DEUTSCHESPATENT- UND MARKENAMT M{nchen, den 2. Februar 2000

PATENTANWAL TSPRUFUNG | A/2000
Praktische Prifungsaufgabe

VACCINAT GmbH Minchen
Syhille Neugier, Geschéftsfuhrerin 1. Februar 2000

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Kundig,

unsere Firmaist u. a. damit befal3t, wildlebende Tiere, insbesondere Fiichse, gegen virae
Infektionen wie z.B. Tollwut zu schiitzen. Flichse konnen in ihrer natiirlichen Umgebung
geimpft werden. Dies kann dadurch geschehen, dal3 ihnen ein oral (d. h. Uber die
Schleimhaut im Innern der Schnauze) absorbierbarer fllissiger Impfstoff dargeboten wird,
der sie dauerhaft gegen den Befall mit Tollwut immunisiert. Dazu wird eine Portion des
Fllssig-Impfstoffsin einen fiir Flichse attraktiven Koder verpackt, der in geeigneter Weise
ausgelegt wird, Ublipherweise In zwei sogenannten ,,Kampagnen", ndmlich einmal etwaim
Mérz und einmal im September. Der Koder mit der Impfstoff-Portion wird vom Fuchs
natrlich aufgebissen. Die Schleimh&ute des Fuchses werden dabei mit dem Impfstoff
benetzt, was die Immunisierung bewirkt.

Unsere Firma hat auf dem Gebiet der Herstellung und fldchendeckenden Ausbringung von
Impfkodern, neuerdings vom Flugzeug aus, eine mehr als 20-jahrige Erfahrung. Die
Offnung des Ostens (insbesondere die Beisaitigung der Grenzstreifen mit ihren
Selbstschuf3anlagen, die fur Flichse eine extrem wirksame kiinstliche Barriere darstellten
und das Einwandern von tollwiitigen Flichsen nach Westeuropa nachhaltig verhinderten) hat
unserer Firma einen wirtschaftlichen Boom sondersgleichen beschert. Nun versuchen unsere
Konkurrenten, insbesondere die FirmaK., von diesem Boom unlauter zu profitieren, indem
man unsere Entwicklungsergebnisse kopiert bzw. unsere Schutzrechte bzw.
Schutzrechtsanmeldungen versucht zu kippen. Wir glauben jedoch, in einer guten Position
zu sein und bitten Sie, unsere Interessen zu vertreten. Dazu mochten wir Thnen folgende

| nformationen geben.



1. Vor Beginn unserer Tétigkeit haben wir umfangreiche Recherchen zum Stand der
Technik durchgefihrt. Dabel sind uns neben anderen Druckschriften auch
Druckschriften unserer Konkurrenz, FirmaK., aufgefallen, insbesondere das  DD-
Patent 2XX XXX (DD), dessen Deckblatt Sie als Anlage finden, und ein europaisches
Patent 0 2Y YYY (EP). Letzteres nimmt die Prioritét des vorstehend genannten DD-
Patents vom 3. April 1986 in Anspruch. Die Patente DD und EP betreffen

(unterstrichene Passage = Patentanspruch 1 des DD-Patents) einen Tierkdder zur oralen
Tollwut-Impfung in Form eines flachen Zylinders aus einem bel Temperaturen > 40 °C

zu einer flief¥fahigen Masse schmelzbaren, bel Raumtemperatur oder darunter jedoch
festen, jedenfalls fr ein Tier bei3baren, im wesentlichen aus tierischen Fetten
bestehenden organischen K édermaterial, das einen flir Carnivoren (also Fleischfresser)
attraktiven L ockstoff eingearbeitet enthalt (als Beispiel sei hier Fischmehl oder
Fleischmehl genannt), wobei der Zylinder eingebettet und (damit der Fuchs dies nicht

wahrnimmt) von dem K ddermaterial vollstdndig umschlossen eine abgeschliossene, einen
flissigen Tollwut-Impfstoff enthaltende sog. Blisterpackung enthélt. Dieseist im
wesentlichen ein fir Arzneimittel (z. B. Kapseln, Tabletten) weithin bekanntes

napfartiges Kunststoffgefal3, das mit dem Impfstoff gefiillt und auf seiner Oberseite
auslaufdicht mit einer Metallfolie verklebt ist. Kunststoff und Metallfolie sind diinn
genug, um von einem Tier beim Beil3en in den Koder durchbissen zu werden; dieser
Vorgang setzt den Impfstoff - wie gewlinscht - frel. Die Blisterpackung wird beim
Impfstoff-Hersteller mit dem Impfstoff beflillt und FirmaK zur Einbettung in die

K 6dermasse angeliefert.

Das européische Patent (EP) enthélt neben der Beschreibung, die nahezu wortgleich mit
der Beschreibung des 0. g. DD-Patentsist, unterschiedliche Anspruchssétze fur einzelne
Vertragsstaaten. Fir den Vertragsstaat Deutschland lautet der einzige Anspruch:
»Verwendung eines Tierkoders zur oralen Tollwut-Impfung - (esfolgt wortgleich die
Definition des Kéderswieim DD-Patent) .. zur Verabreichung eines Tollwut-
Flissigimpfstoffs. " Fur die restlichen Vertragsstaaten ist der Hauptanspruch gleich dem

des obigen DD-Patents.



2. Dieser Koder unserer Konkurrenz K. ist zweifelsohne innovativ gewesen. Er wurde
daher auch nach ausgiebiger Begutachtung des L andwirtschaftsministeriums der
ehemaligen DDR und zwei Testkampagnen im Oktober 1985 und im Mérz 1986, in
denen 4000 K&der in verschiedenen 6ffentlichen Waldgebieten der DDR ausgel egt
wurden, am 31. M&z 1986 in einer Offentlichen Felerstunde, die die FirmaK. natlrlich
werbewirksam in einer uns vorliegenden Kunden- und Presseinformation vom 6. April
1986 einzusetzen wuldte, vorgestellt und mit dem Innovationspreis des Staatsrats der
DDR ausgezeichnet und war seitdem im praktischen Einsatz.

3. Dieser Kdder hat zahlreiche Nachteile, beispielsweise sein (im Verhdtnis zur
Impfstoffmenge) sehr hohes Gewicht, das ein Ausbringen vom Flugzeug unméglich
machte, und der niedrige Schmelzpunkt der Fette im Kodermaterial, der schon auf
sonnenerwarmtem (dunklem) Waldboden ein Schmelzen des Kodersin der Mérz- oder
Septembersonne ermdglichte, was verhinderte, dald der Koder seinen Zweck erfillte,
insbesondere Flichse anzulocken. Wir haben daher einen neuen Impfstoffkoder
entwickelt, der strukturell im wesentlichen gleich aufgebaut war (die Fliissig-1mpfstoff-
Blisterpackung vollsténdig umgebende Umhillung), jedoch als Umhdillung einen von
L ockstoff freien Prefdling aus recyceltem Altpapier enthielt, auf dessen Aulienseite ein
Lockstoff aufgespriiht wurde (Koder (1)). Ein Schutzrecht wurde nicht angemel det.

4. Eine Weiterentwicklung dieses Koders (1) wurde 1998 zum Patent angemel det (,,K dder
(11)") (Patentanmeldung 198 ZZ ZZZ7.Z, angemeldet am 3. Juli 1998; nachfolgend
,DE") und anschlief}end auf den Markt gebracht. Dieser Koder (11) kann beliebige Form
(einschliefdlich der Form eines flachen Zylinders) haben und besteht im wesentlichen aus
einem Hohlkorper aus einem Laminat, das aus (von auf3en nach innen) wetter-, licht-
und stol3¥fester Pappe und einer Kunststoff-Folie oder einer Metallfolie, die nicht mit
dem Impfstoff wechselwirkt, besteht. Zwischen Pappe und Folie kann ein die
Eigenschaften beider Schichten nicht beeinflussender Kleber aufgebracht sein. Unsere
Firma erhét den an sich bekannten Fliissig-Impfstoff von einem Hersteller in Containern
geliefert, und wir flllen den Impfstoff unter Sterilbedingungen in Hohlkorper aus dem
oben beschriebenen, von uns entwickelten neuen Laminat ab und verschlief3en diese
anschlief3end. Die AulRenseite der den Impfstoff enthaltenden Hohlkdrper kann
(beispielsweise im Flugzeug kurz vor dem Abwurf der Koder) automatisch mit einer



L ockstoff-Ldsung bespruiht werden,  die die Eigenschaften des Laminats nicht
beeintrachtigt; das Losungsmittel verdunstet bereits bis zur Landung des Koders, und
der Lockstoff bleibt zurlick. Vortell dieses Kodersist sein geringes Gewicht (derartige
Koder ,,segeln” nach Abwurf aus einem Flugzeug sanft zur Erde), die Stabilitét
gegentiber Witterungseinfliissen, welche eine hohe Wirksamkeit des Impfstoffs auch
Uber l&ngere Zeit garantiert, und die guten Kodereigenschaften, die Flichse zuverléassig
anlocken und zum Zerbei3en der Laminathtille veranlassen, was eine sehr gute Impfrate
zu Folge hat. Unser Koder hat daher den Markt ,,aufgerollt”. Insbesondere fir die am
10. Mé&rz 2000 beginnende Auslege-Kampagne wurden von den Behtrden bereits ca.

100.000 Koder bestellt.

5. Zu unserer volligen Uberraschung gingen uns am 31. Januar 2000 von lhrem
Patentanwaltskollegen Vorschnell zwei Schreiben zu, mit denen uns folgendes mitgeteilt
wird:

(@) FirmaK. fordert uns zur sofortigen Einstellung des Vertriebs unserer beiden Kdder
(Blister-Koder (1) und Laminat-Kdder (11)) und zur Abgabe einer strafbewehrten
Erklérung, Benutzungshandlungen der beiden Koder zu unterlassen, bis zum 7. Februar
2000 auf. In diesem Schreiben wird im einzelnen dargelegt, dal? unsere Koder zur ,
Verabreichung eines Tollwutimpfstoffs an Fiichse verwendet werden und aufgrund ihres
organischen, den Impfstoff vollstéandig umhiillenden Materials - Papier bzw. Pappe sel
zweifelsohne aufgrund seines/ihres Cellulosegehalts ein organisches Material und der
Impfstoff werde von einer metallischen oder einer (einem Metall &quival enten)
polymeren Hillle umgeben - eine glatte Verletzung der durch die Patente DD und EP
geschiitzten Koder sai. -

(b) FirmaK. teilt uns mit, dal3 sie gegen ein aus unserer DE-Patentanmeldung 198 ZZ
ZZZ. Z resultierendes Patent Einspruch einlegen werde, gestiitzt auf die beiden o. g.
dteren eigenen Patente (DD) und (EP), und beantragen werde, uns die Kosten des
Einspruchsverfahrens aufzuerlegen, wenn wir nicht biszum o. g. Termin (7. Februar
2000) rechtskréftig unsere Patentanmeldung (DE) zurlicknehmen.

(c) Unabhéangig von diesen beiden Schreiben wurde uns von einem friiheren Arbeitnenmer
der FirmaK., der ab 1. April 2000 in unsere Dienste tritt, ein nachweidich (Aufdruck
der Marke "RABAFOX" der FirmaK. auf der Randversiegelung) mit unserem
Laminatkoder (11) baugleicher Impfstoff-Koder tbergeben, den die FirmaK. seit 3.
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Januar 2000 fur die beiden Auslegekampagnen dieses Jahres  anbietet.  Eine
Probebestellung eines solchen Kdders tiber einen Strohmann erbrachte den identischen

,RABAFOX"-K&der, der uns am 31. Januar 2000 zuging.

6. Bitte beraten Sie uns zur optimalen, jedoch kostenbewul3ten Verteidigung gegen die
beiden Schreiben Ihres Kollegen und zur Verteidigung unserer Marktposition gegen
Nachahmungen unseres Laminatkdders (11) umfassend. Insbesondere bitten wir Sie um
Beantwortung der folgenden Fragen:

a. Was konnen wir gegen die Aufforderung tun, den immer noch laufenden Vertrieb
unseres Koders (1) zu unterlassen? Kann dieses DD-Patent Glberhaupt gegen unsin
Westdeutschland geltend gemacht werden? Uns interessieren dabei nicht die
(zweifel sohne vorhandenen) Unterschiede zwischen dem Koder des DD-Patents und
unserem Koder (1), sondern die MOglichkeit, dieses |8stige Schutzrecht (DD) -
moglichst endgultig - aus der Welt zu schaffen. Wie kénnen wir dabei optimal Gebrauch
von unseren Kenntnissen des Standes der Technik machen? Ist die von der Gegenseite
vorgegebene kurze Fristsetzung zur Abgabe einer Erkl&rung tberhaupt rechtens?

b. Missen wir mit Problemen in Deutschland aufgrund des gegen unseren Kdder (1)
geltend gemachten EP-Patents der Firma K. rechnen? Auch wir verwenden ja einen aus
einer Umhullung und einer Blisterpackung bestehenden Koder zur Verabreichung eines
Tollwut-Impfstoffs, und die Beschreibung und die Anspriiche fiir alle Vertragsstaaten
auller DE beschreiben breit einen derartigen Koder!

c. Wir glauben, dal? unser Patent im Lichte des DD-Patents und des EP-Patents, die ja
andere Kdoder betreffen, bestehen wird und der Einspruch als unzuléssig abgewiesen
wird. Kénnen wir dem Einspruch gelassen entgegensehen? Es beunruhigt uns jedenfalls
die Kostendrohung, dawir keinesfalls auf unser Patent verzichten wollen.

d. Weiter beunruhigt uns, dal? die Gegenseite einfach unseren Laminatkoder identisch
nachbaut und in grofdem Stil auf den Markt bringt. Was nitzt uns unsere
Patentanmeldung (DE), wenn wir mit ansehen miissen, daf? die Gegenseite - trotz
Kenntnis unserer Anmeldung - unser Produkt sklavisch nachahmt, ohne dal? wir etwas
gegen einen Verletzer in der Hand haben? Wie kOnnen wir uns gegen diese Situation
wehren? Wir bitten Sie, insbesondere zu -beriicksichtigen, dal3 wir einen weiteren
Vertrieb des Laminatkdders (1) durch die Firma K. sehr bald unterbinden miissen,
sollen uns nicht unsere Marktanteile flir die Herbstkampagne 2000 verloren gehen, fir
d I e d 1 e
d d i e



die die Bestellungen bereits laufen. Bitte lassen Sie uns doch gednderte Unterlagen zur
Genehmigung baldmdglich zugehen.



