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Teil I: Rechtliche Fragen

FRAGE 1 | (9 PUNKTE)

Anmelder A reichte eine européische Patentanmeldung EP-A mit unabhéngigen
Anspriichen 1 und 3 sowie mit einem von Anspruch 1 abhéngigen Anspruch 2 ein. Eine
Mitteilung nach Regel 71 (3) EPU wurde }lggle/ fur EP-A in der urspriinglich
eingereichten Fassung erlassen. Firma BJ leitete rechtswirksam ein Verfahren gegen den
Anmelder A vor dem zusténdigen nationalen Gericht eines EPU-Vertragsstaats ein, mit
dem Ziel, eine Entscheidung zu erwirken, die der Firma B den Anspruch auf Erteilung

von EP-A zuspricht. 1
o 7

Die Firma B mochte, dass: =

a) EP-A mit einem Anspruch erteilt wird, der die urspriinglichen Anspriiche 1 und 2
kombiniert, nachdem das zusténdige Gericht die rechtskréftige Entscheidung
erlassen hat, dass der Anspruch auf Erteilung von EP-A der Firma B zugesprochen
wird; und

b) Anspruch 3 in einer gesonderten européischen Patentanmeldung weiterverfolgt

wird.
Wie sollte die Firma B vor dem EPA verfahren?
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FRAGE 2 (7 PUNKTE)

Der Wettbewerber X ihres Mandanten reichte eine internationale Anmeldung PCT-X auf
Engllsck m 1 3 Aprll 2017 belm\PA\als Anmeldeamt ein, ohne eine Prioritat i in
Anspruch zu nehmen PCT-X enthélt einen unabhangigen Anspruch 1, der SlCh auf

Produkt A bezieht, und einen abhangigen Anspruch 2, der sich auf das Produkt A in
Kombination mit Merkmal B bezieht. A > A At I
o 2 > A2 A sy
Ihr Mandant ist der Meinung, dass Anspruch 2 nicht klar sei. |hr Mandant fand auch ein
Dokument, das das Produkt A vor dem Anmeldetag von PCT-X der Offentlichkeit

</ zugénglich machte.

ﬁwé . &%

(z)
Welche Verfahrenshandlungen kénnen Sie vornehmen, wahrend die Anmeldung des

Wettbewerbers anhéngig ist:

a) wahrend der internationalen Phase?
b) nachdem PCT-X in die regionale Phase vor dem EPA eingetreten ist?
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FRAGE 3 (9 PUNKTE)

Im letzten Monat reichte Anmelder C am letzten Tag der Prioritdtsfrist eine Anmeldung X
beim EPA ein, die die Prioritat seiner friheren deutschen Patentanmeldung DE1 in

Anspruch nimmt. DE1 beschreibt Kapseln aus Aluminium und beansprucht Kapseln aus
Aluminium sowie Kapseln aus Metall. Die Beschreibung der Anmeld ung X ist identisch
mit der Beschreibung von DE1. Anmélder C beabsichtigte, einen Anspruchssatz
einzureichen, der mit den Anspriichen von DE1 identisch ist.

Heute, am 26. Februar 2019, stellt er fest, dass er vergessen hat, jegliche Anspriiche fur

X einzureichen.
Zwischen dem Prioritatstag und dem Anmeldetag wurde ein Artikel veroffentlicht, der i
Kapseln aus Aluminium und Kapseln aus Metall offenbart.

Kann Anmelder C noch Schutz fiir Kapseln aus Aluminium und Kapseln aus Metall
erhalten, und was solite C unternehmen, falls:

a) die Anmeldung X eine PCT Anmeldung ist, die unter Verwendung des
Antragsformblatts PCT/RO/101 eingereicht wurde?
b) die Anmeldung X eine européische Patentanmeldung ist?
L Vi s¢ (L)
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FRAGE 4 (7 PUNKTE)

Ihr Mandant, Herr X, hat Sie angewiesen, Einspruch gegen das européische Patent EP1
einzulegen, das seinem Wettbewerber Y erteilt wurde. Der Hinweis auf die Erteilung
wurde am 30. Mai 2018 vero6ffentlicht. Der einzige Anspruch von EP1 ist auf ein Gerat A
gerichtet. EP1 wurde am 16. Juni 2016 eingereicht und beansprucht die Prioritét einer
koreanischen Patentanmeldung KR1, die am 30. Juni 2015 von Y eingereicht wurde.

KR1 ist auf Koreanisch verfasst.

