Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 2. Februar 199¢

Patentanwaltspriifung IA/1999
Praktische Priifungsaufgabe

01.02.1999
Fa. Antriebssysteme GmbH Industriestr.

55008 Mainz

Patentanwilte
M. und Partner

Mainz

Sehr geehrter Herr Patentanwalt M.,

in letzter Zeit gewinnen stufenlose Antriebssysteme fur Nutzfahrzeuge, insbesondere fiir landwirt-
schaftliche Fahrzeuge, zunehmend an Bedeutung. Voraussichtlich werden diese Antriebssysteme

wegen ihrer Uberlegenheit die bisherigen Lésungen mehr und mehr verdringen. Wir intensivierten' -
daher, wie auch unsere Mitbewerber, die diesbeziiglichen Entwicklungsarbeiten und haben seit
ungefihr 2 Jahren neue Wege eingeschlagen. Hierbei haben sich auch rechtliche Probleme und

Fragen ergeben, zu denen wir Ihren Rat erbitten:

Im Zusammenhang mit der genannten Entwicklung haben wir am 7. Mai 1998 beim DPMA eine
deutsche Patentanmeldung eingereicht. Diese stiitzt sich auf eine Erfindungsmeldung unseres
Konstrukteurs, Herrn Schneider, vom 2. Januar letzten Jahres. Die Erfindung haben wir unbe-
schrankt in Anspruch genommen. Die Anmeldung enthalt die beiden aus der Anlage ersichtlichen

Anspriiche 1. und 2., eine Beschreibung und eine in der Anlage beigefligte Zeichnung.

Zu unserer Patentanmeldung ging uns Ende letzter Woche ein Priifungsbescheid zu, in dem als
Stand der Technik das deutsche Gebrauchsmuster GM 298 01 554 und die EP-A1-0 864 057 ge-
nannt sind. Die Prisfungsstelle hat mitgeteilt, da8 die Anspriiche 1. und 2. wegen des GM 298 01



554 nicht neu seien und daB die EP-A1-0 864 057 den Anspruch 1. neuheitsschidlich vorweg
nehme und die Merkmale des Anspruchs 2. nahegelegt habe. Wir konnen uns innerhalb von 4

Monaten hierzu dulern.

Wie Sie unseren Anspriichen 1. und 2. entnehmen konnen, betrifft unsere Entwicklung ein An-
triebssystem, bei dem die Réder einer Fahrzeugachse durch jeweils einen Elektromotor angetrie-
ben werden. Hierdurch ergibt sich ein stufenloser Antrieb, der vielseitige Anwendungsbereiche
des Fahrzeugs ermoglicht. Elektrische Einzelantriebe sind zwar seit langem aus dem PKW- und
LKW-Bereich bekannt. Herr Schneider hat jedoch fiir die Anpassung an die Erfordernisse eines
Traktors eine pfiffige Weiterbildung vorgelegt und vorgeschlagen, den elektrischen Antrieb eines
jeden Rades (elektrischer Zweig) mit einem mechanischen Antrieb des Rades (mechanischer
Zweig) zu kombinieren und im Bereich des Rades die Antriebsleistungen beider Zweige durch

jeweils ein Summengetriebe zusammenzufithren (Anspruch 1.).

Da Traktoren bei relativ geringen Raddrehzahlen betrieben werden, befindet sich bei den heute
iiblichen rein mechanisch angetriebenen Traktoren im Bereich jedes angetriebenen Rades ein En-
dantriebsgetriebe, welches die Ausgangsdrehzahl des Fahrzeuggetriebes heruntersetzt. Diese En-
dantriebsgetriebe sind gewohnlich als sogenannte Planetengetriebe ausgebildet. Es ist auch bei den
von uns entwickelten Antriebssystemen von Vorteil, derartige Endantriebsgetriebe fiir den selben
Zweck zu verwenden und diese jeweils im Bereich des angetriebenen Rades zwischen dem Sum-

mengetriebe und dem angetriebenen Rad anzuordnen (Anspruch 2.).

Schon Anfang Januar 1998 wurde bei uns die einmalige Idee geboren, jeden Elektromotor des
Antriebssystems in die Felge eines aﬁgetriebenen Rades zu integrieren, wobei die elektrischen
Wicklungen des Motors innerhalb der Felgenaussparung angeordnet sind. Dies ermoglicht eine
raumsparende, kompakte Baueinheit mit relativ geringem Montageaufwand. Wir haben diese Lo-
sung (vergl. Anspruch 3.) seinerzeit nicht in unsere deutsche Patentanmeldung aufgenommen,
weil noch zu viele Einzelfragen offen waren und wir diese Ausbildung erst fiir eine spétere Serie
vorgesehen hatten. Inzwischen sind die Konstruktionsarbeiten und Versuche weitestgehend abge-

schlossen, so daB3 wir bald in Serie gehen konnen.

In letzter Zeit haben unsere Ingenieure eine weitere innovative Weiterbildung des Antriebssystems
vorgelegt: Um dem Wunsch nach kleineren Traktorgeschwindigkeiten, wie sie beispielsweise im

Gartnereibetrieb gefordert werden, besser Rechnung tragen zu konnen, wurde vorgeschlagen, das

»



Summengetriebe als sogenanntes Planetengetriebe auszubilden. Die Besonderheit des verwende
ten Planetengetriebe ist, daB es sich zwischen zwel Ubertragungsverhltnissen umschalten laft
(Anspruch 4.).

Die Konstruktionsmerkmale aller genannten Anspriiche 2., 3. und 4. lassen sich alternativ oder

kumulativ anwenden.

Die EP-A1-0 864 057, in der alle Vertragsstaaten benannt sind, nimmt eine Prioritit vom
25.2.1997 in Anspruch und wurde am 26.8.1998 veroffentlicht. Sie bezieht sich auf die elektroni-
sche Ansteuerung elektrisch angetriebener Fahrzeuge und erwahnt auch ein Antriebssystem mit

allen Merkmalen unseres Anspruchs 1., nicht jedoch mit Merkmalen der Anspriiche 2. bis 4.

Das deutsche Gebrauchsmuster GM 298 01 554 wurde am 6.2.1998 eingereicht und am
23.4.1998 bekanntgemacht. Was uns besonders argert ist, daB als Anmelder unser fritherer Mitar-
beiter Herr Pfeiffer genannt ist, der zwischenzeitlich nach Libeck verzogen ist. Wie uns das
DPMA telefonisch mitteilte, ist das Gebrauchsmuster inzwischen auf unseren scharfsten Mitbe-

werber, die Fa. Fahrzeugtechnik AG in Frankfurt, ibertragen worden.

