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Teil A

Sehr geehrte Frau Patentanwaltin,

wir stellen Leuchten her und mdéchten das in der Anlage abgebildete untere Modell
herstellen, das in unserem Hause entwickelt wurde. Unser Wettbewerber, die Firma
A-Leuchten, stellt seit 2016 das obere Modell her. Das Material fiir die Lamellen der
Leuchten ist identisch.

I

Wir haben in der letzten Woche auf unserer Hausmesse in Liidenscheid all unseren
GroRhandlern und den gréften Einzelhdndlern, insgesamt ca. 250 Personen, die als
unteres Modell abgebildete Leuchte vorgestellt. Es liegen uns nun ausgesprochen
groRe Bestellungen vor, so dass die Leuchte in Serie gegen soll. Wir gehen davon
aus, dass diese Leuchte mindestens 10 Jahre im Programm sein wird.

Koénnen Sie uns mitteilen, ob wir den Vertrieb des unteren Modells ohne Probleme
aufnehmen kdénnen?

]

Weiter haben wir folgende Frage: Wir vermuten, dass es schon ein paar Mal passiert
ist, dass einer der GroBhéandler, die auf der Hausmesse Fotos von unseren Modellen
gemacht haben, diese Fotos einem Wettbewerber C-Leuchten hat zukommen
lassen. C-Leuchten vertreiben dann von ihrem auRereuropéischen
Produktionsstandort, den wir gut kennen, die Leuchten in der EU. Die Kopien sind so
schnell auf dem Markt, dass C-Leuchte genaue Vorlagen der Modelle haben muss,
denn die Leuchten sind ja noch nicht in den Léden. Setzt sich das Design im Markt
durch, dann kommen im Lauf der ndchsten Jahre vermutlich noch weitere
Nachahmer hinzu.



a) Welche Méglichkeiten haben wir bzw. welche MaBnahmen kénnen wir
ergreifen, um den Vertrieb der Nachbauten durch C-Leuchten mit
aussichtsreichen Verfahren sofort, aber auch mit langfristiger Wirkung zu
unterbinden?

b) Gibt es eine Méglichkeit, méglichst friihzeitig von Importen zu erfahren und
gegen Importeure vorzugehen, ohne Handler in Verletzungsverfahren
hineinzuziehen?

Fir Ihre Stellungnahme und Empfehlungen danken wir im Voraus.
Mit freundlichen GriiRen
Helle Leuchte

Geschéftsfuhrerin
B-Leuchten GmbH



Anlage




Teil B
Die Tulpentroll AG beschéftigt sich mit der Zucht von Zierpflanzen. |hr Geschéft
leidet aber unter dem Goldgeringelten afrikanischen Maikéfer, der sich aufgrund der
Klimaerwdrmung in Nordeuropa halten kann, in die Zuchtanlagen einféllt und die
Tulpen vertilgt.

Um dem Schéadling Einhalt zu gebieten, wird der Angestelite A beauftragt, Abhilfe zu
schaffen. Schnell findet er heraus, dass die chemische Verbindung Tulpillin die
Tulpensetzlinge fiir den Kéfer ungenieRfbar macht, so dass die Pflanzen nicht mehr
gefressen werden.

A recherchiert in dem Chemiebuch, mit dem er sich 1985 auf die Abiturpriifung
vorbereitet hat. Er findet heraus, dass Tulpillin bisher ausschlieBlich therapeutisch
zur Behandlung der Affengrippe eingesetzt wird. Eine Wirkung auf Kéafer bzw.
Pflanzen ist bisher unbekannt. Daher nimmt er ein Stiick braunes Papier, wie es fiir
das Einwickeln von Pflanzen gebraucht wird, und formuliet darauf eine
Erfindungsmeldung EM1, in der er die Verwendung von Tulpillin zur Abwehr von
KéferfraR bei Pflanzen beschreibt.

Die EM1 wird am 1. Februar 2014 beim alleinvertretungsberechtigten
Vorstandsvorsitzenden V der Tulpentroll AG eingereicht. Dieser ist begeistert von der
Erfindung, bestétigt noch am gleichen Tag den Eingang und nimmt sie in Anspruch.

V tritt persénlich mit dem externen Patentanwalt P in Kontakt. Dieser arbeitet im
Auftrag der Tulpentroll AG unter direkter Abstimmung mit V eine DE-
Patentanmeldung (DE1) aus und reicht diese prioritdtsbegriindend am 1. Marz 2014
beim DPMA ein.