Herr X fand als Stand der Technik nur eine kanadische Patentanmeldung CA1, die auch
vom Wettbewerber Y am 14. Mai 2014 eingereicht wurde und am 19. November 2015
vertffentlicht wurde. CA1 offenbart dasselbe Geréat A.

a) Hat der Einspruch gegen EP1 Erfolgsaussichten?
b) Wird eine Ubersetzung von KR1 in eine Amtssprache des EPA wéahrend des

Einspruchsverfahrens erforderlich sein?
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FRAGE 6 (8 PUNKTE)

PCT-X wurde ordnungsgemalR beim EPA als PCT-Anmeldeamt eingereicht. PCT-X
enthélt zwei gesonderte Erfindungen. Bei Einreichung gaben Sie auf dem
Antragsformblatt PCT/RO/101 an, dass das EPA als Internationale Recherchenbehérde
(ISA) ausgewshit wurde, und stellten einen automatischen Abbuchungsaufirag.

Sie erhielten eine Aufforderung des EPA als ISA datiert vom 25. Januar 2019, eine
zuséatzliche Recherchegeblihr zu entrichten, wobei diese Aufforderung ausfiihrt, dass
die Erfordernisse der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfillt seien.

Sie erhielten heute, am 26. February 2019, eine E-Mail, in der lhnen mitgeteilt wurde,
dass das laufende Konto nicht ausreichend gedeckt war.

Woas wird der internationale Recherchenbericht und der schriftliche Bescheid der
Internationalen Recherchenbehérde in den folgenden Fillen abdecken?

a) Sie flullen heute das laufende Konto bis zum Betrag einer zusétzlichen
Recherchengebiihr auf.

b) Sie erteilten am 14. Februar 2019 den Auftrag bei einem Bankinstitut in einem
Vertragsstaat, einen Betrag von 10 000 EUR auf das laufende Konto zu tiberweisen.
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Teil ll: Rechtliche Beurteilung
J

Heute, 26 Februar 2019, erhalten Sie einen Brief von Frau Fast:

Sehr geehrter Vertreter,

[001] Ich besitze den deutschen Schuhhersteller FASTER (F), wo ich Laufschuhe
entwickle und herstelle.|

; und
meine JEs gehort zum allgemeinen Fachwissen, dass
Schuhsohlen (8) aus Polymerschaum gemacht werden. Nanopartikel (NP) sind Partikel
von weniger als 100 Nanometern (nm) und sind in der Wissenschaft auf groRes
Interesse gestolden. Das hat mich dazu angeregt, mit Schuhsohlen zu experimentieren,

die Nanopartikel im Polymerschaum enthalten.

[002] Wahrend meiner Forschung fand ich heraus, dass alle Metall-Nanopartikel die
Schaumstruktur einer Schuhsohle verandern, wodurch sie die Enefgiespeicherung der -
Schuhsohle verbessern. Solche Schuhsohlen geben dem Laufer Energie zuriick.
Insbesondere habe ich herausgefunden, dass bis zu 40 nm grof3e Kupfer-Nanopartikel
im Vergleich zu Sohlen ohne Nanopartikel die Energiespeicherung von Schuhsohlen um
200% erhohen. Kupfer ist ein Metall. Am 19. Januar 2018 reichte ich beim EPA im
Namen von FASTER und ohne Inanspruchnahme einer Prioritat die europaische

Patentanmeldung EP-F1 auf Deutsch ein. EP—F@Ebt?en Effekt der erhéhten
Energiespeicherung und beansprucht e‘me Schuhsohle, die bis zu 40 nm groRe Kupfer-

Nanopartikel enthalt.
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[003] Danach fand ich heraus, dass alle Metall-Nanopartikel die Energiespeicherung:
von Schuhsohlen im Vergleich zu Sohlen ohne Nanopartikel um 40% erhéhen. Falls die
GroRe der Metall-Nanopartikel bis zu 80 nm betragt, wird die Energiespeicherung um
100% erhoht, und falls die Sohle bis zu 80 nm grofie Kupfer-Nanopartikel enthait, wird
die Energiespeicherung um 150% erhoht: Deswegen reichte ich am 25. Februar 2018 v
die europaische Patentanmeldung EP-F2 beim EPA ein. Ich reichte EP-F2 im Namen

von FASTER auf Deutsch ein, und bezahlte die Anmeldegebiihr und die 27
Recherchengebiihr fur EP-F2. EP-F2 enthélt die gesamte Offenbarung von EP-F1, und
beansprucht die Prioritét von EP-F1. EP-F2 beschreibt den Effekt der erhéhten
Energiespeicherung, und beschreibt und beansprucht eine Schuhsohle, die Metall-

Nanopartikel enthalt (Anspruch 1). EP-F2 beschreibt und beansprucht ebenfalls eine G4 ras