Herr Pfeiffer arbeitete anfangs bei der Entwicklung unserer oben genannten Antriebssysteme mit.
Er hat sich jedoch in das Entwicklungsteam nicht eingefugt, sondern in dieses durch stindig
wechselnde Vorschlige viel Unruhe getragen. Daher haben wir ihn Ende Oktober 1997 aus dem
Team abgezogen und ihm eine andere Aufgabe Ubertragen. Dies fiihrte jedoch zu Verédrgerungen
und Streit und letztlich zur Beendigung des Arbeitsverhaltnisses von Herrn Pfeiffer zum
31.1.1998.

In dem genanntén Gebrauchsmuster wird ein Antriebssystem beansprucht, daB mit unseren An-
spriichen 1. und 2. im Kern tibereinstimmt, auch wenn die sehr knappe, unprofessionelle Be-
schreibung und die Zeichnung des Gebrauchsmusters sich in einer Reihe von Einzelheiten von
unseren Anmeldeunterlagen unterscheiden. Das Gebrauchsmuster enthilt im Unterschied zu unse-
rer deutschen Patentanmeldung neben den Anspriichen 1. uhd 2. einen weiteren Anspruch, der mit

dem in der Anlage genannten Anspruch 3. iibereinstimmt.

Wir haben natiirlich den Verdacht, daB Herr Pfeiffer wihrend seiner Beschiftigungszeit in unse-

rem Betrieb von unserer Erfindung Kenntnis erlangt und diese fur sich angemeldet hat. Sein



neuer Arbeitsplatz war zwar raumlich getrennt von den Konstruktionsraumen des Entwicklungs-
teams, das unter besonderen Geheimhaltungsauflagen arbeitet. Es ist jedoch durchaus moglich,
daB Herr Pfeiffer iiber seine alten Kontakte zu Herrn Schneider von den Arbeiten des Teams
Kenntnis hatte. Hierzu miiBte Herr Schneider Niheres wissen. Dieser liegt jedoch nach einem
schweren Unfall auf der Intensivstation und kann voraussichtlich erst in einer Woche befragt wer-
den. Wenn sich unser Verdacht als richtig erweist, sollte Herr Pfeiffer zur Rechenschaft gezogen
werden, um ein Exempel zu statuieren. Ist dies moglich? Andererseits hatte Herr Pfeiffer haufig
originelle Ideen, so da wir nicht ausschlieBen konnen, daf er unabhingig von Herrn Schneider

die von ihm angemeldete Erfindung auch tatséchlich gemacht hat.

Falls dies noch moglich ist, sind wir sehr daran interessiert, unsere oben genannten Entwicklungen
auf der Grundlage der in der Anlage angegebenen Anspriiche oder der Zusammenfassung einzel-
ner dieser Anspriiche moglichst umfassend, jedoch kostengiinstig zu schiitzen. Wir bitten um Th-
ren Rat, wie wir unsere Rechte im In- und Ausland schiitzen konnen. Neben unserem oben ge-
nannten Hauptmitbewerber, der Fa. Fahrzeugtechnik AG, sind auch Mitbewerber in Osterreich,
Frankreich, Italien, England, Polen und den Niederlanden sehr aktiv. Wir wollen daher keine Zeit

verlieren und auch in diesen Landern Schutzrechtspositionen aufbauen.

Insbesondere stellt sich natiirlich die Frage, ob wir unsere deutsche Patentanmeldung noch retten
konnen. Vielleicht kénnten wir sie durch weitere Merkmale, beispielsweise durch die Anspriiche

3. und 4. erginzen. Wie sollen wir auf den Priifungsbescheid reagieren?

Unsere groBte Sorge besteht darin, daBl die Fahrzeugtechnik AG ihr Gebrauchsmuster gegen uns

geltend machen konnte. Konnen wir etwas dagegen tun?
Falls Sie Klagen fiir zweckmifig halten, teilen Sie uns bitte mit, gegen wen diese zu richten sind,
welche Antrige gestellt werden sollten, und wo die Klagen eingereicht werden mussen. Weil Sie

sich nun mit der Materie am besten auskennen, sollten Sie uns bei den Klagen vertreten.

Wenn Sie zur Beantwortung unserer Fragen weitere Angaben benétigen, lassen Sie uns dies bitte

wissen.

Einer alsbaldigen Riick4uflerung sehen wir mit groSem Interesse entgegen.



Mit freundlichen Griilen

Geschiftsfithrer der
Antriebssyteme GmbH

gez. Meyer

Anlage
Anspriiche 1. bis 4.

Zeichnung

Bitte nehmen Sie gutachterlich zu den Problemen mit Angabe der gesetzlichen Vorschriften Stel-

lung und formulieren Sie ein Begleitschreiben mit Empfehlungen an die Antriebssysteme GmbH.

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel:  Schénfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes
(4 Béande)



Anspriiche:

1. Antriebssystem fiir Nutzfahrzeuge, insbesondere fiir Ackerschlepper, mit einem durch einen
Verbrennungsmotor angetriebenen Generator und mit einer Fahrzeugachse zur beidseitigen
Halterung von Antriebsriadern, die jeweils durch einen zugehorigen, durch den Generator ge-
speisten Elektromotor angetrieben werden (elektrischer Zweig), dadurch gekennzeichnet, dafl
der Verbrennungsmotor eine Antriebswelle antreibt (mechanischer Zweig) und daB jedem
Antriebsrad der Fahrzeugachse ein Summengetriebe zugeordnet ist, welches die Ausgangs-
leistung der Antriebswelle (mechanischer Zweig) und des zugehorigen Elektromotors
(elektrischer Zweig) zusammenfuhrt ﬁnd an das Antriebsrad abgibt.

(Grundkonzept)

2. Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8 dem Summengetriebe ein als
Planetengetriebe ausgebildetes, die Drehzah! untersetzendes Endantriebsgetriebe nachge-
schaltet ist.

(1. Alternative)

3. Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Elektromotor derart in das
Antriebsrad integriert ist, daB seine elektrischen Wicklungen innerhalb des Hohlraumes, der
durch die Felge des Antriebsrades eingeschlossen ist, angeordnet sind.

(2. Alternative) '

4. Antriebssystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB das Summengetriebe als Plane-
tengetriebe ausgebildet ist, welches sich zwischen zwei Ubenragungsverhiiltnissen umschal-
ten 14Bt. |
(3. Alternative)
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Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 4. Februar 1999
Patentanwaltspriifung 1B/1999

Praktische Priifungsaufgabe

PATIN GmbH
Rechtsabteilung Berlin, den 02.02.1999

Herrn Patentanwalt

N. Knatterton

. Unser Patent DE 43 22 222 "Schlauch-Steckkupplung"

und entsprechendes Europa-Patent 0 633 333

Sehr geehrter Herr Knatterton,

mit einem Blick auf die vermutlich abschlielende Verhandlung am Anfang des kom-
menden Monats im Einspruchs-Beschwerdeverfahren um unser o.g. Patent liegt uns

an Threr Uberpriifung der unten aufgefithrten Fragen.

