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Teil I: Rechtliche Fragen

FRAGE 1 (9 PUNKTE)

Am 17. Februar 2015 reichte der Anmelder A am letzten Tag der Prioritatsfrist die
europaischen Patentanmeldungen EP1 und EP2 zusammen mit Kopien der friiheren
nationalen britischen Patentanmeldungen UK1 und UK2 ein. UK1 und UK2 beziehen

sich auf unterschiedliche Erfindungen.

EP1 beansprucht die Prioritéat der friheren nationalen Patentanmeldung UK1. Die

Beschreibung und die Ansprtiche von EP1 und UK1 sind identisch.

EP2 beansprucht die Prioritat der friiheren nationalen Patentanmeldung UK2. Die

Beschreibung und die Ansprtiche von EP2 und UK2 sind identisch.

Am 20. Februar 2015 wurde der Inhalt von UK1 und UK2 6&ffentlich zuganglich gemacht.

Danach bemerkte der Anmelder, dass er vergessen hatte, die Zeichnungen fur EP1

einzureichen. Am 23. Februar 2015 reichte er die Zeichnungen fur EP1 ein und reichte

zusatzlich Zeichnungen fur EP2 ein. Die Zeichnungen fur EP1 sind identisch mit den

Zeichnungen von UK1. Die Zeichnungen fir EP2 wurden neu erstellt, da UK2 keine

Zeichnungen enthalt.

Heute fragt Sie der Anmelder, was getan werden kann, um die Situation beziiglich EP1

und EP2 zu optimieren.
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FRAGE 2 (8 PUNKTE)

Anmelder B reichte am 2. Januar 2011 die europaische Patentanmeldung EP1 fur die
Erfindung X ein. EP1 beansprucht ordnungsgemalf die Prioritat der italienischen
Gebrauchsmusteranmeldung IT1. IT1 wurde am 2. Januar 2010 eingereicht und vor

Veroffentlichung zurickgenommen.

Im Recherchenbericht von EP1 wurde ein am 2. Oktober 2010 veroffentlichter
wissenschaftlicher Artikel zitiert. Der Artikel offenbart Erfindung X. Im Oktober 2013
forderte das EPA den Anmelder B auf, die Ubersetzung der friiheren Anmeldung IT1
binnen einer Frist von 4 Monaten einzureichen. Im Juni 2014 hat der Anmelder B einen
Bescheid gemaR Regel 112(1) EPU empfangen, in dem festgestellt wurde, dass ein
Rechtsverlust eingetreten ist, weil die Ubersetzung der friheren Anmeldung IT1 nicht

eingereicht wurde. Anmelder B hat in Antwort auf diesen Bescheid nichts unternommen.

Kirzlich entdeckte Anmelder B das européische Patent EP2 von Firma C mit
Anmeldetag 13. September 2010. Der Hinweis auf Erteilung dieses Patents wurde am
12. November 2014 veroffentlicht. EP2 beansprucht die Erfindung X.

a) Beraten Sie Anmelder B, ob EP1 mit einem Anspruch betreffend die Erfindung X

durch das EPA wahrscheinlich erteilt wird oder nicht.

b) Kann etwas gegen EP2 vor dem EPA unternommen werden?
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FRAGE 3 (9 PUNKTE)

Der deutsche Staatsangehorige Hans arbeitet und lebt in Argentinien. Er ist angestellt
bei Evita-Engineering (EE), einer Firma, die nach argentinischem Recht gegrindet
worden ist und ihren Sitz in Buenos Aires hat. Hans und Firma EE haben
ordnungsgemal bei der zustandigen Behorde in Argentinien eine nationale
Patentanmeldung A eingereicht. Es ist beabsichtigt, heute eine internationale
Patentanmeldung PCT-A in Englisch einzureichen, die die Prioritdt der Anmeldung A
beanspruchen soll. Im PCT-Antrag werden Firma EE und Hans als Anmelder genannt.

a) Kann PCT-A eine Prioritatserklarung betreffend Anmeldung A enthalten?

b) K6nnen Hans und Firma EE PCT-A gemeinsam einreichen?

C) Welches der folgenden Amter wird als Anmeldeamt fir PCT-A tatig werden?

