vergltung festgelegt sind. Der Gesamt-
betrag der Vergutung fir Grisk sollte spidter in Verhandlungen zwischen mir und
Grisk festgelegt werden, abhidngig von der potentiellen Bedeutung der eventuell
gemachten Erfindungen. Jeder Vertrag enthdlt eine Klausel, wonach Herr Dr. Grisk
die weltweiten Rechte an den bei der Durchfihrung des Projekts entwickelten
Erfindungen sowie das Recht, sie weltweit zum Patent anzumelden, auf mich uber-
tragt und als Erfinder mir bei meinem Bemiihen um wirksamen Schutz fir diese
Erfindungen seine uneingeschrinkte Zusammenarbeit und Unterstiitzung zusichert.
Dariiber hinaus enthilt jeder Vertrag eine Geheimhaltungsklausel, die Herrn Dr.
Grisk eindeutig verpflichtet, nichtéffentliche Informationen vertraulich zu
behandeln und nicht gegenuber Dritten zu offenbaren. Bedauerlicherweise wurde
versdumt, in die Vertridge eine weiterreichende Klausel aufzunehmen, die Herrn
Dr. Grisk die Nutzung der ihm im Rahmen der Projekte zugénglichen Informationen
zu eigenen Zwecken untersagt. SchlieBlich wurde als Gerichtsstand fiur Vertrags-
streitigkeiten das See- und Handelsgericht in Kopenhagen (DK) festgelegt.

Ich habe zu den betreffenden Patentanmeldungen, um die es geht, die nachstehende
Ubersicht erstellt und anschliefiend die Probleme zusammengefafit, zu denen ich
dringend Ihren Rat bendtige.

Die dinische Anmeldung DK 1 wurde am 3. Juni 1993 eingereicht; darin waren ich
als Anmelder sowie Herr Dr. Grisk und ich gemeinsam als Erfinder genannt. Alle
Formalitdten wurden erledigt. Die Anmeldung basiert auf der Erfindung des Pro-
dukts X, das eine hypotonische, d. h. blutdrucksenkende Wirkung aufweist. Das
einzige offenbarte Herstellungsverfahren (Verfahren A) ist ein recht aufwendiges,
vierstufiges Verfahren zur Herstellung des Produkts X. Da das Produkt X neu zu
sein scheint, habe ich die folgenden unabhingigen Anspriche in die Anmeldung
aufgenommen:

Produkt X;

Produkt X zur Verwendung als Arzneimittel;

Pharmazeutische Zusammensetzung, die das Produkt X enthdlt;

Verwendung des Produkts X zur Herstellung eines hypotonischen  Mittels;

Verfahren A.

[Hinweis fiur die Kandidaten: Gehen Sie davon aus, daB mit den genannten
Anspruchskategorien ein optimaler Schutz derartiger Erfindungen gewdhrleistet

ist.]

DaB das Produkt X eine hypotonische Wirkung haben kénnte, ging ausschliefBlich
auf eine Anregung meinerseits zuriick; Herr Dr. Grisk hat daraufhin das Verfahren
A entwickelt. Unmittelbar nach der Einreichung von DK 1 habe ich mit

Herrn Dr. Grisk einen neuen Standardvertrag tber die Durchfihrung einer Versuchs-
reihe abgeschlossen, mit der herausgefunden werden sollte, ob sich ein ver-
bessertes Verfahren mit nur zwei Verfahrensstufen entwickeln lieBe. Dabei habe
ich Herrn Dr. Grisk vorgeschlagen, daB eventuell bei Einhaltung bestimmter
Verfahrensparameter sowohl die Stufen 1 und 2 als auch die Schritte 3 und 4 des

94/D/d/6 )




vierstufigen Verfahrens jeweils kombiniert werden kénnten.
Im Dezember 1993 hatte Herr Dr. Grisk das gewlnschte zweistufige Verfahren
(Verfahren B) entwickelt, dessen Verfahrensparameter meine Anregungen

bestatigten.

