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ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Priifungsaufgabe D, Teil I umfaBt 11 Fragen, die alle beantwortet werden sollen -der Bewerber
hat keine Wahlmoglichkeit;

Priifungsaufgabe D, Teil II umfafit die Angabe eines bestimmten Sachverhaltes, die eine Antwort

in Form einer Rechtsauskunft erfordert.

Die zur Verfiigung stehende Zeit fiir Teil I betrdgt 2% Stunden, die zur Verfugung stehende Zeit
fur Teil II betriagt 3 Stunden.

45 % der verfiigharen Punkte fiir die Priifungsaufgabe D werden fiir Teil I, 55 % fiir
Teil II vergeben.

Die Antworten auf die Fragen in Teil I sollten kurz und prazise sein. Der Bewerber hat die
Artikel, Regeln oder sonstigen rechtlichen Grundlagen, die er seiner Antwort zugrunde legt,

anzugeben.

In Teil II soll der Bewerber zeigen, da3 er fihig ist, einen schwierigen Sachverhalt unter dem
Gesichtspunkt des gewerblichen Rechtsschutzes zu kldren. 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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TEIL I

Frage 1 (4 Punkte)

Am 9. April 1996 wird eine europiische Patentanmeldung eingereicht, in der die Prioritét einer
am 22. August 1995 eingereichten japanischen Anmeldung in Anspruch genommen wird. Eine
Priorititserklirung und eine beglaubigte Abschrift der japanischen Anmeldung werden zusammen
mit der europédischen Anmeldung eingereicht.

a)  MuB der Anmelder eine Ubersetzung des Priorititsdokuments einreichen?
b)  Gibt es eine alternative Vorgehensweise?

¢)  Welche Fristen sind zu beachten?

Frage 2 (6 Punkte)

Der Hinweis, da38 dem Unternehmen A ein europdisches Patent erteilt worden ist, wird am
4. Mai 1995 bekanntgemacht. Am 15. Januar 1996 legt der Einsprechende B beim EPA Einspruch
ein. Am 27. Mirz 1996 erhalten Sie ein Schreiben Thres Mandanten C, der Thnen mitteilt, daf3
am 28. Februar 1996 von dem Unternehmen A gegen ihn (C) Klage wegen Verletzung des
européischen Patents erhoben worden sei und er, C, nun das Patent vor dem EPA angreifen wolle.

a)  Beraten Sie Thren Mandanten C, unter Angaben von Griinden, und teilen Sie ihm mit,
welche Maflnahmen beim EPA ergriffen werden konnen.

b)  Wiirde Thre Antwort anders ausfallen, wenn Sie das Schreiben Ihres Mandanten erhalten
hitten, nachdem gegen die Entscheidung der Einspruchsabteilung, das Patent aufrecht-
zuerhalten, Beschwerde eingelegt worden war und das Beschwerdeverfahren noch anhingig
gewesen wire?

Frage 3 (3 Punkte)
Sie sind europiischer Patentvertreter. Von einem siidafrikanischen Staatsbiirger mit Wohnsitz in
Siidafrika werden Sie gebeten, beim Europiischen Patentamt eine PCT-Anmeldung mit den
Bestimmungen Australien, Européisches Patentamt, ARIPO, OAPI, Japan und Vereinigte Staaten
einzureichen.

a) Kann die Anmeldung im Namen des Siidafrikaners verfolgt werden?

b)  Wiirde Thre Antwort anders ausfallen, wenn Ihr Mandant australischer Staatsbiirger mit
Wohnsitz in Australien wire?
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Frage 4 (5 Punkte)

Im Dezember 1994 legt ein europiischer Patentvertreter die Vertretung fiir eine von einem
Einwohner der USA eingereichte europidische Patentanmeldung unwiderruflich nieder. Im
Januar 1995 sandte das EPA ein direkt an den Anmelder gerichtetes Schreiben ab, in dem dieser
aufgefordert wurde, einen neuen Vertreter zu bestellen. Am 23. Mérz 1995 schickte das EPA an
den Anmelder die Mitteilung ab, daB die am 28. Februar 1995 fillige Jahresgebiihr nicht
entrichtet worden sei, aber zusammen mit der Zuschlagsgebiihr noch innerhalb von sechs
Monaten nach Filligkeit wirksam entrichtet werden kénne. Am 29. September 1995 sandte das
EPA die Mitteilung nach Artikel 86(3) und Regel 69(1) EPU (Anmeldung gilt als
zuriickgenommen) ab.

