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Sehr geehrte Frau Patentanwiltin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,
zunachst einmal mochte ich mich dafiir bedanken, dass Sie meinen Fall (ibernehmen wollen.
Wie Ihnen bereits telefonisch mitgeteilt, wurde ich vor etwa anderthalb Jahren von einem

Herrn Listig aus dessen Gebrauchsmuster verklagt, da ich angeblich Schnesfrésen, die unter
sein Gebrauchsmuster fallen, vertreibe. Die betroffenen Schneefrisen stelle ich nicht selbst

her, sondern vertreibe sie fiir die Herstellerfirma. Ich verstand daher gar nicht, warum Herr
Listig mich verklagte, und nicht die Herstellerfirma.
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1) Es wére nett von Thnen, wenn Sie mir erkidren konnten, warum Herr Listig- mich als

fur die Herstellerfirma vertreibenden Handler verkiagen kann.
Um mich gegen Herrn Listig zu wehren, lasse ich mich nicht nur im Verletzungsverfahren '

einem Jahr ferner dze vo!lstandlge Léschung des Gebrauchsmusters des Herm Ltstrg bean-
tragt. Das Gebrauchsmuster betrifft eine angebliche Neuerung an einer Schneefrase bei der
ein Auswurftrichter mit emer ungleichmaligen Formgebung vorgesehen ist, um Schnee ge-
zielter auswerfen zu konnen. Das Gebrauchsmuster wurde mit 5 Ansprichen eingetragen
und verdffentiicht. Als Stand der Technik habe ich bei Stellen des Léschungsantrags einen |
Testbericht zu den von mir vertriebenen Schneefrisen, der zwei Jahre vor dem Anmeldetag
des Gebrauchsmusters in einer Ausgabe der Zeitschrift der Stiftung Wintertest erschienen
ist, beim DPMA eingereicht. In dem Testbericht ist genau das beschrieben, was in den 5 An-

spruchen des Gebrauchsmusters unter Schutz gestellt.ist.

Im Laufe des Loschungsverfahrens hat s:ch nun herausgestelft dass esin der Akte des
Gebrauchsmusters beim Amt noch u.a. von dem Anspruch 1 abhingige Anspruche 6und7
gibt, die einen Tag vor dpm Verdffentlichungstag des Gebrauchsmus sters beim Deutschen
‘Patent- und Markenamt eingegangen sind. Die Merkmale der Anspriiche 6 und 7 tauchten
zuvor nicht i In den Anspriichen, jedoch in der Beschre|bung des einzigen Ausflihrungsbei-
spiels auf. Der Gegenstand des Anspruchs 7 betrifft eine me des un-

gleichméfig geformten Auswurftrichters als Weiterbildung von diesem. Das Merkmal des
Anspruchs 7 geht aus dem Testbericht in der Zeitschrift der Stiftung Wmtertest mcht hervor

und scheint mir auch tatsachl:ch neu zu sein,
2) Bitte ertautern Sie mir, was fiir eine Bedeutung die Anspriiche 6 und 7 haben.

Wahrend des Loschungsverfahrens wurden die Anéprt'rch‘e des Gebrauchsmusters durch

Herrn Listig bislang nicht gedndert.

3) Was geschieht, wenn Herr Listig die Anspriiche seines Gebrauchsmusters bis zum

Ende des Loschungsverfahrens nicht andert und warum?

4} Was geschieht, wenn Herr L'istig die Anspriiche &ndert und Anspruch 7 zum neuen
Hauptanspruch macht, wobei die Merkmale des Anspruchs 1 in diesen eingefiigt

sind?
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5) Andert das Einreichen eines Hilfsantrags mit einem unabhangigen Anspruch 7 als
einzigern Anspruch, in den die Merkmale des Anspruchs 1 eingefligt sind, etwas?

fch habe gelesen, déss es bei einem Gebrauchsmusterldschungsverfahren ggf. einen Ersatz

der mir entstandenen Kosten geben kann. |
L
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6) Bitte teilen Sie mir daher mit,
- was ich flr einen solchen Ersatz der mir entstandenen Kosten zu tun hahe,

- welche Kosten ich ggf. ersetzt bekomme und

7) wie im Fall 3) und w’rie‘ im Fali 4) ungefahr die Verteilung der Kosten ausfiele.
Bitte begriinden Sie Ihre Antwort.

' 8) Gibt es eine Mdglichkeit, dass ich in jedem Falle alie meine Kosten ersetzt be-
komme?

9) Bitte teilen Sie mir fiir die Félle 3) und 4) auch noch mit, wie dann das Verlet-

~ zungsverfahren ausgehen und

10) wie dabei die Kostenverteilung ungefahr aussehen wird, wenn die Schneéfrése
nicht unter den Anspruch 7 fallt. Bitte "begrijnden Sie lhre Antwort.

11) Welches Risiko kann sich fiir Herrn Listig bei Léschung des Gebrauchsmusters —
aufler einem Kostenrisiko im Ldschungs- bzw, Verletzungsverfahren — ergeben?

