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Praktische Prﬁfungsaufg\ abe Il / 2007, Gruppen A-C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe

Bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fir beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil | (Seite 1 —4)

Sachverhalt

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

wie Sie aus der bisherigen Beratung unseres Unternehmens Pousset GmbH wissen, versu-
chen wir, mit kreativen Ideen an groRe Firmen heranzutreten, um sie flr die Umsetzung sol-
cher Ideen in die Praxis zu gewinnen. Eine langjéhrige Zusammenarbeit verbindet uns bei-
spielsweise mit der Firma R, fir die wir bereits vor Jahren einen zusammenklappbaren Kin-
derwagen entwickelt haben, der selbst in den Autos der Firma R Platz findet und nichtsdes-
toweniger im ausgeklappten Zustand sicher ist, insbesondere sicher gegen ein Zusammen-
klappen des Kinderwagens, wenn ein Kind darin Platz genommen hat. Zur Verbesserung
des Fahrkomforts und der Sicherheit des Kinderwagens gegen Zusammenklappen haben wir
ja eine neuartige Querlenker-Achse entwickelt, die von Ihnen zum Patent beim DPMA (in-
swischen erloschen), EPA und USPTO fiir unsere Firma angemeldet und in allen Fallen
auch schnell erteilt wurde. Zwar haben wir regelmafig in Deutschland und fur die aus dem
EP-Patent resultierenden nationalen Patente in DE, FR, ES, GB, DK und NL Jahresgebuh-
ren gezahlt, doch haben wir seit 2 Jahren aus den USA schon nichts mehr gehort. Ist das

Patent dort iberhaupt noch existent, obwohl die letzte Janhresgebiihrenzahlung schon 2 Jah-
re zuriickliegt? | |

Auf der Frankfurter Messe ,Ambiente 2006” (10. bis 14. Februar 2006) habe ich nun mit ei-

nem mit unserer Firma kooperierenden Partner aus Frankreich ein neues Design unseres

Kinderwagens vorgestelit, das nicht nur das gesamteAul&ere des Kinderwagens vollig ver-
indert hat, sondern auch unsere Querlenker-Achse (mit Zusammenklapp-Schutz) noch bes-
ser technisch integriert, ohne die technische Losung der Querlenker-Achse zu verandern.
Der franzosische Kooperationspartner hatte sich bereiterklart, den Druck einer Auflage von
5000 Messeprospekten zu finanzieren, auf denen das neue Design und insbesondere die

neuartige Sitzschale und das mit der Querlenker-Achse designerisch harmonierende Gestell
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photographisch perfekt von mir in einer Strecke von 8 Photos, die das Design des neuen
Kinderwagens und die (unverénderte) technische Losung der Querlenker-Achse in Szene
gesetzt sind. Der Erfolg der Vorstellung des Kinderwagens auf der ,Ambiente 2006“ war
auch Uberwaltigend: Die Prospekte wurden von zahlreichen Interessenten abgefragt, auch -
noch nach der Messe. Der Auftragsbestand mit Béste"ungen aus ganz Europa fur den Kin-
derwagen reicht weit bis ins laufende Jahr 2007. Dazu hat woht auch die Tatsache beigetra-
gen, dass mir auf dem ,Salon des Inventions* in Paris (2. bis 4. Marz 2006) eine Sonderpreis
fiir innovatives Design verliehen wurde. Dies haben Sie sicher am 4. Marz letzten Jahres
auch der drtlichen Presse entnommen, wo ich mit meinem Designer-Kinderwagen abgebildet

war.

Im Vorfeld des Messeauftritts waren wir — wie auch bei friheren Entwicklungen - mit unse-
rem neuartigen Kinderwagen-Design bereits im Dezember 2005 an die Firma R herangetre-
ten. Diese hatte groes Interesse gezeigt. Jedoch hat dort zum 1. Januar 2006 die Ge-
schaftsfiihrung gewechselt, und der neue Produktmanager hatte uns mit Telefonat vom

9. Januar 2006 mitgeteilt, dass die Firma R — wie in der wie Ublich abgeschlossenen und von

einem Mitarbeiter der Patentabteilung unterzeichneten Geheimhaltungsvereinbarung zuge-
sagt — den von uns vorgestellten neuen Designer-Kinderwagen nicht vermarkten will, da sei-
tens der Firma R keine Aussicht gesehen wird, dies wirtschaftlich zustande zu bringen.

