DeutSCHés Patent- und Markenamt - ' Miinchen, den 1. Oktober 2008
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Schrlftllche Aufsmhtsarbe:t betreffend eine WIssenschaftllche Aufgabe

Bestehend aus ZWEI Tellen Bearbettungszert fur beide Telie zusammen; 5 Stunden

 Teil (s (Seiten 1 — 3)

Sachverhait®

: Nils Jurgensen tSt Geschaftfuhrer der Analyst GmbH - im Fo!genden ANALYST = und kon- |
taktieft Ste in folgender Angelegenhelt ' '

Dle Spectrat GmbH + Co KG im Folgenden SPECTRAL - steht mlt ANALYST im Wettbe- 7
werb. Betde Flrmen stel!en IR- Spektrometer zur Analyse von FIUSSngeiten in der mdustrlel-
- len Prozessmesstechnlk her. - . '

. Am 14 08 2002 hat SPECTRAL eine Deutsche Patentanmeldung e:ngere[cht die dle Pnorltat
emer us Prowsuonal Applicanon |n Anspruch nlmmt die-am ‘I4 08. 2001 beim U S Patentamt.j'
emgeremht und auf dre Spectral Inc. - elner ‘IOO%tgen Tochter der SPECTRAL ubertragen :
‘_wurde Dle US F’rowsnonal Apphcatton bezreht such auf ein IR~Spektrometer das sehr robust
aufgebaut ist, 80 dass es auch m unwwthchen mdustnellen Prozessumgebungen elngesetzt
werden kann. ‘ S ' '
Am-05.05.2006 wird das Deutsche Patent - im Folgenden SPECTRAL Patent - erteilt. Eine
auf der US Prowsmnal Appllcatlon basierende US Non-Provisional Appllcatlon fiihrte bereits
in. 2004 zur Patentertellung | L " S D

Das SPECTRAL Patent schitzt im Patentanspruch 1 eine grundlegende Ausgestaltung des
!R-Spektrometers — im Folgenden SPEKTROMETER 1-Losung. In einem zweiten unabhan- J
' gigen Patentanspruch ist eine Ausgestaltung des IR-Spektrometers - SPEKTROMETER

_'2 -Losung - geschutzt die der kmematlschen Umkehrung der SPEKTROMETER 1- Losung
entsprtcht in der US Prowsmnal Appllcatlon war Iedlghch die SPEKTROMETER 1- Losung
“offenbart. -

' ANALYST nutzt die in dem Patent geschutzte SPEKTROMETER 2- Losung Nun hatte ANA-
~ LYST bereits am 14. 08.1999 eine Deutsche Patentanmeldung emgere:cht in der das erfin-
“dungsgeméfRe IR- -Spektrometer beschrieben war. ANALYST hatte dte Erfindung innerhalb
© der gesetzl:ch vorgegebenen Frist in Anspruch genommen. Die Ausgestaltung und die Ar-



beitsweise der SPEKTROMETER 1-Lésung hatte der ANALYST-Erfinder Inno Vator, der
auch ein begnadeter Zeichner ist, in mehreren Figuren detatlhert dargestellt und Kklar be-
. schneben Der einzige Patentanspruch bezog SICh auf SPEKTROMETER 1- Losung Weuter— :
hin fand sich in der Beschreibung der Satz, dass in den Zeichnungen 6-10 eine weitere Aus-
gestaltung der Erfindung'grafisch .dargestellt‘s'ei. Bei dieser Ausgestaltung handelte es sich_
“um die SPEKTROMETER 2-Lésung. | | |

. Die Formérfofderni_sse flr die Patentanmeldung wurden erfilllt, allerdings wurden die Figuren
6-10. versehentlich nicht mit den Anmeldeunterlagen eingereicht. In einem. vom Deutschen
Patent- und Markenam‘t zugestellten PrUfbescheid wurde ANALYST -einen Monat nach dem
Anmeldetag aufgefordert, die Mé‘mgelvder:PatentanmeIdung zu beseitigen Auf das Schreiben
' hat ANALYST nicht reagiert. Wenige Monate vor der Veroffentlichung hat ANALYST dann
die Deutsche Patentanmeidung zuruokgenommen

Neun Monate nach Einreichung der Patentanmeldung wulrde seitens der Geschaftsfiihrung

von _ANALYST nimlich ent_schiedén_, die in der Patentanmeldung beschriebene IR-
‘Spe'ktrometer wegen andénNeitiger Entwicklungsvorhaben | zurﬂckzustellen Auch bestanden
erhebliche Bedenken im j—i!nbllck auf eine kostenguns’uge Realisierung der SPEKTROME-'
TER 1- Losung ' : '

Am 17.02.2002 wurde seitens der Géschéftsthfuhg von ANALYST die Entscheidung getrof-

o fen, die SPEKTROIVIETER 2-L.osung zu entwickeln. Der Prototyp. wurde wenige Monate

nach Einreichung des SPEKTRAL Patents fertig geste!lt Nach einigen Feldtests startete die
Serlenfertlgung Anfang 2004..

* Am 30.09.2008 hat ANALYST von der SPECTRAL eine Berschtigungsanfrage erhalten.
ANALYST wird gebeten mitzuteilen, weshaib sie sich berechtigt fihlen, die in dem SPEKT-
RAL Patent geschiitzte SPEKTROMETER 2-L8sung zu verwenden.

| Aufgabe: _ _
Erarbeiten Sie eine gutachterliche Stellungnahme zu folgenden Punkten:

1. Welcher Zeitrang kommt dem SPEKTRAL Patent zu?

2. Kann ANALYST die SPEKTROMETER 2- Lésung in Deutschland und in den USA weiter-
benutzen, und weiche Bedeutung kommt hierbei der eigenen ANALYST Patentanmeidung
2u? '



3. Hat es ggf Slnn auf die SPEKTROMETER 1- Losung auszuwelchen die Nils Jurgensen
mittlerweile fir den Deutschen Markt als hesser geelgnet ansneht’?
4, Wie sollte die Reaktton auf die Berechtlgungsanfrage aussehen'?