Stellen wir vorab noch einmal heraus, was uns an den Anspriichen jeweils fiir sich ﬁnd
in Gegeniiberstellung des deutschen und des Europa-Patents wichtig erscheint. Dazu
haben wir auch auszugsweise das Wesentliche aus den Patentanspriichen des DE-
Patents und des EP-Patents in der Anlage aufgefiihrt. Bei den Anspriichen des deut-
schen Patents 43 22 222 handelt es sich um die erteilungsgeméBen Anspriiche, die

auch gegen den Einspruch unseres Wettbewerbers OPPO erstinstanzlich unveréndert
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aufrechterhalten wurden und hoffentlich auch in der anstehenden Verhandlung im Ein-

spruchs-Beschwerdeverfahren bestitigt werden.

Unser Europa-Patent 0 633 333 (als prioritétsgleiche Nachanmeldung zu dem deut-
schen Patent) war zunichst auch mit den zum deutschen Patent identischen Ansprii-
chen erteilt worden. Das europdische Patent hat inzwischen zu dem deutschen Patent
44 66 666 und weiteren nationalen Patenten in den Nachbarlandern gefiihrt. Nachdem
auch hiergegen von OPPO Einspruch beim EPA eingelegt wurde, haben wir erstin-
stanzlich glatt obsiegt, aber in der 2. Instanz den Hauptanspruch durch die Mate-
rialangabe "aus Kunststoff" eingeschrénkt (auf Druck der Beschwerdekammer mit der
Frage der urspriinglichen Offenbarung). Thre Uberlegung ging auch dahin, da8 wir mit
Hilfe unterschiedlicher Patentfassungen in Deutschland das langfristige Problem der
Doppelpatentierung umgehen. GeméB Zwischenbescheid der EPA-Beschwerde-
kammer sind diese Anspriiche nicht mehr gefahrdet, auch wenn der Termin im Herbst

des Jahres angesetzt ist.
Unsere Fragen:

1.  Worauf kommt es genau bei dem von Ihnen zur Frage des Doppelschutzes an-
gestellten Vergleich an. Ist dabei im vorliegenden Fall die urspriinglich erteilte
Fassung des Europa-Patents zu beriicksichtigen (ohne Festlegung auf das
Kunststoff-Material) oder die von uns nunmehr noch verteidigte eingeschrinkte

Fassung, die uns sicherlich auch vom EPA bestitigt werden wird.

Sollte das deutsche Patent mit den Anspriichen gemif Anlage zur Erteilung
kommen, kénnen wir uns dann hierzulande auf das (weitere) deutsche Ur-
sprungspatent allein stiitzen - auch wenn danach das weitgehend entsprechende
EP endgiiltig bestatigt wird? Wire es ggf. zweckmiBig, auf das aus dem EP
entstandene DE 44 66 666 noch wihrend des EPA-Einspruchsverfahrens zu

verzichten?
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Konnte OPPO - wie schon angedroht - die Einspruchsbeschwerde im européi-
schen Verfahren zuriickziehen (und auf nationale Nichtigkeitsverfahren iiberge-

hen) und damit das vom DPA erteilte Patent entwerten?

Falls sich wihrend der Verhandlung vor dem BPatG ankiindigen sollte, daB das
Bundespatentgericht unser Patent insgesamt oder weitgehend widerrufen wird,
dann miiBte unbedingt eine solche Entscheidung vermieden werden, damit nicht
auch eine Signalwirkung hinsichtlich des europiischen Verfahrens eintritt. Wir

sollten dann das Patent sofort fallen lassen.

Wir bitten Sie, eine geeignete miindliche oder schriftliche Erkldrung zu entwer-
fen, die das angegriffene Patent restlos beseitigt und eine Entscheidung des
Bundespatentgerichts eriibrigt. Dabei wire ich auch notfalls sogar bereit, dem
Vorsitzenden noch zu Beginn der Verkiindung ins Wort zu fallen, um eine ent-
sprechende Erklarung abzugeben oder vorzulegen, wenn Sie mir mitteilen, wie

die (fiir uns kritische) Beschlufiform beginnt.

Ein solches Manéver zur Vermeidung einer ungiinstigen Entscheidung wiirde
nach unserer Ansicht schon dann gerechtfertigt sein, wenn der Senat den auf
den Schlauch gerichteten Anspruch 10 in Frage stellt. Die Beschwerdekammer
des EPA hat in einem Zwischenbescheid klar zu erkennen gegeben, daf} der An-
spruch 10 ein Unteranspruch ist, iber dessen Schutzféhigkeit nicht gesondert

diskutiert zu werden braucht.

Das BPatG hat nicht erkennen lassen, ob die Afgumentation der Einsprechen-
den OPPO Gehor findet, der Schlauch sei Gegenstand eines selbstandigen An-
spruchs und liege mit seinen Angaben im handwerklichen Konnen der Schlauch-
hersteller und dicht bei marktgiingigen Schlauchtypen, auch wenn er gegeniiber
bekannten Schliuchen anwendungsgerecht spezifiziert wurde. Die Frage ist, ob

und wieso wir Anspruch 10 als echten Unteranépruch betrachten kénnen.

Unsere Pline in diesem Zusammenhang gehen dahin, derartige Schlauche als

Halbzeug (Meterware) zu lizenzieren. Wir wollen erreichen, daB diese fur die
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Klemmverbindung mit unserer Schlauch-Kupplung geeigneten Spezialschlduche
die bisherigen besseren Standard-Schliuche auf dem Markt verdringen, da sie
auch in praktisch allen bisher geldufigen Finsatzgebieten von Schléuchen fur den
Haus- und Gartenbedarf eingesetzt werden konnen. Die Frage ist natiirlich, ob
uns der Anspruch 10 eine hinreichende Grundlage zur_Lizenzvergabe auf ent-
sprechende Schiduche (ohne Steckkupplungen) bietet. Wir wiirden dann versu-
chen, solche Lizenzen den jeweiligen regionalen bzw. nationalen Marktfithrern
bei Gartenschlduchen exclusiv anzubieten. Dabei soll zuldssigenfalls der Abga-
bepreis je Meter einheitlich (in Euro) dem Lizenznehmer vorgeschrieben wer-

den, um Preiskimpfe, Re-Importe u. dgl. auszuschlieBen.

5.  Bei dieser Gelegenheit ist auch eine weitere, von uns als sensatioﬁell aufge-
nommene Idee unseres Entwicklungsleiters und Erfinders im vorliegenden Fall
zu beriicksichtigen, die patentierte Schlauch-Steckkupplung als Koaxial-
Kabelstecker fiir Computer und Elektronik einzusetzen. Ein derartiger Koaxial-
stecker ist insofern auch eine Schlauchkupplung, als er mechanisch mit dem
Mantel oder Hiillschlauch eines Kabels verbunden wird und mit den gleichen
Handhabungsvorteileh auf ein Gegenstiick an einem Geri#t gesteckt werden
konnte. Ein Unterschied besteht eigentlich nur darin, daB der Schlauch mit
elektrischen Driihten und deren Isolierungen ausgefiillt ist und daf3 die Steck-
kupplung einen Einsatz mit Steckstiften oder Steckbuchsen aufweist. Allerdings
sind solche Koaxialstecker - elektrisch notwendig - aus Metall. In dieser Hin-
sicht wiren wir sowohl an einer eigenen Fertigung von Koaxialsteckern wie
auch an einer Lizenzvergabe interessiert, wenn Sie uns bestétigen konnen, dalB
sich unsere Patente in der jetzigen Fassung auch auf solche Koaxial-Kabel-

stecker auslegen lassen.