Da die Tulpentroll AG selbst gerade keine Bestellungen fiir Tulpen im Auftragsbuch
hat, wird das Tulpillin zur erfindungsgemaRen Verwendung an kleinere Gartnereien
verkauft. Mit 500 Euro/Monat sind die inlandischen Umséatze jedoch méRig, im
Ausland besteht gar kein Interesse. Wie A herausfindet, verwenden alle anderen
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Unternehmen Krokussin, das giinstiger und nicht patentgeschiitzt ist. A unterschreibt
am 15. Juli 2014 die Standard-Incentivevereinbarung der Tulpentroll AG, die einen
Abkauf aller aufkaufbaren Rechte gemaR §§ 13, 14 und 16 ArbEG fiir 1500 Euro
vorsieht, sowie eine Vergitungsvereinbarung, .nach der er bis zum Ende der
Patentlaufzeit pro Jahr Laufzeit 150 Euro Vergitung erhalten wird. A und V stimmen
Uberein, dass eine Pauschalvergiitung in dieser Hohe eine faire und praktikable
Lésung ist.

Bei weiteren Versuchen entdeckt der A eher zufdllig, dass die Behandlung von
Tulpensamen mit hohen Dosen Tulpilin dazu fuhrt, dass die Jungpflanzen
Drommetenrot ausbilden. Aus technischen Grinden wird es niemals méglich sein,
diesen Farbstoff auf anderem Wege zu erzeugen. Er reicht am 12. November 2014
dazu eine Erfindungsmeldung EM2 ein.

Nach dem kommerziellen Misserfolg mit des As erster Erfindung ist der V aber nicht
mehr so enthusiastisch. Zwar wird der Eingang der Erfindung am 15. November
2014 bestatigt und wiederum in Anspruch genommen. Eine eigene Patentanmeldung
hdlt V jedoch nicht fur gerechtfertigt, zumal das Drommetenrot schon seit
Jahrzehnten bekannt, aber ein nennenswerter Umsatz damit nicht absehbar ist.
Patentanwalt P,  der an einer Nachanmeldung zur DE1 in Form einer EP-
Patentanmeldung arbeitet, wird von V instruiert, die zweite Erfindung zusétzlich mit in
letztere aufzunehmen, was er auch tut. Inhaltlich passten beide Erfindungen ja gut
zueinander.

Die Nachanmeldung (EP1) wird unter Beanspruchung der Prioritdt der DE1 am
1. Mérz 2015 unter Zahlung aller Gebiihren und PACE-Antrag eingereicht. Die DE1
wird am gleichen Tag zuriickgezogen.

Vom EPA ergeht am 5. August 2015 der erweiterte Européische Recherchenbericht.
Der zusténdige Patentpriifer zitiert ein dem A bisher unbekanntes Dokument, in dem
die Behandlung von Pflanzen mit Tulpillin beschrieben ist, allerdings zu einem
anderen Zweck, und beméngelt fehlende Einheitlichkeit. P beschrénkt die Anspriiche
nach Ricksprache mit V und A auf den Gegenstand der EM1.
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Anfang Januar 2016 erhélt die Tulpentroll AG plétzlich Bestellungen von Tulpillin in
unerwartet hohen Mengen. Eine neue toxikologische Studie zeigt namlich, dass das
von der Konkurrenz eingesetzte Krokussin nicht nur den Goldgeringelten
afrikanischen Maikéfer, sondern auch den artgeschiitzten Rotgeringelten deutschen
Maikéafer abtétet, so dass das Aussterben des deutschen Kéfers zu befiirchten ist.
Mit sofortiger Wirkung wird der Einsatz von Krokussin behérdlich verboten, wahrend
Tulpillin zugelassen bleibt. Die Tulpentroll AG macht in Deutschland nun 600.000
Euro Umsatz/Jahr mit Tulpillin.

Die Steigerung des Umsatzes erh6éht das Ansehen des A bei V, zumal das EPA
einen vielversprechenden Priifbescheid erldsst. Bei einer auferordentlichen
Betriebsversammlung am 15. Januar 2016 wird der A mit dem neu geschaffenen
Preis ,Erfinder des Jahres“ geehrt. In seiner Dankesrede stellt V die Berufung des A
in den Vorstand in Aussicht.