Zu meiner volligen Ubérraschu‘ng fand ich nun jlingst heraus, dass die Firma R beim DPMA
eine Geschmacksmusteranmeldung fiir exakt unseren Kinderwagen hinterlegt hat. Das Mus-
ter wurde mittlerweile auch registriert. Der Anmeldetag ist der 7. Marz 2006. Es wurde exakt
mein Satz von acht Photos verwendet, das sich auch in unserem Prospekt und auf unserer
Website befindet. Weder ich noch meine Firma noch unser Kooperationspartner wurden um
Erlaubnis gefragt, ob Firma R die Photos verwenden darf.

Wie weiter offensichtlich ist, sind auf den Photos der Design-Kinderwagen auch alle Details
unserer patentgeschitzten Querlenker-Achsen zu erkennen. |

Zu allem Unglick haben mich nun auch noch die Zollbehérden der Hafen von Hamburg,
Barcelona, Le Havre und Dover dariiber informiert, dass in den jeweiligen Hafen ‘Containef
arrestiert wurden, in denen sich klappbare Kinderwagen aus China genau in Nachahmung
unseres Designs und mit unserer Querienker-Achse befinden. Die Container sind an uns
bekannte direkte Handelspartner der Firma R in Spanien (Firma S), Frankreich (Firma F) und
GroBbritannien (Firma G) und direkt an die Firma R in K&In adressiert. In den Frachtpapieren
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ist die Firma R als Initiator der Sendung erkennbar. Auf den Kinderwagen findet sich nach
Auskunft des deutschen Zolls zudem der Hinweis _Licensed by R (Cologne, Germany)“, was
ersichtlich die Adresse der Firma R ist. Offenbar steuert Firma R diese Aktion.

Ich habe nun an Sie die folgenden Fragen (zusatzlich zu der obigen Frage nach den Jahres-

gebiihren in den USA) und bitte Sie um deren gutachtliche Beantwortung:

1. Darf Firma R, einfach ohne uns zu fragen, mein Design beim DPMA anmelden und
registrieren lassen und dafiir auch noch meine Original- Photos verwenden? Was
kdnnen wir gegen dieses emgetragene DeSIQn tun? Konnen wir insbesondere wirk-

| sam verhindern, dass uns die Firma R den Bau und Vertrieb unseres eigenen De3|g-

ner-Kinderwagens europa- und sogar weltweit verbietet, gerade jetzt, wo das Ge-
schaft boomt? '

2. Wie verhalt es sich mit der unterzeichneteh Geheimhaltungsvereinbarung? Ist die
neue Geschaftsleitung durch diese noch zur ,Amtszeit” der alten Geschéftsieitung
abgeschlossene Vereinbarung gebunden? Umfafdt die Zusage, den Kinderwagen

nicht vermarkten zu wollen, nicht auch die Zusage, keine Schutzrechte ohne uns an-
zumeiden? '

3. Wie kdnnen wir verhindern, dass die Firma R jetzt entgegen ihrer telefonischen Zu-
sage vom 9. Januar 2006 doch den Kinderwagen mit unserem Design und unserer
Querlenker-Achse auf den Markt bringt? Leider habe ich in der Begeisterung tiber

das gute Design vérgessen,'Sie mit der Hinterlegung eines Geschmacksmusters zu
beauftragen.