II. Wir stehen derzeit mit einem Dr. Miiller von dem Unternehmen A, der Kunststoffex-
perte ist, in Verhandlungen iber eine Mitarbeit bei uns. Dr. Miiller hat uns folgende

Fille geschildert:



-5-

1. Das Unternehmen A verkauft seinen Betriebsteil Kunststoffe an die ,,Vereinigte
Kunststoffe AG“. Der Verkauf wird am 1.1.96 rechtswirksam. Samtliche Schutzrechte
von A, die mit dem Geschift des verkauften Betriebsteils zusammenhéngen, werden auf
die , Vereinigten Kunststoffe AG* iibertragen. Darunter befindet sich auch das Deutsche
Patent DE 44 ..... mit dem Titel , Verbesserte Kunststoffe“. Erfinder sind Dr. Miiller von
der Forschungsabteilung, die bei A verbleibt, und Herr Schulze von der Produktionsab-
teilung, die an die ,,Vereinigte Kunststoffe AG* iibergegangen ist. Das Patent wird bei

der Produktion von Kunststoffen in groBem Umfang genutzt.

Im darauffolgenden Jahr stellt Dr. Miiller fest, daf3 die an ihn gezahlte Vergiitung fiir das
genannte Patent sehr viel geringer ausfillt als in den vorangegangenen Jahren. Eine
Nachfrage bei Herrn Schulze ergibt, dal dessen Vergiitung ihm keinen AnlaB3 zur Unzu-

friedenheit bot, da sie sich nicht wesentlich veréndert habe.

Dr. Miiller wendet sich daraufhin an die Patentabteilung des Unternechmens A, um Auf-
kldrung iiber das Zustandekommen seiner Vergiitung zu erhalten. Von dieser erhilt er
die Auskunft, die Vergiitung sei angemessen, und es sei ohnehin das letzte Mal, daf3 er

aus diesem Patent vergiitet wiirde. Mehr diirfe man ihm nicht sagen.

Das will Dr. Miiller nicht auf sich beruhen lassen.

e Welche Moglichkeiten hat Dr. Miller, wenn er gegen die seiner Meinung nach feh-

lerhafte Vergiitung vorgehen will?
e An wen muB er sich wenden, um die erforderlichen Auskiinfte zu erlangen?

e Gibt es eine mdgliche Erklirung fiir die nunmehr unterschiedlichen Vergtitungen von
Dr. Miiller und Herrn Schulze?

2. Am 1.12.95 wurde von Dr. Miiller dem A eine Erfindung gemeldet, die auf aufler-

ordentlich verbesserte Kunststoffe gerichtet war. Nachdem Dr. Miiller bis dahin nichts
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iiber die Erfindung gehort hat, erkundigt er sich am 20.1.96 bei der Patentabteilung
von A nach dem Stand der Erfindungsmeldung, Daraufhin wird ihm am 1.2.96 mitge-
teilt, daB das Unternehmen diese Produktion abgegeben habe und die Unterlagen der
,Vereinigte Kunststoffe AG* zugeleitet habe. Von da wiirde auch eine Inanspruch-

nahme erfolgen.

o TIst diese Auskunft zutreffend?

e Welche Folgen konnen sich daraus ergeben?

e Was wire, wenn das Unternehmen A die Unterlagen nach der Inanspruchnahme an

die ,,Vereinigte Kunststoffe AG“ iibertragen hitte?

Da wir Dr. Miiller gerne gefillig sein mochten, bitten wir auch insoweit um Ihre Stel-

lungnahme, insbesondere um Beantwortung der aufgeworfenen Fragen.

Mit freundlichem Gruf3

PATIN GmbH

Dr. Max

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze Textsammlung

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Binde) |



DE 43 22 222
Patentanspriiche

1. Schlauch-Steckkupplung mit einer Klemmverschraubung fiir einen zug-
sicheren Schlauchanschlul und einer Rast-Verriegelung, die tiber einen zum
Schlauch hin riickzuziehenden Griffring zu l6sen ist, dadurch
gekennzeichnet, daf ...

2. Schlauch-Steckkupplung ....

10.  Schlauch mit einer Steckkupplung nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dal er aus einem textilbbewehrten Kunststoffmate-
rial besteht, eine Wandstarke von nicht mehr als 1 mm und eine Zugfestigkeit
von mindestens 500 N aufweist.

EP 0063 333
Patentanspriiche
1. Schlauch-Steckkupplung aus Kunststoff mit einer Klemmverschraubung

... (weiterer Anspruch 1 und weitere Anspriiche wie in DE 43 33 333).



Deutsches Patcnt- und Markenamt Minchen, den 2. Juni 1999

Patentanwaltsprifung 11A/1999
Praktische Prufungsaufgabe

ARGO Entwiésserungsrinnen GmbH & Co. KG
M. Lange
Geschéftsleitung
Moltkestr. 47
50859 Kéin

1. Juni 1999

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir danken lhnen, daR Sie die Vertretung in unseren Angelegenheiten Gbernehmen
wollen und hoffen, da wir klare und zutreffende Auskinfte zu unseren Fragen
bekommen werden.

Unser dringendster Fragenkomplex, mit dem wir uns an Sie wenden, betrifft Gescheh-
nisse, in die unser friherer Entwickiungsleiter, Herr Sauerbier, involviert ist.

Herr Sauerbier war vom 01.08.1993 bis zum 30.03.1998 als Leiter unserer Produkten-
entwicklung bei uns angestelit. In dieser Funktion kimmerte er sich auch um alle
Belange des Erfindungswesens. Insbesondere filhrte er die gesamte Korresondenz mit
dem uns friher betreuenden Patentanwalt sowie mit anderen Erfindern aus unserem
Hause. Wir von der Geschaftsleitung lieRen ihm da ganz freie Hand und begnugten
uns mit gelegentlichen Aktennotizen oder mundlichen Informationen.

Am 08.10.1997 erhielt die Geschaftsleitung ein Schreiben mit einem beiliegenden
Skizzenblatt betreffend einen Arretierungsmechanismus von Herrn Sauerbier mit
folgendem Inhalt:
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"Herr Lange
Als Anlage eine Losung der Rostarretierung fur das gesamte S-Programm.