Deutsche Demokratische Republik PATENTSCHRI1FT
(12) AusschlieBungspatent (19)DD (11) 2XX XXX A5
Erteilt gemal3 § 17 Absatz 1 Patentgesetz 4(51) A 61D 7/00

Amt fur Erfindungs- und Patentwesen

In der vom Anmelder eingereichten Fassung verdffentlicht

(21) APA 61 D /301 363 3 (22) 03. 04. 86 (44) 13. 04. 87
(3) (32) (33)
(71) Sehe (73)

(72) Lothar Fleildig, IrmaFleildig
(73) Klotzig GmbH

(54) Koder fir Tiere

(55) Koder, Fertigkoder fir Tiere, Wirkstoff, Tollwutimpfung
fur Tiere, Fettkomponente, Wirkstoffeinheit, Tragersub-

stanz, Tiefziehform, Blisterpackung.

(57) Die Erfindung betrifft einen Koder zur oralen Tollwut-lmpfung in Form eines flachen
Zylinders aus einem bel Temperaturen > 40 'C zu einer flief3féhigen Masse schmelzbaren, bel
Raumtemperatur oder darunter jedoch festen, jedenfalls fir ein Tier beil3baren, im wesentlichen aus
tierischen Fetten bestehenden organischen Kddermaterial, das einen fir Carnivoren attraktiven
L ockstoff eingearbeitet enthalt, wobel der Zylinder eingebettet und von dem K édermaterial
vollsténdig umschlossen eine abgeschl ossene, einen fllssigen Tollwut-Impfstoff enthaltende sog.

Blisterpackung enthélt.
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Unsere Tochterfirma Seibel Skin + Health Care GmbH ist Inhaberin einer
ausschliefdlichen Lizenz an dem deutschen Teil des européischen Patents x (vgl.
Anlage). Gegen das europaische Patent ist seitens der Dr. Meler Gesundheits AG
Einspruch eingelegt worden. Der Einspruch wird u.a. gestiitzt auf die US-A ... 682.
Zur Begriindung wird ausgefuhrt, dal? der Gegenstand nach dem V erfligungspatent
durch die Druckschrift neuheitsschadlich vorweggenommen ist.

Nach meiner Auffassung ist jedoch der Gegenstand des Patents x dem US-Patent
nicht zu entnehmen. Bei dem Gegenstand nach dem US-Patent handelt es sich
namlich um ein Diagnosegerét, mit dem aus dem Inneren des KOrpers Zellmaterial
gewonnen werden kann. Hierfir wird zusammenpref3bares und ausdehnbares poréses
Schaummaterial in zusammengeprefdter Form in einer Kapsel in den Korper
eingefiihrt, wo die Kapsel durch die Korperwéarme und K érperfeuchtigkeit oder
Saure aufgel 6st wird, so dal’ sich das Schaummaterial vor Ort zu einer
vorherbestimmten Grof3e und Gestalt ausdehnen kann, wobei Zellmaterial von der
inneren Oberfl&che eines Korperorgans oder einer Korperhdhlung gewonnen werden
kann, indem das Schaum]material von Hand zurtickgezogen wird.

Uber den Einspruch gegen das europaische Patent ist noch nicht entschieden worden.

Die Dr. Meler Gesundheits AG fiihrt derzeit auf dem Markt ihrerseits ein Produkt
ein, dassieals,,Sattigungscomprimat” zur Verringerung des Hungergefihls als
Therapieunterstiitzung bei ernahrungsbedingtern Ubergewicht bezeichnet.

Das Komprimat besteht aus faserférmigem lyophilisertem Collagen als
Trockenmasse, das einer starken Kompression unterzogen wird. Aus dem
komprimierten Collagen werden die einzelnen Tabletten ausgestanzt. Die oberen und
unteren auf3eren Schichten werden dabei stérker komprimiert als die Inneren, so dal?
sie die inneren Schichten abdeckende scha enartige Hiillen bilden, die eine vorzeitige

Ausdehnung des Prefdlings verhindern. Zwischen der oberen und der unteren
"Schae" verblelbt ein nicht abgedeckter Bereich.



Wir meinen, dal3 hierdurch das européi sche Patent x verletzt wird. Durch den
ungehinderten Vertrieb der Meler Gesundheits AG entsteht uns ein nicht wieder gut
zu machender Schaden. Fir uns as kleines Unternehmen ist das erfindungsgemélie
Produkt von existentieller Bedeutung. Die Konkurrenz der Dr. Meler Gesundheits
AG schédigt unseren Absatz empfindlich, zumal sie fir 30 Kapseln DM 29,90
verlangt und damit den Preis unseres Produkts, der DM 97,50 betrégt, deutlich

unterbietet.

Wir bitten um Ihre Stellungnahme, wel che verfahrensrechtlichen Mdglichkeiten es
gibt, den Vertrieb des Sattigungscomprimats zu unterbinden und welche Risiken
hiermit verbunden sind.

Besteht die begriindete Aussicht, dal3 wir ein solches Verfahren gewinnen werden?

Patentanwalt Kundig bittet seinen Patentanwaltsbewerber um ein - méglichst erschopfendes

Antwortschreiben.
Anlage

EP X

Zeit: 5 Stunden

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



Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Mittel zur oralen Einnahme
mit einem im Magen lésbaren und den Inhalt freigeben-
den Behéltnis gemal den im Oberbegriff des
Anspruchs 1 angegebenen Merkmalen sowie ein Ver-
fahren zur Herstellung eines solchen Mittels.

Es sind zahlreiche Versuche unternommen worden
auf medikamenttsem Wege Uberflussige Fettanreiche-
rungen im menschlichen Kdrper, wie sie heutzutage bei
zahlreichen Menschen als eine Art Zivilisatonskrank-
heit zu beobachten sind, abzubauen bzw. deren Entste-
hung zu verhindern. Es gibt sogenannte Appetitzigler,
die den Kdérper auf biochemischem Wege eine Abnei-
gung zur Nahrungsaufnahme (Appetitlosigkeit) zu sug-
gerieren versuchen. Diese Mittel haben zum Teil
erhebliche schéadliche Nebenwirkungen.

Neben den zahlreichen bekannten Diatvorschlagen
gibt es auch mechanische und elektromechanische Mit-

tel mit denen ein gezielter Fettabbau bzw. Muskelaufbau
bau erfolgen soll. Die Wirkungsweise solcher Mittel ist
sehr zweifelhaft.

Die einfache Reduzierung der Nahrungsaufnahme
erfordert ein MaR an Sellbstbeherrschung. welches viele
Menschen auf Dauer nicht: in der Lage sind aufzubrin-
gen.

Aus EP-A-0 317 079 ist ein Mittel bekannt bei dem
die Inhaltsstoffe praktisch ohne Verbund, jedoch in
gepreRter Form in Kapseln eingebracht oder zu Tablet-

2

des Mittels in zeitlich kurzen Abstanden eingenommen
werden missen, um das gewiinschte Sattigungsgefuhl
zu erzeugen. Dies ist sowohl aus Kostengriinden als
&k esgrigierdeii sbtifievoMasseedwicksatieauch
steigenden Gefahr von Nebenwirkungen ungunstig.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
ein Mittel zur Gewichtsreduzierung zu schaffen, das
unter Vermeidung der vorgenannten Nachteile, insbe-
sondere der bei Appetitziglern regelméRig auftreten-

10 den Nebenwirkungen, bei einfacher Anwendung und
billiger Herstellung auch ohne &rztlichen Beistand
unproblematisch anwendbar ist.

Des weiteren soll ein Verfahren zur Herstellung
eines solchen Mittels geschaffen werden.

Die erfindungsgemafe Losung besteht in einem
Miittel zur oralen Einnahme das aus einem im Magen
I6sbaren und den Inhalt ‘freigebenden Behéltnis
besteht das mit einem nichttoxischen, bei seinem Frei-
.,s&igfﬂ/olumenvergr(‘mernden und brennstoffarmen
Stéft gefullt ist, der innerhalb des Verdauungstraktes
abbaubar oder durch den Verdauungstrakt abftihrbar
ist. Im Unterschied zum Stand der Technik Ist bei dem
erfindungsgemafen Mittel der Stoff durch einen Korper
mit schwarnmartiger Struktur gebildet der in kompri-

25 mierter Form im Behéltnis angeordnet und durch das
Behéltnis in dieser kornprimierten Form gehalten wird.

Der verfahrensmaRige Teil der vorgenannten Auf-
gabe wird durch die in Anspruch 5 aufguhrten Merk-
male geldst. Die in den Unteranspriichen aufgefiihrten

tengepreR3t werden. Nach dem Einnehmen I16st sich die 30 Merkmale stellen vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-

Kapsel bzw. die geprelite Tablette im Magen auf, die
Inhaltsstoffe bilden eine Quellmasse, die im Magen
befindliche FliiRigkeit bindet und tber den Verdauungs-
trakt abgebaut bzw. wieder ausgeschieden wird. Da das
Mittel keinerlei Brennwert hat, dem Korper jedoch ein
Séttigungsgefuhl aufgrund der im Magen befindlichen
Quellmasse vorgetauscht wird, kann die Nahrungsauf-
nahme ohne groRe Uberwindung zum Zwecke, der
Gewichtsreduktion eingestellt bzw. vermindert werden.
Da die Quellmasse im wesentlichen ungebunden ist,
wird sie relativ schnell aus dem Magen in den weiteren
Verdauungstrakt geleitet weshalb das dadurch hervor-
gerufene Sattigungsgefuhl nur vergleichsweise kurze
Zeit anhalt.

Aus EP-A-0 043 317 ist ein hydrophiler Stoff auf
Polyursthan-Polyol-Basis bekannt, der die Eigenschaft
hat Wasser zu binden und auch zum therapeutischen
und kosmetischen Einsatz vorgesehen ist. Als Mittel zur
Gewichtsreduktion ist dieser Stoff jedoch auch aus den
vorerwéhnten Griinden nicht geeignet.

Weiterhin sind aus US-A-4.401.682 sowie
WO,90/01879 Mittel basierend auf Zellusefasern
bekannt denen weitere Ingredienzen zugegeben sind.
Diese Zellulosefasern nebst Zusatzstoffen werden zu
einem feinen Puder zerkleinert und mit Gelatine ver-
mengt so das sich bei Eeinnahme dieser Mittel ebenfalls
eine gallertartige Masse mit undefinierter Raumstruktur
im Magen bildet die vergleichsweise schnell abbaubar
ist. Dies fuhrt dazu, dal? vergleichsweise grof3e Mengen
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dung dar.

Der besondere Vorteil des erfindungsgemafRen Mit-
tels liegt darin, daf3 der im Magen freigesetzte Stoff
einen Korper mit schwammartiger Struktur bildet so

dal} er einerseits FluRigkeit bindet und andererseits ein
definiertes Volumen im Magen einnimmt. Aufgrund der
korperhaften Form verbleibt der Stoff wesentlich langer
im Magen als bei bekannten Mitteln dieser Art tblich.
Diese vergleichsweise lange Verweildauer im Magen ist
besonders vorteilhaft da hierdurch fir entsprechend
lange Zeit ein Sattigungsgefihl, erzeugt wird, ohne stén-
dig Mittel erganzen zu missen. :

Die Erfindung schafft ein Mittel, bei dessen Ein-
nehme der. Magen volumenmagig gefullt wird, wodurch
dem Korper ein Sattigungsgefuhl suggeriert wird. Der in
dem Mittel befindliche Stoff ist so gewahlt da, bezo-
gen auf sein freies Volumen, er extrem brennstoffarrn
und gut korpervertraglich ist. Der Stoff sollte ferner so
beschaffen sein. dal beim Freisetzen im Magen eine

50 erhebliche, vorzugsweise vielfache VolumenvergroRe-
rung erfolgt zudem muf der Stoff innerhalb das
menschlichen Verdauungstraktes abbaubar oder aber
diesen abfuhrbar seim Derartige Stoffe sind bekannt
und in den Unteransprichen angegeben. Es kénnen

hier beispielsweise Polyurethanschaurnstoff oder Zellu-
lose (als Naturstoff) oder auch andere geeignete Stoffe
eingesetzt werden.
Besonders bewéhrt hat sich Zelluloseschwamm mit
einer Dichte von 0,01 kg/dm 3, bis 0,05 kg/dm 3, vorzugs-
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3 Ep X

weise 0,03 kg/dm3. Bevorzugt wird hier ein aus Alveo-
larzellulose bestehender Schwamm Verwendung
finden die durch Naturfasern, beispielsweise Baum-
wolle verstarkt ist. Atveolarzellulose ist aus Holzpulpe
hergestellte Zellulose. Dieser Zelluloseschwamm kann 5
zum Einfillen in das Behaltnis, insbesondere eine Gel-
antinekapsel, eng gewickelt oder gepref3t werden. Die-
ser Stoff ist - soweit bisher bekannt - vollig ungeféahrlich
fur den menschlichen Kérper und wird verhaftnismagig
langsam abgebaut so daf? die Wirkung eines damit 10
gefillten Mittels relativ lange anhalt.

