Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 3. Februar 2005

Patentanwaltsprifung | 2005, Gruppen A-C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe

bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fiir beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 3)

Sie erhalten folgendes Schreiben:
Sehr geehrter Herr Patentanwalt, sehr geehrte Frau Patentanwaltin,

wir, die Flotte Sohle GmbH mit Sitz in Deutschland méchten uns mit einigen Problemen auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes an Sie wenden. Unser Hauptgeschéftsbereich besteht neben dem
Entwurf und der Herstellung von Schuhwerk in der Entwicklung von FufRbetten, Sohlen und Einlagen fiir
Sport- und Freizeitschuhe. Da es sich hierbei um einen stark umkampften Markt handelt, liegt unser
Hauptaugenmerk zunehmend auf einer Verbesserung des Tragekomforts. Wir hatten daher vor ca. drei
Jahren eine eigene kleine Entwicklungsabteilung gegriindet, die sich im Wesentlichen mit der Untersu-
chung und der Verbesserung von Materialeigenschaften fiir die beschriebenen Produkte befasst. Dabei
wurde ein Stoffgemisch entwickelt, welches ich allgemein als Universal bezeichnen mdchte und das zu-
mindest die beiden Komponenten X und Y beinhaltet. Diesbeziiglich haben wir am 15.01.2003 eine
deutsche Patentanmeldung M-D1 beim DPMA eingereicht, in welcher das Stoffgemisch X Y allgemein
beschrieben und beansprucht ist. Ferner haben wir jedoch festgestellt, dass gerade durch die konkrete
Zusammensetzung beim Einsatz als Innenmaterial fiir Schuhwerk das FuRRklima erheblich verbessert,
insbesondere die Transpirationsneigung verringert werden kann. Dabei wurde speziell das Stoffgemisch
Universal | entwickelt, welches eine Zusammensetzung von XY mit 18 bis 25 Gew.-% X und 30 bis 40
Gew.-% von Y enthalt. Auf die Angabe der ibrigen Komponenten als Zusatzstoffe verzichte ich der Ein-
fachheit halber. Dieses Stoffgemisch Universal | haben wir ebenfalls in unserer Anmeldung vom
15.01.2003 beschrieben und auch beansprucht. Ferner enthalt diese Anmeldung noch allgemein die
Verwendung von Universal | aufgrund seiner antitranspirierenden Wirkung, die Ausbildung von Universal
| als flachenartiges Strukturelement in Form eines Gewebes — jeweils in der Beschreibung und als An-
spruch sowie die Verwendung von Universal in Fulbetten und fiir Einlegesohlen, jedoch nur in der Be-
schreibung. Fir die deutsche Patentanmeldung liegt uns bereits der Erteilungsbeschluss vom
15.04.2004 vor, der uns am 16.06.2004 zugestellt wurde. Ferner haben wir vorsorglich eine den gesam—
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ten Offenbarungsgehalt von M-DE1 beinhaltende PCT-Anmeldung M-PCT1 unter Inanspruchnahme der
Prioritat von M-DE1 am 14.01.2004 beim DPMA eingereicht und alle Gebiihren entrichtet.

