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Der im Bereich Prothesenherstellung tatige Unternehmer P und der freiberuflich tatige
Graphikdesigner G treffen sich bei einer virtuellen Messe. Beide sind betriibt (iber die
Auswirkungen der COVID-Pandemie auf ihre Geschafte. Der G hat von seinen Stammbkunden,
Freizeitparkbetreibern, seit Wochen keine Auftrage mehr erhalten. Der P klagt darliber, dass
die Leute gesundheitsbewusster leben und ihre Wohnungen kaum noch verlassen, so dass es
weniger Unfélle gibt und der Bedarf an seinen Prothesen zuriickgeht. Sie beschlieRen, im

Rahmen ihrer Moglichkeiten einen Beitrag zur Bekampfung der Pandemie zu leisten.

G hat gehort, dass derzeit Knappheit an Verbrauchsmaterialien fiir die COVID-Diagnostik
herrscht, insbesondere an Inkubationsrinnen. Dabei handelt es sich um ldngliche
Plastikrinnen, in die ein Teststreifen enthaltend diagnostische Reagenzien eingelegt, mit
flissigen Proben (z.B. verdiinntem Blut) kontaktiert und anschliefend zur Entwicklung mit
weiteren Losungen behandelt werden kann. AnschlieBend wird der Teststreifen darauf
untersucht, ob die Reagenzien mit Analyten in der Probe reagiert haben und daher bestimmte
Banden sichtbar werden oder nicht. Aus dem sich ergebenden Bandenmuster kann man

diagnostisch nitzliche Informationen ableiten, z.B. ob eine Infektion vorliegt.

Die im Handel erhiltlichen Inkubationsrinnen dhneln sich alle sehr. Eine beispielhafte Rinne
ist in Fig. 1 schematisch abgebildet (Fig. 1a von oben, mit eingelegtem Teststreifen, Fig. 1b

von der Seite).

Die Rinnen werden normalerweise einzeln verkauft. Das hat den Nachteil, dass jede separat
mit erheblichem Aufwand ausgepackt, mit einem Teststreifen bestiickt und zur Prozessierung
in einen Laborautomaten eingesetzt werden muss. Bei einem Labor, das pro Tag hunderte
Proben abarbeitet und fiir jede Probe eine Rinne bendtigt, ist der damit verbundene Aufwand

auBerordentlich hoch.

Nun hat der G die Idee entwickelt, dass man die Rinnen mit Hilfe von Befestigungselementen
jeweils an den Enden einer Rinne zu einem Panel bestehend aus bis zu 48 Einzelrinnen
verbinden konnte. Das gesamte Panel kann dann auf einmal entpackt und in den
Laborautomaten eingebracht werden. Werden weniger Rinnen bendtigt, als in dem Panel

enthalten sind, wird einfach die genau bendétigte Anzahl an Rinnen abgeldst. Es kdnnen auch
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Rinnen mit unterschiedlichen Streifen fur unterschiedliche Tests fiir einen Durchgang in einem

Panel kombiniert und zusammen prozessiert werden.

P ist begeistert und schlagt eine Zusammenarbeit vor. Der G soll fiir das Design der Rinnen
verantwortlich sein, wahrend der P Produktion und Vermarktung Ubernimmt. Da G
mittlerweile nahezu mittelos ist, erhélt er von P finanzielle Zuwendungen, sodass er (der G)
seiner Arbeit nachgehen kann, was er auch sofort tut. M, ein Mitarbeiter aus einem
Unternehmen des P, stellt fiir P und G aus dem Stand der Technik Informationen zusammen,
wie die Integration der Einzelrinnen in ein Panel mit Befestigungselementen technisch
umgesetzt werden kdnnte. Insbesondere soll jede Rinne im Gegensatz zu herkémmlichen
Rinnen an jedem Ende ein ,mannliches” (hervorstehendes) Element und ein , weibliches”
(aufnehmendes) Element enthalten, befestigt an einem Kopfstiick, das der herkémmlichen

Rinne hinzugefiigt wird. Die Verlangerung der oberen Kante einseitig zu einem Auflagerahmen

erhoht die Stabilitat des Panels.