Statt Zellulose kdnnen, wie oben erwéahnt. auch
andere geeignete Stoffe eingesetzt werden, wie z. B.
Polyurethanschaumstoff. Hierbei wird vorteilhaft ein

2.

aubbaubar oder tiber diesen abfiihrbar ist. dadurch
gekennzeichnet. daf? der Stoff durch einen Korper
mit schwammartiger Struktur gebildet ist der im
komprimierter Form in Behéltnis angeordnet und
durch das Behéltnis in dieser komprimierten Form
gehalten wird.

Mittel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daR der Stoff aus Zellulose besteht

Mittel nach Anspruch 1 oder 2. dadurch gekenn-
zeichnet dalR das Behéltnis durch eine vorzugs-
weise zweiteilige Gelantinekapsel gebildet wird.

Schaumstoff mit einer Dichte von weniger 0,025 kg/drn3 15 4. Mittel nach einem der vorhergehenden Anspriiche,

eingesetzt.

Um zu erreichen, daR die Volurnenvergré3erung
erst im Magen erfolgt ist es erforderlich. den Fllstoff in
ein Behdltnis einzusetzen, das sich im Magen auflost.
zumindest aber dort zerstort wird Zweckmagigerweise 20
werden hierzu handelsubliche Gelantinekapseln einge-
setzt die einerseits eine geniigende mechanische Sta-
bilitat aufweisen. um den Fullstoff in seiner
komprimierten Form zu halten und andererseits billig in
der Herstellung und seit Jahren mit Erfolg eingesetzt 25
sind.

Die vorbeschriebenen Mittel sind bekanntermafRen
gut vertraglich und sehr kostenginstig in der Herstel-
lung. Auch eine Einnahme dieser Mittel durch Kinder -
sei es gewollt oder auch mibréuchlich -ist weitgehend 30

unproblematisch.
Technisch stellt es ein gewisses Problem dar, den

Fullstoff zu komprimieren und in dieser komprimierten
Form in das Behéltnis einzufiihren bzw. den Fullstoff
dieses in dem Behéltnis zu komprimieren. Die Erfindung 35
sieht hierzu ein Verfahren vor, wie es in Anspruch 8
beschrieben ist Dieses Verfahren eignet sich Insbeson-
dere beim Einsatz von Polyurethanschaumstoff oder
Zelluloseschwamm als Wirkstoff, kann jedoch auch in
Verbindung mit anderen Stoffen angewandt werden. 40
Der Fiillstoff wird dabei vor dem Einfuhren in das
Behéltnis eng aufgewickelt oder gepref3t wodurch die-

ser komprimiert und auf ein Bruchteil seines freien Volu-
mens reduziert wird. Der komprimierte Fullstoff wird
dann anschlieBend in den einen Teil einer zweiteiligen 45
Kapsel eingeflhrt die abschlief3end durch den anderen
Ubergreifenden Kapselteil in an sich bekannter Weise
verschlossen wird. Dieses Verfahren hat sich in Vorver-
suchen besonders bewahrt da hierdurch eine sehr
hohe Komprimierung des Fullstoffes moglich ist und 50
dieses Verfahren auch grof3technisch anwendbar ist.

Patentanspriche

1. Mittel zur oralen Einnahrne mit einem im Magen ss
lésbaren und den Inhalt freigebenden Behaltnis
das mit einem beim Freisetzen volumenvergrof3ern-
den, nicht toxischen und brennstoffarmen Stoff
geflllt ist der innerhalb des Verdauungstraktes

5.

dadurch gekennzeichnet. da das Behaltnis mit
einem komprimierten Zellluloseschwamm gefillt ist.

Verfahren zur Herstellung eines Mittels nach einem
der Anspruche 1 bis 4. dadurch gekennzeichnet,
daf ein Streifen des Stoffes unter Verdrangung
eines GroRteiles des darin befindlichen Gases eng
aufgewickelt oder gepref3t wird und dann in dieser
Form in den einen Teil einer zweiteiligen Kapsel
eingefuhrt wird, wonach die Kapsel durch den zwei-
ten Kapselteil verschlossen wird

BRI, 2
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DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT Mnchen, den 4. Februar 2000

Patentanwalts-Priifung | B/2000

Praktische Prufungsaufgabe

GEBR. FEINFUHLIG + FREUNDLICH GMbH, SIEGERSTR. 100, 70593 STUTTGART

Stuttgart, den 29. Januar 2000

Auskunft Uber unsere technischen Schutzrechte und Marken !

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Friedlich,

wie Sie von Herrn Grindlich, dem Leiter unserer Entwicklungsabteilung, wissen, fertigt unsere Firma
seit fast 1 00 Jahren Skier und das dazu notwendige Zubehdr. In den zuriickliegenden Jahren konnten
wir uns am Markt gut behaupten, obwohl Wintersportartikel im allgemeinen nicht sehr gefragt waren.
Bei unseren Kunden sind wir als innovative Firma bekannt, die ausschlie3lich funktionell durchdachte

Produkte mit besonderen Leistungsmerkmalen vertreibt.

So haben wir vor acht Jahren den bekannten Abfahrtsski zum sogenannten Carvingski weiterent-
wickelt, indem wir die Taillierung der bekannten Skier radikal gedndert haben. Herr Griindlich hat in
diesem Zusammenhang mehrere Patent-, Gebrauchsmuster- und Geschmacksmusteranmeldungen

veranlaf3t, die nach meinen Unterlagen alle zur Eintragung gefuihrt haben.

Leider ist Herr Grundlich zur Zeit mit unserem neuesten Produkt, einem Schlitten mit beweglichen
Kufen, die sich in der Breite verstellen lassen, auf einer Testfahrt durch Alaska, so daf3 ich Sie bitten
mul3, die nachfolgenden Fragen schnellstmdglich zu beantworten, damit unsere Rechte bestmdglich

gewabhrt bleiben.
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1. Deutsches Gebrauchsmuster 291 08 555 Ul

Bezeichnung: Bimetalleinlage in einem Koérper zur Optimierung der Gleiteigenschaften des

Kdrpers auf einer Schneeschicht

Am 10. Februar 1991 haben wir das vorgenannte Gebrauchsmuster beim Deutschen Patentamt

in Munchen angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 04. Juni 1991,

Im Januar 1999 haben wir uns entschieden, keine weiteren Kosten mehr fir dieses Gebrauchs-
muster auszugeben. Deshalb haben wir lhnen auch mitgeteilt, dafl? der Schutz fiir das vor-

genannte Gebrauchsmuster nicht verlangert werden soll.

In der nun laufenden Wintersaison muf3ten wir am 25. Januar 2000 im Rahmen unserer regel-
mé&Rigen Prifung von Wettbewerbsprodukten feststellen, daf3 einer unser Wettbewerber die von

uns entwickelte Bimetalleinlage in einem grof3en Umfang in Snowboards einbaut, die unter dem

Werbeslogan

glide fast and fancyfull

sehr erfolgreich angeboten und verkauft werden. Kdnnen wir unserem Wettbewerber, der Firma
Event Market GmbH, verbieten, die von uns entwickelte Bimetalleinlage fir Snowboards zu ver-
wenden, wie wir dies schon einmal im Jahr 1996 erfolgreich getan haben, indem einer von uns
auf das Gebrauchsmuster DE 291 08 555 Ul gestutzten Gebrauchsmuster-Verletzungsklage
gegen die Firma Grabbing + Go GmbH stattgegeben wurde? In unserer Gebrauchsmusterakte
ist neben der Abweisung eines Loschungsantrags durch den 5.Senat des Bundespatentgerichts
nur noch das Schreiben an lhre Kanzlei mit der Benachrichtigung abgeheftet, das vorgenannte
Gebrauchsmuster aufzugeben und eine Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
2. November 1999, daf3 die Schutzdauer des Gebrauchsmuster~ noch durch Zahlung einer

Gebuhr mit Zuschlag verlangert werden kann.

Ein erfolgreiches und vor allem schnelles Vorgehen wére fir uns wichtig, weil die Firma Event
Market GmbH in der Vergangenheit schon zahlreiche Produkte von uns aufgegriffen und

vermarktet hat, die fiir uns leider nicht geschutzt waren.
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Gebrauchsmusterverletzungsverfahren 4 0 007/99 vor dem Landgericht Diisseldorf
Parteien: Gebruder Feinfuhlig + Freundlich GmbH J.  Bigfoot Company

In diesem Verfahren hat die Beklagte vorgetragen, dal3 das von uns geltend gemachte
Gebrauchsmuster nicht rechtzeitig abgezweigt worden sei und deshalb keinen Rechtsbestand

haben kénne. Die Klage muf3te schon alleine deshalb abgewiesen werden.

Wir kdnnen dieser Argumentation nicht folgen, weil wir uns nicht vorstellen kénnen, daf3 lhnen

ein derartiger Formfehler unterlaufen ist. Bitte erklaren Sie uns, wie wir diesen Angriff der

Beklagten einschatzen muissen.

Das Gebrauchsmuster 94 21 411 wurde aus der Patentanmeldung P4405221 abgezweigt. Der
Patenterteilungsbeschlufd zur Patentanmeldung P4405221 wurde uns, so tragt die Beklagte vor,
am 15.03.1995 zugestellt und somit sei die Rechtskraft des Erteilungsbeschlusses am
15.04.1995 eingetreten. Die Verotffentlichung der Patenterteilung sei am 13.07.1995 erfolgt.
Die am 06.09.1995 getatigte Anmeldung des Klagegebrauchsmusters sei folglich nicht innerhalb
der Zweimonatsfrist des § 5 Abs.1 Satz 3 GebrMG erfolgt. Diese Vorschrift besage, daf3 eine
Abzweigung nur bis zum Ablauf von zwei Monaten nach Ende des Monats, in dem die Patent-
anmeldung erledigt oder ein etwaiges Einspruchsverfahren abgeschlossen ist, vorgenommen

werden kann. Ist der Vortrag der Beklagten richtig?

Das Gebrauchsmuster 94 21 411 wurde am 02.11.1995 eingetragen und am 14.12.1995

bekanntgemacht.

Ich kann mich erinnern, dal3 wir unter Inanspruchnahme der Prioritat der deutschen Patent-
anmeldung P4405221 noch eine européische Patentanmeldung mit Benennung der
Bundesrepublik Deutschland beim Européischen Patentamt in Minchen eingereicht haben, die
zwischenzeitlich erteilt und auch fur die Bundesrepublik Deutschland validiert ist. Aus unserer
Sicht ist der erteilte Patentanspruch 1 des europdaischen Patents EP 0 668 500 (deutscher
nationaler Teil 595 001 536) identisch mit dem im Verletzungsverfahren geltend gemachten

Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusters 94 21 41 1.

Die Veroffentlichung der européischen Patentanmeldung erfolgte am 23.08.1995, und der
Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 09.04.1997 bekanntgemacht.

Sollte die Beklagte mit ihrem Vortrag zum Gebrauchsmuster 94 21 411 durchdringen, so stellt
sich fur uns die Frage, ob uns das hier angesprochene européische Patent weiterhelfen kann. Ist
es mdoglich, die schon anhangige Gebrauchsmuster-Verletzungsklage noch zuséatzlich auf das

erteilte europaische Patent zu stiitzen? Wenn ja, welche Auswirkungen hétte dies auf das
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anhangige Klageverfahren? Missen wir eine neue Klage einreichen, die auf den deutschen Teil
des europaischen Patents EP 0 668 500 gestuitzt ist? Weiche Kostenfolge tritt ein, wenn das auf

das Gebrauchsmuster gestitzte Klageverfahren aufgegeben werden mufite?

3. Britische nationale Patentanmeldung 96 23 545.2
Anmeldetag in GroRRbritannien: 12. November 1996
Ein Schreiben lhrer Kanzlei, das Sie mir heute zukommen liel3en, ist mir nicht verstandlich.

Mit Threm Schreiben senden Sie mir den ersten Prifungsbescheid des Britischen Patentamts zu,
aus dem sich ergibt, dal3 der britische Prifer ein deutsches Gebrauchsmuster DE-U-29 52 1244
mit dem Eintragungstag 17.10.1996 aufgefunden hat, das angeblich alle Merkmale unserer

britischen nationalen Patentanmeldung offenbart.

Natirlich hat der britische Priifer recht, weil es sich bei dem recherchierten Gebrauchsmuster

DE-U-29 521 244 um unser eigenes Gebrauchsmuster handelt, das mit der britischen nationalen

Patentanmeldung inhaltsgleich ist.

Sie haben mir damals, als wir Uber eine britische Patentanmeldung nachdachten, auf Anfrage
mitgeteilt, daf® eine Nachanmeldung in Grol3britannien eigentlich nicht mehr méglich sei, weil
einerseits das Prioritatsjahr der dem Gebrauchsmuster zugrundeliegenden deutschen Patent- '
anmeldung schon abgelaufen und andererseits das von der deutschen nationalen Patent-
anmeldung abgezweigte Gebrauchsmuster schon eingetragen ware. Ich habe lhnen damals

mehrfach versichert, daf? wir den im Gebrauchsmuster beschriebenen Gegenstand noch nicht in

der Offentlichkeit vorgestellt hatten.