Schuhsohle, die bis zu 80 nm grofte Metall-Nanopartikel enthalt (Anspruch 2).
Auflierdem beschreibt und beansprucht EP-F2 eine Schuhsohle, die bis zu 80 nm groRe ©

Kupfer-Nanopartikel enthalt (Anspruch 3). 7),_ 0  Cees
e -/ 7 .
Sw‘%}/ “

[004] Bei meiner neuesten Entwicklung enthalten die Schuhsohlen Silika-Nanopartikel
im Bereich von 35 bis 45 nm (Sohle A). Silika ist kein Metall. Silika-Nanopartikel in
diesem GroRenbereich vergréern die Energiespeicherung der Schuhsohlen um 300% -

im Vergleich zu Sohlen ohne Nanopartikel. Solche Sohlen werden Laufern einen
signifikanten Vorteil verschaffen! Die letzten Monate habe ich mit Vg}bereitungen fur die

Massenproduktion dieser Sohlen verbracht. Ich méchte im April 2019 damit anfangen,

AL AR OO R

Schuhe mit Sohle A zu verkaufen, habe dartiber aber noch nichts éffentlich verkiindet.
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[005] Mein

yist auch auf dem Gebiet der

son | gt in Letzte Woche pre ich
im Internet gesucht und dabei eine Mitteilung gefunden, die am 30. Januar 2019 auf der
Website von HIKE veréffsgtlicht wurde (Mitteilung A). In dieser Mitteilung wurde erklart,
dass HIKE im April 2019 mit dem Verkauf von Schuhen mit Schuhsohlen, die Silika-
Nanopartikel im Bereich von 35 bis 45 nm enthalten, beginnen werde. Was fiir ein

Laufschuhe tétig. Die

Schock! Diese Schuhsohlen haben genau dieselbe Zusammensetzung wie unsere
Sohle Al Nach einigen Nachforschungen in meiner Firma hat mein — nun ehemaliger —

Mitarbeiter Herr Furious schlieRlich in einer schriftlichen Stellungnahme zugegeben, <4
dass er wegen einer nicht erfolgten Beférderung verérgert war, und deswegen v /W
Informationen Uber die Zusammensetzung der Sohle A am 24. Dezember 2018 an HIKE »&iy ‘a)
verkauft hat.

In der Mitteilung A erklart HIKE auRerdem, dass diese Sohlen durch HIKEs
ésterreichiscigfs Patent AT-H geschiitzt werden. Ich fand heraus, dass AT-H am 4.
Oktober 2015 eingereicht wurde, im April 201%{er6ﬁentlicht wurde, und dass der
Hinweis auf die Erteilung von AT-H im Januar 2018Vb/ekanntgemaoht wurde. AT-H ist in
Kraft und beschreibt und beansprucht eine Schuhsohle, die Nanopartikel enthailt. AT-H
spezifiziert weder das Material noch die GréRe der Nanopartikel, und erwéhnt auch nlg?
den Effekt einer erhthten Energiespeicherung. |

[006] Bei meiner Suche im Internet habe ich noch eine andere Mitteilung auf HIKEs
Website gefunden, die am 21. Februar 2018 veréffentlicht wurde (Mitteilung B). In dieser

RTRY AR AR

Mitteilung wird erklért, dass HIKE die européische Patentanmeldung EP-H gekauft habe,
und dass der Rechtstibergang beim EPA eingetragen wurde. HIKE kiindigte auRerdem
an, dass HIKE bald Schuhsohlen herstellen und verkaufen werde, die Kupfer-Partikel
von 70 bis 80 nm enthalten (Sohle B), und dass diese Sohlen durch ihre
Patentanmeldung EP-H geschilitzt seien.

Wie gesagt, habe ich ebenfalls mit Kupfer-Nanopartikeln experimentiert, und es besteht
kein Zweifel daran, dass Kupfer-Partikel von 70 bis 80 nm in jeden Polymerschaum
gemischt werden kénnen, um Sohle B herzustellen. Ich habe erkannt, dass das
Herstellungsverfahren einfach und billig wird, wenn die Schuhsohlen die
Zusammensetzung von Sohle B haben. Ich bin deswegen