Internationale Anmeldung PCT 2

Die Anmeldung PCT 2, die ich, sobald dies zweckdienlich erscheint, beim
ddnischen Patentamt einreichen moéchte, soll den gesamten Inhalt von DK 1 sowie
eine Beschreibung und Anspriiche umfassen, die auf das Verfahren B gerichtet
sind. Ich habe vor, s&amtliche Vertragsstaaten des PCT einschlieBlich der Ver-
einigten Staaten zu bestimmen sowie fir alle Staaten, die auch Vertragsstaaten
des EPU sind, ein europidisches Patent zu erlangen.

Dartiber hinaus méchte ich in die Anmeldung PCT 2 ein weiteres Merkmal aufnehmen,
das ich Herrn Dr. Grisk gegentiber nicht erwdhnt habe. Zufdllig habe ich ndmlich
festgestellt, daB das Produkt X auch eine antivirale Wirkung gegentiber Herpes-
Viren aufweist. Entsprechende Versuche, die ich durchgefiihrt habe, haben dies
bestdtigt und dartiber hinaus ergeben, dafl das Produkt X auch gegen Masern- und
Windpocken-Viren antiviral wirksam ist. Damit wurde meiner Meinung nach erstmals
die antivirale Wirkung eines hypotonischen Mittels nachgewiesen, und diese
Verwendung erscheint vielversprechend.

Europidische Anmeldung EP 3

Zu meiner groBen Uberraschung teilte mir Herr Dr. Grisk bei einem Treffen
gestern mit, er werde nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, insbesondere auch
nicht mehr hinsichtlich der Erlangung von Patentschutz, wenn er nicht fiur seinen
Aufwand angemessen entschidigt werde (was seiner Meinung nach bisher nicht der
Fall sei). AuBerdem eréffnete er mir zu meinem Erstaunen, daB er bei seiner
Arbeit am Verfahren B insgeheim auch ein einstufiges Verfahren, das Verfahren C,
entwickelt habe, mit dem sich fur das Produkt X eine um 50 % héhere Ausbeute
erzielen lasse als mit den Verfahren A oder B. Beim Verfahren C gehe man zur
Herstellung des Produkts X nicht von den gleichen Stoffen aus wie bei den Ver-
fahren A und B, und es unterscheide sich grundlegend von diesen. Beim Verfahren
C werde das Produkt X aber zusammen mit dem Produkt Z als Teil eines Gemisches
(Produkt Y) gebildet. Er habe auch das Produkt Z von dem Gemisch getrennt und es
an einigen Ratten auf mégliche hypotonische Wirkung getestet. Offenbar habe es
ebenfalls eine hypotonische Wirkung, die sich von den urspriinglichen, mit dem
Produkt X erzielten Ergebnissen nicht wesentlich unterscheide.

Weiterhin teilte mir Herr Dr. Grisk mit, daB er einen anderen europidischen
Patentanwalt, Herrn Mullet, beauftragt habe, eine europdische Patentanmeldung
(EP 3) einzureichen. Vor der Einreichung habe Herr Mullet eine Online-Recherche
durchgefihrt und lediglich in einer didnischen Zeitschrift aus dem Jahr 1992 eine
Veréffentlichung beziglich Produkt Z gefunden, in der dessen Verwendung als
Katalysator in einem Verfahren zur Vulkanisierung von Gummi beschrieben war.

Herr Dr. Grisk hat mir eine Kopie der am 1. Februar 1994 beim ddnischen Patent-
amt eingereichten Anmeldung EP 3 tberlassen, in der alle EPU-Vertragsstaaten
benannt sind. Die Anmeldung wurde in ddnischer Sprache eingereicht und benennt
Herrn Dr. Grisk als alleinigen Anmelder und Erfinder. Dabei wurde die Prioritit
der Anmeldung DK 1 vom 3. Juni 1993 in Anspruch genommen. Herr Dr. Grisk riumte
ein, daB bisher noch keine einschligigen Gebluhren entrichtet worden seien, da er
nicht in der Lage gewesen sei, Herrn Mullet sein volles Honorar zu zahlen. Ich
habe festgestellt, daB die Anmeldung EP 3 neben dem Inhalt von DK 1 auch eine
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Beschreibung des Verfahrens B, des Verfahrens C zur Herstellung des Produkts Y
sowie des Verfahrens zur Trennung der Produkte X und Z vom Gemisch Y und schlie$-
lich die Angaben zur hypotonischen Wirkung des Produkts Z enthidlt.