Ihre telefonisch eingeholten Auskiinfte beim Deutschen Patent- und Markenamt haben, wie ich
einer Telefonnotiz von Herrn Grindlich aus unserer Akte entnehmen kann, ergeben, dal3 das
schon eingetragene Gebrauchsmuster im Volltext erst am 14.11.1996 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingesehen werden konnte. Dies deshalb, so hat Herr Klug vom Deutschen
Patent- und Markenamt lhnen gegeniber telefonisch ausgefihrt, weil sich die Abspeicherung
des besagten Gebrauchsmusters auf den Ublichen CD-Datentrégern verzogert hat und deshalb
eine Zuganglichkeit des Datentragers mit dem auf dem Datentrager abgespeicherten Text des
Gebrauchsmusters in der Auslegehalle des Deutschen Patent- und Markenamtes erst ab dem
14. November 1996 mdglich war. Wir haben damals die Aussage des Deutschen Patent- und
Markenamts so interpretiert, daf3 beliebige Dritte den Text des eingetragenen Gebrauchsmusters
erst ab dem 14.11.1996 lesen konnten. Die Veroffentlichung des am 17. Oktober 1996 einge-

tragenen Gebrauchsmusters im Patent- und Markenblatt ist nach meinen Unterlagen am 25.

November 1996 erfolgt.



5/5

Ist das deutsche Gebrauchsmuster DE-U-29 52 1244 gegenlber der britischen nationalen

Patentanmeldung als Stand der Technik anzusehen? In unserer Akte lese ich einen Vermerk,
daf die Definition der Neuheit und der erfinderischen Tatigkeit im britischen Patentrecht dem
deutschen Patentrecht entspricht. Nachdem ich die Definitionen der Neuheit und der erfinde-

rischen Tatigkeit nicht kenne, bitte ich Sie um eine entsprechende Erlauterung.

4 Erganzende Schutzrechtszertifikate

Unsere Tochterfirma ist Inhaberin eines Arzneimittelpatents. Sie hat dem DPMA eine ansonsten
tadellose Zertifikatsanmeldung ohne Kopie der Genehmigung fur das Inverkehrbringen (Zu-
lassung) in der Bundesrepublik Deutschland vorgelegt. Nach unserem Wissen ist die Zulassung
von einer Lizenznehmerin erwirkt worden in deren Besitz auch die entsprechenden Papiere sind.
Jedoch ist diese Lizenznehmerin nicht bereit, durch die Uberlassung einer Kopie dieser Zulassung
zur Erlangung eines ergdnzenden Schutzzertifikats durch die Patentinhaberin beizutragen. Wir
haben gerade noch ausfindig machen kénnen, wann die Zulassung erteilt worden ist und so die

Sechsmonatsfrist einhalten kdnnen. Nicht einmal das Aktenzeichen der Zulassung ist bekannt.

Ist es zuléssig, eine derart unvollstandige Zertifikatsanmeldung aus diesem Grund
zuriickzuweisen? Welche Mdglichkeiten wirden Sie sehen, wie unsere Tochterfirma zu einem

Zertifikatsschutz kommen kénnte?

Nachdem ich ab 7. Februar Urlaub plane, bitte ich um lhre Stellungnahme bis 4. Februar 2000.

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



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT Miinchen, den 26. Januar 2000

Patentanwal tspriifung 1C/2000
Praktische Prufungsaufgabe

Heute erhalten Sie folgendes Schreiben eines Mandanten:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir, die Korroller GmbH, sind ein Unternehmen, das Korrekturroller herstellt und vertreibt.

Unser Patentsachbearbeiter ist vor kurzem verstorben und es haben sich deshalb eine Reihe

von Problemen angesammelt.

1. Wir haben von einem Erfinder, Herrn Langmeier, eine Erfindung gekauft, die wir als
Gléttvorrichtung bezeichnen. Die Besonderheit dieser Gléattvorrichtung ist, daf3 der von
einem Korrekturroller auf ein Papier aufgetragene Korrekturfilm mittels einer Rolle und
einer Lasche gegléattet wird. Herr Langmeier hat die Glattvorrichtung am 03.02.1997 als
deutsches Gebrauchsmuster angemeldet, das am 07.06.1997 mit einem einzigen Anspruch
eingetragen worden ist. Wir haben am 20.12.1997 eine deutsche Patentanmel dung unter
Inanspruchnahme der Prioritét des deutschen Gebrauchsmusters beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingereicht. Die Beschreibung der Patentanmeldung ist im wesentlichen
identisch mit der des Gebrauchsmusters, wobel wir jedoch das Material der Lasche naher
spezifiziert haben, da einem unserer Mitarbeiter aufgefallen ist, daid dieses Materia aufgrund
seines geringen Reibungswiderstandes sehr vorteilhaft fur die Erfindung ist. Das neue
Material der Lasche veréndert nicht das L ésungsprinzip der Erfindung, sondern stellt eine

vorteilhafte Ausfihrungsform derselben dar.

Die Erteilung des Patents ist am 17.12.1999 veroffentlicht worden. Das Patent enthélt einen

einzigen Anspruch. Der Anspruch des Patents ist gegentiber dem Anspruch des
Gebrauchsmusters durch bereits im Gebrauchsmuster beschriebene Merkmale und dem

Material der Lasche ergénzt worden.



Ein Konkurrent aus den USA hat gedroht, gegen das Patent Einspruch zu erheben, wobel er

seinen Einspruch mit folgendem Stand der Technik begriinden will:

E) Unser japanischer Vertreter, Herr Suzuki, hat einen Prototypen am 05.04.1997 auf
einer Spezialmesse fur Schreibwaren in Tokio an Rahmen eines Vortrages vorgestellt. Das
veroffentlichte Manuskript dieses Vortrages enthélt keinerlei Hinweis auf die Erfindung,
jedoch hat er deren Funktionsweise kurz erlautert, was mittels Zeugen bewiesen werden

kann.

h) Ein US-Konkurrent hat am 20.03.1997 eine PCT-Anmeldung eingereicht, die eine
sehr dhnliche Erfindung betrifft, die alle Merkmale des Anspruchs des Gebrauchsmusters
offenbart, und bereits das von uns bevorzugte Material fUr die Lasche beschreibt. Mit der
PCT-Anmeldung sind alle Lander des EPU benannt. Mit der PCT Anmeldung wurde eine
Prioritdt einer US-amerikanischen Patentanmeldung vom 20.03.1996 in Anspruch
genommen. Die PCT-Anmeldung ist am 25. September 1997 verdffentlicht worden. Auf die
US-Anmeldung wurde bereits am 07.05.1999 das Patent erteilt. Der Patentschrift haben wir
entnommen, dal3 dieses Patent eine sogenannte Fortsetzung ("continuation application”)

einer Anmeldung sei.

1) Beurteilen Sie bitte die Schutzwirdigkeit (Bestandsfahigkeit) des Gebrauchsmusters.
2) Beurtellen Sie bitte ausftihrlich die Erfolgsaussichten des angedrohten Einspruchs.

Gehen Sie bel |hren Beurtellungen davon aus, dal? kein weiterer Stand der Technik geltend
gemacht wird und dal3 Herr Suzuki alle Merkmale des Anspruchs des Patentes mit
Ausnahme des Materials der Lasche erlautert hat und dal3 nicht alle Merkmale des
Anspruchs des Patentes. in der PCT-Anmeldung beschrieben sind.

3) Welchen Tip wirden Sie Ilhrem Mandanten geben, um seine Position am deutschen

Markt gegenuiber seinem US-Konkurrenten zu starken.



II. Wir sind aufl?erdem Inhaber des deutschen Patents 19 ..., das nach Einspriichen von drei
Einsprechenden, die insgesamt 20 Entgegenhaltungen und angebliche offenkundige
V orbenutzungen genannt hatten, m einem Einspruchsbeschwerdeverfahren mit dem

folgenden Hauptanspruch aufrechterhalten wurde:

Elektrisches Widerstandsheizelement, mit mindestens einem Heizleiter in Form eines
an gegenlberliegenden Flachen mit einer Kontaktierung versehenen Elements aus
einem Material mit positivem Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes
(PTC-Element) sowie mit zwei Kontaktblechen, wobei die Kontaktbleche mit dem
dazwischengel egten PTC-Element als Kontaktanordnung in Verbund gehalten und
klemmend in eine Gehausehtilse eingesetzt sind, dadurch gekennzeichnet, dal3 die
Hlse ausschlief3ich aus elektrisch isolierendem, warmeleitfahigem elastomeren
Material besteht, dal? die Hulse fir sich einen Innenraum aufweist, dessen lichter
Querschnitt dem Querschnitt der Kontaktanordnung mit der Mal3gabe entspricht, daf3
die Hohe des Innenraums knapp unter der Hohe der Kontaktanordnung liegt; und daf3
die zur Ebene der Kontaktbleche erforderliche senkrechte Andruckkraft der
Kontaktanordnung ausschlief3dich durch die Elastizitét der Hilse erfolgt.

Im Ausfuhrungsbeispiel dargestellt und beschrieben ist ein derartiges
Widerstandshei zelement mit einer elastischen Hilse mit rechteckiger Innen- und

Aul¥enkontur und dementsprechend ebenen, plattenférmigen Kontaktblechen.

Das Landgericht ... hat in einem ordentlichen Gerichtsverfahren rechtskréftig die Verletzung
unseres Patentes durch eine Klebepistole mit einer metallischen Schmelzeinheit zum
Schmelzen des Klebstoffs festgestellt, die neben einem Schmelzkanal eine zylinderférmige
Ausnehmung hat, in die, ummantelt von einer zusétzlichen, nicht-kompressiblen Isolierfolie,
ein elektrisches Widerstandsheizel ement eingeschoben ist. Die elastische Hilse hat
allerdings, angepaldt an die Ausnehmung der Schmelzeinheit, ebenfalls zylinderformige
AulRen- und Innenkontur. Die das PTC-Element kontaktierenden Kontaktelemente haben

demgemal3 den Querschnitt eines Kreisausschnittes.

Das Landgericht ... hat keine wortlautgeméie, sondern eine dquivalente Verletzung

angenommen, da Bleche im Sinne des Anspruchswortlauts ebene Platten und nicht derartige



K ontaktelemente mit kreisausschnittformigem Querschnitt, also bogenformiger Aul3enseite

selen.

Wir haben- nun am 15. Januar in einem Warenhaus einer anderen Warenhauskette eine
andere Klebepistole erstanden, die allerdings genau das gleiche Widerstandshei zelement hat.
Wir haben die Warenhauskette zur Unterlassung aufgefordert, sind aber bisher ohne

Antwort geblieben.

Was empfehlen Sie dem Mandanten? Bedenken Sie, dal3 das Schutzrecht nur noch kurze
Zeit laufen konnte und Interesse besteht, die offensichtlich im Ausland anséssigen
Hersteller, die an der Pistole in keiner Weise erkennbar sind, kennenzulernen und mit einer
Ublichen Schadensersatzzahlung der entstehende Schaden, der allerdings nicht aufgedeckt
werden soll, in keiner Weise kompensiert werden wird.

Was verstehen Sie unter aquivalenter Verletzung?

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: ~ Schonfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtschutzes (4 Bande)



Deutsches Patent- und M arkenamt M iinchen, den 6. Juni 2000

Patentanwaltspr tifung 11A/2000
Praktische Prtifungsaufgabe

Auerbach, den 5. Juni 2000

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Pudel,
in einigen schwebenden Sachen bendtigen wir Ihre schnelle Hilfe.

Unsere Patentanwaéltin, Frau Grete, die uns seit Uber 20 Jahren auf allen Gebieten des
gewerblichen Rechtsschutzes zu unserer vollen Zufriedenheit hdchst zuverl&ssig betreut hatte,

erkrankte vor einigen Monaten an einer Neurose, die wir anfangs nicht bemerkten. Sie arbeitete
in letzter Zeit ohne Mitarbeiter. Wir muf3ten nun feststellen, dal3 sie seit etwa 6 bis 8 Monaten
krankheitsbedingt keine Post mehr bearbeitete und eingehende Post, auch des Deutschen Patent-
und Markenamtes, haufig nicht mehr 6ffnete. Wir haben erfahren, dal3 Frau Grete den Prasiden-

ten des Deutschen Patent- und Markenamtes bereits gebeten hat, sie aus der Liste der
Patentanwélte zu streichen.

Wir, die Faust AG, beschéftigen uns seit Jahrzehnten mit der Herstellung und dem Vertrieb von
Freiraumdetails verschiedenster Art. Dabei handelt es sich zum Beispiel um Mllbehalterboxen
unterschiedlichster Bauweise, um Rankanlagen fir die Gestaltung von Freiraumen wie
Fuf3géngerzonen, um Baumschutzgeréate, um Friedhofsgegensténde wie Urnenstelen,
Schopfbecken, Banke usw. Auf diesem Gebiet haben wir in Deutschland eine flihrende Stellung.

Nach Durchsicht der lose herumliegenden Post und dem Offnen ungedffneter Briefe haben wir
den Eindruck gewonnen, dal3 in mehreren Sachen Fristen versaumt oder schwebende Angelegen-
heiten nicht weiter bearbeitet wurden. Wir bitten Sie, die ungeordneten Akten zu Ubernehmen
und den Handlungsbedarf festzustellen. Teilweise wird es schwierig sein, aus dem Durcheinander
der nicht zugeordneten Post eine Ubersicht herzustellen.

Schon vorab weisen wir Sie auf unserer Ansicht nach sechs wichtige Verfahren hin, in denen wir
gleich eine Beratung bendtigen.

1. Wir sind Inhaber mehrerer Patente. In einem européi schen Patent mit Anmeldetag vom
15.03.1990, das die Versteifung eines Rankgitters zum Gegenstand hat, war unter anderem
Deutschland benannt worden. Eine telefonische Abfrage der Patentrolle beim Deutschen Patent-
und Markenamt am 2. Mai ergab, dal’ das Patentamt am 04.08.1999 an Frau Patentanwdltin Grete
wegen der Nichtzahlung der 10. Jahresgebtihr geschrieben hatte. Konnen wir dieses wichtige
Patent noch retten?

2. Wir hatten am 30. November 1998 ein Geschmacksmuster angemeldet. Das
Geschmacksmuster war am 27. Januar 1999 eingetragen worden. Unsere Patentanwéltin hatte si-
chergestellt, dal? es bei der Anmeldung und Eintragung keinerlel Probleme gab.