Laut Patentanwalt ist es eine neue Erfindung, sie wird nicht durch die Anmeldung U 300
abgedeckt. Wir milten eine neue Anmeldung ausarbeiten lassen. (Kosten?)

08.10.1997 Sauerbier"

Die Anmeldung "U 300" betraf ebenfalls einen Arretierungsmechanismus, den wir im
August 1997 zunachst angemeldet hatten. Ein Schriftwechsel zu diesem Vorgang

zwischen Herrn Sauerbier und der Geschaéftsleitung existiert nicht.

Nachdem Herr Sauerbier von der Geschéftsleitung telefonisch "griines Licht"
bekommen hatte, wurde eine Patentanmeldung (P '988) ausgearbeitet und am
19.01.1998 eingereicht. In der Folgezeit entstand noch eine weitere Verbesserung
dieser Sache, die Herr Sauerbier ohne weitere schriftliche Nachricht, aber mit
meinem Einverstdndnis anmelden lieR (P '007). Zu dieser Konstruktion wurde auch
ein Geschmacksmuster (M '851) betreffend den Abdeckrost angemeldet, der zwar
eine gewisse geschmackliche Eigenart aufweist, jedoch laut Auskunft unseres
friheren Patentanwalts kein Urheberrecht begriindet.

Im Januar 1998 haben wir in der Geschéftsleitdng beschlossen, die noch geheime
Konstruktion gemal den Schutzrechten vorerst nicht zu produzieren, sondern erst
bei Bedarf zu einem spéateren Zeitpunkt darauf zuriickzugreifen, wenn der Markt fir
die Innovation reif ist. Auf die Anmeldung "U 300" haben wir, was Herr Sauerbier
noch nicht weil3, sogar dem Patentamt gegenuber verzichtet, um Kosten zu sparen.
Offensichtlich haben diese Entscheidungen Herrn Sauerbier personlich in seiner
Erfinderehre getroffen, er hat namlich kurz darauf geklndigt. In einer Besprechung,
bei der auch meine Sekretéarin anwesend war, erlauterte er uns seine — wie er sagte
- "nunmehr gednderte Auffassung bezlglich seiner Rechte an seinen Erfindungen".
Bisher sei er ebenso wie die Geschaftsleitung davon ausgegangen, daB Erfindungen
eines Arbeitnehmers in jedem Fall dem Arbeitgeber gehoren. Sein Rechtsanwalt
habe ihn aber eines besseren belehrt. Insbesondere gehérten ihm die in den oben
genannten Schutzrechten beschriebenen Erfindungen.
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Mit dem 30.03.1998 wurde das Anstellungsverhaitnis beendet. Nur kurze Zeit spater
erhielten wir von den Rechtsanwalten von Herrn Sauerbier ein Schreiben, in
welchem wir aufgefordert wurden, die Patentanmeldungen P '988 und P '007 sowie
das Geschmacksmuster M '851 auf Herrn Sauerbier zu tbertragen, da diese
Erfindungen nicht ordnungsgeman in Anspruch genommen worden seien und ihm
darum als freigewordene Erfindungen alleine zusttinden.

Wir haben daraufhin sofort die Kopie einer Inanspruchnahmeerklarung unter
Auflistung der oben genannten Schutzrechte an Herrn Sauerbier gesandt, die unser
friherer Patentanwalt flr uns entworfen hatte. Hierzu nun unsere ersten Fragen:

1. Mussen die Schutzrechte auf Herrn Sauerbier Gbertragen werden?

2. Welche rechtlichen Schritte konnen bzw. soliten wir unternehmen, um uns

gegen eine Ubertragung zu wehren? Was kann Sauerbier tun?

3. Kann Herr Sauerbier uns gegenlber irgendwelche berechtigten Forderungen
(und wenn ja, welche) erheben, insbesondere dann wenn die Schutzrechte
nicht Ubertragen werden missen?

18

\

Leider ist mit dem obigen Vorgang der Gesamtkomplex noch nicht zu Ende.

Im Mérz 1999 fanden wir in einem brandneuen Prospekt unseres Konkurrenten
AQUATEG eine Rinne, die im Beschreibungstext den Vermerk enthielt "patentiert”.
Auf unsere Anfrage hin, um was fir ein Patent es sich handle, erhielten wir von den
Patentanwalten der Firma AQUATEG den Text einer am 10.08.1998 eingereichten
Patentanmeldung und eines eingetragenen Gebrauchsmusters (mit demselben Text
und Anmeldetag) sowie eine strafbewehrte Unterlassungserkiarung, diese oder
entsprechende Formulierungen bis zur Patentierung der Anmeldung nicht fnehr zu
verwenden. Auch eine Verpflichtung zum Ersatz gegebenenfalls entstandenen
Schadens war enthalten. Im {ibrigen sei aber auf die Anmeldung ohne jegliche
Anderungen ein Patent mit BeschluR vom 05.05.1999 erteilt worden.
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Im selben Schreiben fragten dann die Patentanwilte nach, welches Schutzrecht
denn unserem Hinweis "Patent angemeldet" aus unserem gerade erst verteilten
Prospekt zugrunde liege. Weiterhin lag diesem Schreiben eine Kostenrechnung (DM
1200,-) der Patentanwalte bei, mit der uns deren Téatigkeit "fir eine
Berihmungsanfrage" in Rechnung gestellt wurde. Man will also den Spief

umdrehen.

Nachdem unsere neueste Anmeldung P '111, die wir mit dem Hinweis "Patent
angémeldet“ in unserem Prospekt meinten, vor knapp einem Monat ange‘meldet
wurde, bitten wir um Auskunft, wie wir uns verhalten sollen. Wir wollen unsere
Werbung in Zukunft weiterfihren. Sollten wir uns falsch verhalten haben, wollen wir
natlrlich méglichst geringe Kosten fiir unsere Fehler aufwenden miissen. Kénnen wir
die Arbeitszeit unseres Sachbearbeiters zur Erstellung der Berlihmungsanfrage an
AQUATEG gegen die Rechnung deren Patentanwilte aufrechnen?

III.

In der gestern bei uns eingegangenen neuesten Werbung von AQUATEG, die zur
Vorbereitung der Messe Interbau (sie dauert 6 Tage und beginnt Montag nachster
Woche) erschien und in der auch auf die Prasenz von AQUATEG auf der Messe
hingewiesen wird, ist nun die Werbung mit dem Patent nicht mehr enthalten.
Allerdings ist dort ein Abdeckrost abgebildet, der einem weiteren von uns
angemeldeten Geschmacksmuster 1:1 entspricht. Die Eintragung des
Geschmacksmusters wird nachsten Mittwoch veréffentlicht. Was kénnen wir tun, um
zu verhindern, daR AQUATEG den Rost auf der Messe ausstellt? Was kann
AQUATEG dagegen tun? Auch hier sollte das Kostenrisiko natiirlich méglichst gering
gehalten werden.

IV.