Gestaltete sich die Zusammenarbeit von P und G zu Anfang noch ausgesprochen harmonisch,
so kuhlt sich das Verhaltnis der beiden bei der praktischen Umsetzung der Plane rasch ab.
Seinem Selbstverstandnis nach ist der G ein genialer Kiinstler, dessen gestalterische Leistung
den wahren Wert der Produkte ausmacht. Er blickt mit Herablassung auf andere und reagiert
gereizt auf kleinste Storungen oder Kritik an seinen Entwirfen. Einen Vorschlag des P, nicht
eine schwalbenschwanzformige Variante, sondern einen geraden Zapfen und eine
entsprechende Hiilse als mannliches bzw. weibliches Element fiir das Befestigungselement
vorzusehen, weist er barsch zuriick. Als der M ihn in seinem (des Gs) Biiro lediglich aufsucht,
um ihm eine Design-Software zu installieren, erhilt er (der M) solche eine Abfuhr, dass er am
gleichen Tag entnervt kiindigt und sich in dem Gewerbekomplex des P nie wieder blicken lasst.
Doch auch mit dem P ist nicht gut Kirschen essen. Er ist als Choleriker bekannt, der jegliche
Eigeninitiative seiner Belegschaft mit Wutausbriichen im Keim erstickt. Einen Entwurf des G,
der eine Inkubationsrinne mit endstandig abgerundeten Kopfstiicken zeigt, quittiert er mit
einem Schwall Beleidigungen. Die Herstellung sei mit den firmeneigenen Anlagen, die nur
eckige Kopfstlicke produzieren kénnen, gar nicht moglich. Vor diesem Hintergrund gelingt

dem G die Fertigstellung des Designs nur mit duBerster Anstrengung. Der P ldsst ihn daraufhin
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sofort durch den Werkschutz aus seinem (des Gs) Biro im Gewerbekomplex abfiihren und vor

dem Werkstor absetzen.

Sogleich wird die Massenproduktion der Inkubationsrinne basierend auf dem fertigen Design
vorbereitet. Fig. 2 zeigt eine einzelne Rinne, Fig. 3 ein Panel mit drei Rinnen (Fig. 3a von oben,
Fig. 3b einen Querschnitt, der die Verbindung der Rinnen in dem Panel Uber den

Auflagerahmen zeigt).

Von langjahrigen Patenterteilungsverfahren halt der P nichts, da schon jetzt Nachfrage
besteht, aber vermutlich nicht lange anhalten wird. Er wendet sich an Patentanwalt PA, und
dieser reicht am 1. Juli 2021 eine DE-Gebrauchsmusteranmeldung und eine Anmeldung eines
Gemeinschaftsgeschmacksmusters jeweils mit P als Anmelder ein. In beiden Anmeldungen
werden die gleichen Darstellungen der entwickelten Rinne verwendet. Die
Gebrauchsmusteranmeldung umfasst zusatzlich die anderen von M zusammengestellten
Alternativen fiir die Befestigungselemente in Form von Fig. 4. G erhélt davon Kenntnis, zeigt

aber kein Interesse an diesen Aktivitaten.

Das EUIPO bestatigt den Eingang der Anmeldung am 4. Juli 2021. Ein Prifungsbericht, in dem
ein Mangel gemaR Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe d GGDV festgestellt wird und der
Einreichungstag als Anmeldetag bestatigt wird, ergeht am 17. Juli 2021. PA reicht am 4. August
2021 eine Bescheidserwiderung mit korrigierten Figuren ein. Am 24. August 2021 ergeht
seitens des EUIPO die Mitteilung Uber die Eintragung der Anmeldung im Blatt fir
Gemeinschaftsgeschmacksmuster am 1. September 2021. Die geschiitzte Rinne bietet P
handverlesenen Kunden erstmalig am 1. September an. Auf Antrag des P wird die

Veroffentlichung aufgeschoben und erfolgt erst am 1. Dezember 2021.

Das DPMA bestatigt den Empfang der Gebrauchsmusteranmeldung am 1. Juli 2021. Mit
Schreiben vom 21. Juli 2021 teilt das DPMA PA mit, dass ein Mangel gemal} § 7 Abs. 4 der
Gebrauchsmusterverordnung vorliegt und setzt eine Frist von 3 Monaten zur
Mangelbeseitigung. Auf Weisung von P berichtigt PA die Mangel mit Schreiben vom 4.
September 2021. Antragsgemal setzt das DPMA die Eintragung des Gebrauchsmusters um 12

Monate aus.



Bearbeitungshinweise:

Es ist davon auszugehen, dass fiir die Designs kein urheberrechtlicher Schutz besteht.

Weiter ist davon auszugehen, dass bei der Ausarbeitung der Schutzrechtsanmeldungen, soweit

nicht anders angegeben, sémtlichen rechtlichen Anforderungen geniigt wurde.

Die in den Figuren mitabgebildeten Teststreifen dienen dem Verstdndnis des technischen
Hintergrunds, sind aber bei der Aufgabenlésung aufSer acht zu lassen, insbesondere bei der
Priifung von Fragen betreffend den Schutzbereich. Soweit Schutz besteht, betrifft dieser die
Rinnen ohne den eingelegten Teststreifen. Die Rinnen werden ohne eingelegte Teststreifen

verkauft.

