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Die beiden Arzte A und B entwickeln gemeinsam eine Ellenbogenprothese. Die Erfindung ist
vielversprechend und daher griinden Sie zwecks Produktion und Vermarktung die A & B GbR
mit Sitz in Stuttgart. Eine auf die Erfindung gerichtete Patentanmeldung wird am 11.07.2018
von den Erfindern A und B per Telefax beim DPMA eingereicht. Die Anmeldeunterlagen sind
vollstandig in deutscher Sprache abgefasst und wurden von A und B gemeinsam
ausgearbeitet. Sie enthalten eine Beschreibung, 12 Patentanspriiche sowie 3 Figuren. Die
Anspriche 1 bis 6 sind auf eine Ellenbogenprothese und die Anspriiche 7 bis 12 auf ein
Verfahren zur Implantierung einer Prothese gerichtet. Die Erfinder verwenden das
Anmeldeformular des DPMA und geben als Anmelderin lediglich die A & B GbR mit korrekter
Anschrift in Stuttgart an. Der auf dem nicht unterschriebenen Antrag angegebene Titel der
Erfindung lautet ,Ellenbogenprothese und Verfahren zur Implantierung derselben”. Mit
Einreichung der Anmeldung wird Rechercheantrag gestellt. Ebenso wird die

Erfinderbenennung bei Einreichung vorgenommen.

1. Welche Gebiihren in welcher Hohe sind bis wann zu entrichten? Legen Sie die aktuell
giiltigen Gebiihren des DPMA zu Grunde.

2. Wie ist die Rechtsfolge bei ausbleibender Gebiihrenentrichtung?

3. Wird ein Anmeldetag zuerkannt?

4. Bestehen formelle Mangel? Falls ja, welche Reaktion des DPMA ist zu erwarten und

welche Folgen hat dies fiir die Anmeldung?

Die mit Einreichung falligen GeblUhren werden rechtzeitig und in korrekter Héhe entrichtet.
Die Patentanmeldung erhélt das amtliche Aktenzeichen DE111. Etwa 9 Monate nach
Einreichung erhalten A und B den amtlichen Recherchenbericht, der positiv ist. Die
eingereichten Anspriiche werden flir gewadhrbar erachtet. A und B suchen die Kanzlei von
Patentanwalt C auf und lassen sich beraten. Dieser empfiehlt die Einreichung einer PCT
Anmeldung unter Inanspruchnahme der Prioritat der DE111, um internationalen Schutz
sicherzustellen. A schreckt vor den Kosten zuriick und kann sich mit B nicht einigen. Daher
wird C von B eigenstdndig und ohne Vereinbarung mit A dazu instruiert, die internationale
Patentanmeldung PCT 222 einzureichen, die am 9.7.2019 unter Inanspruchnahme der
Prioritat der DE 111 beim EPA als Anmeldeamt angemeldet wird. B ist alleiniger Anmelder.

Der Prioritatsbeleg wird fristwahrend eingereicht.
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Fiir die PCT 222 ist der Anmeldetext der DE 111 vollstandig ibernommen worden und um
Weiterentwicklungen erganzt worden. So enthalt die PCT 222 neben Anspriichen 1 bis 12
nunmehr auch einen unabhéangigen Anspruch 13, der auf eine alternative Ausfiihrungsform
einer Ellenbogenprothese gerichtet ist, sowie den unabhdngigen Anspruch 14, der ein

Verfahren zur Herstellung einer Ellenbogenprothese betrifft.

Zur weiteren Vorgehensweise betreffend DE 111 kommt es zu einem Missverstandnis

zwischen C und B. So wird C von B betreffend DE 111 schriftlich wie folgt beauftragt:

Sehr geehrter Herr Patentanwalt C,

bitte kiimmern Sie sich um DE 111 und nehmen diese in lhre Jahresgeblihreniiberwachung auf.
Leiten Sie die jéhrlichen Zahlungen in die Wege. Wir méchten die Anmeldung DE 111 trotz PCT
222 grundsdtzlich weiterverfolgen.