Mit am meisten stort, nein eher sogar noch argert uns der Umstand, da die von
AQUATEG durch die Bezeichnung "patentiert" beworbene AbfluRrinne sowohl
anhand einer Analyse der uns vorliegenden Prospektunterlagen als auch der uns
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Ubergebenen Patentanmeldung und des gleich lautenden Gebrauchsmusters von
AQUATEG (sie beschreiben exakt die Rinne laut Prospekt) auf der Idee von Herrn
Sauerbjer beruht, die in unserer Patentanmeldung P '988 offenbart ist. Dies
verwundert nicht so sehr, da doch Herr Sauerbier seit dem Fortgang von uns bei
AQUATEG als Entwicklungsleiter arbeitet und auch als Erfinder zu der AQUATEG-
Anmeldung benannt wurde, wie dies aus den uns von der Gegenseite iberlassenen
Unterlagen hervorgeht. Es scheint uns Herr Sauerbier die noch nicht veréffentlichten
Unterlagen zu unserer Patentanmeldung P '988 mitgenommen und zu einer
Neukonzeption verarbeitet zu haben. Laut dem Hauptanspruch gemaR der -
Patentanmeldung und dem identischen Gebrauchsmuster ist dort eine Abflufrinne
mit einem VerschlieBmechanismus geschitzt, der mit allen Merkmalen schon in
unserer Patentanmeldung P '988 beschrieben ist. Nur die Unteranspriiche 3, 5 und 7
der Patentanmeldung bzw. des Gebrauchsmusters beschreiben Merkmale, welche
nicht in unserer Anmeldung P '988 offenbart sind. Die restlichen, nur auf Anspruch 1
rickbezogenen Unteranspriiche 2, 4 und 6 sind wieder identisch in unserer
Anmeldung P '988 enthalten. Die Beschreibung der AQUATEG-Patentanmeldung
und des dazugehérigen Gebrauchsmusters enthalt nichts, was tiber diese in den
Anspriichen enthaltenen Merkmale hinausginge.

Zu unserer eigenen Patentanmeldung P '988 haben wir auch soeben den
Erteilungsbeschluf} erhalten, wobei der dortige erteilte Hauptanspruch und alle
Unteranspriiche auf ein besonderes Merkmal zum automatischen Nachspannen der
Verbindung gerichtet sind, das die AQUATEG-Rinne offensichtlich nicht benutzt und
das auch in der AQUATEG-Patentanmeldung und dem dazugehérigen
Gebrauchsmuster nicht enthalten ist. In der Beschreibung ist allerdings noch ein
Ausfihrungsbeispiel enthalten, das der AQUATEG-Rinne sehr genau entspricht.

Hinzu kommt noch etwas. In der Firma meiner Frau, der WASCO GmbH, die sich
ebenfalls mit derartigen Produkten befal3t, wurde eine Entwasserungsrinne mit einem
Arretierungsmechanismus im Modell entwickelt, das dem Arretierungsmechanismus
gemal der AQUATEG Patentanmeldung bzw. dem Gebrauchsmuster sehr, sehr
ahnlich sieht. Nur das in Anspruch 6 der AQUATEG-Schutzrechte enthaltene
Merkmal war in dem Modell nicht vorgesehen. Aber dieses Merkmal entspricht
wiederum der eigentlich uns gehérenden Erfindung von Herrn Sauerbier. Dieses
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Modell, das von meiner Frau noch gut verwahrt wird, wurde einigen
Handelsvertretern gezeigt, die eine Marktanalyse betreiben soliten, also die Kunden
nach Erlauterung der gesehenen Details fragen soliten, ob sie an so etwas
interessiert waren. Diese Vorfihrung fand im Dezember 1997 statt.

Hierzu nun unsere Fragen:

1. Wie kénnen wir verhindern, dal AQUATEG mit dem zu den Erfindungen
gehorenden Produkt uns Marktanteile wegnimmt?

2. | Was kdénnen wir tun, um zu verhindern, daB sich AQUATEG mit der
Patentanmeldung bzw. dem wohl schon erteilten Patent und mit dem’
Gebrauchsmuster briisten kann, da diese Schutzrechte doch auf einer
Erfindung beruhen, die uns gehort (zumindest bitten wir Sie, davon

auszugehen)?

V.

Nachdem unsere Firma momentan tief in den roten Zahlen steckt, wahrend die Firma
meiner Frau (gliicklicherweise) auch dieses Jahr wieder einen ordentlichen Gewinn
machen wird, wirden wir gerne alle bei der Bekdmpfung der AQUATEG-
Schutzrechte und der AQUATEG-Rinne entstehenden Kosten tber die Firma meiner
Frau laufen lassen. Nachdem diese Firma dartiber hinaus aufgrund der praktisch
identischen Produktpalette ein vitales Interesse daran hat, das Erscheinen der
AQUATEG-Rinne auf dem Markt zu verhindern, kann man Aktionen dieser Firma
auch sicherlich nicht als die eines Strohmannes bezeichnen. Es miifite ja darum
méglich sein, AQUATEG auf der ganzen Linie durch die Firma meiner Frau
bekampfen zu lassen. Hierzu erbitten wir thre Stellungnahme.

VL

Die letzte argerliche Sache, die uns vorliegt, betrifft die Verletzung unseres
europaischen Patentes 0 081 762, das wir nur noch in Deutschland, in Osterreich, in

* der Schweiz und in Frankreich aufrechterhalten. Wir selbst fertigen Gullydeckel, die
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unter dieses Patent fallen und die wir selbst in Deutschland verkaufen. In Osterreich
und in der Schweiz wird iber Handelsvertreter verkauft. Der Verkauf der von uns
gefertigten Gullydeckel in Frankreich erfolgt Gber eine Vertriebsfirma, die fir
Frankreich eine Exklusivlizenz von uns hat. Wir mu3ten nun feststellen, daR eine in
ltalien ansé&ssige Firma unter unser Patent fallende Gullydeckel an Wiederverkaufer
in Osterreich, in der Schweiz, in Frankreich und sogar in Deutschland verkauft, wobei
héchstens ein Drittel der Gullydeckel aus unserer Produktion stammt und von der
italienischen Firma in Osterreich auf dem freien Markt erworben wurde. Zwei Drittel
der Gullydeckel stammen aber aus Polen, wie wir durch unsere dortige Tochterfirma
erfahren konnten. Zwar sind die nach Deutschiand gelieferten Sttickzahlen gering,
doch haben wir mittlerweile groBe Schwierigkeiten mit unseren Handelsvertretern in
Osterreich und in der Schweiz, und unser franzésischer Vertragspartner will sogar
seinen Vertrag kiindigen, wenn nicht jegliche Lieferung nach Frankreich unterbunden
wird. Wie sollen wir uns verhalten, um méglichst schnell und vor allem gleichzeitig in
allen genannten Landern jegliche Aktivitaten der Konkurrenz aus ltalien zu

unterbinden? Kdénnen wir die Sache vor einem deutschen Gericht ausfechten?
Ihrer baldigen Antwort sehen wir mit Interesse entgegen.

