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Teil A

Far lhre japanische Mandantin, die Firma Atsuipoketto K.K., haben Sie am 24. September 2018
unter Inanspruchnahme einer japanischen Prioritdt vom 27. September 2017 einen
Hosentaschenwdrmer mit Handerkennungssensor in japanischer Sprache beim Deutschen
Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet. Am 19. Oktober 2018 haben Sie die
deutsche Ubersetzung der am 24. September 2018 eingereichten Unterlagen eingereicht.
Nach einem negativen Erstbescheid der Prifungsstelle vom 17. Dezember 2019 haben Sie
einen geanderten Anspruch 1 eingereicht und eine Anhorung beantragt. Diese Anhorung
wurde am 18. Juni 2020 durchgefiihrt. Sie fihrte zu einer Zurlickweisung der Anmeldung
wegen fehlender erfinderischer Tatigkeit. Sie haben daraufhin das Ergebnis der Anhorung
Ihrem japanischen Mandanten, mit dem Sie Uber eine japanische Patentanwaltskanzlei
kommunizieren, sofort mitgeteilt und nach dem weiteren Vorgehen gefragt. Am 16. Juli 2020
erreicht Sie der begriindete Beschluss, dessen Erhalt Sie mit einem Empfangsbekenntnis
bestatigen. Von der japanischen Patentanwaltskanzlei horen Sie zunédchst, dass lhre
japanische Mandantin wohl kein Interesse an einer Weiterverfolgung der Anmeldung haben

wird.

Am Morgen des 18. August 2020, einem Dienstag, erleben Sie dann eine Uberraschung: lhr
Kollege, der am Vortag bis Mitternacht in der Kanzlei war, teilt Ihnen mit, dass er gegen 23:30
ein Fax bemerkt hat, in dem lhre japanische Mandantin kurz sagt, dass sie doch Interesse an
einer Weiterverfolgung der Anmeldung habe. |hr Kollege hat deshalb eine Teilungserklarung
elektronisch beim DPMA eingereicht, mit der er auch die zuletzt giiltigen Unterlagen und eine
Einzugsermachtigung fiir die anfallenden Gebiihren mitgeschickt hat. Die Ubertragung der

Daten war noch vor Mitternacht beendet.



Fragen:

1. Was erwarten Sie, dass mit dieser Teilungsanmeldung passiert, wenn Sie keine
weiteren Schritte unternehmen? Begriinden Sie Ihre Erwartung.

2. Hatte |hr Kollege dieses Ergebnis bereits verhindern kénnen? Begriinden Sie lhre
Antwort und geben Sie gegebenenfalls an, wie.

3. Erldautern Sie, warum lhr Kollege das Mittel der Teilung gewahlt haben kénnte und
warum er keine Beschwerde eingereicht hat.

4. Konnen Sie noch etwas tun, um das zu erwartende Ergebnis zu vermeiden? Begriinden

Sie lhre Antwort.

Teil B

Am 22. September 2020 kommt Herr Kaltenberger, einer der drei Geschaftsfihrer der
Kaltenberger Kiihler GmbH in Ihre Kanzlei und zeigt Ihnen das am 11. Mai 2016 angemeldete
Patent DE 10 2016 034 567 B3 der Munich Cooling GmbH, das am 13. Februar 2020

veroffentlicht wurde und folgenden Inhalt hat:

Beschreibung:

Bei aus dem Stand der Technik bekannten Kihlaggregaten fir durch die Zuluft
gekiihlte Kaltrdume geht durch die aus dem gekihlten Raum austretende Luft, die
die niedrige Temperatur des gekiihlten Raums aufweist, standig Kalte verloren, da
die kalte Abluft Gblicherweise einfach in die Umgebung abgegeben wird. Dies flihrt

zu einem hohen Energiebedarf des Kiihlaggregats.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Kiihlaggregat bereitzustellen, das gegentlber

herkémmlichen Kihlaggregaten einen verringerten Energiebedarf aufweist.
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Diese Aufgabe wird dadurch geldst, dass die aus dem gekiihlten Raum austretende
Abluft in einem Warmetauscher Warme von der einstromenden frischen
Umgebungsluft aufnimmt und somit die verbrauchte kalte Luft erwarmt, bevor sie in
die Umgebung abgegeben wird. Die Erfindung wird im Folgenden anhand der

einzigen Figur erlautert:

Die einzige Figur zeigt ein Kihlaggregat, bei dem frische Luft (r0) Gber eine erste
Leitung aus der Umgebung angesaugt, in einen Warmetauscher (95) geleitet und
anschlieend in den zu kithlenden Raum weitergeleitet wird. Im Warmetauscher (95)
gibt sie ihre Warme an einen ebenfalls durch den Warmetauscher (95) fihrenden
Kihlkreislauf ab, fiir den der Warmetauscher gleichzeitig als Verdampfer wirkt. In
dem Kuhlkreislauf befinden sich zwei Kompressoren (71, 72), die das im Kihlkreislauf
zirkulierende KihIimittel durch Kompression wieder verflissigen. Bei geringer

Kihlleistung kann auch nur ein Kompressor vorgesehen sein.

