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Praktische Priifungsaufgabe

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Tetl I

Sachverhalt:

Sie erhalten in einer Patentanwaltskanzlei folgendes Schreiben:

VDU GmbH & Co. KG
Am Hariksee 12 b
22033 Hausen

Patentanwiilte
Steinbach & Smith
Wellenhausweg 1
22033 Hausen

01.09.2010

Sehr geehrter Herr Steinbach,

wie Sie wissen, vertreiben wir Anlagen zum Beschichten z.B. Lackieren von Folien. Zurzeit
werden Folien nachgefragt, die mit einer Glaspartikel enthaltenden zusitzlichen Deckschicht
versehen sind. Diese Deckschicht filhrt zu einer leicht changierenden Oberfliche. Die

Deckschicht wird in unseren Anlagen mit einer Spezialdiise auf die Folienbahn aufgetragen.
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Zu dieser Entwicklung wurde mir eine heute unterschriebene Erfindungsmeldung vorgelegt,
in der der Lifinder Herr Meier, unser Entwicklungs- und Laborieiter, angibt, dass er diese
Spezialdiise fiir den Auftrag einer Deckschicht, z.B. eines mit Metall oder Glaspartikeln

versehenen Lackes im Jahr 2007 erfunden habe.

Dazu nannte er seinen internen Versuchsbericht {iber Versuche im Oktober 2007, die in
unserem Labor fiir unseren Kunden, die Folienmeister GmbH an einer von ihm entwickelten

Anlage A mit dieser ebenfalls von thm entwickelten Spezialdiise durchgefiihrt worden sind.

In den Versuchen wurden fiir die Deckschicht Lacke mit Metallpartikeln und Lacke mit vom
Kunden geheim gehaltenen Zusatzstoffen durchgefithrt. Zusétzlich nannte er seinen internen’
Versuchsbericht iiber Versuche aus November 2007, in dem Versuche mit einem Glaspartikel
enthaltenden Lack beschrieben sind.

Gleichzeitig wurde mir ein Europdisches Patent’ der Folienmeister GmbH vorgelegt, in dem
die in dem Versuchsbericht von Herrn Meier gezeigte Anlage A mit der Spezialdiise zum
Auftrag einer Deckschicht mit einem Glaspartikel enthaltenden Lack auf eine Folie geschiitzt
ist. Prioritédtstag dieses Européischen Patentes ist der 02.02.2008. Die Versffentlichung der
Erteilung fand letzten Mittwoch statt.

Zu Threr Information mdéchte ich bemerken, dass wir die Spezialdiise 2008 an die
Folienmeister GmbH geliefert haben. Allerdings haben wir in unserem Angebot von
Dezember 2007 vermerkt, dass die Spezialdiise zum Auftrag von Deckschichten aus Lacken

ohne Glaspartikel vorgesehen ist. Damit wollten wir Reklamationen vermeiden.
Pa wir gerade mit einem zweiten Kunden, der Pack GmbH, iiber unser Angebot einer
Spezialdiise zu 0.g. Zweck verhandeln, bitte ich Sie um eine moglichst baldige Stellungnahme

zu folgenden Fragen:

. Wie sollen wir mit der Erfindungsmeldung von Herrn Meier nach der Anderung des

Arbeitnehmererfindergesetzes (ArbErfGG) umgehen?
2. Wir gehen davon aus, dass das Européische Patent in Deutschland nationalisiert wird.

a. Kénnen wir dic Spezialdiise an die Pack GmblI{ liefern?




b. Welche Risiken gehen wir dabei ein?

Wir bitten Sie, uns in IThrer Stellungnahme die rechtliche Situation zu erdrtern und ggf.

alternative Handlungsmoglichkeiten aufzuzeigen.