4. Wie kénnen wir verhindern, dass in der offenbar von der Firma R gesteuerten Import-
~ Aktion chinesische Nachahmungen unseres Design-Kihderwagens auf den européi-
schen Markt geschwemmt werden, die mir natlrlich nicht nur die Preise verderben,
sondern wahrscheinlich auch nicht meinen persénlichen Sicherheitsanspriichen ge-

niigen, was dann erneut auf meinen Absatz des Original-Design-Kinderwagens zu-
ruckfallt?
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5. Welche Méglichkeiten habe ich, auf dem US-Markt, auf dem meiner Erfahrung nach
~die Firma R recht stark ist, eine ahnliche Import-Situation aus China zu verhindern

oder wenigstens so weit wie mdglich zu erschweren?
Ich sehe lhrer Antwort mit Spannung entgegen.

Mit freundlichen Grifien . 30. Januar 2007

Ihr Claude Pousset

4

Aufgabe: Entwerfen Sie ein anwaltliches Schreiben (ohne Formalien), in dem Sie zu
allen Problemen Stellung nehmen.

Teil Il (Seite 4 — 7)

Sachverhalt

Sehr geehrter Herr Patentanwalt, sehr geehrte Frau Patentanwaltin, _

wir, die Smart GmbH & Co. KG sind ein kleineé mittelstdndisches Unternehmen, weiches
sich auf umweltfreudliche, hauptséchlich auf biologischen Rohstoffen basierende, jedoch
effektive Reinigungsmittel fir den Haushalt spezialisiert hat. In einer Nebensparté produzie-
ren und vertreiben wir auf der gleichen Basis auch Wellness- und Kosmetikprodukte, die be-

sonders hautvertraglich sind. Dabei steht bei uns die Okologie auch bei der Hersteliung im -
Vordergrund.

1. Ein Kniller ist unser Produkt wSupercreme 100%, die den Alterungsprozess der Haut merk-
lich aufhélt. Diese besteht aus einer Zusammensetzung aus den Gemischen A, B, C, D die in
einem Verfahren mit den Verfahrenschritten a bis e hergestellt wird. Dieses Verfahren nutzen
wir mit einer ldngeren Unterbrechung wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten, in welcher wir
einen Teil unserer Produkte zeitweilig einstellen mussten, seit 1980. Die Produktion und der Stpiieen,
Vertrieb des Produktes wurde ab Januar 2002 abgesvetzt, konnte jedoch zum 1.3.2003 wie- ‘S=ma.
der aufgenommen werden. Die Produkte sind in. einschlagigen Laden (iber die gesamte
Bundesrepublik beziehbar. Wir hatten das Herstellungsverfahren leider selbst aus Kosten-
grinden nicht angemeildet. Ein Wéiterer Grund war, dass wir 1980 noch keinen Nachweis
des Verfahrens am fertigen Produkt durchfiihren konnten und wir ferner mit unseren Produk-
ten weitestgehend allein auf dem Markt waren. Ein derartiges Verfahren wurde jedoch im
Dezember 2003 in der Fachprésse beschrieben. Seit dem die Nachfrage aufgrund des stei-
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genden Umweltbewusstseins ebenfalls standig steigt, versuchen jedoch auch andere Anbie-
ter in unser Geschaft einzusteigen. Besondere Probleme bereitet uns seit Neuestem eine
Firma Hexa GmbH. Vor drei Tagen wurden wir {iberraschenderweise mit einer Anfrage nach
unserer Berechtigung zur Produktion und Vertrieb unserer Supercreme und einem Patent DE
-3 der Hexa GmbH konfrontiert. Wir sind sehr verwundert dariiber, da unsere Firma doch mit

der ,Superchreme100* bekannt geworden ist.

