Deutsches Patent- und Markenamt' Miinchen, den 3. Februar 2009

Patentanwaltspriifung 1/2009, Gruppen A - C
Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe
Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit fiir beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil | (Seiten 1 - 2)

Sachverhalt:

In einem vor dem Bundespatentgericht énhéngigen Patentnichtigkeitsverfahren war

zum Zeitpunkt der Erhebung der auf vollsténdigé Nichtigerklérung des deutschen
| Patents Nr. ..... gerichteten Klage die Beklagte (B)'im Paténtrégister'»eingetragen,
wobei sie kurz zuvor das Patent auf die Firma E (E) Gbertragen hatte. Die Umschrei-
bung auf E ist inzwischen erfolgt.

Kurz vor der angesetzten miindlichen Verhandlung erfahrt der Geschéftsfihrer der E
vom Verfahren und dem Gerichtstermin. Er fiihlt sich von B getauscht 'undvbeauftragt
Patentanwalt Forsch, zum Termin nach Munchen zu reisen und erforderlichenfalls
zum Schutz der Interessen der E tétig zu werden,

Dieser nimmt zusammen mit drei mitgebrachten Patentanwaltskandidaten nach Au-
ruf der Sache als ,,C)fféntlichkeit" an der Verhandlung teil.

Wahrend dieser erklart der Vertreter der Beklagten unter Ubergabe gesinderter Pa-
tentanspriiche, das Streitpatent werde nur im Umfang der (ibergebenen Fassung
beschréinkt verteidigt. _ S

Der Senat weist nach einer‘Beratung darauf hin, dass Bedenken gegen die Annahme
einer zuldssigen Beschrénkung bestiinden, weil eine unzuléassige Schutzbereichser-

weiterung im Raume stehe,

Der Vertreter der Patentinhaberin erklart sodann, aus seiner Sicht liege eine zulds-
sige B_eschrénkung vor, eine Anderung der Antragstellung sei nicht beabsichtigt.

Daraufhin zieht sich das Gericht zu einer Zwischenberatung zuriick.



Patentanwalt Forsch beflirchtet nach dem bisherigen Ablauf der Verhandlung, dass |
das Streitpatent fir nichtig erklért werden kénnte.

Mit den Patentanwaltskandidaten diskutiert er in der Verhandlungspause, was zu tun
sei.

Kandidat A schlagt vor, dem Verfahren als Nebenmtervenlent beizutreten, um Ein-
fluss auf den weiteren Prozessverlauf nehmen zu konnen

Kandidat C halt es fur taktisch kluger wenn Forsch dem Gericht nach der Pause den
aktuellen Reglsterauszug vorlegt in dem E als Patentinhaberin elngetragen ist, und
er weiter zu Protokoll erklart, dass B zur Verfiigung .Uber das Streltpatent nlcht mehr
berechtlgt sei.

Kandidat D. schiiellich meint, dass es am besten sei, zunachst zu vérsuchén die
.Klagenn (K) unter Inaussichtstellung einer fiir sie glnstigen Lizenzvereinbarung dazu
zu bringen, dafir zu sorgen, dass keine Nichtigerklarung erfolge zumindest jeden-
falls nicht an dlesem Verhandlungstag

Aufgabe:

Nehmen Sie zu den vorgeschlagenen Lésungen Stellung:

Welche Vorteile und Nachteile bieten sie fi.'lf E und welche prozessualen Probleme
werfen sie auf? Probleme der §§ 64, 71 ZPO sind hierbei nicht zu erértern.

Wie kénnte K den Vorschlag des D verwirklichen?

%

- In wieweit hangt der weitere prozessuale Verlauf (auch) von B ab?



Teil Il (Seiten 3 - 5)
“Sachverhalt:

Ihr Mandant die kabem GmbH, fertlgt und vertreibt Druckerpatronen dle in Dru-
ckern unterschiedlicher Hersteller einsetzbar sind.

Besonders stolz ist Dolores Flnkbem die Geschaftsfuhrerln lhrer Mandantln auf eine
neu entwickelte Druckerpatrone, die mit einem wiederbeschreibbaren Speicherchip
ausgestattet ist. In den wiederbéschreibbanen Speicherchip werden herstellerseitig
die Art der Tinte sowie die Menge der Tinte eingeschrieben, mit der die Patrone be-
flillt ist. Diese in dem Speicherchip eingeschriebenen Daten werden von Druckern
der Serie X5000 der Print AG ausgelesen und zur Optimierung des Dmékproiesses
verwendet Drucker der Serie X7000 der Print AG und Drucker der Serie P5000 der
Xpnnt AG sind féahig, nach jedem Druckauftrag die verbrauchte: Menge an Tinte zu
berechnen-und die in dem Spelcherchlp der Tintenpatrone gespeicherte Menge an
Tinte entsprechend herab‘zusetzen sodass in dem Speicherchip stets die aktuelle
Fiillmenge der Tintenpatrone gespeichert ist. Vor Durchfiihrung eines Druckauftrags
wird mitiels Auslesens des Spelcherchlps uberpriift, ob die vorhandene Tintenmenge
fur die Durchfiihrung des Druckauftrags ausreicht. Der Drgckauftrag wird nur dann
durchgefiihrt, falls dies der Fall ist. Die neu entwickelte Druckerpatrone kann jedoch
auch in éltereh Drucker zahlreicher Hersteller eingesetzt werden, welche die in dem
Speicherchip eingeschriebenen Dafen nicht auslesen.