Die aus dem gekihlten Raum austretende Luft wird durch einen weiteren
Warmetauscher (105) geleitet, der ebenfalls zur Kihlung der Zuluft beitragt. Die
beiden Warmetauscher (95, 105) sind zu einem einzigen vereinigt (nicht gezeigt). Die
drei durch den Warmetauscher fiihrenden Leitungen kdnnen gemadR einem

Zopfmuster miteinander verflochten sein.

Um keine Warme von aullen in das System einzubringen, wird das Gehause des
Kihlaggregats mit einem Kunststoffschaum, bevorzugt Polyurethanschaum, als

Isoliermaterial ausgeschdumt.



Anspriche:

1. Kahlaggregat zur Versorgung eines zu kiihlenden Raums mit kalter Luft, aufweisend

- einen ersten Warmetauscher (95), der als Verdampfer fiir einen Kiihlkreislauf
dient und durch den die angesaugte Umgebungsluft geflihrt wird, so dass sie
Waéarme an den Kiihlkreislauf abgibt.

- einen zweiten Warmetauscher (105), durch den die Abluft aus dem zu kithlenden
Raum geflihrt wird, so dass auch die Abluft Warme von der angesaugten
Umgebungsluft aufnimmt,
dadurch gekennzeichnet, dass
der erste (95) und der zweite (105) Warmetauscher zu einem einzigen
Warmetauscher zusammengefasst sind.

2. Kihlaggregat nach Anspruch 1, bei dem der einzige Warmetauscher drei Leitungen
aufweist, die nach einem Zopfmuster verflochten sind.

3. Kihlaggregat nach Anspruch 1 oder 2, bei dem ein Gehduse des Kiihlaggregats mit
einem Kunststoffschaum, insbesondere Polyurethanschaum, ausgeschaumt ist.

4. Kiihlaggregat nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei dem der Kihlkreislauf zwei

Kompressoren (71, 72) aufweist.
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Gegeniliber den in der Offenlegungsschrift offenbarten Unterlagen unterscheidet sich
Anspruch 1 durch das zusatzlich aufgenommene Merkmal, dass ,,der erste (95) und der zweite
(105) Warmetauscher zu einem einzigen Warmetauscher zusammengefasst sind.” Dieses ist

genau wie das Merkmal des Anspruchs 2 der urspriinglichen Beschreibung entnommen.

Herr Kaltenberger erzahlt lhnen, dass der Anwalt der Munich Cool GmbH ihm ein Schreiben
geschickt hat, wonach die Kaltenberger Kiihler GmbH wegen Patentverletzung in Anspruch
genommen werden soll, was wohl aller Voraussicht nach berechtigt sein dirfte. Jedoch sei
Herr Kaltenberger sehr (iberrascht, da er sich das Kiihlaggregat bereits am 3. Marz 2016 von
einem Mitarbeiter der Munich Cool GmbH auf der Messe ,Raumklima 2016 in Miinchen
zeigen und hat erkldren lassen (Benutzung a). Es gibt dabei zwei Versionen, eine Version V1
mit einem Kompressor, die die Merkmale der Anspriiche 1 bis 3 und eine Version V2 mit zwei
Kompressoren, die die Merkmale der Anspriiche 1 bis 4 aufweist. Herr Kaltenberger habe
dabei mit Herrn Obermaier gesprochen, wie er anhand einer Visitenkarte feststellen konnte.

Zudem seien Herrn Kaltenberger folgende Vorbenutzungen bekannt:

b) Das Kihlaggregat ist im Januar und Februar 2016 gemeinsam mit der GroBmetzgerei
Piggy in Minchen entwickelt und erprobt worden. Hierfiir legt Herr Kaltenberger
Unterlagen Uber 5 Testldufe mit Skizzen des jeweils eingesetzten Kiihlaggregats vor.

Die letzten beiden Kiihlaggregate waren die Versionen V1 und V2.

c) Aufder Messe ,Raumklima 2016“ in Minchen hat die Munich Cool GmbH zwei Gerate
V1 zu einem weit unter dem Listenpreis liegenden Preis an die Mayer KG in Koln
verkauft. Bei den Geschaftsfiihrern der Mayer KG handelt es sich um langjdhrige
Geschaftspartner der Munich Cool GmbH. Eine Lieferung ist am 18. April 2016 erfolgt.