Mit freundlichen Griiflen

VDU GmbH & Co. KG
Geschifisfithrer

Aufgabe:
Entwerfen Sie zur Beantwortung ein anwaltliches Schreiben {(chne Formalien)

Teil I1

Sachverhalt:
Sie erhalten als Patentanwalt/Patentanwiiltin folgendes Schreiben:

4. Oktober 2010

Sehr geehrte Frau Patentanwiltin,

sehr geehrter Herr Patentanwalt,

‘wir, die Biirobodenausstattungsgesellschaft mbH, fertigen und vertreiben Bodensysteme fiir
Gewerbeimmobilien in Deutschland. Derartige Bodensysteme weisen typisch eine erste
Bodenplatte und eine zweite Bodenplatte auf, die im verlegten Zustand derart voneinander
beabstandet angeordnet sind, dass ein Installationsraum zwischen der ersten und der zweiten
Bodenplatte gebildet wird. In dem Installationsraum kénnen Kabel, Leitungen usw. gefithrt

werden.
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Bislang haben wir die beiden Bodenplatten getrennt an den Bodenverleger geliefert. Der
Bodenverleger hat die beiden Bodenplatten dann beim Verlegen in der Gewerbeimmobilie in
vorbereitete Aufnahmen eingelegt. Ein Verbinden der beiden Bodenplatten hat bei uns und -

auch beim Verlegen nicht stattgefunden.

Anfang August 2009 kam uns die grundsitzliche Idee, dass es giinstig sein kénnte, die beiden
Bodenplatten als vormontiertes Bodenplattensystem zu fertigen und zu liefern. Hierbei
werden die beiden Bodenplatten mittels einer Schraubverbindung miteinander verbunden.

Dies erleichtert die Arbeit des Bodenverlegers deutlich.

In drei Wochen findet nun eine filr uns wichtige Messe statt. Zur Vermarktung unserer Idee
haben wir vor wenigen Tagen Werbematerial an alle unsere Kunden verschickt, in dem wir
die oben genannfe Innovation ankiindigen. Wir haben unseren Kunden versprochen, Muster-
der oben genannten Idee auf der Messe zu zeigen. Ein Vertrieb der Innovation findet derzeit -

noch nicht statt, ist aber auf Ende des Jahres angekiindigt.

Schockierenderweise erreichte mich gestern ein unverschdmtes Schreiben eines unserer
Wettbewerber, der offensichtlich von unserem jiingst verschickten Werbematerial Kenntnis
erlangt hat. In dem Schreiben weist der Wetthewerber auf sein Deutsches Patent 10 2008 (022
478 hin, dessen Anspruch 1 als Anlage beigefiigt ist. Unser Patentsachbearbeiter hat bereits
recherchiert, das Patent wurde am 7. Mai 2008 angemeldet und ist in Kraft, wobei die

-Patentschrift am 1.Oktober 2009 versffentlicht worden ist

Unser Wettbewerber fordert uns unter Fristsetzung und Androhung einer einstweiligen
Verfiigung auf, eine strafbewehrte Unterlassungs- und Verpflichtungserkidrung zu
unterschreiben. Wir sollen es unterlassen, unsere Idee weiter zu bewerben, insbesondere diese
auf der Messe vorzustellen. Den zukiinftigen Vertrieb will er uns auch verbieten. Der Gipfel
aber ist, dass er fir die unverschimte Abmahnung auch noch Abmahnkosten in Héhe von
EUR 1980,30 zzgl. MwSt. basierend auf einem Gegenstandswert von EUR 125.000,- geltend

macht,

Was sollen wir machen? Miissen wir wirklich auf die Werbung, die Messevorstellung und den

zukiinftigen Vertrieb verzichten? Muss ich innerhalb der gesetzten Frist reagieren?
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Die Abmahnkosten zahle ich auf keinen Fall.

Was kann alles passieren?

Mit freundlichen Griiflen

(Unterschrift)

Anl, 1 DE 102008 022 478 B 3

Patentanspriiche

1. Bedensystem, nmfassend:
- eine erste Bodenplatte und
- eine zweite Bodenplatte, die derart von der ersten Bodenplatte beabstandet angeordnet
ist, dass ein Installationsraum zwischen der ersten und der zweiten Bodenplatte
gebildet wird, um eine Leitungsfiihrung in dem Installationsraum zu ermdglichen,

gekennzeichnet durch
- ein Verbindungsmittel, das die erste Bodenplatte mit der zweiten Bodenplatte

verbindet.

2. Bodensystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

- das Verbindungsmittel eine Klebeverbindung ist.
Aufgabe:
1. Frage

Erstellen Sie ein Antwort-/Beratungsschreiben an den Mandanten, in dem Sie diesen gezielt,

umfassend und richtig beraten.