Dr. Grisk teilte mir auch mit, daB er in Mirz 1994 Kontakt mit der US-Firma
Albatross Inc. aufgenommen und ihnen eine Lizenz unter EP 3 und eventuellen
Folgeanmeldungen angeboten habe. Bei eingehender Befragung stellte sich heraus,
daB er als Grundlage fir die Verhandlungen eine Kopie von EP 3 an Albatross Inc.
ubergeben hat.

Ich bitte Sie um eine Beratung zu den nachstehenden Problemen, wobei ich eine
begriindete Stellungnahme bendtige. Geben Sie bitte auch die fir die verschiedenen
Fragen mafgeblichen Artikel und Regeln an.

Gehen Sie bei der Ausarbeitung des Memorandums bitte davon aus, dafl nach
déanischem Recht dem Erfinder das Recht auf das Patent zusteht, daBl dieses Recht
aber vertraglich auf andere Personen ubertragen werden kann.

F*hxNkE

A. Was empfehlen Sie mir zu unternehmen, wenn Dr. Grisk sich bereit erklért,
uneingeschriankt mitzuwirken, um einen optimalen Patentschutz zu sichern?

i) Welche Schritte missen innerhalb welcher Fristen unternommen werden,
wenn wir EP 3 aufrechterhalten wollen?

ii) Ist es Ihrer Meinung nach zweckmdBig, EP 3 aufrechtzuerhalten? Bitte
geben Sie Ihre Grinde an.

iii) Sollte eine PCT-Anmeldung eingereicht werden? Wenn ja,

a) sollte es PCT 2 in der beabsichtigten Form sein?

b) wer sollte als Anmelder benannt werden?

c) welche Prioritédten sollten beansprucht werden?

d) geben Sie bitte in Stichworten an, welche Anspriiche aufgestellt
werden sollten, um alle Aspekte der Erfindung in einer Anmeldung
abzudecken (mdgliche Probleme hinsichtlich Einheitlichkeit und
Anspruchsgebiihren brauchen Sie dabei nicht zu berucksichtigen).

B. Was empfehlen Sie zu unternehmen, wenn sich Dr. Grisk weigert, mich dabei zu
unterstitzen, Patentschutz zu erhalten?

i) Welche rechtlichen Schritte soll ich hinsichtlich Anmeldung EP 3 unter-
nehmen?

ii) Ist es Ihrer Meinung nach zweckmdBig, EP 3 aufrechtzuerhalten? Bitte
geben Sie Ihre Grunde an.

iii) Welche weiteren Schritte kénnten unternommen werden, um die Erfindungen
zu schitzen?

iv) Erliutern Sie mir bitte (insbesondere im Hinblick auf Patentschutz in
den Mitgliedsstaaten des EPU), welche Argumente fiur das Einreichen einer
PCT-Anmeldung (wie von mir beabsichtigt) und welche Argumente - wenn
uberhaupt - wegen der Probleme mit Dr. Grisk dafir sprechen, stattdessen
direkt eine EP-Anmeldung (EP 2) einzureichen.
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In jedem Falle,

a) wer sollte als Anmelder benannt werden?

b) welche Prioritidten sollten beansprucht werden?

c) geben Sie mir bitte stichwortartig an, welche Anspriiche
aufgestellt werden sollten, um alle Aspekte der Erfindung in einer
Anmeldung abzudecken (mégliche Probleme hinsichtlich Einheitlichkeit und
Anspruchsgebiihren brauchen Sie dabei nicht zu berticksichtigen).

94/D/d/9




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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