In unserer mittlerweile sehr gut organisierten Patentliberwachung ist uns nunmehr eine in englischer
Sprache abgefasste européische Patentschrift K-EP1 der Fa. Seven Miles Ltd. untergekommen, Anmel-
detag 25.11.2002, welche die Prioritat einer britischen Patentanmeldung K-GB 1 vom 01.12.2001 dieser
Fa. in Anspruch nimmt. Der Hinweis auf die Erteilung wurde am 18.08.2004 veroffentlicht. Angegeben
als Vertragsstaaten sind auf der Patentschrift neben AT, IT, ES auch DE. Beansprucht ist ein Stoffge-
misch, welches ich der Einfachheit halber hier Universal Il nennen méchte und durch die konkrete Zu-
sammensetzung aus 18 Gew.-% X und 30 Gew.-% Y charakterisiert ist. Mit dieser Zusammensetzung
wird die antistatische Wirkung von Universal Il begriindet. Universal Il gehort zu Stoffgemischen, die
zumindest X und Y enthalten, welche nur allgemein genannt ist, wobei deren Vertretern auerhalb Uni-
versal |l keine Bedeutung zukommen soll. Ferner beschrieben und beansprucht wird ein Verfahren zur
Herstellung von fldchigen Strukturelementen aus einem Stoffgemisch XY. Dieses Verfahren ist auf den
ersten Blick ganz interessant, aber wir haben bereits eine energetisch und hinsichtlich der Zeitdauer we-
sentlich bessere und sich vom Verfahren von Seven Miles erheblich unterscheidende Methode zur Her-
stellung von flachigen Strukturelementen aus XY entwickelt, welche wir zusatzlich in unsere Anmeldung
M-PCT1 mit aufgenommen haben. Bisher konnten wir im deutschen Patentregister noch keinen Hinweis
auf dieses EP-Patent finden, weshalb wir annehmen, dass es hier keine Schwierigkeiten geben wird.
Komischerweise existiert in der Patentfamilie noch eine deutsche Patentanmeldung K-DE1, die inhaltlich
voll der européische Anmeldung K-EP1 entspricht und ebenfalls die Prioritat der K-GB1 in Anspruch
nimmt. Anmeldetag der K-DE1 ist der 22.11.2002. Fur diese Anmeldung wurde bisher noch kein Pru-
fungsantrag gestellt. Wir haben nun Angst, dass diese Anmeldung unsere weiteren Aktivitdten torpedie-
ren kdnnte.

Zur Sicherheit haben wir gleich eine umfassende Recherche nach Schutzrechten dieser Firma durchge-
flihrt, wobei wir noch auf eine kiirzlich veréffentlichte internationale Anmeldung K-PCT 2 gestofRRen sind,
welche am 16.09.2003 beim EPA eingereicht wurde und die Prioritét einer gleichlautenden britischen
Anmeldung K-GB2 vom 15.01.2003 in Anspruch nimmt. Diese beschreibt interessanterweise eine weite-
re konkrete Ausgestaltung des Stoffgemisches XY, welche ich Universal lll nennen mochte und die
durch 20 bis 40 Gew.-% X und 35 bis 50 Gew.-% Y charakterisiert ist. In diesem Bereich soll die Elastizi-
tat des Materials aus diesem Stoffgemisch besonders hoch sein, weshalb es sich naturlich gut fur Soh-
len eignen wiirde. Auch hier entsprechen die Beschreibung und die Anspriiche der internationalen An-
meldung dem Text der prioritdtsbegriindenden britischen Anmeldung K-GB2 vom 15.01.2003. Ferner
beansprucht wird das Verfahren zur Herstellung von flachigen Strukturelementen aus XY. In der PCT-
Anmeldung wurde EP regional benannt und ferner neben US, JP auch DE. Da die PCT-Anmeldung ja
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nach unserer deutschen Anmeldung eingereicht wurde, nehmen wir an, dass hier keinerlei Schwierigkei-
ten bestehen werden.

Wir benétigen nun lhre Mithilfe im Hinblick auf die Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Wie beurteilen Sie die Chancen der Erlangung von Schutzrechten durch die Fa. Seven Miles Ltd.
fr Deutschland? Geben Sie uns dabei bitte auch an, inwieweit unsere Anmeldungen als Stand
der Technik zu berticksichtigen sind.

2. Wie beurteilen Sie die Patentfahigkeit unserer Anmeldungen bzw. die Rechtsbestandigkeit?
Kann uns Seven Miles Probleme bei der Verwertung bereiten?

4. Sollten die Antworten zu 1. bis 3. nicht in unserem Sinne ausfallen, so teilen Sie uns bitte mit, wie
wir unsere Position verbessern konnen.