2019/D/DE/8
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[007] EP-H ist am 18. August 2016‘3/11f Chinesisch von der chinesischen Firma LONG
RUN beim EPA eingereicht worden. EP-H wurde am 21. Februar 2018 gﬁf Englisch
versffentlicht und wurde ohne Anderungen erteilt. Der Hinweis auf die Erteilung von EP-
H wurde am 16. Januar 2019§g’ekanntgemacht. Das erteilte Patent EP-H beschreibt und
beansprucht eine Schuhsohle, die Kupfer-Partikel von 70 bis 80 nm enthélt. Das einzige
in EP-H beschriebene Material ist Kupfer. ich lie den urspriinglichen chinesischen Text
der europaischen Patentanmeldung EP-H von einem vereidigten Ubersetzer
Ubersetzen. Der Ubersetzer wies mich warnend darauf hin, dass sich die englische
Veréffentlichung von EP-H vom chinesischen Text unterscheidet, wenngleich das nicht
offensichtlich aus dem englischen Text hervorgeht. Der chinesische Text der

Patentanmeldung nennt nur Kupfer-Partikel von 70 bis 80 Mikrometern (um), und AYcs) 2

erwahnt Uberhaupt keine Nanometer. Ein Mikrometer (um) entspricht
1000 Nanometer (nm).

[008] Ubrigens, ich habe auRerdem am 2. Februar 2018\7;/; Namen von FASTER eine
européische Patentanmeldung EP-F3 auf Deutsch ohne Inanspruchnahme einer

Prioritat beim EPA eingereicht. Die Beschreibung von EP-F3 stellt heraus, dass die
Zugabe von Metall-Nanopartikeln im Bereich von 35 bis 80 nm die Energiespeicherung
von Schuhsohlen erhoht, und dass jedes Metall verwendet werden kann. EP-F3
beansprucht eine Schuhsohle, die Metall-Nanopartikel im Bereich von 35 bis 80 nm
enthélt. [ch habe wegen der beabsichtigten Einreichung von EP-F2 bewusst niemals To
irgendwelche Gebihren fir EP-F1 und fur EP-F3 bezahlt. Fiir EP-F1 habe ich im olo
Juni 2018 é{r:e Rechtsverlustmiﬂeilun%;rhalten, und fur EP-F3 habe ich eine L
Rechtsverlustmitteilung im Juli 2018 erhalten.
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Uber die Mitteilungen auf HIKEs Website bin ich sehr aufgebracht und brauche
deswegen dringend lhren Rat! Bitte beraten Sie mich zu den folgenden Punkten:

1.  Beschreiben Sie die Patentsituation, wie sie sich gegenwirtig darstellt, fur die
Anspriiche von FASTERs Anmeldungen

a) EP-F2
b) EP-F1
c) EP-F3.

2.  Sind in der gegenwartigen Situation FASTER oder HIKE frei, die folgenden
Produkte in Osterreich oder in Deutschland herzustellen oder zu verkaufen
a) Schuhe mit Sohle A,

b) Schuhe mit Sohle B?

3. Wie konnen Sie die Situation fiir FASTER verbessern?
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Anlage 1

2017
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D M D M D M D M D M D M
1 1
2 3 4 5 6 7 8 8 6 7 8 9 3 4 5
10 11 12 13 14 15 18 13 14 15 16 10 11 12
16 17 18 19 20 21 22 23 | |20 21 22 23 17 18 19
23 24 25 26 27 28 27 28 29 30 24 25 26
30 31
MAI JUNI JULI AUGUST
M D M D M D M D M D M D M D ™
1 2 3 1 1 2
8 9 10 11 5 6 7 8 3 4 5 8 7 8 9
15 16 17 18 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16
22 23 24 25 19 20 21 22 17 18 18 20 21 22 23
29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30
31
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
M D M D F S S M D M D M D M D M D M D
12 .
4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 —
e
11 12 13 14 9 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 =
18 19 20 21 16 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 ]
e ]
25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 28 30 25 26 27 28 =
——
30 31 e
——
. Den Haag —
Tage / Days / Jours Munc_h N | The Hague Berlin ——
Munich e
La Haye —
Heilige Drei Konige - Epiphany — Epiphanie 06.01.2017 X e—
AR
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 14.04.2017 X X X —]
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 17.04.2017 X X X =
OS]
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 27.04.2017 X I
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2017 X X X
T?q de.r Befreiung - Liberation Day - Journée de la 05.05.2017 x
Libération
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 25.05.2017 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentectte 05.06.2017 X X X
Fronieichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 15.06.2017 X
Marig Himmelfahrt - Assumption Day — Assomption 15.08.2017 X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 03.10.2017 X . X
Allerheiligen - All Saints' Day — Toussaint 01.11.2017 X
1. Weihnachtstag — Christmas Day - Jour de Noé&l 25.12.2017 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noé&l 26.12.2017 X X X
2019/DIDE/M1