Gegenstand des Geschmacksmustersist ein Rankgitter, dasin der beiliegenden Zeichnung
abgebildet ist.

Dieses Rankgitter dient u.a. zur Einfassung von Mllbehdtern in Wohnanlagen.

Der Gegenstand des Musters wurde auf einer Messe in Hannover schon am 17. Oktober 1998
vorgestellt, wobei ein Designpreis verliehen wurde. Der Juryprasident Prof. Wagner wies darauf
hin, dal3 besonders die gelungene, harmonische Gesamtgestaltung preiswirdig sei. Auch wirden
seiner Meinung nach die runden Bogen, die seitlichen Krippgitter und die kugligen Elemente die
Eigentimlichkeit begriinden. Eine solche Kombination sel bei Rankgittern oder vergleichbaren
Gegenstanden (z.B. Unterstanden) nicht bekannt gewesen. Uber diesen Designpreisist viel in
Fachzeitschriften berichtet worden.

Im August 1999 hatten wir erfahren, dald ein mit der Zeichnung identisches Rankgitter in
Munchen auf einer grof3en Baustelle mit mehreren Hausern aufgestellt wurde. Als Bautréger, der
die Verantwortung fur die gesamte Baustelle tragt, tritt die Mephisto AG auf, die ein bundesweit
operierendes Grof3unternehmen ist.

Unsere Patentanwadltin hatte mit Schreiben vom 15. September 1999 die Mephisto AG schriftlich
auf unser Geschmacksmuster hingewiesen und angefragt, warum die Mephisto AG dieses Recht
nicht beachte. Die Abgabe einer Unterlassungserkl&rung wurde nicht gefordert.



Die Mephisto AG wuldte von der ganzen Angelegenheit nichts und teilte uns mit, dal3 die

Ausfluhrung der Metallarbeiten an die Marthe Schwerdtlein GmbH als Auftrag vergeben worden

sei. Man hétte gegenuber der Schwerdtlein GmbH vertraglich darauf bestanden, dal3 Faust-

Rankgitter verwendet wirden. Es sei schade, daf3 sich die Schwerdtlein GmbH nicht an den

Vertrag gehalten habe, aber als Grof3unternehmen kénne man sich ja nicht um alles kiimmern. Da
die von der Schwerdtlein GmbH aufgestellten Rankgitter mit unseren identisch selen, hétte sie

die Vertragsverletzung nicht bemerken kdnnen. Man sel Uber die Schwerdtlein GmbH verargert,

da diese Originalware berechnet, aber ein offensichtlich billigeres Plagiat aufgestellt hétte.

Im Ubrigen hétte man intensiv recherchiert und einen Gegenstand gefunden, der unserem sehr
ahneln wirde. Dieser Gegenstand wiirde seit 1980 vor der Hauptverwaltung der Mephisto AG as
Bushauschen stehen. Andere dhnliche Gegenstande hétte man nicht gefunden.

Bevor wir jetzt weitere Schritte zur Wahrung unserer Interessen unternehmen, bitten wir um lhre
Meinung, wie wir unser Geschmacksmusterrecht am wirksamsten durchsetzen konnen. Wie be-
werten Sie die Chancen einer Klage?

3. Vor einiger Zeit ging einer unserer Konkurrenten in Konkurs. Vom Konkursverwalter kauften
wir den gesamten Betrieb mit allem Inventar und auch mit allen Schutzrechten. Zu diesen Schutz-
rechten gehdrt ein Patent, das eine Bewasserungsanlage fir Stralenbaume in Ful3gangerzonen
zum Gegenstand hat. Als Erfinder wird der Inhaber der in Konkurs gegangenen Firma genannt.
Unter dem Namen seiner Frau hat dieser Erfinder nun eine neue Firma gegrundet. In
Werbeanzeigen bietet er diese Bewasserungsanlage an und wirbt gleichzeitig mit dem Hinwels,
dal3 er as Erfinder dieser neuartigen Bewésserungsmaglichkeit fur Stralienb&ume tber besonde-
re Erfahrungen verfige.

Uns stort die neu gegrindete Firma. Wir mochten daher vermeiden, dal3 diese Werbeanzeige
zukunftig erneut in Fachzeitschriften erscheint. Ist das moglich?

4. Unsere Patentanwadltin reichte am 4.7.1998 beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung
ein. Sie vergal? die Patentanspriiche der Anmeldung beizufiigen. Das Patentamt forderte Frau
Grete auf, Patentanspriiche einzureichen. Der Schriftsatz mit den Patentanspriichen ging beim
Patentamt am 18.9.1998 ein.

In der ungedffneten Post finden wir nun ein Schreiben vom 1. 10. 1999 des Patentamtes, in dem
unserer Anmeldung eine am 10.8.1998 beim Osterrei chischen Patentamt eingereichte Patentan-
meldung entgegengehalten wird. Leider mussen wir dem Prifer zustimmen, dal3 der erste und
wohl wichtigste Anspruch unserer Anmeldung mit dem ersten Anspruch der Gsterreichischen
Anmeldung fast identisch Gbereinstimmt.

Fir uns stellt sich die Frage, ob das Patentamt tGberhaupt berechtigt war, die Einreichung eines
Patentanspruchs zu verlangen. Denn erst durch die nachtragliche Einreichung der
Patentanspriiche konnte es geschehen, dal3 der dsterreichische Anmelder vorher seine Anmeldung
einreichen konnte.



5. Uns alarmierte ein Schreiben vom 30. Mai 2000 des Européi schen Patentamtes, mit dem uns
mitgeteilt wurde, dal3 unsere europai sche Patentanmel dung als zuriickgenommen gilt, da unsere
Patentanwadltin den Prifungsbescheid vom 10. Januar 2000 nicht fristgerecht beantwortet habe.
Glucklicherweise haben wir die zu diesem Schreiben gehdrende Akte gefunden und zu unserer
Erleichterung festgestellt, dal3 auf den Prifungsbescheid rechtzeitig, nédmlich mit Schreiben vom
12. Mai geantwortet wurde. In der Akte befindet sich ein schriftlicher Vermerk der Frau Grete,
dal? sie dieses Schreiben abgesandt hat. Wir haben bereits selbst an das Européische Patentamt
geschrieben, auf diesen Umstand hingewiesen und Kopien sowohl des Schreibens vom 12. Mai
als auch des handschriftlichen Vermerks der Patentanwaltin beigefigt. Wir gehen davon aus, dal3
damit diese Angelegenheit zundchst erledigt ist. Sind Sie anderer Ansicht?

6. Zur Weiterentwicklung unserer Produkte sind wir an einer Zusammenarbeit mit einem
Ingenieurblro (GmbH) interessiert, mit dem sich ein junger Wissenschaftler, Herr Dr. X
zusammen mit einem weiteren Gesellschafter selbstandig gemacht hat. Herr Dr. X arbeitet eng
mit zwei Doktoranden zusammen, die noch an der Hochschule promovieren. Ob das
Ingenieurbiiro mit den Doktoranden bereits Dienstvertrage bzw. Arbeitsvertrage abgeschl ossen
hat, ist uns nicht bekannt.

Herr Dr. X ist bei einer Zusammenarbeit bereit, uns die Entwicklungsergebnisse, diedie
Zusammenarbeit betreffen, einschlief3lich der Schutzrechte, zur Vermarktung zu Gberlassen. Fur
eine Erfindung, die in das Zusammenarbeitsgebiet fallt, hat Herr Dr. X bereits eine
Patentanmel dung getétigt (Herr Dr. X ist Erfinder und Anmelder). Fur diese Erfindung werden
wir eine ausschlief3dliche Lizenz fir unser Anwendungsgebiet erhalten. Die Rechte an zukinftigen
schutzrechtsfahigen Erfindungen, die im Rahmen unserer Zusammenarbeit entstehen, sollen auf
uns Ubertragen werden.

Wir bitten Sie um Beratung und Auskunft, was wir zum Abschluss unseres
Zusammenarbeitsvertrages vorprifen und bei Vertragsabschlul3 regeln sollten, insbesondere

la zur Sicherstellung unserer Lizenz fir die bestehende Patentanmeldung: wer sollte
Vertragspartner sein, das Ingenieurbiro oder Dr. X. Wir haben hierzu bereits fest-
gestellt, dal3 Gber die Rechte am know how, das fur die Verwertung der Erfindung
erforderlich ist, das Ingenieurbiro verflgt sowie

1b.  zur Ubertragung der Rechte an kiinftig entstehenden Schutzrechten:

unter Berticksichtigung der Zusammenarbeit von Herrn Dr. X mit den beiden
Doktoranden.

Bitte beraten Sie uns umfassend.

Zat: 5 Stunden

Hilfsmittel: ~ Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Deutsches Patent- und Markenamt Minchen, den 8. Juni 2000

Patentanwaltsprifung 11B/2000
Praktische Prifungsaufgabe

Bohrmeister GmbH Bohrdorf, den 6. Juni 2000

Patentanwalte
Klug & Weise

Miinchen

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Klug,

1. ich war von 1993 bis 1995 leitender Angestellter der Firma Bohrstar GmbH, auf deren
Namen mehrere Patentanmeldungen fur Bohrwerkzeuge eingereicht worden waren, zu
denen ich neben dem damaligen Firmeninhaber als Erfinder benannt bin.

Als die Firma Bohrstar im Méarz 1995 Konkurs anmelden muf3te, so daf3 ich kurzzeitig
arbeitslos wurde, erwies sich dies dennoch als ein glucklicher Umstand fir mich. Ich konnte
namlich mit Hilfe eines befreundeten Geldgebers die Bilro- und Fertigungsgeb&aude und den
Lagerbestand der Bohrstar GmbH gunstig tibernehmen. AuRerdem habe ich zu einem sehr
gunstigen Preis auch funf der insgesamt zehn Patente bzw. Patentanmeldungen der Firma
Bohrstar erworben und meine jetzige Firma Bohrmeister GmbH gegriindet, bei der ich
geschaftsfihrender Gesellschafter bin. Dabei konnte ich auch eine ganze Reihe der vorher
bei Bohrstar beschaftigten, hochqualifizierten Mitarbeiter einstellen.

Zu den Patenten der Bohrstar GmbH, die die Bohrmeister GmbH Glbernommen hat, gehort
auch die Patentanmeldung P 43, zu weicher als Erfinder der damalige Firmeninhaber
Bohrwurm und ich benannt sind. Diese noch im Prufungsverfahren anhéangige
Patentanmeldung betrifft einen Bohrer, dessen Schneidkanten von zwei in etwa diametral
gegenlberliegend angeordneten Wendeschneidplatten gebildet werden, die zum Ausgleich
der auf den Bohrer wirkenden radialen Schneidkrafte asymmetrisch, d. h. in



Umfangsrichtung um einen von 180° abweichenden Winkel y versetzt, an der Bohrerspitze
angeordnet sind.

Im Rahmen einer Recherche stiel3en wir auf ein kirzlich erteiltes européisches Patent EP
94, welches die Prioritat einer britischen Patentanmeldung GB 93 in Anspruch nimmt, wobei
die GB 93 am 07. September 1993 angemeldet wurde. Unsere Patentanmeldung P 43 wurde
dagegen erst am 12. September 1993 angemeldet. Im Hauptanspruch des auf die GB 93
zuriickgehenden europaischen Patentes EP 94 (eine vom  Deutschen Patentamt
veroffentlichte Ubersetzung ist beigefiigt) ist von einem Bohrer mit zwei
Wendeschneidplatten 11, 12 die Rede (siehe Figur 1), bei welchem ebenfalls zum Ausgleich
der radialen Schneidkrafte die eine Platte gegenliber der anderen im Umfangsrichtung
asymmetrisch versetzt (d. h. aus einer diametral gegenuberliegenden Position um einen
Winkel y versetzt) angeordnet ist (siehe Figur 2). Dies stimmt vollig mit unserem Bohrer
Uberein. Dabei ist in dem Hauptanspruch der EP 94 im Unterschied zu unserem Bohrer
allerdings auch angegeben, daf3 die Schneidkanten S der beiden Wendeschneidplatten 11,
12 in einer Seitenansicht des Bohrers im wesentlichen in nur einer Richtung zu der
Bohrerachse C gleich geneigt sein missen (siehe Figur 3).

Wir hingegen verwenden fur unsere Bohrer Wendeschneidplatten mit dachféormigen
Schneidkanten, d. h., Wendeschneidplatten, deren einer Schneidkantenabschnitt in einer
Richtung und deren anderer Schneidkantenabschnitt in der entgegengesetzten Richtung
relativ zur Bohrerachse geneigt ist (siehe Figur 4). Die beiden Wendeschneidplatten missen
allerdings so am Bohrer angeordnet sein, daf zwei der relativ zueinander gleich geneigten
Schneidkantenabschnitte Si1 der beiden Wendeschneidplatten 11, 12 einen stark
Uberlappenden Schneidbereich haben, so daf? sie nur zum Teil mit dem zu bohrenden
Material in Eingriff kommen, wahrend die beiden anderen, wiederum zueinander gleich
geneigten Schneidkantenabschnitte Sz tiber ihre volle Ladnge mit dem zu bohrenden Material
in Eingriff kommen. Diese so angeordneten dachformigen Schneidkanten ermdglichen es,
die Asymetrie in der Anordnung der Wendeschneidplatten, also den Winkel y, zu verringern
(siehe Figur 5), was wiederum giinstig flr die Stabilitdt des Bohrerschaftes ist.

Auch wenn unsere Patentanmeldung erst am 12. September 1993 erfolgte, hatten wir bei der
Bohrstar GmbH nach der Durchflihrung erfolgreicher Tests bereits im Juli und August 1993

eine erste Serie von Bohrern mit einem Nenndurchmesser von 24 mm hergestellt, die in der
Anordnung und Form der Schneidplatten exakt mit unseren heute hergestellten Bohrern
ubereinstimmten.