Wir haben noch ein weiteres Problem. An der Entwicklung von Universal | war auch Herr Professor Su-
perschlau, ein renommierter Chemiker und Werkstoffwissenschaftler beteiligt. Mit ihm hatten wir einen
Beratervertrag abgeschlossen, der die Entwicklung von Universal | beinhaltet. Ferner wurde geregelt,
dass alle Rechte am Entwicklungsergebnis und auch Erfindungen auf uns tbergehen. Der Entwick-
lungsvertrag datiert vom 20.05.2001. Wir waren damals sehr froh, ihn fir eine Mitarbeit gewinnen zu
kénnen. Seine Hochschule hatte ihm diese Nebentétigkeit genehmigt. Wir wissen auch nicht warum,
aber nach Verdffentlichung unserer Anmeldung M-DE1 verlangt die Hochschule auf einmal eine Teil-
Ubertragung auf sich, da man der Meinung ist, die Rechte an der Erfindung von Superschlau wirden ihr
zustehen und droht mit rechtlichen Schritten. Wir haben nun gar kein Interesse daran, da uns bereits von
anderer Seite Interesse an unserem Patent bekundet wurde. Wie ist unsere rechtliche Position? Prof.
Superschlau ist weiter fiir uns tétig und es scheint, dass weitere bahnbrechende Entwicklungen flr den
Einsatzfall in FuRbetten und Einlagesohlen bevorstehen. Wie kénnen wir von vornherein derartig unan-

genehme Auseinandersetzungen vermeiden?

Aufgabe: Entwerfen Sie ein Anwaltschreiben, das alle Fragen umfassend beantwortet und Risiken nicht
verschweigt.
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Teil 2 (Seiten 4 bis 6)

Madrid, 4. Oktober 2004

Patentanwalte

Blanco — White - Weilk
Madrid — London - Miinchen
z.Hd. Frau Patentanwaltin
Felicitas Weil®

Minchen

Sehr geehrte Frau Patentanwaltin,

meine Firma, deren Alleininhaber ich bin, mit Geschaftsitz in Madrid entwickelt und vertreibt Flotations-
mittel flir die Gewinnung von Kupfermineralien. Der Handel mit Flotationsmitteln hat in Spanien und in al-
len Landern mit hohem Vorkommen an Kupfererz, insbesondere in Chile mit den groRen Vorkommen an
Kupferkies, eine grofe wirtschaftiche Bedeutung.

Bis vor kurzem hatte ich gute Geschéftsbeziehungen zu der deutschen Firma ABC mit Sitz in Miinchen,
die mich mit bestimmten Komponenten fiir meine Flotationsmittel belieferte. Vor einiger Zeit war die Zu-
sammenarbeit sogar so gut, dass wir gemeinsam ein neues Flotationsmittel entwickelt haben, das als
Komponente D11 enthélt. D11 ist eine Commodity, die u.a. von ABC hergestellt und fiir verschiedene
Anwendungen vertrieben wird.

Sehr Uberrascht war ich jedoch, als ich Anfang 2003 erfuhr, dass ABC in Deutschland eine Patentan-
meldung eingereicht hatte, in welcher das gerade gemeinsam entwickelte Flotationsmittel beansprucht
wird. Nachfragen ergaben, dass ABC nur eigene Erfinder bei der Einreichung der Patentanmeldung vom
5. Februar 2003 benannt hat. Als ich dagegen protestierte, lenkte ABC ein. Wir schlossen daraufhin am
24. Mai 2003 einen schriftlichen Vertrag dahin, dass Auslands-Patentanmeldungen in Spanien und den
lateinamerikanischen Staaten (darunter Chile), im Namen von ABC und mir eingereicht werden und ich
als Miterfinder benannt werde. So geschah es dann auch. Die Anmeldungen in Spanien und den latein-
amerikanischen Staaten erfolgten am 5. Juli 2003 unter Inanspruchnahme der deutschen Prioritat.
Nach dem Vertrag gewahrt mir ABC an den gemeinsamen Patentanmeldungen/Patenten eine exklusive
Lizenz flr Spanien und die lateinamerikanischen Staaten; fir andere Lander wurde keine Reglung ge-
troffen. SchlieRlich wurde noch vereinbart, dass fiir Streitigkeiten aus dem Vertrag deutsches Recht an-
wendbar und Gerichtsstand das Landgericht Miinchen ist.
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1 Dann traten Probleme mit der Firma ABC auf. Ein deutscher Anwender von Flotationsmitteln
fragte bei mir an, ob ich ihn auch mit dem neuen Flotationsmittel beliefern kdnnte. Natiirlich mdchte ich
das gerne, da dieses Geschaft sehr profitabel ist.