Mit Freundlichen Griif3en

Erfinder B

A und B gehen davon aus, dass C alle weiteren Formalien betreffend DE 111 erledigen wird.
Allerdings wird fiir DE 111 von Seiten C keine Vertretung Gbernommen und es werden —
ausgenommen fir Jahresgebiihren — auch keine Fristen notiert. Ebenso wenig notieren sich A
und B irgendwelche Fristen und haben auch keine ndahere Kenntnis Giber den Ablauf eines
Verfahrens vor dem DPMA. Mit Ausnahme der Jahresgebiihrenentrichtung werden in der

Folge keine weiteren Handlungen vorgenommen.

5. Wie ist die Rechtsfolge in Bezug auf DE 111 und wann tritt diese ein?
6. Steht ein Rechtsbehelf zur Verfiigung? Wie sind die Voraussetzungen fiir den

Rechtsbehelf und wie schatzen Sie die Erfolgschancen ein?

Am 15.10.2020 wird zu der PCT 222 frist- und formgerecht die nationale Phase in Deutschland
eingeleitet. Die Anmeldeunterlagen bleiben unverandert. Das DPMA vergibt das Aktenzeichen
DE 333 und es wird ohne Anderungen ein Patent erteilt. Der Erteilungsbeschluss ist auf den
18.5.2022 datiert und wird C am 25.5.2022 zugestellt. Die Veréffentlichung der Erteilung im
Patentblatt erfolgt am 25.7.2022.
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Der Medizinproduktehersteller M fuhlt sich durch DE 333 eingeschrankt und moéchte etwas
unternehmen. Eine Recherche nach Stand der Technik hat allerdings nichts weiter als die

Dokumente DE 111 und PCT 222 ergeben.

7. Welche Maéglichkeiten sehen Sie, gegen DE 333 vorzugehen, bis wann besteht hierzu
Gelegenheit, was ist hierzu erforderlich und wie schatzen Sie die Erfolgschancen ein?

Welche Verteidigungsstrategie sollte B verfolgen?

Auch der Medizinproduktehersteller M verfiigt Giber Schutzrechte, von denen sich A und B
gestort fuhlen. Es handelt sich hierbei um das eingetragene Gebrauchsmuster GBM 444 sowie
das erteilte Patent DE 555, welches die Prioritat von GBM 444 beansprucht. GBM 444 und DE
555 haben den identischen Inhalt und sind auf einen Werkstoff flir die Herstellung von
Gelenkflachen fir Endoprothesen gerichtet. GBM 444 ist am 15.4.2019 und DE 555 am
13.3.2020 angemeldet worden.

A und B fiihren eine Recherche durch und stoBen lediglich auf einen Blogeintrag BE666 im
Internet. Dieser enthalt fast wortlich alle wichtigen Einzelheiten der durch GBM 444 und DE
555 geschiitzten Erfindung. Der Eintrag wurde von einem ehemaligen Mitarbeiter D des
Medizinprodukteherstellers M am 3.2.2019 veroffentlich und enthdlt zudem
herabwiirdigende AuRerungen von D (ber M: ,Das Patentierungsgehabe des
Medizinprodukteherstellers M ist eine absolute Frechheit!” Der Mitarbeiter D hat seinen
Arbeitsvertrag  mit dem  Medizinproduktehersteller M nach einer heftigen
Auseinandersetzung gekiindigt und das Unternehmen verlassen. D ist nie als Erfinder in

Erscheinung getreten.

8. Wie konnten A und B den Rechtsbestand der Schutzrechte GBM 444 und DE 555

angreifen und wie schatzen Sie die Aussichten ein?

Hinweis fiir die Bearbeitung: Die jeweiligen Rechtsvorschriften sind genau anzu-

geben.
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