Bei DE-3 handelt es sich um den nationalen Teil aus PCT-3 (eingereicht beim DPMA) mit .
Anmeldetag 1.9.2003 der Hexa GmbH, welcher zur Erteilung (Verdffentlichung des Hinwei-
ses auf die Erteilung erfolgte vor 2 Monaten) gefiihrt hat. Diese nimmt die Prioritaten aus DE-

1 vom 10. 9. 2002 der Penta GmbH und DE-2 vom 1.4.2003 der Penta GmbH in Anspruch.
Die Penta GmbH wurde Mitte 2003 an die Hexa GmbH verkauft. DE-1 betrifft eine kosmeti-
sche Zusammensetzung und ein Verfahren zur Herstellung einer kosmetischen Zusammen-.
setzung aus Gemischen A, B, die durch Verfahrensschritte a, b hergestellt wird. DE-2 be-
schreibt eine kosmetische Zusammensetzung aus Gemischen A, B, C und beansprucht ein
Verfahren zur Herstellung dieser Zusammensetzung mit den Verfahrensschritten a, b, ¢, die
identisch zu unseren Verfahrensschritten sind, und d” und e’, die sich von unseren Verfah-
rensschritten d und e unterscheiden, jedoch nach Priifung als gleichwirkend zu betrachten
sind. DE-3 beansprucht in ein Verfahren 1 zur Herstellung einer kosmetischen Zusammen-
setzung mit den Verfahrensschritten a, b, ¢, d’, e und ein weiteres Verfahren 2 mit unseren
Verfahrensschritten a, b; ¢, d, e. Uberraschenderweise taucht in DE-3 als Erfinder noch ein
Herr Schmierig auf, der von 1990 bis Ende 2002 in unserem Hause als Meister in der Pro-
duktion der Kosmetikprodukte beschéftigt,war. Er hatte bei uns auch eine Geheimhaltungs-
véreinbarung bezliglich Supercreme 100 unterzeichnen missen, die wir sicher noch in unse-
ren Unterlagen haben. Wir glauben in einer starken Position zu sein, insbesondere da uns
nicht aufgefalien ist, dass die Anmeldungen DE-1 und DE-2 zwischenzeitlich erteilt worden
wéren. Trotzdem haben wir‘beréits intern bei uns recherchiert. Demnach existiert eine Dip-
lomarbeit eines Werkstude‘nten, die unter anderem unser Vérfahren detailliert beschreibt und 3y wak-,
mogliche Abwandlungen, wobei interessanterweise auch dass in DE2 beschriebenen Verfah-
ren erlautert ist. Diese wurde am 21.08.2002 fertig gestellt und miisste eigentlich in der hie-
sigen Universitétsbibliothek aufzufinden sein. Bisher sind wir jedoch gescheitert, auch im

Fachbereich, da diese in keinem Verzeichnis an der Universitatsbibliothek gefihrt ist. Wie ist
die Rechtslage und was kdénnen wir tun?

g.m.l‘ e

2. Des weiteren haben wir am 15. Marz 2006 eine Patentanmeldung DE-X1 beim DPMA ein-
gereicht, in der ein Verfahren zur Herstellung eines Waschmittels, nachfolgend kurz als Ver-
fahren W bezeichnet, beansprucht wird, in welchem als wesentliches Merkmal in einem
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sweiten Verfahrensschritt ein Temperaturbereich von 5 bis 70°C beansprucht wird. DE-X1
stellt dabei die ordentlich ausgearbeitete Anmeldung einer Notanmeldung DE-X dar, die am
1. Marz 2006 in ’Englisch beim DPMA eingereicht wurde, fir die wir keine Geblihren gezahit
haben und wahrscheinlich deshalb auch noch kein Aktenzeichen erhalten haben. Dabei

muss es sich wohl um ein Versehen des Amtes handeln. Fir beide haben wir die vorzeitige
Offenlegung beantragt. Die Anmeldung DE-X1 wurde darauf im September 2006 offengelegt.