Die Bohrstar GmbH hatte auf3erdem im Fruhjahr 1994 dieselben Unterlagen, die fur die
Einreichung der deutschen Patentanmeldung P 43 verwendet wurden, auch als
Gebrauchsmuster eingereicht. Allerdings habe ich bei der Ubernahme der Schutzrechte der
Bohrstar GmbH dieses Gebrauchsmuster nicht mit tbernommen und es ist inzwischen nach
Auskunft ~ des  seinerzeitigen Konkursverwalters  wegen Nichtzahlung ~ von
Verlangerungsgebuhren verfallen.

Wie beurteilen Sie unsere rechtliche Situation gegenlber dem britischen Wettbewerber?

Kurzlich fand ich auBerdem in den Unterlagen der Bohrstar GmbH, die ich zusammen mit
den Lagerbestanden bernommen hatte, noch einen Lieferschein, wonach unser groi3ter
Kunde in Frankreich bereits Ende August 1993 zwanzig der Bohrer aus der ersten Serie mit
dem Nenndurchmesser von 24 mm ohne Geheimhaltungsverpflichtung erhalten und auch
ordnungsgemal bezahlt hat. Der damalige Mitarbeiter, der den Lieferschein abgezeichnet

hat, ist heute Angestellter meiner Firma, befindet sich allerdings zur Zeit auf einer langeren

Urlaubsreise. Wirde eine solche Lieferung an unserer Situation etwas andern?

2. meine im Frihjahr 1997 aus der Ukraine eingewanderte Bekannte Freda Kahlo arbeitet
als Raumpflegerin bei der Firma Schnell & Putzig, die sich im wesentlichen mit der
Herstellung von Badewannen beschaftigt. Bei der Herstellung von Badewannen tritt
insbesondere ein Dichtigkeitsproblem am Badewannenabfluss auf, das allgemein noch nicht
gelost war. Freda Kahlo erfahrt von diesem Problem eher zuféllig im Laufe eines Gesprachs
mit einem Mitarbeiter der Firma Schnell & Putzig. Im Oktober 1997 entwickelt sie dann ohne
jede weitere Anleitung und mit Hilfe einfacher Utensilien, die sie aus der Werkstatt ihres
Arbeitgebers entwendet hat, eine Losung flr das oben angegebene Dichtigkeitsproblem.
Diese Losung besteht in einem besonderen Dichtungsring fiir den Badewannenabfluss und
einem angepassten, praktikablen Verfahren (1) zu dessen Herstellung. Die innere Struktur
des Dichtungsringes sowie die Einzelheiten des Verfahrens lassen sich durch nachtréagliche
Zerstorung und Analyse des Dichtungsringes nicht ableiten. Weiterhin entwickelt Freda
Kahlo ein alternatives Verfahren, nach dem die Dichtungsringe erhalten werden kénnen,
dieses Verfahren ist aber unpraktikabel, aufwendig und teuer. Auf Anraten eines Bekannten
aus der Firma meldet Freda Kahlo die "Erfindung" im Dezember 1997 beim Werksmeister
Lothar Ferraro als technischen Verbesserungsvorschlag und beschreibt in dieser Meldung
ausfihrlich den neuen Dichtungsring und das Verfahren zu dessen Herstellung. Daraufhin
erhalt Freda Kahlo seitens der Firma Schnell & Putzig im Januar 1998 eine Pramie in HOhe
von DM 200,-- fiir ihren technischen Verbesserungsvorschlag. Uberzeugt von den Vorteilen



der Erfindung der Freda Kahlo Gbernimmt diese die Erfindung sofort in die laufende
Produktion, die dann innerhalb weniger Wochen komplett auf erfindungsgemalde
Dichtungsringe, hergestellt nach dem neu entwickelten Verfahren, umgestellt wird. Nachdem
Freda Kahlo von diesen Umstanden erfahrt, schreibt sie an die Betriebsleitung der Firma
Schnell & Putzig, daf3 ihr die ausgezahlte Prdmierung unangemessen vorkommt und daf3 sie
wegen der besonderen Umsténde des Falles eine Verglitung als sogenannter "qualifizierter
technischer Verbesserungsvorschlag” begehrt. Dieses Ansinnen lehnt die Firma Schnell &
Putzig mit Schreiben vom Méarz 1998 ab. Als Begrundung fiihrt diese aus, dald Musterstiicke
der "Erfindung" bereits gegen Anfang November 1997 interessierten Kunden in Amerika
angeboten und vorgefiihrt wurden. (Die Muster wurden allerdings mit dem "impraktikablen”
Verfahren hergestellt.) Somit fehle es an der nach § 20 ArbEG geforderten Vorzugsstellung
fur den Arbeitgeber, die aber Voraussetzung flr die Vergutung als qualifizierter technischer
Verbesserungsvorschlag sei.

Im Anschluss an diese Ablehnung der Vergutung als qualifizierter technischer
Verbesserungsvorschlag entwirft Freda Kahlo eine Patentanmeldung. Diese
Patentanmeldung beschreibt zwar in allen Einzelheiten den Dichtungsring, gibt aber als
Verfahren zu dessen Herstellung nur das unpraktikable und teuere Verfahren an. Mit diesen
Unterlagen wendet sie sich zunachst an den Werksmeister, der die Aufsicht uber die
Fertigung der Dichtungsringe bei Schnell & Putzig hat. Am Ende des Gesprachs weist der
Werksmeister Freda Kahlo kategorisch ab und weigert sich, insbesondere die als "Meldung
einer freien Erfindung" kenntlich gemachten Unterlagen iberhaupt anzunehmen. Einen
Grund hierfur gibt er nicht an. Allerdings bringt er zum Ausdruck, daf? er Freda Kahlos
Ansinnen als unangemessen ansieht. Von diesem Gesprach erntichtert entschliesst sich
Freda Kahlo dann, die ausgearbeitete Patentanmeldung beim Deutschen Patent- und
Markenamt anzumelden. Dies geschieht am 2. Juni 1998. Nach Ausarbeitung einer
vollstandigen Erfindungsmeldung wird am 1. September 1998 schriftlich eine erneute
Meldung der Erfindung als Diensterfindung bei der Patentabteilung der Firma nachgereicht,
allerdings nur per Fax-Gerat, unter Setzung einer Frist von 2 Monaten. Die Original-Meldung
mit der Unterschrift von Freda Kahlo geht auf dem Postweg verloren. Anfang Oktober erhalt
dann Freda Kahlo mit eingeschriebenem Brief und unterschrieben von dem Werksmeister
und dem in der Patentabteilung der Schnell & Putzig arbeitenden Patentassessor die
uneingeschrankte Freigabeerklarung. Unmittelbar danach tberarbeitet ein Patentanwalt die

urspringlich von Freda Kahlo entworfene Anmeldung und erweitert diesen Text
insbesondere um eine ausfihrliche Beschreibung des von Kahlo erarbeiteten praktikableren
Verfahrens (1) zur Herstellung der Dichtungsringe.



Aufgabenstellung

1. Bitte Uberpriifen Sie die Mdglichkeit der Vergitung als qualifizierter technischer
Verbesserungsvorschlag. Welchen Vorschlag wirden Sie als Anwalt von Frau Kahlo dieser
im Mérz 1998 unterbreitet haben, um zu einer angemessenen Vergutung zu kommen?

2. Wie andert sich die Situation infolge der spateren Freigabe der Erfindung durch den
Arbeitgeber? Welche Mdglichkeiten hat Freda Kahlo jetzt gegeniiber ihrem Arbeitgeber?

3. Unterziehen Sie die Umstande der Meldungen und spéteren Freigabe der Erfindung
einer genaueren rechtlichen Priifung und kommentieren Sie.

4, Im Fall 1 kiindigt Bohrwurm an, fiir die Verwertung des Patents, bei dem er als
Miterfinder benannt ist, Erfindervergiitung zu beanspruchen, obwohl er tatsachlich nichts zu
der Erfindung beigetragen hat. Mit Erfolg?

Mit freundlichen GriiRen

B. Bohrmann

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)
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Deutsches Patent- und M ar kenamt Miinchen, den 4. Juli 2000

Patentanwaltspr tfung |1 C/2000
Praktische Prifungsaufgabe

DRUCKSPECHT GMBH 30. Juni 2000
- Geschéftsleitung -

Hohlriegelgreuter Stral3e 24

88888 Miinchen

Patentanwaélte
Fleil3ig & Partner

Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielleicht erinnern Sie sich noch an mich. Bisvor kurzem war ich Entwicklungsleiter der Ab-
teilung ,,Industrielle Geblése" bei der EMAG, die alle Schutzrechtsangel egenheiten durch lhre
Kanzlel abwickeln liel3. Mein Arbeitsvertrag 1&uft zwar noch bis Ende des Jahres, man hat
mich freigestellt und mir zugestanden, bis dahin unbezahlten Urlaub zu nehmen, so dal3ich
vor zwei Wochen meine neue Stelle als Geschéftsfihrer der DRUCKSPECHT GMBH (wir
stellen schnell laufende Druckmaschinen her) antreten konnte. Wir haben auch zwei Schwe-
sterfirmen, deren Mit-Geschéftsfihrer ich ebenfalls bin, ndmlich die READY BAU-GMBH
(sie stellt Zargen oder Rahmen fir Fenster und Tiren her) sowie die POLY CRET-GMBH (sie
stellt aushértbare Stoffgemische zur Herstellung von Polymerbetonbauteilen her). Neben mei-
ner Geschéaftsfuhrertatigkeit soll ich mich insbesondere um Innovationen in den Firmen kim- -

mern.

Daich mit der Beratung durch Ihre Kanzlel, insbesondere auch wegen | hres verstandlichen
Stils - wenn Sie wollen, auch im juristischen Gutachtenstil - immer sehr zufrieden war, wen-
de ich mich heute mit den in meiner neuen Firma vorgefundenen Problemen an Sie und bitte

um maglichst baldige Stellungnahme.

Meine Probleme im einzelnen:

1. Unserer friherer Patentanwalt, Dr. Blindig, hat immer sehr - vielleicht zu - knapp formu-
liert. Wir (genauer die READY BAU-GMBH) haben ein Patent
(Anmeldetag: 02.01.1996, Offenlegung: 02.07.1998, V erdffentlichung der Patentschrift:
16.08.1999) mit folgendem (einzigen) Patentanspruch:



Fensterzarge aus Polymerbeton, der eine Mischung aus einem ausgehérteten Epoxid-
harz und Fullstoffen, namlich Sand und Kies enthélt,

dadurch gekennzeichnet, da
die Fullstoffe Hohlglaskugeln, Styroporkugeln oder dergleichen kdrnige Stoffe mit

guten thermischen | sol ationseigenschaften umfassen.

Die Beschreibung ist auch sehr karg. Neben den im Patentanspruch enthaltenen Merk-
malen und der Erwdhnung von 30 - 50 % Blahton als isolierendem Zuschlagsstoff steht
in der Anmeldung nichts drin, was Gber den allgemein bekannten Stand der Technik hin-
ausginge. Dr. Bindig hat nicht einmal das Merkmal, dal3 man statt Epoxidharz auch Po-

lyester verwenden kann, in die Anmeldung aufgenommen, obwohl der Erfinder, der fri-
here Entwicklungsleiter der READYBAU-GMBH, Herr Nimmersatt, diesim unsvorlie-

genden Auftragsschreiben zur Patentanmeldung an Dr. Biindig vom 20.12.1995 erwéhnt
hat.

Herr Nimmersatt hat die Firmamit Arbeitsvertragsende zum 31.03.1998 verlassen, um
dann sofort bei der Konkurrenzfirma FENSTERSTAR GMBH anzufangen. Die FEN-
STERSTAR GMBH hat durch Dr. Bindig, der mit Herrn Nimmersatt zur Konkurrenz
ging und die Vertretung aller unserer Schutzrechte niederlegte, am 15.06.1998 eine Pa-
tentanmel dung eingereicht. Die Offenlegung war am 15.12.1999. Das Patent wurde vor
ein paar Tagen (23.06.2000) verdffentlicht und hat 2 Patentansprtiche (Dr. Blndig hat

sich wohl viel Miihe gegeben), die lauten:

1. Fensterzarge aus Polymerbeton, der eine Mischung aus einem aushértbaren Kunst-
harz und Fullstoffen enthdt, wobei die Fillstoffe neben Sand und Kies
35-45 % Blahtonklgelchen enthalten.

2. Fensterzarge nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, da}

das Kunstharz Polyester ist.

Durch Akteneinsicht konnten wir feststellen- dal3 in den urspriinglichen Anmeldungsun-
terlagen der nun beanspruchte Bereich von 35 bis 45 % Blahton nirgends angegeben ist,
lediglich der Bereich 30 bis 50 % Blahton ist dort zu finden. Man hat die Einschrankung
wohl lediglich zum Zwecke der Abgrenzung gegen den Stand der Technik vorgenom-

men.

Die FENSTERSTAR GMBH fertigt Fensterzargen (mit 40 % Blahton) nach diesem Pa-
tent, und zwar zwei Typen- Normal zargen mit Polyesterharz und (was uns noch mehr
stort) Billigzargen mit PV C-Harz. Unsere Firma READY BAU-GMBH arbeitet mit
Epoxidharz und ohne Blidhton, da das besser ist.



Wir, also die POLY CRET-GMBH und die READYBAU-GMBH, wollen aber die Kon-
kurrenz ausschalten, ihr und Herrn Nimmersatt zumindest aber schaden, dawir das ganze
Vorgehen ziemlich unfair finden. Insbesondere mochten wir das Konkurrenzprodukt vom
Markt haben, das Patent vernichten und zumindest Herrn Nimmersatt in der Branche un-
moglich machen. Was konnen/durfen wir tun und was kann die FENSTERSTAR GMBH

dagegen unternehmen?