Diese neu entwickelte Druckerpatrone wurde 2006 in den Markt eingeflhrt, wird in
Deutschland gefertigt und u.a. in Deutschland und den USA vertrieben. Auf der Ver-
packung der Druckerpatrone ist hierbei eine Liste der Druckertypen aufgefihrt, fir
-welche die Druckerpatrone verwendbar ist, u. a. die DrUckertypen X7_00_0 und P5000.
Eine Patentanmeldung, die ehfsprechend dem damaligen Stand der Entwickiung auf
eine Druckerpatrone mit einem integrierten Speicherchip gerichtét ist, wurde im De-
zember 2002 ausgearbeitet und von der Finkbein GmbH am: 16.02.2003)beim Déut-
schen Patent- und Markenamt eingereicht. Als Erfinder wurden hierbei~de’r Entwick-
lungsleiter Dr. Fix sowie der Entwicklungsingenieur Eifrig benannt, beides langjahrige
Angestellte der‘Finkbein,Gmb'H. 2004 wurde dann eine Nachanmeldung basierend
auf der Prioritét dieser Erstanmeldung in den USA eingereicht und hierbei von Dr. Fix
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ein ,Assignment" zur Einreichung beim US-Patentamt unterzeichnet, mit dem dieser
die Erﬁhdung sowie samtliche auf diese zuriickgehenden Schutzrechtsanmeldungen
weltweit auf die Finkbein GmbH Ubertragt. Dr. Fix war als Entwicklungsleiter fir die
Patentangelegenheiten der Finkbein GmbH verantwortlich und hat im Rahmen dieser
Zustandigkeit sowohl die Ausarbeltung der Erstanmeldung als auch die Nachanmel-
dung - veranlasst Eme schnftllche Meldung der Erfindung erfolgte nicht. Am
15.05. 2003 wurde von der Finkbein GmbH Herrn Eifrig gegentiber schriftlich die In-
anspruchnahme der Erflndung erklart, eine Erklarung der Inanspruchnahme der Er-
findung gegeniiber Herm Dr. Fix erfolgte jedoch nicht. An Dr. Fix wurde vielmehr am
‘,-23 08.2005 eine Vergitung von.1000 Euro ausgezahlt und von diesem im Gegenzug
eine Erklarung unterzelchnet dass mit dieser Zahlung seine Vergutungsanspruche in
Verbindung mit seiner Dlensterﬂndung einschlieflich sdmtlicher in- und auslindi-
schen Schutzrechte fiir Vergangenheit und Zukunft'abgegolten sind.

lhre Mandantln ist nun von der%rmt AG auf ein europalsches Patent der. $nnt AG
aufmerksam gemacht worden, dessen Anmelde- und Prioritatstag der.15.02.2003 ist
und dessen Erteilung am 03.03.20051erfo|gte. Dieses européische Patent umfasst
einen unabhéngigen Verfahrensanépruch, der ein Verfahren mit den Schritten

Erfassen der Tintenmenge einer Druckpatrone durch einen Drucker mittels
gines in die Druckerpatrone I. integrierten Anzeigenelements und L']berpréifung
durch den Dru’cker, ob die erfasste Tintenménge far die Durchfiihrung eines
Druckauftrag ausreicht, vor Durchfiihrung eines Druckauftrags,

.beansprucht, sowie einen nebengeordneten Sachanspruch, welcher eine

Druckerpatrone m)’t einem Anzeigénelement umfassend einen in 'einer .
Tintenkammer aﬁgeordneten v Schwimmér und einen mit dem Schwimmer
zusammenwirkenden = Potentiometer beansprucht, dessen (iber zwei
Ausgangsklemmen abgreifbarer W/derstand abhang/g vom Befu/lzustand der{
Tintenkammer ist.

Weiter umfasst das Patent einen weiteren nebengeordneten Sachanspruch, der auf
einen das Verfahren gemaR Verfahrensanspruch durchfiihrenden Drucker gerichtet



ist. Dem auf die Druc.kpatrone gerichteten Sachansbruch liegt die Aufgabe zugrunde,
es dem Drucker zu ermogllchen die in der Tlntenpatrone enthaltene Tintenmenge
Jederzelt bestlmmen zu konnen, um so die Ausflihrung von nicht vollsténdig durch-
fuhrbaren Druckauftragen vermeiden zu konnen

Zusatzllch wird die Situation fir die Finkbein GmbH noch dadurch erschwert dass
Dr.-Fix 2008 in die Geschéftleitung der Xprint AG gewechselt ist und ihrer Mandantin
gegeniber erklart hat, dass er mit der Héhe der erhaltenen Vergltung nicht
einverstanden ist und im Ubrigen wohl die Rechte an seiner Erfindung nicht wirksam
auf die Finkbein GmbH Gbergegangen sind und er somit die Herstellung der neuen
Druckerpatrone durch die kabeln GmbH unterblnden kann

Aufgabe:

1. Beantworten Sie gutachterlich, ob die Rechte an der Erfindung auf die Finkbein
GmbH Ubergegangen sind.

2. Kann die Xprint AG von der Finkbein GmbH die UnterlaSsung der Herstellung der
neuen Druckerpatrone sowie die Unterlassung des Vertrieb der neuen Drucker-
patrone in Deutschland basierend auf ihrem européischen Patent verlangen’? Ge-
hen Sie hierbei davon aus, dass der deutsche Anteil des europaischen Patents in
Kraft ist. Was empfehlen Sie Ihrerj Mandantm'.,