Mit freundlichen GriiRen

M. Lange

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: Schoénfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den § Juni 1599

Patentanwaltspriifung IIB/1999
Praktische Priifungsaufgabe

Ingenieurbiiro S & P

Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Schdufele
Prof. Dr.-Ing. Erwin Pfleiderer
Filderallee 11
77777 Oberknitzingen

4. Juni 1999

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

Herr Prof. Pfleiderer und ich betreiben nebenberuflich das
Ingenieurbiiro “S & P” unter der oben angegebenen Adresse. Herr
Prof. Pfleiderer lehrt im Hauptberuf an der Gesamthochschule
Neckarhausen. Ich habe ihn vor vielen Jahren kennengelernt, als
mein Neffe dort bei ihm promoviert hat. Ich selbst bin als
angestellter Entwicklungsingenieur bei der Firma EGC
Elektrogerdtewerk Cannstatt KG beschdftigt und befasse mich dort
mit der Entwicklung von Elektrowerkzeugen, insbesondere
Handschleifgeraten.

Am 20.12.98 habe ich anldBlich unserer Weihnachtsfeier dem
Geschidftsfilhrer von EGC einen Bericht (s. Anlage) ibergeben, den
dieser unbedingt noch vor Jahresende haben wollte. Wir
Entwickler waren némlich innerbetrieblich aufgefordert worden,
{iberlegungen anzustellen, wie man herkdmmliche Schwingschleifer
verbessern kdnne. Ich hatte in diesem Zusammenhang ein Konzept
fiir einen Dreieckschleifer mit Oszillationsantrieb entwickelt
und meine Gedanken in dem Bericht zusammengefaBt.



Ich habe dann von der Sache nichts mehr gehért. Ende Januar 1999
habe ich dann meinen Vorgesetzten, den Entwicklungsleiter Dr.
Hinterhalt, darauf angesprochen. Dieser erkldrte mir kurz und
biindig, mein Vorschlag sei eine “Schnapsidee”.

Ich habe mir dann zusammen mit Prof. Pfleiderer im Rahmen
unseres Ingenieurbliros weitere Gedanken zu meinem Vorschlag
gemacht und auch Versuche mit Prototypen durchgefiihrt.

Dabei kamen wir zu dem Ergebnis, daB der Oszillationsantrieb
optimal bei einer Frequenz zwischen 5.000 und 15.000 min™ und
einem Verschwenkwinkel zwischen 2° und 5° funktioniert. Ferner
erhdlt man sehr gute Ergebnisse, wenn man das dreieckf®rmige
Schleifblatt an den Seiten nicht gerade sondern konvex nach
auBen gekriimmt ausbildet (ich habe das in der Anlage von Hand
eingezeichnet). SchlieBlich denken wir iiber alternative Antriebe
(pneumatisch) nach.

Der Grund, warum ich mich nun an Sie wende, ist folgender:

Wie mir die Sekretdrin von Dr. Hinterhalt gestern abend
vertraulich erz&dhlte, hat dieser durch den Patentanwalt von EGC,
" eine Gebrauchsmusteranmeldung betreffend die technische
Ausfiihrung des Gerdtes sowie eine Geschmacksmusteranmeldung
betreffend die Dreiecksform des Schleifwerkzeuges ausarbeiten
lassen. Die Anmeldungsentwiirfe liegen noch unbearbeitet auf dem
Schreibtisch von Dr. Hinterhalt, der sich bis Ende n3ichster
Woche im Urlaub befindet. '

Ich beauftrage Sie daher hiermit, die Sache umgehend im Namen
unseres Ingenieurbiiros anzumelden.

Bitte arbeiten Sie zundchst einen SatzAAnsprﬁche aus und leiten
Sie mir diesen vorab zu, damit ich sehe, ob Sie die Sache auch
verstanden haben.

Ergédnzend habe ich fiir das :zukiinftige Vorgehen noch folgende
Fragen: ' ' '

1. Gesetzt den Fall, uns wird ein Patent erteilt und EGC
erhebt dagegen Einspruch, weil sie der Auffassung ist,
die Erfindung gehdre ihr.

Koénnen wir dann trotzdem im Rahmen eines Vergleiches
das Patent an EGC verduBern? Da EGC dies nur tun wird,
wenn das Patent bestehen bleibt, ist der Einspruch
damit erledigt? :



2. Ist es aus der vorstehend wiedergegebenen Uberlegung
heraus vielleicht sogar besser, wenn wir gleich ein
Europdisches Patent anmelden?

Kann EGC dagegen ebenfalls Einspruch aus dem genannten
Grund erheben oder uns sonstwie Probleme bereiten?

Mit freundlichen GriiBen

Sdiau,

Ingenieurbiiro S & P
Anlage: Bericht vom 20.12.98

Hinweise fiir die Bewerber:

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Binde)

Erarbeiten Sie eine Stellungnahme des Patentanwalts an seinen
Mandanten einschliefilich des erbetenen Satzes Patentanspriiche (keinen
kompletten Anmeldungsentwurf). Sie konnen Bezugszeichen aus der
Zeichnung in dem Bericht v. 20. 12.98 verwenden. Bei der Abfassung der
Patentanspriiche ist ausschliefilich von den in dem Bericht erwidhnten
Umstédnden auszugehen.



EGC Elektrogeriatewerk Cannstatt KG
Inter Office Memo

Von: EEW 1/Eberhard Schiufele
An: Geschiftsleitung
Datum: 20.12.98

Uberlegungen fiir ein neuartiges Elektro-Handschleifgerit

Hintergrund:

Bekannt sind sog. Schwingschleifer (Abb. 1), bei denen deér (meist
rechteckformige) Schleifteller mit dem Schleifpapier von einem Exzenter mit
iblicherweise einigen hundert min™ angetrieben wird. Alle Schleifkérner des
Schleifpapiers beschreiben dabei die gleiche Ortskurve, ndmlich einen kleinen
Kreis, dessen Radius der Exzentrizitit des Exzenters entspricht und in der
Praxis bei 5 bis 10 mm liegt. Beispiel: Unsere Gerite HSGS mit
Verbrauchsmaterial, nimlich rechteckférmige Schleifteller HSGST und Spezial-

“Schleifpapier HSGSP.

Diese Schwingschleifer sind beim Schleifen von Innenkanten, z.B. an
Fensterrahmen, Tiurzargen usw., nachteilig. Dann schligt namlich der
Schleifteller seitlich gegen die Kante und es kommt zu Rattermarken.