Fiir Medizinprodukte wie Inkubationsrinnen ist ein Lizenzsatz von 3% l(iblich. Bei allen
Umsdtzen entstehen Gemeinkosten von 60%, die den jeweiligen Schutzrechten zugerechnet

werden kénnen.

Da es sich hierbei um eine praktische Aufgabe handelt, ist eine knappe Beantwortung dem
Gutachtenstil gegeniiber zu bevorzugen. Der Verweis auf wichtige Rechtsnormen ist aber
willkommen, insbesondere, wenn dadurch auf die Reproduktion der Inhalte verzichtet werden

kann.

Teilaufgabe 1:

Die mit dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschiitzte Rinne st6Bt bei den Kunden auf
groBes Interesse. Im September und Oktober 2021 (voraussichtlich) wird jeweils ein Umsatz
von 100.000 € in Deutschland mit dem dem Schutzrecht zu Grunde liegenden Produkt

gemacht.

Nun wird der G hellhorig. Der P diirfe das Design ohne seine Zustimmung doch gar nicht

benutzen. Er (der G) habe Anspruch auf eine Beteiligung an den Umsatzen.

1la. Priifen Sie, ob G basierend auf dem Gemeinschaftsgeschmacksmuster bzw. der

Anmeldung tatsachlich Anspruch auf Zahlungen gegen P hat und berechnen Sie diese ggf.
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1b. In Abwandlung von 1a — wie stellt sich die Situation aus rechtlicher Sicht hingegen dar,
wenn G vor Beginn der Zusammenarbeit zugestimmt hat, samtliche Vorgaben des P zu

beachten und alle Rechte an ihn zu libertragen?

1c. Nehmen Sie an, dass P auch ein zweites Produkt, basierend auf einem von M am 1.

August 2021 erhaltenen Design, vertreibt. Es ist in Fig. 5 dargestelit.

Dieses Design hat M nach seiner Kiindigung ausgehend von den Unterlagen aus dem Stand

der Technik entworfen, die er fiir P und G ausfindig gemacht hatte.

AnschlieBend hat der M alle Rechte am Design gegen eine angemessene Einmalzahlung an

P verkauft.

Priifen Sie, ob G Anspruch auf Zahlungen hat, die von den Umsatzen mit diesem zweiten
Produkt abhdngen. Berechnen Sie ggf. die H6he der Zahlung ausgehend von der Annahme,
dass im Oktober 2021 ein Umsatz von 100.000 € in Deutschland gemacht wird, im November

von 200.000 € und im Dezember von 300.000 €.

Teilaufgabe 2:

Waihrend P und G noch streiten, tritt die Konkurrenz auf den Plan. Konkurrenz-Hersteller K

kiindigt auf seiner Homepage www.inkubationsrinnen.de am 30. August 2021 an, dass ,in

Kiirze” eine Rinne mit einem im Schutzbereich des Gemeinschaftsgeschmacksmusters

liegenden Design zur Verfiigung stehen werde.

P stohnt, da K immer wieder dadurch auffillt, dass er Unternehmen griindet, die Produkte

vertreiben, deren Gestaltung sich wenigstens stark an den Produkten des P orientiert.

2a. PA schlagt vor, dagegen mit einer Abmahnung vorgehen. P zaudert, weil er mit iiblichen

Mitteln zur Durchsetzung von Schutzrechten nicht vertraut ist.

Welche wesentlichen Inhalte sollte eine Abmahnung hier haben?
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2b. P hat Vorbehalte, weil er Rechtsstreitigkeiten mit hohen Kosten assoziiert. Er kann nicht
glauben, dass der K die Kosten fiir eine berechtigte Abmahnung tragen wird, nicht der

Abmahnende, der den Anwalt beauftragt.

Erklaren Sie dies unter Bezugnahme auf relevante Rechtsvorschriften.

2c. Der K antwortet auf die Abmahnung, dass das Geschmacksmuster aufgrund der

technischen Eigenschaften der designpragenden Merkmale der Inkubationsrinne nicht

rechtsbestandig sei.

Nehmen Sie zu diesem Argument Stellung.

2d. P Uberlegt, sowohl aus dem Gebrauchsmuster (nach Eintragung) als auch aus dem

eingetragenen Geschmacksmuster gegen K vorzugehen.

Erklaren Sie, welcher Schritt des K nach Einreichung von Verletzungsklagen aus beiden
Schutzrechten jeweils zu erwarten sein wird, unter der Annahme, dass der K eine méglichst

schnelle Kldrung wiinscht, wohingegen Kostenerwagungen keine Rolle spielen.
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