Heute, am 7. Dezember 1995, erhalten Sie ein Schreiben des Anmelders, in dem er Sie bittet, ihn
zu vertreten; beigefiigt sind Kopien aller Mitteilungen des EPA und ein fiir die Entrichtung aller
Gebithren ausreichender Geldbetrag. In dem Schreiben heifit es, der Anmelder habe immer
beabsichtigt, die Anmeldung weiterzuverfolgen, sei aber durch &duBlerst wichtige Geschifts-
angelegenheiten stark beansprucht gewesen und habe sich bei Zustellung der ersten beiden
Schreiben des EPA auf Geschiftsreisen befunden.

Was kann zur Rettung der Anmeldung unternommen werden, falls iiberhaupt etwas moglich ist?
Begrinden Sie Ihre Antwort und geben Sie die Rechtsgrundlage an.
Frage § (2.5 Punkte)

Wann sind die Bearbeitungsgebiihr und die Gebiihr fiir die vorldufige Priifung fir eine PCT-
Anmeldung fillig?

Welche Folgen hat es, wenn sie bei Filligkeit nicht entrichtet werden und das EPA als mit der
internationalen vorlaufigen Priifung beauftragte Behorde titig ist?

Frage 6 (3 Punkte)
Am 20. April 1995 reicht ein japanischer Anmelder eine PCT-Anmeldung mit Bestimmung der

USA, Japans, Deutschlands, des Vereinigten Konigreichs und der Niederlande fiir ein nationales
Patent ein. Sind diese Bestimmungen wirksam?
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Frage 7 (6 Punkte)
Heute ist der 27. Mirz 1996.

Der Mandant, fir den Sie am 2. November 1995 eine europdische Patentanmeldung mit
Benennung des Vereinigten Konigreichs, Frankreichs und Deutschlands eingereicht hatten,
erwihnt Thnen gegeniiber heute zum ersten Mal, daB er die Erfindung vom 1. bis 7. Oktober 1995
auf einer anerkannten internationalen Ausstellung in den USA zur Schau gestellt hat (gehen Sie
davon aus, daB diese Ausstellung in der Liste des EPA verzeichnet ist!). Er uibergibt Ihnen auch
die vom Ausstellungsveranstalter ausgestellte Bescheinigung mit der Bestitigung, dafl die
Erfindung zur Schau gestellt worden ist. Er mochte nunmehr den Patentschutz auf alle EPU-
Vertragsstaaten und die USA ausdehnen.

Welche MaBnahmen wiirden Sie zum Schutz der Rechte Thres Mandanten empfehlen?

Frage 8 (2.5 Punkte)

Den an einem Einspruchsverfahren Beteiligten wird mitgeteilt, daBl eine miindliche Verhandlung
auf den 18. Juni 1996 anberaumt ist. Die Verfahrenssprache ist Deutsch, doch der einzige
Vertreter des Einsprechenden méchte sich in der miindlichen Verhandlung der englischen Sprache
bedienen.

a)  Ist dies méglich? Falls ja, wer hat firr die Ubersetzung zu sorgen und die Kosten hierfiir
zu tragen?

b)  Wiirde Thre Antwort anders ausfallen, wenn sich der Einsprechende in der mindlichen
Verhandlung der spanischen Sprache bedienen wollte?

Frage 9 (5 Punkte)

Am 28. Oktober 1993 wird eine deutsche Patentanmeldung DE1 eingereicht, in der ein Merk-
mal A beschrieben wird.

Am 28. September 1994 wird unter Inanspruchnahme der Prioritit der Anmeldung DE1 eine
weitere deutsche Patentanmeldung - DE2 - eingereicht, in der das Merkmal A und - als
Alternative zu A - ein Merkmal B beschricben wird, das ein naheliegendes technisches
Aquivalent zu dem Merkmal A ist.