Ferner bekannt sind sog. Rotationsschleifer (Abb. 2). Diese haben einen
kreisformigen Schleifteller. Dieser dreht sich kontinuierlich mit einer Drehzahl
von z.B. 1.000 min-1. Die Schleifkérner beschreiben ebenfalls eine Kreisbahn,
allerdings mit unterschiedlichem Radius. Der jeweilige Radius ist gleich der
Entfernung des Schleifkorns von der Drehachse. Die auflen liegenden
Schleifkérner drehen sich daher auf grofieren Kreisen als die innenliegenden
Schleifkérner und deswegen auch mit groerer Bahngeschwindigkeit. Beispiel:
Unsere Gerite HSGR mit Verbrauchsmaterial, nidmlich rechteckférmige
Schleifteller HSGRT und Spezial-Schleifpapier HSGRP.

Das ist auch der hauptsichliche Nachteil, weil das Schleifpapier auf dem
Schleifteller im wesentlichen nur am Umfang genutzt wird. Auflerdem darf man
nicht mit zu hohen Drehzahlen arbeiten, weil sonst die Schleifwirkung am
Umfang zu grof wird und man sie nicht mehr dosieren kann.
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Vorschlag:

Ich schlage ein Handschleifgeriat vor, bei dem der Schleifteller oszillierend
betrieben, d.h. mit hoher Frequenz um eine Schwenkachse jeweils etwas hin-
und etwas hergedreht wird (Abb. 3). Die Schleifkdrner beschreiben dann alle
einen kurzen Kreisbogen, dessen Mittelpunkt in der Schwenkachse liegt und
der folglich bei den Schleifkérnern am Umfang etwas grofler als bei denen in
der Nihe des Zentrums ist. Der Schleifteller ist vorne spitz, vorzugsweise
dreieckformig. Die Drehachse befindet sich dann etwa im Mittelpunkt des
Dreiecks.

Der wesentliche Vorteil eines solchen Gerites besteht darin, da man auch
Innenkanten sauber und ratterfrei ausschleifen kann. Dazu muf8 man das
Schleifwerkzeug nur so halten, da die Innenkante tangential zu den
Kreisbogen liegt.

Wirtschaftliche Uberlegungen

Laut unserer Vertriebsabteilung werden derzeit etwa folgende Jahresumsitze
(in DM) erzielt:

HSGS 15.300.000
HSGST 500.000
HSGSP 1.300.000
HSGR 8.700.000
HSGRT \ - 110.000
HSGRP 1.200.000

Vorschlag fiir weiteres Vorgehen

a) Einsetzen einer Projektgruppe (2 Ingenieure, 1 Versuchsmechaniker);
Bereitstellen von ca. DM 150.000 fiir erste Studien und Versuche

b) Vertrauliche Umfrage bei unseren Vertriebspartnern betr.
Marktvolumen

c) Abklirung der Schutzrechtsfrage

Anlagen: Abb. 1, 2 und 3

EEWV/Schaufele S clt M



Anlage zum IOM v. 20.12.98 (EEW1/Schaufele)
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Abb. 1: Bckannter Schwingschleifer
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Abb. 2: Bekannter Rotationsschleifer
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Abb. 3: Vorschlag: Oszillierender Dreieckschleifer
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Deutsches Patent- und Markenamt Munchen, den 5. Oktober 1999

Patentanwaltsprifung 111A/1999
Praktische Prifungsaufgabe

Teil 1

F.B.D&Co. Q.V.Street,London
Patent and Trademark Attorneys

Sehr geehrter Herr Kollege,

im Verlauf eines Verletzungsprozesses vor einem englischen Gericht wurde
die Frage aufgeworfen, ob der Inhaber eines erteilten nationalen Patents-das
Recht hat, dieses Patent abzuéndern und zwar in Hinblick auf eine gesondert
anhangige Européische Patentanmeldung auf einen shnlichen Gegenstand.

Im Zusammenhang damit ist es fiir uns duRerst wichtig zu erfahren, ob der
Inhaber eines erteilten nationalen Deutschen Patents die Moglichkeit hat, von
sich aus das Patent zu &ndern und zwar durch Aufnahme von Merkmalen in
einen Patentanspruch, die lediglich in der Beschreibung oder in den Zeich-
nungen offenbart sind, oder durch Streichen von einzelnen Anspriichen z.B.
eines Nebenanspruchs, der sich auf Grund neuen Standes der Technik nicht
mehr halten |&sst.

Ist eine Anderung lediglich der Beschreibung mdglich, z.B. durch Aufnahme
einer Wurdigung neuen Standes der Technik?

Hat der Patentinhaber das Recht auf antragsgemate Abénderung des Pat-
ents, oder findet eine Amtspriifung statt?

Kann eine Abanderung auch noch nach Ablauf des Patents beantragt wer-
den?

Gibt es eine entsprechende Anderungsméglichkeit auch fiir den deutschen
Anteil eines erteilten Européischen Patents?

Falls eine derartige freiwillige Anderungsméglichkeit in Inrem Lande existiert,
welche Vor- und Nachteile hat diese im Vergleich zur Anderungsmaoglichkeit
in einem Einspruchsverfahren oder Nichtigkeitsverfahren?

Wir haben erfahren, daB in lhrem Lande das Kostenrisiko einer Nichtig-
keitsklage von Fall zu Fall recht unterschiedlich groR ist.



Wir bitten Sie uns dies zu erldutern. Kénnten Sie uns bitte auch an einem
Zahlenbeispiel (Gegenstandswert DM 1 Million) die Art der Berechnung fur
die 1. Instanz skizzieren.

Wir bitten um méglichst umgehende, gutachtliche Beantwortung unserer
Fragen. -

Mit freundlichen und kollegialen GrtiRen

F.B.D.

Teil 2

Sie erhalten am 4. Oktober umfangreiche englischsprachige Anmeldungs-
unterlagen mit dem Auftrag, spatestens am 15. Oktober eine deutsche Paten-
tanmeldung A einzureichen unter Beanspruchung der Prioritat JP 11-306991
vom 15. Oktober 98.

Sie erinnern sich an eine sehr dhnliche deutsche Patentanmeldung B fir den
gleichen Anmelder, die Sie am letzten Freitag 1. Oktober eingereicht haben
unter Beanspruchung der Prioritat JP 11-297131 vom 5.0ktober 1998. Der
Vergleich beider Anmeldungsunterlagen A und B ergibt, daR die Figuren
Ubereinstimmen, die zugehotrigen Beschreibungen jedoch auf unterschiedli-
che Details eingehen und dementsprechend auch die beiden Anspruchssétze
auf unterschiedliche Gegensténde gerichtet sind.

Wo liegen mdgliche Probleme?
Was unternehmen Sie?

Was &andert sich , wenn eine der beiden Anmeldungen A, B eine Européische
Anmeldung ist?

Gibt es Méglichkeiten fur den Erwerb eines technischen Schutzrechtes mit
Wirkung fur Deutschland unter Beanspruchung der Prioritét eines US “design
patent’? Welche Vorgehensweise wiirden Sie lhrem Mandanten in einem
derartigen Fall empfehlen?

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gesetzlichen Rechtschutzes (4 Bande)