Anmerkung: Stellen Sie die Rechtsbestindigkeit des Patents nicht in Frage.




2. Frage

Wie wire die Rechislage zu beurteilen, wenn der Mandant lediglich die beiden Bodenplatten
ohne irgendeinen Hinweis an die (gewerblichen) Bodenverleger liefert und die Bodenverleger
selbst das Bodensystem mittels eines von einem anderen Lieferanten bezogenen
Verbindungsmittels verbinden, wobei die Bodenplatten auch ohne das Verbindungsmittel
verlegbar sind.

Priifen Sie diese Problematik gutachterlich.

Teil IT1

Sachverhalt:

Erfinder Ideenreich ist aus dem Unternechmen A in den Ruhestand ausgeschieden. Zuvor
wurden seine zahlreichen im Unternechmen A benutzten Erfindungen abschliefend vergiitet.
Zu zwei bereits erteilten und frither benutzten DE-Patenten erhielt er die Auskunft, dass die
Benutzung aufgegeben wurde und die Patente an das Unternehmen B verkauft wurden. Eine

Erfindervergiitung filr diese Patente sei daher nicht mehr fillig,

Das Unternehmen B nutzt die in den beiden DE-Patenten geschiitzte Erfindung intensiv und
hat mit den patentgemifien Produkien einen groflen Markierfolg erzielt, der auch Erfinder

Ideenreich nicht verborgen blieb.

Seine Nachforschungen ergeben, dass im Register des DPMA weiterhin das Unternehmen A
als Inhaber der beiden DE-Patente eingetragen ist. Er ldsst sich von seinem fritheren
Arbeitgeber A die Ubertragungserkléirung zeigen und liest dort, dass die beiden Patente

it allen Rechten und Pflichten®

auf das Unternehmen B tibertragen wurden.

Erfinder Ideenreich ist hoch erfreut dariiber und will seinen Anspruch auf Erfindervergiitung
nun bei dem intensiv nutzenden Unternehmen B geltend machen, das beim Patentkauf ja

offensichtlich auch die Pflichten {ibernommen hat.




1 Wird er damit Erfolg haben?

2) Hat er noch Anspriiche gegeniiber seinem fifiheren Unternechmen A und wenn ja, wie

wiiren diese zu bestimmen?

Erfinder Ideenreich trifft sich auch nach seinem Ruhestand mit fritheren Fachkollegen, die
wiederum gute Kontakte zum Unternehmen B haben. So erfihrt er, dass sein beim -
Unternehmen B beschiftigter Miterfinder fiir eine gemeinsame Erfindung erst kiirzlich eine

recht hohe Erfindervergiitung erhalten hat,

Wihrend einer Kooperation der beiden Unternchmen A und B ‘entstand vor etwa 10 Jahren
die gemeinsame Erfindung, die von beiden Unternehmen gemeinsam zum Patent angemeldet
und inzwischen erteilt wurde. Beide Unternehmen sind gemeinsame Inhaber und teilen sich

die Patentkosten hilftig.

Die Uberprilfung seiner abschliefenden Vergﬁtungsveréinbawng ergab, dass die gemeinsame
Erfindung zwar berticksichtigt wurde, aber nur eine Vorratspauschale von 700€ dafiir
angesetzt wurde. Erfinder Ideenreich ist nun enttiuscht von seinem ehemaligen Unternehmen
A, zumal er 80% zur gemeinsamen Erfindung beigetragen hat und er davon iiberzeugt ist,
dass ihm demzufolge eine noch héhere Vergiitung als seinem Miterfinder beim Unternehmen
B zustiinde. Auch diesen Anspruch will er gegeniiber seinem ehemaligen Arbeitgeber

Unternehmen A geltend machen.

3) Konnte Erfinder Ideenreich einen Vergiitungsanspriiche aus der gemeinsamen

Erfindung haben?

4) Wie kann Erfinder Ideenrcich seine Anspriiche auf Erfindervergiitung als

Ruhestindler geltend machen?

Aufgabe:
Beantworten Sie die 4 Fragen gutachterlich,




