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Aufgabe Patentrecht:

Dr. Ferdi FlintenschuR, personlich haftender Gesellschafter ihrer Mandantin, der Flintenschuf’
KG, erscheint in lhrer Kanzlei. Er hat eine Nichtigkeitsklage gegen das Patent der KG
DE 08154711 B4 (Anspriiche in Anlage 1) dabei, die ihm am Vortag zugestellt wurde. Das
Patent, das Ihnen aus dem Erteilungsverfahren bestens bekannt ist, umfasst 4 Anspriiche und
wurde vor 13 Monaten rechtskraftig erteilt. Sie hatten damals die Prioritat einer vorsorglich
getatigten Anmeldung mit der Nummer DE 07164710 Al (Anlage 2, Prioritdtsanmeldung) in
Anspruch genommen, die der Patentingenieur der FlintenschuR KG aus Dringlichkeitsgriinden
vorab - ohne Gebilihrenzahlung - eingereicht hatte. Die Nichtigkeitskldagerin, die Knarrenbauer
GmbH, ist der Auffassung, dass samtliche Merkmale der Anspriiche 1 und 2 bereits in einem
Prospekt der Knarrenbauer GmbH gezeigt sind, welcher 6 Monate vor dem Anmeldetag des
Patents DE 08154711 B4, jedoch nach dem Anmeldetag der Prioritaitsanmeldung
veroffentlicht wurde. AulRerdem ist die Kldagerin der Ansicht, dass die Prioritat nicht wirksam
sei. Weiterer Stand der Technik wurde nicht genannt. Nach Priifung des Sachverhalts stellen
Sie fest, dass nach lhrer Auffassung tatsachlich genau der Gegenstand der
Prioritatsanmeldung im Prospekt gezeigt ist, jedoch die Merkmale der Anspriiche 3 bis 4 des
Patents nicht. Die Knarrenbauer GmbH beantragt die Nichtigerklarung im Umfang von

Anspruch 1 und Anspruch 2.

Sie entscheiden, gemeinsam mit Dr. FlintenschuR, der Klage zu widersprechen und reichen
einen entsprechenden Schriftsatz ein. Als Hauptantrag beantragen Sie Klageabweisung. Nach
4 Monaten erhalten Sie vom BPatG einen Hinweis nach § 83 PatG, in dem eine Frist nach § 83,
Il PatG zum Einreichen weiterer Antrdge gesetzt ist. Das BPatG ist laut des vorldufigen
Hinweises ebenfalls der Auffassung, dass Anspriiche 1 und 2 durch den Inhalt des Prospekts
vorweggenommen sind. Sie reichen kurz nach Ablauf der Frist einen Hilfsantrag ein, in dem
Sie die Merkmale des Anspruchs 2 in Anspruch 1 aufgenommen haben. Die Klagerin rigt
daraufhin verspatetes Vorbringen. Am im Hinweis genannten Termin findet die miindliche

Verhandlung statt.

1. Priifen Sie die Erfolgsaussichten der Nichtigkeitsklage im Hinblick auf Hauptantrag

und Hilfsantrag.
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In der mundlichen Verhandlung verteidigen Sie |hren Hilfsantrag gegen alle Angriffe des
Vertreters der Knarrenbauer GmbH erfolgreich. Das BPatG halt das Schutzrecht im Umfang

des Hilfsantrags aufrecht.

2 Monate nach Zustellung des Urteils kommt Dr. FlintenschuR abermals in Ihre Kanzlei. Er hat
das neueste Produkt der Knarrenbauer GmbH untersucht. Es handelt sich um eine Jagdbiichse
bei der ein Magnet als Haltemittel am Lauf befestigt ist, an dem eine mitgelieferte Lampe
losbar befestigt werden kann. Es entspricht genau dem zum urspriinglich erteilten

Anspruch 3 des im Patent gezeigten Ausfiihrungsbeispiels.