1) Das EPA

2) Die fur die Erteilung von Patenten in Deutschland zustandige Behorde
(Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA)
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FRAGE 4 (7 PUNKTE)

Anmelder D hat die nationale Patentanmeldung JP-D am 24. Marz 2014 in Japanisch
beim japanischen Patentamt eingereicht. JP-D enthélt einen Vorrichtungsanspruch 1
und einen Vorrichtungsanspruch 2. Der Gegenstand von Anspruch 1 und der
Gegenstand von Anspruch 2 sind nicht in der Weise verbunden, dass sie eine einzige
allgemeine erfinderische Idee verwirklichen. Anmelder D reichte am 24. September
2014 die europaischen Patentanmeldungen EP-D1 und EP-D2 ein, die beide
ordnungsgemal’ die Prioritat von JP-D beanspruchen. EP-D1 wurde in Japanisch
eingereicht und offenbart und beansprucht nur die Vorrichtung gemaf Anspruch 1 von
JP-D. Eine Ubersetzung von EP-D1 ins Englische wurde ordnungsgemaR eingereicht.
EP-D2 wurde in Englisch eingereicht und offenbart und beansprucht nur die Vorrichtung

gemal Anspruch 2 von JP-D.

EP-D2 und die Ubersetzung von EP-D1 verwenden falschlicherweise ,©" statt ,um*. JP-
D erwahnt korrekterweise ,um*. Jedoch ist aus dem Zusammenhang, in dem ,©" in den
vorhandenen englischen Texten von EP-D1 und EP-D2 benutzt wird, die Ersetzung von

,©" durch ,um*“ nicht offensichtlich.

Heute (24. Februar 2015) mdchte Ihr Mandant ,©" durch ,um*“ ersetzen. Diskutieren Sie,

wie der Gegenstand des Anspruchs 1 der JP-D und der Gegenstand des Anspruchs 2 =

der JP-D vor dem EPA auf der Basis von Dokumenten weiter verfolgt werden kdénnen,

welche den Winschen lhres Mandanten entsprechen.
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FRAGE 5 (7 PUNKTE)

Anmelder E reichte eine europaische Patentanmeldung ein, die neue Aminosaure-
Sequenzen offenbart, aber kein Sequenzprotokoll enthalt. Anmelder E erhielt eine
Mitteilung des EPA mit Datum vom 18. Februar 2015, in der er aufgefordert wird, diesen

Mangel zu beheben.

a) Was hat Anmelder E zu tun, um den Mangel zu beheben und bis wann?

b) Was ist die Rechtsfolge, wenn der Mangel nicht behoben wird? Kann dieser

Rechtsfolge abgeholfen werden?
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Teil 1I: Rechtliche Beurteilung

[001] Unsere Firma TIPOGRAF-X befasst sich mit Drucken und Verlegen und hat ihren
Sitz in Venedig, Italien. Wir haben uns auf qualitativ hochwertigen Druck spezialisiert, fur
den wir Druckmaschinen mit alter Technik benutzen. Wir produzieren hauptséchlich

spezielle Auflagen von Bichern, die immer beliebter werden.

[002] Wir benutzen eine verbesserte Version einer alten Druckmaschine M. Die erste
Verbesserung, die unsere Ingenieure einfuhrten, als wir unseren Geschaftsbetrieb
aufnahmen, war die Hinzufiigung von Merkmal A, welches ermoglicht, die
Geschwindigkeit der alten Druckmaschine M zu erhéhen. Dies war seinerzeit der
Durchbruch fir unsere Firma, da die alte Maschine M zu langsam war, um
konkurrenzfahig zu sein. Im Februar 2012 stellten wir der deutschen Firma DRUCK-Z,
mit der wir zusammenarbeiten, unter der Vereinbarung der Geheimhaltung einen

Prototyp unserer Maschine M+A vor. Im Juli 2012 reichten wir eine erste europaische

Patentanmeldung EP-X1 ohne Inanspruchnahme einer Prioritat ein. EP-X1 beschreibt

und beansprucht unsere Maschine M+A.

[003] Im Oktober 2013 erhielten wir den Recherchenbericht, welcher ein einziges
Dokument als Stand der Technik nannte. Zu unserer Uberraschung war dieses
Dokument eine europdaische Patentanmeldung EP-Z, die von DRUCK-Z im Marz 2012
ohne Inanspruchnahme einer Prioritat eingereicht worden war. EP-Z beschreibt und
beansprucht unsere Maschine M+A. Wir leiteten sofort ein Verfahren gegen DRUCK-Z
vor einem deutschen Gericht ein, um zu beweisen, dass uns das Recht auf die

