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ANWEISUNGEN AN DIE BEWERBER

Priifungsaufgabe D, Teil I umfaft 10 Fragen, die alle beantwortet werden sollen -der Bewerber hat keine
Wahlmoglichkeit;

Priifungsaufgabe D, Teil IT umfafit die Angabe eines bestimmten Sachverhaltes, die eine Antwort in
Form einer Rechtsauskunft erfordert.

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

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

vergeben.

Die Antworten auf die Fragen in Teil I sollten kurz und prézise 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, daB 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 -1-

Fragel (2,5 Punkte)

Ihr Mandant will Einspruch gegen ein europdisches Patent einlegen. Am 8. Januar 1997 wird im
Europiischen Patentblatt auf die Erteilung des Patents hingewiesen. Die Patentschrift wird jedoch wegen

bei der Druckerei "Strike" aufgetretener Schwierigkeiten erst am 3. Februar 1997 veréffentlicht.

Wann lauft die Einspruchsfrist ab? Begriinden Sie Ihre Antwort.

Frage 2 (6 Punkte)

Sie haben am 3. Mai 1993 fiir Thren Mandanten eine europdische Patentanmeldung in englischer Sprache
eingereicht. Sie erhalten am 5. Mirz 1997 einen Bescheid nach Regel 51(6) EPU, der vom 3. Mirz 1997
datiert ist. Darin wird Thnen mitgeteilt, dal das EPA die Erteilung eines européischen Patents fur die
benannten Staaten LU, DE, CH/LI beabsichtigt. Die Patentschrift enthilt einen Anspruch und umfaf3t
35 Seiten.

a) Welche Gebiihren sind zu entrichten und welche Fristen sind hierbei einzuhalten?

b) Innerhalb welcher Frist muB die Ubersetzung des Anspruchs beim EPA eingereicht werden?

c) Der Hinweis auf die Erteilung des Patents wird am 23. Oktober 1997 bekanntgemacht. Innerhalb
welcher Fristen muf3 die Ubersetzung des Patents bei den nationalen Patentdmtern eingereicht
werden und in welchen Sprachen?

Frage 3 (6 Punkte)

Sie haben am 1. Mai 1996 eine britische Patentanmeldung fiir Ihren Mandanten, einen taiwanesischen

Einzelerfinder mit Wohnsitz in Taiwan, eingereicht, der zuvor eine entsprechende Anmeldung in Taiwan

eingereicht hatte (die noch nicht veroffentlicht ist).

Ihr Mandant teilt Ihnen mit, daBB er mit einem franzésischen Unternehmen einen Vertrag iiber die

kommerzielle Herstellung seiner Erfindung unterzeichnet hat. Nach dem Vertrag mit dem franzosischen
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-2.

Unternehmen ist Thr Mandant verpflichtet, eine PCT-Anmeldung einzureichen, in der alle Mitgliedstaaten
der Europiischen Union und die Vereinigten Staaten bestimmt sind. Im Vertrag ist ferner vorgesehen,
daB das franzosische Unternehmen in Frankreich der Patentanmelder und in allen anderen Landern der

Lizenznehmer ist, Ihr Mandant hingegen in diesen anderen Léindern der Patentanmelder ist.
a) Kénnen Sie die PCT-Anmeldung im Namen der im Vertrag genannten Personen einreichen?
b) Konnen Sie die Prioritit der GB-Anmeldung wirksam in Anspruch nehmen?

) Konnen Sie die Lizenz beim Internationalen Biiro eintragen lassen?

Frage 4 (5 Punkte)

Am 6. Mirz 1996 reichen Sie eine franzésische nationale Patentanmeldung P1 fiir eine neue Klasse
chemischer Verbindungen mit neuer therapeutischer Wirkung ein. Die Anmeldung enthilt breite

Anspriiche auf die Klasse von Verbindungen; die Beschreibung enthalt nur ein Beispiel.

Ihr Mandant veroffentlicht im November 1996 eine Abhandlung, in der der Inhalt von P1 wiedergegeben

ist.

Am 3. Mirz 1997 reichen Sie eine mit P1 identische europdische Patentanmeldung E1 ein und

beanspruchen die Prioritét von P1.

Nach Veroffentlichung dieser Abhandlung haben nun Sachverstindige IThrem Mandanten gegeniiber
Zweifel daran geiuBert, ob alle unter den Schutzbereich seiner Anspriiche fallenden Verbindungen die
beanspruchte Wirkung aufweisen. Ihr Mandant hat Thnen Daten fiir eine groBe Zahl weiterer Beispiele
bekanntgegeben, die belegen, daB alle Verbindungen wirksam sind. Er bittet Sie, die neuen Beispiele zur
Stutzung der breiten Anspriiche in die europdische Anmeldung E1 aufzunehmen und notfalls auf die

Prioritdt von P1 zu verzichten.
a) Wie reagieren Sie auf die Bitte Thres Mandanten? Begriinden Sie Ihr Vorgehen.

b) Wie verfahren Sie vor dem EPA?
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Frage 5 (4 Punkte)

Ihr Mandant teilt Ihnen mit, daf er im Hinblick auf eine kiirzlich aufgenommene Geschiftstitigkeit gerne
ein europdisches Patent fiir eine von ihm entwickelte elektronische Zwischenschaltung hitte. Die
Schaltung sei bereits in einer der Abbildungen einer im August 1993 von ihm selbst eingereichten und
im vergangenen Monat zuriickgewiesenen Anmeldung gezeigt und in dieser Anmeldung sowohl
allgemein als auch in ihren Einzelheiten ausfiihrlich beschrieben worden. Die Schaltung habe jedoch mit
der urspriinglich beanspruchten und recherchierten Erfindung dieser Anmeldung nichts zu tun.