2. Priifen Sie die Erfolgsaussichten eines Vorgehens gegen die Knarrenbauer GmbH.

Im Laufe des Verletzungsverfahrens gegen die Knarrenbauer GmbH schlieBen Sie im Auftrag
Ihrer Mandantin einen Lizenzvertrag mit der Knarrenbauer GmbH, um das Gerichtsverfahren
zu beenden und nehmen die Klage entsprechend zuriick. Die Knarrenbauer GmbH darf nun
das Patent nutzen, bezahlt jedoch monatlich eine erhebliche Summe an lhre Mandantin, die

Flintenschuf} KG.

2 Jahre spéter erscheint wieder Dr. Flintenschul3. Er hat erneut eine Nichtigkeitsklage gegen
das Patent zugestellt bekommen. Klager ist die Schrotschu GmbH, eine Tochtergesellschaft
der Knarrenbauer GmbH, die die preisglinstige Produktlinie der Knarrenbauer GmbH
vertreibt. Sie beantragt, das Patent in vollem Umfang fiir nichtig zu erklaren. Die Klage stitzt
sich auf den Stand der Technik, der das gesamte Patent — auch nach Ihrer Auffassung -

neuheitsschadlich vorwegnimmt und lhnen und lhrer Mandantin bisher nicht bekannt war.

3. Priifen Sie die Erfolgsaussichten dieser zweiten Nichtigkeitsklage.

Das Patent wird vom BPatG in vollem Umfang fiir nichtig erklart. Im Anschluss erhalten Sie ein
Schreiben der Knarrenbauer GmbH, in dem diese die bezahlten Lizenzgebiihren vollstandig
zurilickverlangt, da diese janach BGB § 812, |, S. 2, 1. Alt. ohne rechtlichen Grund erfolgt seien.

Die Knarrenbauer GmbH droht in diesem Schreiben auch entsprechende Klage an.

4. Priifen Sie die Erfolgsaussichten einer Klage auf Riickzahlung der Lizenzgebiihren.

Beantworten Sie die aufgeworfenen Fragen gutachtlich und umfassend.



DE 08154711 B4 Anlage 1

ANSPRUCHE

1. Jagdbiichse, mindestens umfassend
e einen Schaft
e eine Abzugseinrichtung
e einen Lauf
e ein Haltemittel,

dadurch gekennzeichnet, dass

e das Haltemittel zur Befestigung eines Beleuchtungsmittels vorgesehen ist

2. Jagdbiichse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Haltemittel als

parallel zum Lauf angeordnetes Rohr ausgebildet ist.

3. Jagdbiichse nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Beleuchtungsmittel, insbesondere eine Lampe, I6sbar am Haltemittel

befestigbar ist.

4. Jagdbiichse nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet,

dass das Haltemittel klammerartig ausgebildet ist.



DE 07164710 Anlage 2

TITEL

Jagdbiichse

STAND DER TECHNIK

Bekannt sind Gewehre fir die Jagd, die bei jedem Schuss ein einziges Projektil verschiel3en,
mithin nach der Schussauslosung durch Betatigung eines Abzugs ein einziges Projektil aus
dem rohrférmigen Lauf treiben und auch Biichsen genannt werden. Problematisch ist
hierbei, dass bei Dunkelheit das Ziel — beispielsweise ein Wildschwein — nur schwer zu

erkennen ist.

BESCHREIBUNG

Die Erfindung ist eine Jagdblichse mit einem zusatzlichen Rohr, das parallel zum Lauf

verlauft. In dieses Rohr kann eine handelsiibliche Taschenlampe eingesteckt werden.

ANSPRUCHE

1. Jagdbiichse mit einem Schaft, einer Abzugseinrichtung und einem Lauf, dadurch
gekennzeichnet, dass ein parallel zum Lauf angeordnetes Rohr vorgesehen ist, in das

ein Beleuchtungsmittel eingesteckt werden kann.

2. Jagdblichse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es sich beim

Beleuchtungsmittel um eine handelstbliche Taschenlampe handelt.

ZEICHNUNG

- KEINE -
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