Im November 2006 wurden wir jedoch im Rahmen einer Tagung von einem Mitarbeiter von
Hexa darauf aufmerksam gemacht, dass in der Fachzeitschrift im Oktober ein Artikel er-
schienen war, der die Durchfiihrung des Verfahrens bei 48°C beschreibt. Zwischenzeitlich
haben wir jedoch mit unserem taiwanesischen Kooperationspartner weitere Versuche durch-
gefiihrt. Wir konnten feststellen, dass das Verfahren auch noch in einem Temperaturbereich
zwischen 70 und 95°C durchfiihrbar ist und eine, wenn auch vérschle’chterte Ausbeute er-
gibt. Wir wollen daher zusammen mit unSerem taiwanesischen Kooperationspartner eine
internationale Patentanmeldung PCT-X fiir das Verfahren X anmelden und sowohl einen
Temperaturbereich von 5 bis 70°C als auch 70 bis 95°C beanspruchen. Am besten wére ein
Anspruch mit 5 bis 95°, um alles abzudecken. Die Anmeldung soll beim DPMA erfolgen, bei-
de Prioritdten in Anspruch nehmen und gleich |n Engllsch abgefasst sein. Sehen Sie hier

Probleme? Was raten Sie uns? : L) AT §4 Q) \uiTaud ULQ

3. In einer anderen Sache hatten wir zusammen mit unserem taiwanesischen Kooperations-
partner eine Patentanmeldung PCT-Y1 fiir einen Alizweckreiniger mit Benennung aller Staa-
ten (national und regional) beim Europaischen Amt hinterlegt, in welcher ein Verfahren zur
Herstellung des Produktes beansprucht wurde, in dem als wesentliches Merkmal ein Halte-
bereich fiir eine Temperatur T1 von t1 beansprucht wurde. t1-entspricht einer Zeitdauer von
20'-30 min. Die PCT-Y1 basiert auf einer taiwanesischen Anmeldung TW-Y1, die unser tai-
wanesischer Kooperationspartner in Taiwan 11 Monate zuvor schnell eingereicht hatte, da er
2 Wochen spater das Verfahren auf einem Fachkongress im Detail vorstellen wollte, was er
dann auch getan hat und nimmt die Prioritét dieser in Anspruch. Die schriftliche Zusammen-
fassung des Fachkongresses ist als P -Dokument (Dokument, dass vor dem Anmeldﬂetag
und nach dem Prioritatstag verdffentlicht wurde) im internationalen Recherchebericht aufge-
fuhrt. Kiirzlich haben wir eine Mitteilung von der WIPO iiber den Ablauf der Frist zur Nationa-
lisierung in 2 Monaten erhalten. Wir mdchten, da unser Konkurrent auch hier wieder kraftig
mitmischt und der internationale Prﬂfungsberi‘cht Uberaus positiv war, nun den bestmogli-
chen Schutz fur DE, GB, IT, ES und AT erhalten. Kénnen Sie uns hier beraten, welche Mog-
lichkeiten aus Ihrer Sicht fiir uns bestehen und fiir uns die optimale Losung aufzeigen?
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4. Unser firr heute letztes Problem ist ein Kosmetikpinsel unseres Konkurrenten, fur welchen
bereits beim DPMA ein Patent DE-KP erteilt ist, die Einspruchsfrist lauft noch. Beansprucht
ist eine Hiilse mit einfahrbarem Plnsel (Merkmale 1) und ein Kappe als Verschluss die einen
optisch attraktiven und technisch durchaus ausgereiften einfach zu bedienenden Ver-
schlussmechanismus (Merkmale 2) beinhaltet. Diese Lésung haben wir ebenfalls entwickelt,
allerdings erst nach dem Anmeldetag des Patentes DE-KP. Wir haben natiirlich sofort re-
cherchiert und sind fiindig geworden. In einem Katalog, der zwei Jahre vor dem Anmeldetag

an potentielle Abnehmer und Kunden verschickt wurde, haben wir auf einer Seite direkt ne-

beneinander dargestellt zwei Kosmetikpinsel gesehen, wobei der eine Kosmetikpinse! die
Merkmale 1 enthalt, wie im Text zu dieser Ausflihrung beschrieben und der zweite Kosme-
tikpinsel die Merkmale 2. Ich denke wir konnen damit das Patent zu Fall bringen?

Mit freundlichen Griilden
i. A. M. Meier
Smart GmbH & Co. KG

A.ufgabe: Entwerfen Sie auch hier ein anwaltliches Schreiben (ohne Formalien), in dem
Sie zu allen Problemen Stellung nehmen.