In Erwgr’fung Ihrer ba[dig'en und éusfﬂhriiphen gutachterlichen Sté]lunghahme verbleibe Echl
mit freundlichen Gr&f&en

Ihr B. Wissbegier

Aufgabe: E-ntwei'fen Sie eine Stellungnahme in der Form einés anwaltiichen Séhrei—

bens an die Mandantin (Formalien Briefkopf usw nicht erforder-
lich)
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Sehr geehrte Frau Patentanwéltin,

sehr geehrter Herr Patentanwait,

wir sind ein mittelstandisches Unternehmen, das Buromobel herstellt und haben nun leicder
ein Problem mit einem unserer fritheren Mitarbeiter. Wir hoffen sehr, dass Sle uns helfen

kbnnen.

'Un'ser éhemaliger Mitarbeiter, Herr Dipl.-Ing. Wolf Schneider, war bei uns seit dem 1.03.1996
als Konstrukteur in unserer Entwicklungsabteilung angestelit. Er hat unseren Betrieb zum
Jahresende 2005 veriassen und such inzwischen mit einem eigenen Konstruktlonsburo selb-
standlg gemacht

Wéhrend seiner Tatigkeit in unserem Hause, und zwar im April des Jahres 2003, erhielten
wir eine Anfrage eines groReren Vertriebsunternehmens nach héhenVerstellbaren Konfe-
renztischen. Wir _haften bis damals ein solches Produkt noch nicht im Programm. Daher ha-
ben wir Hermn Schneider die Aufgabe gestelit, einen elektrischen Antrieb zur Hohenverstel-

Iung ) eines. Konferenztisches zu entwickeln. Herr Schneider hat diese Entwicklung weisungs-
gemaf durchgefihrt und uns dann die fertigen Konstrukt[onsplane vorgelegt Wir haben auf-
grund dieser Plane Vorbere[tungen fur die Fer’ugung getroffen, ein verkaufsreifes Muster
hergestellt und am 10. September 2003 unser Angebot an den Kunden abgegeben. Leider
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kam es dann doch nicht zu einem Auftrag. Gleiches passierte dann noch einmal. An einen
anderen potentiellen Abnehmer von solchen hdhenverstellbaren Konferenztischen hatten wir
im Mai 2004 ein weiteres Angebot abgegeben, welches ebenfalls erfolglos war. Daraufhin
haben wir das Projekt dann erst mal nicht weiterverfolgt.

Anfang dieses Jahres erhielten wir allerdings wieder eine Anfrage nach héhenverstellbaren
Konferenztischen. Daraufhin haben wir die PlEne von Herm Schneider wieder hervorgéholt
und unserem Kunden ein entsprechendes Angebot u'nterbreiteif Diesmal kam es zu einem
Abschluss mit dem Kunden. Wir haben dann alsbald mit der Produktion der Tische begon-
nen und mittlerweile die ersten 100 hohenverstellbaren Konferenztische an diesen Kunden
ausgehefert Im Juni 2006 hatten wir diesen Tisch dann auch auf einer groien Mébelmesse
ausgestelit und waren Uberrascht iiber die positive Resonanz. Wir glauben, dass dieser
Tisch ,ein Renner in unserem Programm werden konnte. Es liegen uns inzwischen auch -

schon etliche weitere Auftréige vor.

Gestern nun erhielten wir ein Schreiben unseres ehemaligen Konstrukteurs, Herm Schnei-

der. Er schreibt uns, dass er Inhaber des deutschen Patents 103 77 707 mit dem Titel ,Ho-
henverstellbare Tische* ei, das am 2. September 2003 angemeldet und am

25. August 2004 erteilt worden ist. Ein ElnSpl’UCh gegen das Patent sei auch nicht eingelegt

‘worden. Dem Schreiben lag eine Kopie der Patentschrift bei. Herr Schneider verweist auf

seine Rechte aus dem Patent und verlangt nun von uns, dass wir die Produktion und den
Vertrieb unseres hohenverstellbaren Konferenztisches sofort einstellen und ihm Schadener-
satz fir die bereits ausgeheferten Tische leisten sollen. Wir haben uns die Patentschrift ge-
nauer angesehen und festgestellt, dass der Gegenstand des Patents Tische sind, die iden-
tisch den von Herrn Schneider fiir uns entwickelten elektnschen Antrieb zur Hohenverstel-
lung eines Konferenztisches aufweisen. |

Dieses Schreiben von Herrn Schneider hat in unserem Hause groRe Unruhe ausgeldst, denn
wir haben einiges in dieses Projekt investiert, vor allem aber wollten wir in Kdrze wieder eine
groBere Anzahl dieser Konferenztlsche ausliefern. Die Einstellung der Produktlon kénnen wir
uns einfach nicht leisten.

Kdnnen Sie uns bitte sagen, ob die in seinem Schreiben gestellten Forderungen von Herrn
Schnelder zu Recht bestehen, da Herr Schneider diesen Antrieb doch auf unsere Weisung
entw&ckelt hat? Welche Elnwande kbnnen wir gegen die Forderungen erheben?
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Fir lhre baldige Stellungnahme mit evil. Vorschldgen zum weiteren Vorgehen wiren wir Ih-

nen sehr dankbar.

Mit freundlichen GriiRen
Holzbein GmbH

Walter Leichtful
. Geschéiftsfﬂ_hrer

Aufgabe: Entwerfen Sie eine Steilungnahme in der Form eines anwaltli- -
chen Schreibens an die Mandantin (Formalien Briefkopf usw -
nicht erforderlich,

Lésungshinweishinweis: Datum der Bearbeitung (fiktiv): 8. 10. 2006



