Arbeitsgemeinschaft der Patentanwvaltskandidaten

_Ubungsaufgaben zum 10. Termin
(PcT/GPU/nationales ausldndisches Patentrecht)

Ahnungslos GmbH
Stuttgart

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

simtliche Schutzrechtsangelegenheiten unserer Firma wurden bis-
her von unserem Patentsachbearbeiter betreut, der diese Dinge
eigenverantwortlich und véllig selbstdndig bearbeitet hat. Die-
ser Sachbearbeiter hat nun leider unsere Firma ohne jede Voran-
kiindigung verlassen und ist mit seiner neuen Lebensgefdhrtin zu
einer Weltumsegelung aufgebrochen. Wir versuchen nun, aus den
uns zuriickgelassenen Akten den Sachverhalt bei den einzelnen
Projekten zu ermitteln. Insbesondere bei den sog. internationa-
len Anmeldungen miissen wir Sie jedoch um Hilfe bitten, da wir
hier iliberhaupt nicht klarkommen. Bitte geben Sie uns deshalb zu

den im folgenden aufgefiihrten Problemen einen Rat.

1. Wir mdchten eine Entwicklung, die in Deutschland bereits
zum Patent angemeldet wurde, unter Inanspruchnahme der
Prioritit weltweit anmelden. Die betreffenden Patente wol-
len wir gemeinsam mit einer amerikanischen Firma halten,
wobei danh spiter festgelegt werden soll, wer das Patent in
den einzelnen Lindern verwerten darf. Die Entscheidung,
welche Linder von den Patenten abgedeckt werden, wollen wir

solange als mdéglich hinauszdgern.



Bitte teilen Sie uns mit, wo wir das internationale Patent
beantragen kénnen. Die Recherche sollte mdglichst vom
Europidischen Patentamt durchgefiihrt werden, da wir gehdrt
haben, daB dieses Amt zuverldssige Recherchen durchfihrt.
Wir wiirden auch gerne einen Weg einschlagen, bei dem Sie

uns vor dem zustdndigen Amt vertreten kénnen.

Bei einer fiir unsere Firma eingereichten internationalen
Anmeldung hat sich ein dummer Schreibfehler eingeschlichen,
bei dem eine physikalische GréBe mit einer falschen Einheit
angegeben wurde. Dieser Fehler zieht sich durch die gesam-
ten Unterlagen hindurch. Offensichtlich hat unser friherer
Mitarbeiter einen Berichtigungsantrag in dieser Sache ge-
stellt.

Leider erhalten wir nun vom zustdndigen Europdischen
Patentamt die Mitteilung, daB diesem Berichtigungsantrag
nicht entsprochen werden kann. Wir bitten Sie hier recht-
zeitig das geeignete Rechtsmittel einzulegen, da es unseres
Erachtens fiir den Fachmann vdllig klar ist, daB hier nur

irrtiimlich eine falsche Einheit verwendet wurde.

In ganz dhnlicher Weise miissen wir bei einer anderen inter-
nationalen Anmeldung unserer Firma tdtig werden. Diese in-
ternationale Anmeldung wurde ordnungsgemdf unter Inan-
spruchnahme der Prioritdt einer deutschen Anmeldung inner-
halb des Priorititsjahres angemeldet. Nach Ablauf der Prio-
rititsfrist hat unser ehemaliger Sachbearbeiter Reinzeich-
nungen als Ersatz fiir die mit der Anmeldung eingereichten

informellen Zeichnungen vorgelegt.

Hier haben wir jetzt die Mitteilung erhalten, daf durch die
neuen Zeichnungen der Anmeldetag auf den Tag des Eingangs

der Reinzeichnungen beim Amt verschoben ist und dementspre-
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chend die Prioritdt nicht in Anspruch genommen werden Kann.
Bitte legen Sie auch hier Beschwerde oder ein anderes
Rechtsmittel ein.