Der Inhalt von DEl1 und DE2 wird zum ersten Mal durch die Veréffentlichung dieser
Anmeldungen am 8. Mai 1995 der Offentlichkeit zuginglich gemacht.

Am 27. September 1995 wird eine européische Patentanmeldung EP unter Inanspruchnahme der
Prioritit der Anmeldung DE2 und Benennung aller Vertragsstaaten eingereicht, in der das Merk-
mal A und unabhingig davon das Merkmal B beansprucht werden.

a)  Wird in der EP-Anmeldung die Prioritit fiir die Merkmale A und B wirksam in Anspruch
genommen?

b) Kann fir die Merkmale A und B ein rechtsbestéindiges européisches Patent erlangt werden?
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c)  Wirde Thre Antwort auf die Fragen a) und b) anders ausfallen, wenn die Anmeldung DE1
zuriickgenommen/fallengelassen wiirde, ohne verdffentlicht worden zu sein? Begriinden Sie
Thre Antwort.

Frage 10 (5 Punkte)

Eine europdische Patentanmeldung mit Bestimmung von BE, CH/LI, FR, GB, GR, IT und SE
wurde am 31. August 1988 von dem Unternechmen A ohne Beanspruchung einer Prioritit
eingereicht. Als Folge der Anmeldung wurden bald danach mit dem Unternehmen B erfolgreiche
Verhandlungen iiber eine gebithrenpflichtige Lizenz gefithrt. Der Vertrag verpflichtet das
Unternehmen A, die entrichteten Lizenzgebiihren fiir die einzelnen EP-Vertragsstaaten, in denen
das Patent nicht in Kraft getreten ist oder ungiiltig geworden ist, zuriickzuzahlen. Die
Lizenzgebithren wurden ordnungsgemil vom Unternehmen B entrichtet. Die Erteilung des
Patentes wurde am 5. Juli 1995 veré6ffentlicht.

Im Januar 1996 teilte das Unternechmen B unter Hinweis auf ein im Jahre 1986 veroffentlichtes
kiirzlich aufgefundenes Dokument dem Unternehmen A schriftlich mit, man sei der Ansicht, daf
dieses Dokument den Gegenstand des Patentes eindeutig vorwegnehme. Man lehne daher die
Zahlung von Lizenzgebiihren fiir das Jahr 1995 ab. Das Unternehmen A hat darauf noch nicht
geantwortet. Durch Nachforschung erfahren Sie (Patentanwalt des Unternehmens B), daf3 die im
August 1995 filligen Jahresgebiihren nicht gezahlt worden sind.

Beraten Sie Unternehmen B beziiglich der Frage der Riickzahlung der Lizenzgebiihren.

Frage 11 (3 Punkte)

Am 3. Mirz 1993 wird eine européische Patentanmeldung unter Inanspruchnahme einer Prioritit
vom 9. Mirz 1992 eingereicht.

a)  Welches ist
1)  der Falligkeitstag der vierten Jahresgebiihr?
11)  der letzte Tag fiir deren Entrichtung ohne Zuschlagsgebiihr?
iii) der letzte Tag fir deren Entrichtung mit Zuschlagsgebiihr?

b)  Die Erteilung des Patents soll am 18. April 1996 bekanntgemacht werden. An wen ist die
vierte Jahresgebiihr zu entrichten?
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1995