Emp6rt meldet sich der Angestelite C zu Wort, der im Unternehmen frither mit Tulpen
arbeitete und erst bei dieser Gelegenheit von der DE1 erfahrt. Er gibt an, die
gesamten Arbeiten zur DE1 beruhten auf seiner Idee, Tulpillin-dhnliche
Verbindungen in der Pflanzenzucht einzusetzen. C ruft am 1. Méarz 2016 die
Schiedsstelle am DPMA an. Die Arbeitsprotokolle des C belegen, dass er tatsachlich
schon einmal mit solchen Verbindungen an Tulpen gearbeitet und die
kaferabweisende Wirkung entdeckt hat, was die Schiedsstelle zu dem
Einigungsvorschlag veranlasst, ihn als Miterfinder mit einem Miterfinderanteil von
50% anzuerkennen. Alle Beteiligten nehmen den Vorschlag am 14. August 2016 an.

Am 3. September 2016 informiet V den C zum bisherigen Gang des
Erteilungsverfahrens, mit dem der C sich zufrieden zeigt, und bespricht mit ihm die
Frage der Erfindervergiitung. Der C besteht darauf, dabei genau wie der A behandelt
zu werden, und fordert rickwirkend die gleiche Vergiitungsvereinbarung. V stimmt
zu; die Vereinbarung wird abgeschlossen.

Am 4. Oktober 2016 wird die Erteilung der EP1 fiir den Fall in Aussicht gestellt, dass
noch einige geringfiigige Anderungen umgesetzt werden, die den Schutzbereich
nicht betreffen. V entzieht aus Griinden der Kostenersparnis dem P die Vertretung
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und {ibergibt die Bearbeitung an seine Sekretérin, die die notwendigen Anderungen
durchfuhrt. Mit Hilfe eines externen Dienstleisters veranlasst sie, dass alle
MaRnahmen zur Erteilung und Aufrechterhaltung bis zum Ende der Laufzeit fir den
deutschen Teil des EP-Patents erfolgen. Weitere MaRnahmen ergreift sie nicht.

Am 5. Januar 2017 wird der Hinweis auf Erteilung der EP1 veréffentlicht. A wird am
gleichen Tag in den Vorstand der Tulpentroll A berufen. C ist verargert und kiindigt
seinen Arbeitsvertrag mit Zustimmung des V mit sofortiger Wirkung. C wechselt
daraufhin am 10. Januar 2017 zur Zistornienzwerg AG, die ebenfalls Zierpflanzen

kultiviert und vertreibt.

Die Tulpentroll AG muss einen weiteren Riickschlag hinnehmen: bei einer
Modeschau in Mailand prasentiert ein Designer eine neue Kollektion, die durch den
Einsatz der Farbe Drommetenrot besticht, worauf die Nachfrage nach diesem
Farbstoff in Deutschland sprunghaft ansteigt. Es gelingt allein der Zistornienzwerg
AG, Tulpen mit tief drommetenroten Blattern zu liefern. |hr Umsatz damit betragt
1.000.000 Euro pro Jahr.

C, dem der wirtschaftliche Wert seiner Arbeiten bisher gleichgultig war, entwickelt
nun plétzlich ein reges Interesse an den Vertriebsaktivitdten der Tulpentroll AG. Uber
seinen Rechtsanwalt verlangt er am 2. September 2017 éine Kundenliste mit Details
zu Umséatzen, Marge und Preiskalkulationen. Zudem habe ihn der V bei der

Vergutung Giber den Tisch gezogen.

- Prifen Sie, welche Anspriiche A bzw. C gegeniiber der Tulpentroll AG haben.

Zusatzfrage:
Entstehen zusatzliche Anspriiche fir den Fall in der Zukunft, dass die

Zistornienzwerg AG ab dem 1. Méarz 2035, also 20 Jahre nach dem Anmeldetag, mit
dem Verkauf von Tulpillin zur Verwendung gegen Kéfer beginnt? Dabei ist von einem
Umsatz von 540.000 Euro/Jahr, einem Einbrechen des Umsatzes der Tulpentroll AG
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mit Tulpillin als Pflanzenschutzmittel, der zuvor seit 2016 konstant war, auf nur noch

60.000 Euro/Jahr und der Abwesenheit anderer Anbieter am Markt auszugehen.

Prifungshinweis: die Verjahrung von Anspriichen ist aufRer Acht zu lassen.
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