Erfindung zustenht.
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[004] Unsere Ingenieure setzten die Weiterentwicklung der Maschine M+A fort, um der
wachsenden Nachfrage nach unseren Bichern nachkommen zu kénnen. Merkmal B
wurde hinzugefugt, um die Benutzung verschiedener Arten von Papier zu ermdglichen.
Gleichzeitig wurde Merkmal C hinzugefugt. Merkmal C ist unabhéngig von Merkmal B
und reduziert die Anzahl der Fehldrucke der Maschine M+A. Wéahrend der Probelaufe
einer Prototypmaschine mit allen diesen Merkmalen, M+A+B+C, in unserer Fabrik wurde
ein Uberraschender technischer Effekt festgestellt, der durch die Kombination der
Merkmale B und C hervorgerufen wird. Diese Kombination reduziert erheblich den Larm
der Maschine im Betrieb. All diese Merkmale und Effekte wurden in einer zweiten
europaischen Patentanmeldung EP-X2 beschrieben, die wir am 10. Marz 2014 ohne
Inanspruchnahme einer Prioritat eingereicht haben. EP-X2 weist Anspriiche betreffend

die folgenden Merkmalskombinationen auf: M+A+B, M+A+C und M+A+B+C.

[005] Im Dezember 2013 haben wir Uber Akteneinsicht herausgefunden, dass EP-Z im

November 2013 zuriickgenommen wurde.

[006] Durch rechtskraftige Entscheidung des deutschen Gerichts vom 15. Januar 2015
wurde uns der Anspruch auf Erteilung des europaischen Patents fur die Maschine M+A
zugesprochen. Da wir bereits EP-X2 eingereicht hatten, verfolgten wir diese

Angelegenheit nicht weiter.

[007] Letztes Jahr entdeckten unsere Ingenieure, dass sich mit einem Merkmal D der
Maschine der Verbrauch an Druckerschwarze reduziert. Dieses Merkmal D ist in der
Maschine verborgen, von auf3en nicht sichtbar und funktioniert nur zusammen mit der

Kombination der Merkmale A+B+C.
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[008] Am 20. Januar 2015 reichten wir eine dritte europaische Patentanmeldung EP-X3
ohne Inanspruchnahme einer Prioritat ein. Die Beschreibung der Anmeldung war
identisch mit der von EP-X2 und es war beabsichtigt, einen zusatzlichen Absatz mit
einer ausreichenden Offenbarung des Merkmals D und seines Effekts bezuglich der
Maschine hinzuzufugen. Letzte Woche haben wir allerdings entdeckt, dass wir bei der
Einreichung von EP-X3 vergessen haben, den zuséatzlichen Absatz der Beschreibung,
der die ausreichende Offenbarung des Merkmals D und dessen Effekt enthalt,
einzufligen. Wir haben keine Mitteilung vom EPA betreffend die fehlende ausreichende
Offenbarung von Merkmal D erhalten. EP-X3 enthélt einen einzigen Anspruch, der auf

die Maschine mit allen genannten Merkmalen M+A+B+C+D gerichtet ist.

[009] Auf einer Messe in Italien vom 10. bis 12. Februar 2015 flhrten wir einen
Prototypen dieser Maschine M+A+B+C+D vor. Die Maschine war ein grol3er Erfolg und
viele Druckereien fragten wegen der Maschine an. Deshalb haben wir uns dazu
entschlossen, die Maschine M+A+B+C+D herzustellen und zu verkaufen. Wir werden im
Sommer 2015 bereit sein, mit der Fertigung zu beginnen. Bis jetzt haben wir noch

niemandem Informationen tber Merkmal D offenbart.

[010] Auf der Messe sahen wir einen Prototypen einer von der chinesischen Firma
PRINT-L hergestellten Maschine M+A+C. Wir haben ihnen gegentiber Merkmal D nicht
erwahnt und es war klar, dass ihre Maschine Merkmal D nicht enthielt. Sie sind
hauptséachlich auf dem asiatischen Markt tatig. Sie haben eine PCT-Anmeldung PCT-L
eingereicht, in der alle Staaten benannt sind. Der internationale vorlaufige
Prufungsbericht war positiv. Sie wollen nun entscheiden, in welche nationalen Phasen
sie eintreten wollen. PRINT-L war sehr an unserer ausgestellten Maschine interessiert
und erwahnte die Mdglichkeit einer Zusammenarbeit. Spater fanden wir durch
Akteneinsicht heraus, dass PCT-L ohne Inanspruchnahme einer Prioritat am

8. September 2012 eingereicht und am 13. Marz 2014 verdéffentlicht wurde. PCT-L
beschreibt die Maschine M+A+C und enthalt einen einzigen Anspruch, der auf die