Dagegen stellte sich jedoch die Firma ABC quer mit dem Hinweis, dass sie alleinige Inhaberin des in
Deutschland bereits erteilten, am 30. April 2004 veréffentlichten Patents auf das neue Flotationsmittel
mit der Komponente D11 sei und sie mir den Vertrieb des neuen Flotationsmittels in Deutschland unter-
sagen wurde. Der Vertrag sieht tatsachlich fir Deutschland keine meine Firma betreffende Regelung in
Ansehung des Patents vor.

Mir ist das ganze Problem erst in einem Gesprach mit einem lhrer Kollegen in Deutschland klar gewor-
den, da ich mich friiher nur fir die Patentanmeldungen in Spanien und Lateinamerika interessiert habe.
lhr Kollege hatte mir geraten, gegen das deutsche Patent wegen widerrechtlicher Entnahme einzuspre-
chen, da ich in der von ABC eingeréichten Anmeldung nicht als Mitinhaber/Miterfinder benannt worden
sei. Der Einspruch wurde am 3. Juni 2004 eingelegt. Darauf teilte mir die Firma ABC mit, dass sie keinen
Rechtsstreit mit mir als Kunden wolle und sie auf das betreffende Patent in Deutschland verzichten wer-
de. Eine entsprechende Erklarung ging beim Patentamt am 20. September 2004 ein. Eine Durchschrift
davon wurde mir am 27. September 2004 mit Bescheid des DPMA, dass das Einspruchsverfahren be-
endet ist, zugeleitet. Das Patent wurde am 1. Oktober 2004 im Register geldscht.

Die Situation ist jetzt in Deutschland ganz nachteilig fiir mich geworden, da sowohl der anfragende An-
wender als auch andere Personen das neue Flotationsmittel ohne mich als Lieferanten herstellen und
vermarkten kdnnen. Unter diesen Umstanden wiirde es sich fiir mich nicht mehr lohnen, mich neben
weiteren Wettbewerbern auf den deutschen Markt zu begeben.

Gibt es einen Wegq, dass ich alleiniger Lieferant, notfalls mit ABC, des Flotationsmittels flir Deutschland

werde?

Kann ich das Patent fur Vergangenheit und Zukunft fir mich irgendwie reaktivieren?

2. Zu allem Uberfluss macht mir nun auch das chilenische Patentamt Probleme. Damit auch ich in

dem entsprechenden chilenischen Patent ebenfalls als Erfinder genannt werden kann, fordert das chile-
nische Amt von mir als Beleg die zu der Prioritdtsanmeldung in Deutschland gehdrende Erfinderbenen-
nung. Diese enthalt nun gerade nicht meinen Namen.

Kann ich jetzt noch nachtraglich in Deutschland als Miterfinder genannt werden?

3 Ich habe noch eine weitere praktische Frage. Mir geféllt es sehr, dass Sie einer internationalen
Kanzlei angehoren, die auch in Madrid vertreten ist. Fir mich ist es viel bequemer, wenn mich Ihr Kolle-
ge Blanco aus |hrem Buiro in Madrid in Zukunft in Deutschland als Patentanwalt vertritt. Ich kann mich
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viel leichter persdnlich mit ihm treffen und vor allem auch in meiner Muttersprache reden. Da Sie zu der--
selben Kanzlei gehdren, denke ich, dass dies zuléssig ist und Sie personlich keine Einwande haben. Ei-
ne solche Vertretung ware auch in eilbedirftigen Angelegenheiten von Vorteil. Ich denke in erster Linie
an die Vertretung vor dem DPMA in Bezug auf Neuanmeldungen, Einspriiche und Einzahlung von Jah-
resgebiihren und eine Vertretung vor dem BPatG und vor dem Landgericht durch PA Blanco.

Ist eine solche Vertretung durch PA Blanco méglich und notwendig?

Fir Ihren Rat mochte ich mich schon im Voraus bedanken.

Mit freundlichen GriiRen
Alfredo Invencion