'5.‘Abwan'dlunq' -

Wie wiirde lhre Stellungnahme in Bezug auf Deutschland auSséhe_n‘, wenn ANALYST die

| eigene Anmeldung nicht vor der Verfjffentlii;hung zurﬂCkgenom’rhen hatte?

" Teil Il (Seiten 3 — 4)
Sa'chverhélt

L Der Erfinder Pﬁfﬁg, der {iber ein Labor verfligt, hat zusammen mit der SC- GmbH ein Pro-
Jekt zur Entwmklung eines lnnovatlven Verfahrens zur Desmfektion von Schmmmbadwasser
' durchgefuhrt Belde Parteien haben. sich gegenseittg verpﬂlchtet lhre Kosten selbst 2u fra-
‘ gen und daruber hmaus in bestimmten Abstanden weitere Lelstungen zu erbringen. Absicht .
war dle gememsame Nutzung der Prqektergebmsse Dabei sollte die SC- GmbH die bend- |
tlgten Chemlkahen herstellen, und Pfiffig sollte diese auf Grund seiner guten Kontakte zu
' kommunalen Schw;mmbadern vertrelben Im- Frihjahr 2005 haben Pf[fflg und dle SC-
_' GmbH die Entwncklungsarbe:ten erfolgrelch abgeschlossen.

Da die Chemie AG, Muttergeseilschaft der SC-GmbH eine Patentabtellung beSItZ’[ einigte
man sich, dass diese am 1.8.2005 beim DPMA eine Patentanmeldung auf die Erﬁndung im

Namen der SC-GmbH als Allelnanmelder einreichte. Pfiffig sowie Griibler, der Geschéftsfiih- |
rer der SC- GmbH, und dessen Mitarbeiter Klug wurden als Erflnder benannt. Die Anmeldung
enthalt Anspriiche auf eine chemische Zubereitung und auf ein Verfahren zur Desinfektion
von Schwimmbadwasser, die auf Pfiffig als Erfinder zuruckgehen,' sowie auf eine Vorrichtung
fur ihren Einéatz die Griibler beigetragen hat. Ein Anspruch 11 betrifft eine analoge Ausfiih-
rungsform die Klug belgesteuert hat. Pfiffig hat in der Folgezelt weiterhin sejine. PrOJektbei-
trage geliefert und Chemikalien von der SC-GmbH bezogen. Seit einigen Monaten arbelten

mehrere Schwimmbéder nach der Erfindung.-

Am 24. 9. 2008 erfuhr Pﬂfﬂg aus der Zeitung, dass die SC- GmbH ihr Geschaft mtt
Schwimmbadchemikalien an das amerlkamsche Unternehmen Killbugs, den Marktfuhrer fur
“Schwimmbad- Desmfektlon seinen Konkurrenten verkauft hat.



,Darauf rief Pfiffig 'Grubler an, der ihm sagte, er habe die SC- GmbH verlassen und sei j'etzt"
bez der Wassermix-GmbH angestelit, die die erfindungsgemafe Vomchtung bauen werde.
AUf die Patentanmeldung angesprochen sagte Griibler, er habe nach Meldung der Erfin-
| _ dung nie etwas von der Chemie AG, seinem friiheren Arbeitgeber, gehort Sein Geschafts-
| fuhrervertrag habe d|e Regelung enthalten dass. Erfindungen der Chemle AG, der Mutterge- '
sellschaft der SC- GmbH zustehen Ferner habe er als Geschaftsfuhrer der SC-GmbH den _
- Erﬂndungsantell von Klug in Anspruch genommen. Wie der Verkauf des Geschafts zeige,

o habe die SC-GmbH kein interesse mehr an dem Marktsegment Schwimmbad®. Daher fijh-'

le er sich berechtigt seine Erfinderrechte dem neuen Arbsitgeber ohne Formalitdten zur Ver-
fligung zu stellen. D:eser habe auch schon Interesse gezelgt und wolle bald mlt der Vermark-
tung begmnen :

Weltere Recherchen die Pﬂfﬂg durchgefuhrt hat, haben ergeben dass die deutsche Patent- u
anmeldung am 15. 9. 2008 zurtickgenommen worden ist. Anhanglg ist noch eine Europdi-
" sche Patentanmeldung, die die Prioritat der urspringlichen deutschen Anmeldung in An-
spruch nimmt.. Laut eiektronrscher Akteneinsicht in dle europaische Akte vom 1. 10. 2008
beantragt darin die neue Anmelderin Klflb_ugs SE, die durch die Killbugs Research vertreten
_wird und durch deren Geschéftsfﬂhrer handelt, “dem we'_iteren Verfahren nur hoch den An-
spruch 11 2u-Grunde zu legen, da man aus wirtschaftlichen _Urberlfegungeh an den anderen -

Ansprlchen nicht interessiert sei. ‘

)
' Aufgabe Beantworten Sle die folgenden Fragen gutachterlrch
Frage 1 ‘ ' ‘
Weiche Rechte an der Erfindung hat
) Pfiffig, b) Grub[er c) Wasserm|x d} Klug e) Klllbugs Research f} Killbugs SE

Frage 2 .
Pfiffig will die Erfindung in voliem Umfang nutzen, aber nlcht mit Klllbugs zusammenarbeiten.
- Was kann Pfiffig unternehmen um seme Interessen zZu wahren’?