Aus firmeninternen Griinden méchten wir eine internationale
Anmeldung, die in Kiirze verdffentlicht werden wird, auf
eine mit uns verbundene Firma in Taiwan iibertragen. Da wir
wissen, daB Taiwan der Vereinbarung iliber internationale
Anmeldungen nicht angehdrt, fragen wir uns, ob diese Uber-
tragung iiberhaupt mdglich ist. Die Entscheidung, in welchen
Lindern das Patent tats&dchlich beantragt wird, soll solange
als mdglich hinausgezdgert werden. Bitte geben Sie uns ggf.
auch Bescheid, falls diesbeziiglich bel der Umschreibung

etwas zu beachten ist.

Bei einer weiteren internationalen Anmeldung, die wir letz-
te Woche aufgrund der ablaufenden Prioritdtsfrist noch ohne
Ihre Hilfe einreichen muBten, wollten wir uns unbedingt die
Mdglichkeit offenhalten, die Erfindung spdter in Osterreich
sowohl als nationales &sterreichisches Patent als auch als
nationales ®sterreichisches Gebrauchsmuster zu schitzen.
Wir haben deshalb fiir Osterreich das entsprechende Kdstchen
angekreuzt und dahinter "Gebrauchsmuster" geschrieben. Wir

gehen davon aus, daB uns jetzt in Osterreich beide Optionen

offenstehen.

Im Zusammenhang mit dem Ankreuzen auf dem Anmeldeantrag hat
uns im iibrigen gestern ein Bekannter schwer verunsichert,

indem er behauptet hat, daf das Ankreuzen von Deutschland

auf diesem Anmeldeantrag die Folge h&dtte, daB die nationale
deutsche Anmeldung, deren Prioritdt wir mit der internatio-
nalen Anmeldung in Anspruch genommen haben, "als zurilickge-
nommen” gilt. Er behauptet, es gdbe hier Entscheidungen des
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Deutschen Patentamtes, die dies feststellen. Kdnnen Sie uns

das bestdtigen?

6. Eine weitere internationale Anmeldung unserer Firma wird in
ca. drei Wochen verdffentlicht. Die zugrundeliegende deut-
sche Priorititsanmeldung haben wir bereits vor einigen Mo-
naten zuriickgenommen. Da wir glauben, daB wir unsere Erfin-
dung am besten durch eine Geheimhaltung schiitzen konnen,
méchten wir nicht, daB die internationale Anmeldung verof-
fentlicht wird. Bitte teilen Sie uns mit, wie wir hier vor-
gehen miissen. Sollte die Verdffentlichung nicht mehr zu
verhindern sein, mdéchten wir die Anmeldung nétﬁrlich wei-

terverfolgen.

7. Ein japanischer Wissenschaftler hat uns eine Erfindung an-
geboten, an deren Verwertung wir stark interessiert sind.
Dieser Wissenschaftler hat die Erfindung beim japanischen
Patentamt angemeldet und wir haben uns entschlossen, eine
internationale Anmeldung auf Basis dieser japanischen An-
meldung durchzufiihren. Nach unseren Informationen lauft
die Priorititsfrist in ca. 10 Tagen ab. Zur Zeit liegen uns
nur der Text der japanischen Anmeldung und weitere Unter-
lagen in japanischer Sprache vor. Bitte teilen Sie uns mit,
wo die internationale Anmeldung eingereicht werden kann und
welche Unterlagen Sie hierfilir bendtigen.

8. Bei einer internationalen Anmeldung, die wir in Kiirze ein-
zureichen beabsichtigen, mdchten wir uns bzgl. Europa auf
die Linder Osterreich, Schweiz und Niederlande beschranken.
Wir mdchten deshalb nur diese drei europdischen Ldnder fir
nationale Patente und eine Reihe weiterer Lidnder in Ubersee
bei dieser Anmeldung benennen. Wir gehen davon aus, daB

dies ohne weiteres mdglich ist.
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