AR AR A RN SRR



Anlage 2

2018
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D F § § M D M D F 8§ § M D M D
1 2 3 4 5.6 7 1 23 4 1
8 8 10 11 12?13, 14 | 5 6 7 8 9{‘10:_71 5 6 7 8
15 16 17 18 19?213,21:7 12 18 14 15 1617 18 12 13 14 15
22 23 24 25 26 ‘E27<28 19 20 21 22 23 EL242£ 19 20 21 22
29 30 31 26 27 28 26 27 28 29
MAI JUNI JuLl AUGUST
M D M D M D M D M D WM M D M F s s
1 2 3 i 2
7 8 10 4 5 6 7 3 4 6 7 8
14 15 16 17 11 12 13 14 9 10 11 18 14 15 18
21 22 23 24 18 18 20 21 16 17 18 20 21 22 23
28 29 30 31 25 26 27 28 23 24 25 27 28 29 30
30 31
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
M D M D M D M M D M M D M D
1 2 3 4 =
3 4 5 6 8 8 10 M 5 6 7 3 4 5 6 —
10 11 12 13 15 16 17 18 12 13 14 10 11 12 13 %
17 18 18 20 22 23 24 25 18 20 21 17 18 1¢ 20 E
24 25 26 27 29 30 31 26 27 28 24 25 26 27 —
. =
—
. Den —
Tage / Days / Jours M“;J:‘fgin The l-ll-:;i% Berlin E
La Haye —
Neujahr - New Year's Day - Nouvel An 01.01.2018 X X X %
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 30.03.2018 X X X ==
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 02.04.2018 X X X :E—_
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 27.04.2018 X :E_
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2018 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day ~ Ascension 10.05.2018 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentecbte 21.05.2018 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 31.05.2018
Marid Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2018
Nationalfeiertag - Nationat Holiday - Féte nationale 03.10.2018 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2018 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noel 24.12.2018 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2018 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noél 26.12.2018 X X X
Silvester - New Year’s Eve — Saint-Sylvestre 31.12.2018 X X X
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Anlage 3

2019
JANUAR FEBRUAR MARZ APRIL
M D M D M D M D M D M D M D
1 : w 1 2 3 4
7 8 4 5 & 7 8 lsm 4 5 8 7 8 8 10 11
14 15 11 12 13 14 15&1&,, ‘ |11 12 13 14 15 16 17 18
21 22 8 19 20 21 22 EE‘_W 18 18 20 21 22 23 24 25
28 29 25 126 27 28 25 26 27 28 29 30
MAI JUNI JULI AUGUST
M D M D M D M D M D M D F § s M D M D
1 2 1 3 4 1
6 7 8 9 3 4 5 8 8 9 10 11 5 8 7 8
13 14 15 16 10 11 12 13 15 16 17 18 12 13 14 15
20 21 22 23 17 18 19 20 22 23 24 25 18 20 21 22
27 28 29 30 24 25 26 27 29 30 31 26 27 28 29
SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER
M D M D M D M D M D M D M D WM D
1 2
2 3 4 5 7 8 9 10 4 5 6 7 2 3 4 5
10 11 12 14 15 16 17 11 12 13 14 9 10 11 12
16 17 18 19 21 22 23 24 18 19 20 21 16 17 18 19
23 24 25 26 28 29 30 3 25 26 27 28 23 24 25 26
30 30 3
) D
Tage / Days / Jours MN? S:::;n Theenl-}l_:;\ze:i Berlin
La Haye
Neujahr - New Year’s Day - Nouvel An 01.01.2019 X X X
Karfreitag - Good Friday - Vendredi Saint 19.04.2019 X X X
Ostermontag - Easter Monday - Lundi de Paques 22.04.2019 X X X
Maifeiertag - Labour Day - Féte du Travail 01.05.2019 X X X
Christi Himmelfahrt - Ascension Day - Ascension 30.05.2019 X X X
Pfingstmontag - Whit Monday - Lundi de Pentectte 10.06.2019 X X X
Fronleichnam - Corpus Christi - Féte-Dieu 20.06.2019 X
Marig Himmelfahrt - Assumption Day - Assomption 15.08.2019 X
Nationalfeiertag - National Holiday - Féte nationale 03.10.2019 X X
Allerheiligen - All Saints' Day - Toussaint 01.11.2019 X
Heiliger Abend - Christmas Eve - Veille de Noel 24.12.2019 X X X
1. Weihnachtstag - Christmas Day - Jour de Noél 25.12.2019 X X X
2. Weihnachtstag - Boxing Day - Lendemain de Noé&l 26.12.2019 X X X
Silvester - New Year’s Eve — Saint-Sylvestre 31.12.2019 X X X
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