Wiire es moglich, fir diese Schaltung ein europdisches Patent zu erhalten? Wenn ja, wie wiirden Sie

vorgehen?

Frage 6 (2,5 Punkte)

a) Miissen Sie der Aufforderung der Priifungsabteilung des Européischen Patentamts nachkommen
und eine Liste der Lander beibringen, in denen Sie nationale Patentanmeldungen eingereicht
haben, die die Erfindung, auf die sich die europiische Patentanmeldung bezieht, ganz oder
teilweise zum Gegenstand haben, und die Nummern dieser Anmeldungen angeben? Welche

Folgen hat es, wenn Sie der Aufforderung nicht nachkommen?

b) Wenn Sie der Aufforderung nachkommen, miissen Sie dann in Ihrer Liste auch angeben
i) eine entsprechende ES-Gebrauchsmusteranmeldung?
i) eine entsprechende AU-Patentanmeldung?

iii) eine entsprechende OA-Gebrauchszertifikatanmeldung?
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Frage 7 - (5 Punkte)

Als dem zugelassenen Vertreter des Anmelders wird Thnen ein vom 14. Mirz 1996 datierter Bescheid
nach Artikel 96(2) EPU zu einer europiischen Patentanmeldung zugesandt und fiir die Erwiderung eine

Frist von vier Monaten gesetzt.

Der Anmelder weist Sie an, auf den Bescheid nicht zu erwidern und die Sache fallenzulassen. Daraufhin
erhalten Sie vom EPA eine vom 30. August 1996 datierte Mitteilung nach Regel 69(1) EPU.

Am 3. November 1996 besinnt sich der Anmelder anders. Er teilt Ihnen brieflich mit, welche technischen
Argumente fiir seine Erfindung sprechen, und bittet Sie, auf den Bescheid zu erwidern, sofern dies noch
moglich ist. Wegen unvorhersehbarer Umstéinde geht das Schreiben bei Ihnen spiter ein, als der

Anmelder angenommen hatte.

Was konnen Sie tun, wenn das Schreiben des Anmelders
a) am 7. November 1996

b) am 13. November 1996

bei Thnen eingeht?

Frage8 (3 Punkte)

Ein Anmelder erhilt einen Bescheid des EPA nach Regel 85b EPU, in dem er darauf hingewiesen wird,
daB er die Frist fiir die Stellung des Priifungsantrags versdumt habe, weil er die Priifungsgebiihr nicht
rechtzeitig entrichtet habe. Er entrichtet daraufhin innerhalb der Nachfrist die Prifungsgebiihr samt
Zuschlagsgebiihr. Gleichzeitig beantragt er die Riickerstattung der Zuschlagsgebiihr mit der
Begriindung, das EPA hitte ihm das Datum, an dem im Europiischen Patentblatt auf die
Veroffentlichung des européischen Recherchenberichts hingewiesen worden sei, nicht mitgeteilt und ihn
nicht auf Artikel 94(2) und (3) EPU aufmerksam gemacht.

Wird das EPA die Zuschlagsgebiihr zuriickerstatten? Geben Sie die einschligige Rechtsgrundlage an.
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Frage9 (5 Punkte)

Beim EPA als Anmeldeamt wird eine PCT-Anmeldung, in der EP, US, JP, KR, MX und AU bestimmt
sind, eingereicht, ohne daf3 Bestimmungsgebiihren entrichtet werden. Fiir die Anmeldung verwenden Sie
das tibliche PCT-Anmeldeformblatt. Anmeldetag ist der 10. Februar 1997. In der PCT-Anmeldung wird
die Prioritdt einer schweizerischen Anmeldung in Anspruch genommen; Priorititstag ist der
8. Februar 1996. Zwei Wochen nach dem Anmeldetag teilt der Mandant Thnen mit, da3 er aus
wirtschaftlichen Griinden nur EP und JP bestimmen méchte. Bei Entrichtung der Bestimmungsgebiihren
teilen Sie dem EPA schriftlich mit, daf8 nur die Gebiihren fiir EP und JP gezahlt werden. Am 3. Mirz
1997 erhalten Sie vom EPA eine vom 28. Februar 1997 datierte Mitteilung nach Regel 16bis PCT, daf3
die Bestimmungsgebiihren fiir EP und JP entrichtet worden sind und daB8 die iibrigen Lander durch
Entrichtung der Bestimmungsgebiihr zuziiglich einer Zuschlagsgebiihr noch innerhalb eines Monats
bestimmt werden konnten. Am 4. April 1997 erhalten Sie ein weiteres Schreiben Thres Mandanten, aus
dem hervorgeht, daB er nun auch die Lander CA, PL, KR, RU und US bestimmen méchte.

Was ist zu tun?

Frage 10 (6 Punkte)

Sie haben heute zu zwei Anmeldungen Ihres Mandanten, 4 und B, eine Mitteilung nach
Regel 51(4) EPU erhalten. Thr Mandant hat Sie bereits angewiesen, dafiir zu sorgen, daB auf die
Anmeldung A4 so schnell wie moglich ein Patent erteilt, die Anmeldung B hingegen so lange wie moglich
hinausgezdgert wird. Beide sollten ohne Anderungen erteilt werden. Geben Sie an, was Sie bei den

Anmeldungen A4 und B jeweils unternehmen wiirden, und schétzen Sie den bestmoglichen Zeitgewinn.
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