In unserer DRUCKSPECHT GMBH wurde eine Erfindung gemacht. Wir haben festge-
stellt, dal? eine Trocknung der Druckfarbe auf Papier sehr gut und schnell funktioniert,
wenn wir mit handel stiblichen Hal ogenstrahlern das bedruckte Papier aufheizen, wobei
wir die Halogenstrahler bel erhthter Spannung, also in einem vom Hersteller nicht emp-
fohlenen Leistungsbereich betreiben. Durch diese Betriebsweise kdnnen wir aber eine er-
hohte Energiedichte der el ektromagnetischen Strahlung bei Wellenlangen (NIR = nahes
Infrarot) erzeugen, die vom Lésungsmittel der Druckfarbe stérker als vom Papier absor-
biert werden. Am wirksamsten sind hier die Wellenlangen zwischen 800 nm und 1,5 nm.
Das L 6sungsmittel wird also erhitzt und dampft ab, wéhrend das Papier relativ kalt bleibt.

Bitte skizzieren Sie die Patentansprtiche fur diese Erfindung, damit ich den Gesellschaf-
tern Ihre (mir nattirlich bekannte) Qualifikation demonstrieren kann. Bitte beachten Sie

hierbel, dal3 wir einen optimalen Schutz brauchen und mit der Erfindung mdglichst auf
Dauer gute Einnahmen erzielen wollen. Wir wollen die Erfindung auch gernein Lizenz

vergeben.

Ich selbst hatte noch die Zusatzidee, das abdampfende L 6sungsmittel durch ein Quer-
stromgebl ése zu entfernen, das die Luft Uber die gesamte Papierbahnbreite entgegen der
Papier-Forderrichtung auf das Druckgut blast. Das Gebléase ist also genau so lang, wie die
Papierbahn breit ist. Solche Geblése sind bisher nicht bekannt. Wie soll ich mich betref-
fend dieser Zusatzidee verhaten? Kann ich dafir eine Pramie oder dergleichen verlan-
gen, obwohl in meinem Arbeitsvertrag nichts tber Erfindungen steht?

Wir haben die Marke ,,DRUCKSPECHT" seit 1998 fur Druckmaschinen und Drucker-
zeugnisse eingetragen und wollen nun eine Internet-Domain haben. Leider ist der Name
schon besetzt. Die Domain ,,druckspecht.de” ist seit dem 02.01.2000 von einer uns unbe-
kannten Firma SPECHT OHG besetzt. die nach ihrer Homepage Tankdichtigkeitsmes-
sungen durch Druckmessungen in den Tanks durchfiihrt. Die Domain ,,druckspecht.com”
ist seit Dezember 1999 durch eine SPECHT GMBH besetzt, die Copy-Shopsin Gelsen-
kirchen, Bochum, Dortmund und anderen Stadten in dieser Gegend betreibt. Was kdnnen

wir tun?

Mit freundlichen Grif3en

F. Freundlich

5 Stunden

Hilfsmittel: ~ Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Deutsches Patent- und M arkenamt Minchen, den 4. Oktober 2000

Patentanwaltsprifung [11A/2000
Praktische Priifungsaufgabe

WSP-Verlag Minchen, den 1. Oktober 2000
Munchen

Sehr geehrter Herr Patentanwalt,

. ich mdchte Sie bitten, unsin nachfolgenden Angelegenheiten zu beraten:

I. Vor einigen Jahren habe ich zusammen mit einem Freund, Herrn F., eine
Snowboardbindung entwickelt und gemeinschaftlich mit ihm zum Patent angemel det.
Wie unter Freunden leider iblich, haben wir keine klare Vereinbarung. Wir waren uns
lediglich (mindlich) einig, dald wir je zu 50 % zur Erfindung beigetragen haben, die
Patentkosten je zur Hélfte tragen und eventuelle Lizenzeinnahmen ebenfalls hélftig
tellen. Herr F. ist freiberuflicher Journalist und - wie ich - begeisterter Snowboard-
fahrer. Er erklarte damals, aufgrund seiner guten Beziehungen zur Sport-Fachpresse und
zu Herstellern werde er unsere Erfindung bekannt, machen und dann das Patent gut
verkaufen oder lizensieren. Der Erl6s sollte dann halftig geteilt werden.

Das Patent wurde Ende |etzten Jahres erteilt und verdffentlicht. Daich selbst mit dem
Verlag genug zu tun habe, kann ich mich um Verkauf oder Lizenzierung des Patentes
nicht kimmern. Zu meiner groRen Uberraschung erfuhr ich jetzt, dai? F. sich gar nicht
um Lizenzierung oder Verkauf des Patentes kiimmert, sondern die Bindung in Taiwan
fertigen a3t und sie mit recht gutem Erfolg an mehrere Sportgeschéafte und
Grofkaufhduser im eigenen Namen verkauft.

Dadie Erfindung zur Héfte. von mir stammt, wir gemeinsam Anmelder sind und ich
auch bisher die Halfte aller Patentkosten getragen habe, bin ich der Meinung, dal3 F. mir
jetzt eine halbe Lizenzgebihr fir die Nutzung meiner Patenthalfte zahlen muf3. Dies



lehnt er aber strikt ab, weshalb wir zerstritten sind. Er argumentiert, er hétte die ganze
Arbeit mit Produktion und Vermarktung. Dal3 Gberhaupt etwas Gewinn erzielt werde,
liege ausschliefllich an seiner Arbeit und nicht an dem Patent. Im Ubrigen sei das Patent
auch nicht viel wert, da es viele patentfreie Bindungen auf dem Markt gebe, dieim
Prinzip genauso gut seien. Er verkaufe ohnehin nur aufgrund seiner guten personlichen
Kontakte zur Sportartikel branche und wegen des glinstigen Preises seines
taiwanesischen Vorlieferanten. Er droht sogar damit, dal3 er lieber das Patent durch
Nichtzahlung der néchsten Jahresgebtihr oder durch Verzicht gegentiber dem Patentamt

fallen lassen wolle, als mir auch nur eine Mark Lizenzgebuhr zu zahlen.

Dummerweise habe ich seinerzeit im Patenterteilungsverfahren vor dem Patentamt
Herrn F. eine sehr welitreichende V ollmacht gegeben, die ihn auch berechtigt, auf das
Patent zu verzichten. Auch habe ich ihn gegentiber dem Patentamt als gemeinsamen

Zustellungsbevollméchtigten benannt.

Inzwischen ist auch eine namhafte Firma an mich herangetreten, ob sie das Patent ganz
oder zumindest meinen Antell kaufen kann oder ob ich zumindest bereit sei, ihr eine

Lizenz zu geben.

Aus obigem ergeben sich fir mich folgende Fragen:

3 Kann ich F. verbieten, das Patent zu nutzen?
b) Kannich von F. die halbe Lizenzgebuhr fordern?
0) Kann ich ohne Zustimmung von F. meinen haftigen Anteil an dem Patent an

einen Dritten verkaufen oder lizenzieren?

d) Kann dieser Dritte dann ohne Zustimmung von F. die Bindung bauen?

e) MuRR der Drittedann an F (halbe?) Lizenzgebihren zahlen?

f) Gibt es Moglichkeiten, wie ich allein Patentinhaber werde (F. weil3. nichts von
der Anfrage der Firma)?

Kann F. gegen meinen Willen erreichen, dal? das Patent vorzeitig erlischt? Was

muf3 ich sonst tun, damit er das Patent nicht fallen &% oder darauf verzichtet?



h) Wie kann ich erreichen, dafl? das Patentamt auch mir Schriftstiicke zustel1t?
Uber das gesamte Verfahren liegen mir ndmlich gar keine Unterlagen vor und
F. weigert sich, mir noch irgendwel che Kopien zu tbersenden.

Bitte gehen Sie bei Ihrer Beurteilung davon aus, daf3 eine gtitliche Einigung nicht

zustandekommen wird.

2. Einer unserer mit gewerblichen Schutzrechten nicht vertrauten Ingenieure hat ein Gerét
entwickelt und dieses in der Offentlichkeit prasentiert, ohne vorher ein Schutzrecht

angemeldet zu haben.

Bitte informieren Sie uns detailliert, ob und unter welchen Bedingungen nach
geltendem Recht der Ingenieur fir seine Erfindung in Deutschland trotzdem noch
Patent- oder Gebrauchsmusterschutz erwerben kann, insbesondere in Abhéngigkeit von
der Art der Prasentation, in der die Vertffentlichung stattgefunden hat.

Mit freundlichen GriifRen

Walter
Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel:  Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Deutsches Patent- und Markenamt Minchen, den 6. Oktober 2000

Patentanwaltspr tifung 111B8/2000
Praktische Prifungsaufgabe

Feinschliff GmbH D- 12345 Schaffhausen

Patentanwalte Griindlich & Genau
Winkelgasse 7
54321 Fallheim

6. Oktober 2000
Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind ein mittel standisches Unternehmen und bitten um Ihre gutachterliche Stel-
lungnahme zu den folgenden Punkten:

1. Unser friherer Geschéftsfiihrer P hat uns jetzt auf Zahlung von Erfindervergu-
tung verklagt. Dies erscheint uns ziemlich unfair, denn er hat ja bereits Geld
dafiir erhalten.

P hat 1970 bei unsim Bereich der Entwicklung als Assistent angefangen. Eine
von ihm stammende Erfindung wurde von uns voll in Anspruch genommen und
1973 angemeldet. Mit der Anmeldung haben wir ihm mitgeteilt:

Als Anerkennung fur hre Entwicklung haben wir IThnen eine einmalige
Sonderpramie von DM 1.000,00 zuerkannt. Die Erfindung ist bereits als
Patent - unter Ihrer Nennung als Erfinder - angemeldet worden Wir stellen
Ihnen anheim, andere einschlagige Firmen dafiir zu interessieren, damit mit
diesen evtl. eine Lizenzvereinbarung abgeschlossen werden kann. Wir danken
far Ihre tatkraftige Mitarbeit und hoffen, lhnen mit der Pramie eine
besondere Freude zu bereiten.

P nahm die angektndigte, fir damalige Verhaltnisse hohe Zahlung wider-
spruchslos entgegen.



2.

Die Patentanmeldung fuihrte zu einem Patent, das 1991 abgelaufen ist. Die Erfin-
dung von P haben wir bis heute eingesetzt, da damit eine wesentlich kosten-
,,gunstigere Fertigung von Werkstiicken moglich ist.

P wurde 1976 Geschéftsfuhrer. 1996 ist er ausgeschieden, wobel er noch bis
Ende 1997 einen Beratervertrag hatte. .

Wir finden die Forderung von P unverschamt und verspétet. Auch haben wir
keine Unterlagen mehr Uber die damalige Benutzung. Missen wir trotzdem

zahlen?

Wir méchten die Marken "SUPERSPAN" und "Gute Arbeit schafft Werte" fur
spanend bearbeitete Metallteile anmelden. Sehen Sie Probleme?

Zur Kostenminimierung zahlen wir deutsche Anmelde- und V erlangerungsge-
buhren selbst ein. In den nachfolgenden Fallen bitten wir um eine kurze Stel-
lungnahme, da uns Falligkeit und Hohe der Geblihren unklar sind, insbesondere
im Hinblick auf die erfolgte 15%ige GebihrenerhGhung.

a) Eine européi sche Patentanmeldung wurde am 28. April 1996 eingereicht. Das
Européische Patentamt hat im-November 1999 mitgeteilt, dal? die Erteilung
mit Wirkung fur Deutschland erfolgt ist und ein entsprechender Hinweis am
27. April 2000 veroffentlicht wird. Die 5. JahresgebUhr haben wir im
Dezember 1999 an das Européische Patentamt iberwiesen.

b) Ein deutsches Geschmacksmuster wurde am 4. Oktober 1995 angemel det.

c) Fur eine vor drei Monaten fir finf Klassen eingereichte Markenanmeldung
haben wir noch gar keine Geblhren entrichtet.

Es handelt sich um die Marke "John Duke" unserer Tochterfirma Senkel GmbH,
die diese am 03.11.1999 beim Patentamt angemeldet hatte und die am 11.02.2000
unter der Registernummer 399 99 999 in das Markenregister eingetragen wurde.
Sie verwendet diese Marke ausschliefdlich fur besonders hochwertige
Herrenschuhe im englischen Stil und beabsichtigt nicht, sie fir andere Produkte
zu benutzen. Deswegen hatten wir die Anmeldung von vornherein auf
"Herrenschuhe" beschrankt. Die Eintragung der Marke "John Duke" wurde am
09.03.2000 im Markenblatt verdffentlicht.



Am 10.07.2000 erhélt Sie nun den beiliegenden Widerspruch der Fa. Zwirn
GmbH zugestellt (siehe dazu die Anlage) mit der Aufforderung des Patentamts,
binnen drel Monaten sich zu dem Widerspruch zu auf3ern. Ich habe Ubrigens die
Marke "John Dude" auf die der Widerspruch gestiitzt wird, erst vor einigen
Wochen auf Etiketten an Herrenanzligen und Sakkos und in Werbematerialien fir
Herrenbekleidung, die die Zwirn GmbH vertreibt, gesehen, asich mehrere
fuhrende Geschéfte fir Herrenmode besuchte. Ausschliefdlich fir solche Waren
ist die Marke "John Dude" gemal’ dem Widersprach auch eingetragen. Jedoch
habe ich mir dabei in Bezug auf unsere Marke "John Duke" keine Gedanken
gemacht, da Herrenoberbekleidung und Schuhe doch wohl nicht dasselbe sind.
Ich mdchte daher, dal’ dem Widerspruch entgegengetreten wird, zumal wir unter
der Marke "John Duke" derzeit eine ganze Palette hochwertiger Herrenschuhe

anbieten.