Kombination M+A+C gerichtet ist.
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[011] Letzte Woche erhielten wir einen Brief von ICPR-G, einer Firma, die nur in Island
Druckmaschinen herstellt und vertreibt. Sie setzten uns Uber ihre européische
Patentanmeldung EP-G in Kenntnis, welche die Maschinen M+A und M+A+B mit ihren
jeweiligen Vorteilen beschreibt. EP-G enthéalt einen Anspruch, der auf M+A gerichtet ist,
und einen Anspruch, der auf M+A+B gerichtet ist. EP-G wurde ohne Inanspruchnahme
einer Prioritat im Mai 2012 eingereicht. Sie erwarten, dass das EPA ein Patent fur EP-G
erteilen wird. Sie warnten uns, dass die Maschine, die wir auf der Messe ausgestellt
haben, unter den Schutzumfang dieses Patents fallt. Deshalb schlugen sie uns eine
Lizenz, aber zu einem sehr hohen Preis vor. Uber Akteneinsicht priiften wir den
Recherchenbericht von EP-G und stellten fest, daf3 er keine relevanten Dokumente
enthalt. Ich habe mit ICPR-G in drei Wochen ein Treffen, um diese Angelegenheit zu

besprechen.

1) Wie ist die derzeitige Situation betreffend die folgenden Druckmaschinen:
M+A,
M+A+B,
M+A+C,
M+A+B+C,
M+A+B+C+D?

2) Sind wir in der gegenwartigen Situation frei, unsere Druckmaschine M+A+B+C+D

herzustellen, zu verkaufen und zu benutzen?
3) Was kdnnen wir tun, um unsere Rechte und unsere Position gegeniber ICPR-G

und PRINT-L bezogen auf die verschiedenen oben genannten Druckmaschinen

Zu verbessern?
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Anlage 1

2013

JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S

1 2 3 4 5 6 172 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 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 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31 29 30

MAI JUNI JULI AUGUST
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30 31

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S

1 1 2 3 4.5 6 1 2 3 1

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29| |28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31
Tage / Days / Jours Miinchen Den Haag Berlin

Munich The Hague

La Haye

Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2013 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 29.03.2013 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 01.04.2013 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 30.04.2013 X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2013 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 09.05.2013 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 20.05.2013 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 30.05.2013 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2013 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte 03.10.2013 X X
Nationale
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2013 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.2013 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2013 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2013 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2013 X X X
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Anlage 2

2014
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1 2 3[4 5 1 2 1 2 1 2 3 4[5 6
6 7 8 9 10 11 12|/ |3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7.8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 [18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 |19 20
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31
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M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22 2324 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 |23 24

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 (28 29| |28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31
30

SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER

M D M D F S S M D M D F S s M D M D F S S M D M D F S s

1 2 3 4 5.6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14| |6 7 8 9 10 11 12| |3 4 5 6 7 /8 9 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 120 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 ' 20 21

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 |25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

29 30 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 01.01.2014 X X X
Heilige Drei Kdnige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2014 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 18.04.2014 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 21.04.2014 X X X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2014 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 29.05.2014 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 09.06.2014 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 19.06.2014 X
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2014 X
Tag der Deutschen Einheit - Day of German Unity - Féte 03.10.2014 X X
Nationale
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.2014 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2014 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2014 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2014 X X X
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Anlage 3

2015
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1 2.3 4 1 1 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 67 8 2 3 4 5 6 17 8 6 7 8 9 10 11 12
12 13 14 15 16 [17 18 9 10 11 12 13 |14 15 9 10 11 12 13 |14 15 13 14 15 16 17 18 19
19 20 21 22 2324 25| |16 17 18 19 20 |21 22| (16 17 18 19 20 21 22| (20 21 22 23 24 25 26
26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 2728 29| |27 28 29 30
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MAI JUNI JULI AUGUST
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1.2 3 1 2 3 4 5 6|7 1 2 3 4 5 1 2
4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 |13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7,8 9
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SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S M D M D F S S
1 2 3 4 5 6 1 23 4 1 1 2 3 4|5 6
7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 [19 20| |12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 |14 15 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 2526 27| |19 20 21 22 23 24 25| |16 17 18 19 20|21 22| |21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 2728 29| |28 29 30 31
30
Tage / Days / Jours Minchen Den Haag Berlin
Munich The Hague
La Haye
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2015 X X X
Heilige Drei Kdnige - Epiphany - Epiphanie 06.01.2015 X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 03.04.2015 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 06.04.2015 X X X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 27.04.2015 X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travall 01.05.2015 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 14.05.2015 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 25.05.2015 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 04.06.2015 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noél 24.12.2015 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2015 X X X
Silvester - New Year's Eve - Saint-Sylvestre 31.12.2015 X X X

2015/D/DE/12