MITTEILUNG DES ) ["' RZ
EUROPAISCHEN JANUAR FEBRUAR
PATENTAMTS SMDMD F S SMDMD F S SMDMD F S
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4
Mitteilung des Priisidenten des 8 910 11 12 13 14 5 6 7 8 91011 5 6 7 8 91011
Europilischen Patentamts vom 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
10. November 1994 iiber die 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
Tage, an denen die Annahme- 29 30 31 26 27 28 26 27 28 29 30 31
stellen des EPA 1995
geschlossen sind APRIL MAI JUNI
SMDMD F S SMDMD F S SMDMD F §
1. Nach Regel 85(1) EPU 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
erstrecken sich Fristen, die an 2 3 4 5 6 7 8 7 8 910 11 12 13 4 5 6 7 8 910
einem Tag ablaufen, an dem 910 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
zumindest eine Annahmestelle 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
des EPA zur Entgegennahme von 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
Schriftstiicken nicht gedffnet ist 30
(geschlossene Tage), auf den
néchstfolgenden Tag, an dem alle JULI AUGUST SEPTEMBER
Annahmestellen zur Entgegen- SMDMDTF S SMDMD F § SMDMD F S
nahme von Schrifistiicken 1 1 2 3 4 5 1 2
gedffnet sind und an dem 23 456 78 6 7 8 910 11 12 3 456 789
gewdhnliche Postsendungen 910 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16
zugestellt werden. 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30
2. Die Annahmestellen des EPA 30 31
in Miinchen, Den Haag und
Berlin sind an allen Samstagen OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
und Sonntagen zur Entgegen- SMDMD F § SMDMD F S SMDMD F S
nahme von Schrifistiicken nicht 1 23 456 7 i 2 3 4 1 2
gedfinet. Die weiteren geschlos- § 910 11 12 13 14 567 8 9101 34567809
senen Tage des Jahres 1995 1516 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
werden in der nachfolgenden 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
Ubersicht bekanntgegeben. 29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
Tage/Days/Jours Miinchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Heilige Drei Konige - Epiphany - Epiphanie 06.01.1995 X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 14.04.1995 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 17.04.1995 X X x
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.1995 X X X
Tag der Befreiung - Liberation Day - Journée de la Libération 05.05.1995 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 25.05.1995 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecéte 05.06.1995 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 15.06.1995 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.1995 X X x
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte Nationale | 03.10.1995 X X
Allerheiligen - All Saints'Day - Toussaint 01.11.1995 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Noé&l 25.12.1995 x X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.1995 X X X
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1996

MITTEILUNG DES "
PATENTAMTS SMDMDF S SMDMD F 8§ SMDMD F S
1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2
Mitteilung des Prisidenten des 7 8 91011 12 13 4 56 7 8 9510 3 45 6 789
Europiischen Patentamts vom 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 10 11 12 13 14 15 16
3. November 1995 iiber die 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 17 18 19 20 21 22 23
Tage, an denen die Annahme- 28 29 30 31 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30
stellen des EPA 1996 31
geschlossen sind
APRIL MAI JUNI
1. Nach Regel 85(1) EPU SMDMDTF S SMDMDF S SMDMDTF S
erstrecken sich Fristen, die an 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1
einem Tag ablaufen, an dem 7 8 910 11 12 13 5 6 7 8 910 11 2 3 45 6 71 8
zumindest eine Annahmestelle 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
des EPA zur Entgegennahme von 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
Schriftstilicken nicht gesfinet ist 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29
(geschlossene Tage), auf den 30
néchstfolgenden Tag, an dem alle
Annahmestellen zur Entgegen- JULI AUGUST SEPTEMBER
nahme von Schriftstiicken SMDMD F § SMDMD F § SMDMD F §
geodffnet sind und an dem 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1.2 3 456 7
gewdhnliche Postsendungen 7 8 910 11 12 13 4 5 6 7 8 910 8 910 11 12 13 14
zugestellt werden. 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28
2. Die Annahmestellen des EPA 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30
in Miinchen, Den Haag und
Berlin sind an allen Samstagen OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
und Sonntagen zur Entgegen- SMDMDF § SMDMDF § SMDMDF S
nahme von Schrifistiicken nicht 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7
geofinet. Die weiteren geschlos- 6 7 8 910 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 910 11 12 13 14
senen Tage des Jahres 1996 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21
werden in der nachfolgenden 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28
Ubersicht bekanntgegeben. 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31
Tage/Days/Jours Miinchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.1996 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 05.04.1996 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 08.04.1996 X X X
Nationalfeiertag - National holiday - Féte Nationale 30.04.1996 X
Maifeiertag - May Day - Féte du travail 01.05.1996 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 16.05.1996 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecéte 27.05.1996 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 06.06.1996 b3
Marii Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.1996 x b3 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte Nationale | 03.10.1996 x X
Allerheiligen - All Saints'Day - Toussaint 01.11.1996 X X X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.1996 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Nogl 25.12.1996 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.1996 X X x
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.1996 X x x
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