Hierfiir liegen ein Lieferschein und eine Rechnung vor.

d) Ein weiteres Gerat des Typs V2 wurde am 18. April 2016 an die Schlachterei Rindshuber
in Oberseifsieden verkauft und zwei Tage spater geliefert. Hierfiir liegt ein Lieferschein
vor. Soweit Herrn Kaltenberger bekannt, wurde eine Geheimhaltungsvereinbarung

getroffen.



e)

f)

g)
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5 Gerate des Typs V1 und 3 Gerdte des Typs V2 wurden am 20. April 2016 an die
Vacpharma AG in Leverkusen geliefert, wo die Gerate in einem Bereich aufgestellt
wurden, der nur flir die in der Firma beschaftigten Personen unbeaufsichtigt
zuganglich war. Die Gerate wurden von Mitarbeitern der Munich Cool GmbH
aufgestellt und angeschlossen. Neben dem Lieferschein liegt auch ein Wartungsvertrag

der Munich Cool GmbH mit der Vacpharma AG fiir die Gerate vor.

Ab spéatestens dem 30. April 2016 hat die Calfreddo snc in Bozen Kiihlgerdte zum
Verkauf angeboten, die die Merkmale der Anspriiche 1 bis 3 aufgewiesen haben. Der
Nachweis fur letzteres ist einem deutschsprachigen Handbuch fiir Techniker zu
entnehmen, das im Juli 2016 veréffentlicht wurde. Neben diesem Handbuch legt Herr
Kaltenberger einen Verkaufsprospekt vom 15. April 2016 vor, der bei seinem in
Garmisch-Partenkirchen ansdssigen Geschaftspartner Niederkihler eingegangen ist
und laut Poststempel am 30. April 2016 abgesandt wurde, wobei der Verkaufsprospekt
lediglich die Leistungsdaten des Gerats nennt, ohne auf die Funktionsweise
einzugehen. Dem Prospekt liegt ein Schreiben bei, dass die Gerate ab sofort erhaltlich
sind, und beispielsweise auch am Sitz der Calfreddo snc in Bozen ab sofort abgeholt

oder geliefert werden kénnen. Herr Niederkihler hat jedoch kein Gerat gekauft.

Am 9. Mai 2016 hat die Munich Cool GmbH ein Gerdt des Typs V1 an die
Krabbenpuhlerei Nordic Crab GmbH in Hamburg verkauft und am 14. Mai 2016

geliefert. Hierfir liegt ein Lieferschein vor.
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Im Bundesgesetzblatt findet sich folgende sehr verkiirzt wiedergegebene Liste der amtlich
anerkannten internationalen Ausstellungen im Sinne des am 22. November 1928 in Paris

unterzeichneten Abkommens Uber internationale Ausstellungen fiir das Jahr 2016:

10 Schlaraffenland Disseldorf 2016.

vom 29. Februar bis 6. Marz in Disseldorf
11. Raumklima 2016

vom 2. bis 6. Marz in Mlinchen
12. Cooler Wohnen 2016

vom 17. bis 20, Marz in Berlin

Lésen Sie die folgenden Aufgaben:

1. Wie beurteilen Sie die insgesamt 7 Benutzungen der Erfindung im Hinblick auf die
Frage der Patentfdhigkeit der mit dem Patent beanspruchten Gegenstande?

2. Skizzieren Sie einen Schriftsatz, mit dem Sie das Patent angreifen. Welche Angaben
mussen enthalten sein?

3. Die Munich Cool GmbH besitzt auch noch ein am 8. Juni 2016 angemeldetes
Gebrauchsmuster mit zum Patent gleichen Inhalt, das die Patentanmeldung als
Prioritat in Anspruch nimmt. Sind die Vorbenutzungen hier anders zu beurteilen?

4. Wie sich spater herausstellt, hat die Calfreddo snc das von ihr verfasste Handbuch fiir
Techniker zu ihrem Gerat bereits seit 2. Mai 2016 in italienischer Sprache vertrieben,
so dass die deutsche Version nur eine Ubersetzung dieses Handbuchs darstellt, die,
wie das italienische Original, den Aufbau des Geréts bis ins letzte Detail darstellt. Was

andert sich dadurch im Hinblick auf das Patent und das Gebrauchsmuster?



	Patentanwaltsprüfung I / 2021 
	Prüfungsaufgabe gem. § 40 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 PatAnwAPrV Technische Schutzrechte 
	Teil A 
	Fragen: 

	Teil B 
	Lösen Sie die folgenden Aufgaben: 