Ich halte auch im Ubrigen die von der Fa. Zwirn GmbH in ihrem Widerspruch
vorgebrachten Argumente nicht fur stichhaltig, Die Worte "Duke" und "Dude"
heben sich doch nicht unerheblich voneinander ab und haben ja auch eine ganz
unterschiedliche Bedeutung (einerseits "Herzog" , andererseits "Dandy" oder
"Stadtmensch”). Uberdies ist esimmer noch so, daf’ gerade exclusive

Herrenschuhe und hochpreisige Herrenoberbekleidung Uberwiegend in
unterschiedlichen Verkauf sgeschaften angeboten werden und gerade in diesem
Markensegment mit seinen sehr markenbewuf3ten Kunden Schuhe und
Oberbekleidung nicht unter denselben Marken vertrieben werden. Das haben
gerade auch die Gesprache mit den Inhabern der Herrenmoden-Geschéfte
ergeben, dieich kirzlich besucht habe. Daist die Situation bel Sportschuhen und

Sportbekleidung doch eine ganz andere! Selbst wenn in einigen grofen
Kaufhdusern exclusive Herrenoberbekleldung und Herrenschuhe unter einem
Dach angeboten werden, sind diese Produkte doch noch nicht dhnlich, denn dann
waéren jaauch Computer und Kochtopfe gleichartig.

(Bearbeiterhinweis: Soweit zu dem in Ziff. 4 dargelegten Sachverhalt Schriftsétze
an das Deutsche Patent- und Markenamt veranlaldt sind, sind
entsprechende Schreiben zu fertigen, Fallsim Einzelfall etwa
mangels Erfolgsaussicht Schritte gegentiber dem Deutschen
Patent- und Markenamt nicht veranlaldt sind, ist in einem



-4-

Schreiben andieFa.  Senkel GmbH die Rechtslage
darzustellen.)

Wir sehen mit Interesse lhrer Antwort entgegen. Bitte nennen Sie uns zu Frage 3 auch
die in Betracht kommenden gesetzlichen Vorschriften.

Mit freundlichen GrifRen

Karl Schaffer

Z_eit: _ 5 Stunden
Hilfsmittel:  Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Anlage zum schreiben der ka. Femschlit! GmbH vom 6. Oktober 2000

ZWIN Gk M
&C/;Ad[l/; ﬂerrznmf_a/en

&Aéﬂafr. 3

00000 Wlastershausen

An das

Deutsche Patent- und Markenamt

80297 Minchen

Eingang im Deutschen Patent-
und Markenamt am 8. Juni 2000

Mustershausen, den 6. Juni 2000

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gegen die ,

Marke 399 99 999 ,John Duke*

angemeldet am 3. November 1999, eingetragen am 11. Februar 2000, ver&ffentlicht
' am 9. Marz 2000

legen wir Widerspruch ein
Der Widersprubh wird gestiitzt auf die

Marke 397 00 000 ,John Dude®,
angemeldet am 16. Juli 1 997., eingetragen am 9. Dezember 1997.

Den Widerspruéh begriinden wir des weiteren wie folgt:



Die fur unser Haus, die Fa. Zwirn GmbH eingetragene Marke 397 00 000 ,,John
Dude" geniel3t Schutz fur folgende Waren: Klassische Bekleidungsstiicke fur Herren
und Damen. Die vom Zeitrang her jingere Marke 399 99 999 ,,John Duke" Inhaberin
Fa. Senkel GmbH, Lindenstr.31, 99999 Oberpframmerskirchen, ist flur
,,Herrenschuhe" eingetragen worden. Beide Marken sind sowohl phonetisch, als auch
von der, Schreibweise her nahezu identisch. Ferner sind auch die jeweils unter
Schutz gestellten Waren zumindest als ahnlich anzusehen, zumal klassische
Bekleidungsstiicke und Herrenschuhe gerade bei exclusiven Erzeugnissen in
Verkaufsgeschaften in engem raumlichen Zusammenhang angeboten werden. Im
tbrigen ist anerkannt, daf3 bei Sportkleidung Sportschuhe und Sporthosen als
gleichartige Waren gelten. In Bezug auf unsere Marke ,,John Dude" droht daher eine
erhebliche Verwechslungsgefahr, so daf3 die Marke ,,John Duke" zu |I6schen ist.

Einen Scheck tber DM 230,- zur Begleichung der Widerspruchsgebuhr haben wir
beigefugt.

Mit freundlichen Grif3en

Hugo Feinripp
Geschaftsfiihrer



Deutsches Patent- und Markenamt’ Miinchen, den 10. Oktober 2000

Patentanwaltsprifung 111C/2000

Praktische Prifungsaufgabe

1. Die Erfinder Dr. Muller, Dr. Mayer und Dr. Lehmann meiden am 2.12 1999 dem
Unternehmen Vereinigte Kunststoffe AG in Neustadt/Sachsen eine Erfindung, die auf

einen "Neuen Werkstoff" gerichtet ist.

Dr. Mayer ist Angestellter der Vereinigte Kunststoffe AG und in der Forschungsab-

teilung beschattigt.

Dr. Muller war bis zum 31.12.1995 bei der Vereinigte Kunststoffe AG beschaftigt. Seit
1.1.1996 ist er bei der United Plastics Limited, einer 100 %-igen Tochter der Verei-

nigte Kunststoffe AG mit Sitz in Grof3britannien, angestellt.

Dr. Lehmann ist Angestellter der Vereinigte Kunststoffe AG und in der Anwendungs-
technik beschéatftigt. Vom 1. 10. 1999 bis 31.12.1999 hielt er sich bei der United Pla-
stics Limited auf, wo er technische Unterstitzung bei der Einfihrung eines neuen

Verfahrens leistete.

Frage 1: Welche MalBnahmen muf3 die Vereinigte Kunststoffe AG bis wann durchfuh-

ren?

Die Patentabteilung erhéalt einen Brief von Dr. Muller, in dem er mitteilt, daf3 er Miter-
finder bei der Patentanmeldung ,,Hochleistungskunststoff" sei. Die Erfindung wurde
1999 von zwei Mitarbeitern der Forschung der Vereinigte Kunststoffe AG gemeldet.
Am 1.2.2000 wurde eine deutsche Patentanmeldung hinterlegt.

Dr. Muller fuhrt aus, daf3 er in den Jahren 1990 und 1991, also wahrend seiner Zu-
gehdrigkeit zur Vereinigte Kunststoffe AG, auf diesem Gebiet gearbeitet und damals
bereits einzelne Merkmale der gemeldeten Erfindung gefunden héatte. Die Arbeiten



wurden allerdings Ende 1991 eingestellt, da eine weitere Entwicklung wenig aus-
sichtsreich erschien. Uber die Arbeiten diskutierte er mit seinem Bereichsleiter, der
jedoch das Potential ebenfalls als-schlecht bewertete. Eine fertige Losung fir den
geforderten Kunststoff wurde 1991 nicht gefunden. Am 1. 1. 1 997 wurden die Arbeiten
bei der Vereinigte Kunststoffe AG wieder aufgenommen, und ein Material entwickelt,
fur das gute Einsatzmdglichkeiten gesehen werden. Von den neuen Entwicklungsar-

beiten hat Dr. Muller erst nach der Anmeldung des Patentes erfahren.

Frage 2: Ist Dr. Muller Miterfinder der Deutschen Patentanmeldung?

Frage 3: Was ware, wenn Dr. Muller, nachdem er von der erfinderischen Ldsung er-
fahren hatte, seine Arbeitsergebnisse als Erfindung gemeldet hatte? Es soll davon
ausgegangen werden, dal3 die Meldung von Dr. Muller einen erfinderischen Teilbe-

reich der zum Patent angemeldeten Losung ,,Hochleistungskunststoffe" enthielt.

Die in der Anmeldung vom 1.2.2000 geschutzten Hochleistungskunststoffe kdnnten
ein grol3es Potential haben, das derzeit noch nicht zu tiberschauen ist. Es daher
noch nicht absehbar, ob und wenn ja in weichen Landern Patente erworben werden

sollten.

Frage 4: Wie konnte die Vereinigte Kunststoffe AG vorgehen ,,um Rechte in moglichst
vielen Landern zu sichern? "Welche MalRnahmen mussen bis wann durchgefiihrt wer-

den, und welche Kosten sind etwa zu erwarten?

Il. Mit der deutschen Patentanmeldung 1 95 20, am 1.6.1995 eingereicht, Titelseite der
Offenlegungsschrift als Anlage, gibt es ein Problem. Der mit dem zweiten Prufungs-
bescheid im Marz 1998 erfolgten Aufforderung nach Einreichung von an die vorge-
schlagenen Anderungen angepassten Unterlagen ist die Anmelderin umgehend
nachgekommen. Seither hat sie nichts mehr vom Patentamt gehort. Am 15. Septem-
ber 1999 wurden Unterlagen fur eine Teilanmeldung mit Antrag, Beschreibung, An-
spriichen und Zeichnungen eingereicht, wobei auf dem Antrag Gebuhrenmarken
aufgeklebt waren. Daraufhin erhielt die Anmelderin unter dem 1 0. Februar 2000 die
beiliegende Bibliographie-Mitteilung. Sie hat vorsichtshalber am 24. Februar 2000 per

Telefax fur die Teilanmeldung 1 95 49 eine Zusammenfassung eingereicht. Jetzt sind



schon wieder einige Monate vergangen, ohne dal} irgendetwas passiert ist. Die An-
melderin meint, wenigstens die Prufung kdnnte beginnen, denn bereits im November

hatte das Patentamt mitgeteilt, daf3 der Prifungsantrag wirksam gestellt sei.

Bitte stellen Sie fest, wie der Status der, beiden Anmeldungen ist.

Falls irgendetwas schief gelaufen ist, kann diese Angelegenheit noch gerettet
werden? Was konnte sonst noch getan werden, um schnell Schutz zu erhal-

ten?
Was konnte das Patentamt entgegenhalten? Weiche Argumente kdnnten hel-

fen, wenn das Patentamt die nachgereichten Zusammenfassungen nicht ak-
zeptiert?
Warum braucht man tberhaupt eine Zusammenfassung?

Nach lhrer Stellungnahme soll das weitere Vorgehen abgestimmt werden.

Mit freundlichen GrilRen

Anlagen

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel:  Schénfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung,
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



SchnellschulR AG
Industriestrafie 10-15

40764 Langenfeld

Deutsches Patent- und Markenamt

80297 Miinchen

vorab per Telefax

24. Februar 2000

Deutsche Patentanmeldung 195 49.2/ Teilanmeldung aus DE 195 20.0

Titel: ,,Verwendung einer flissigen oder pasttsen Wirkstoffzubereitung in einem
WC-K 6rbchen”

Anmelderin: SchnellschulR AG

Unser Zeichen: H 1468 X

Auf die Bibliographie-Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes wird als Anlage
die Zusammenfassung in dreifacher Ausfertigung tberreicht.

fur die SchnellschuR AG
Dr. Schnellschuf3

Anlage
Zusammenfassung (3-fach)



(® BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND DE 19520

ARV AR

® Offenlegungsschrift

A1

@ int. Cl.8:

~EO03D 9/02

DE 19520145 A 1

A1l

DE 19520

@) Aktenzeichen: 19520.0
@ Anmeldetag: . 8.95
DEUTSCHES @ Offenlegungstag: 5.12. 968
PATENTAMT ‘
Y168
@) Anmelder: @ Erfinder:
Miihihausen, Georg, 40597 Disseldorf, DE; Tiirk,
SchnellschuB AG, 40764 Langenfeld Erich, 40764 Langenfeld, DE; Menke, Ronald, 40822
Mettmann, DE; Pessel, Frank, 40595 Diisseldorf, DE
Entgegenhaltungen:
wo 92 20 876
Prifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestelit
@ WC-Kdrbchen fiir flissige oder pastdse Wirkstoffzubereitungen
@ Das WC-Karbchen bestsht aus sinem im Toilettenbecken
unterhalb von dessen Rand anzuordnenden, beim Spalen
Uberstromten, eine Wirkstoffzubereitung sufnehmenden Be-
halter mit mindestens einer Ein- und AuslaBoffaung fGr das
Spalwasser und. einer Haiterung (1) zum Befestigen am
Beckenrand. Zumindest ein Teil des in der Gebrauchsstel-
lung unteren Bereichs der den Fiillraum far die Wirkstoffzu-
bersitung begrenzanden Wand (6) ist fir waGrige Flussigkei-
ten mit Vigkositdten bis zu 3000 mPas, aber nicht far
tensidhaltige Pasten mit Viskositaten Gber 3000 mPas durch-
Iassig. Die Ein- und AuslaBffnungen (8) fir das Spilwasser
sind im dardberliegenden Bereich angeordnet. Das WC-
Korbchen gibt bei jedem Spiilvorgang die gleiche Menge an
Wirkstoffen ab, die gleichmiaBig im Toilettenbecken verteilt
werden. Eine Sumpfbildung wird vermieden.
Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen
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Hinweise

Iménerhalb von 15 Monaten nach dem Anmelde- bzw. Prioritdtstag
ist/sind nachzureichen:

Zusammenfassung (§ 36 PatG)

Folgende angekreuzte Unterlagen sind innerhalb einec-FFist von
| .. Monmaten
...-fach machzureichen (§§ 4-6, 8 Pat
( ) Druckfahige Zefchnungen ( atentanspriche ( ) Beschreibung
() Zeichnung zur Zusammenfdssung (§ 36 PatG)

() Weitere Anforderusden: Siehe gesonderter Bescheid

(X keine weiteren Anforderungen

Prufungsstelle 11.25

Bitte beachten Sie die wichtigen

Bitte Anmelder und Aktenzeichen
Hinweise auf der Ruckseite !

bei allen Eingaben angeben !
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