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Lésungshinweise wd -

Voit

Losungshinweise Musterklausur:

Zulassigkeit der Klage:
Unproblematisch; Klagerin ist deutsche AG, Beklagte ist Unternehmen mit
Sitz im Gebiet der EU

Gegenstand, Angriff:

1.

Streitpatent ist in englischer Sprache abgefasst
(=Verfahrenssprache) mit 4 Anspriichen, wobei in der erteilten Fas-
sung die Anspriiche 2-4 auf den Anspruch 1 riickbezogen sind.

Angriff auf fehlende Patentfahigkeit gestutzt, zunachst im Umfang
der Anspriiche 1 und 2 der erteilten Fassung.

Beschrankie Verteidigung der Beklagten in der miundlichen Verhandlung:

1.

Beschrénkte Verteidigung nur noch mit 2 in englischer Sprache
abgefassten Anspriichen.

in den eingeschrankten Hauptanspruch 1 wurden ein in der Beschreibung und den
Zeichnungen, nicht aber in einem der erteilten Anspriiche enthaltenes Merkmal,
sowie Merkmale des Anspruchs 3 in der erteilten Fassung aufgenommen.

-'_th}&m Fremdsprachzge Fassung der Ansprﬂche als W:derspmch zu § 126 PatGi
bzw, § 184 GVG? S e
)Aussch!aggebend ;st d:e Verfahrenssprache_ Pl
:-"|st auch verfassungsk&mfmm (vgl BGHZ 1()2 118 Keh rmne) |

: Pmblem In.den: v&ﬂem;gt&n Ansgruch wurden Merkmale :-aufgeﬁommen d:e nur
:_:m der Beschre;bung und in den Zefchnungen enthalten \%fa _' o £ S
"f:Grundsau Dxe Aufnahme zusétzhcher Merkmafe auch aus der Bﬂschmtbung und’;‘-'
3."cien Zemhnungen lst grundsétz!;ch unprablemmssch 3ofem das Markmai in det-
.Beschrelbung als zu der tm Patentanspruch unt&r Schutz gestei
rig erkennbar IBf. um:i wenn c;he zunachst we:ter gefasst&'Lehr
f-emgeschrankt wnrd (BGH bei Lied! 1959150 . 396 ~ Schwingungswalze: BGH
:'.GRUR 19@1 307 Bodeﬂwalza GRUR 2604 533 Tmtengtaﬁdsdetekmr gl é":'_
"BGHZ 110 123 Spie:akammer zum Emspruchsverfahren) o -

1tar1 L&hre zugehb—.'_

3 f eme engere.
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Lésungshinweise -2

Voit

g Pmbtematisch aher dann wenn’ di&&é e;nschréﬂkende Aufnahme zusatz{mher;_
-'_Markmale mcht rechtzeit;g vor der mund!; en" "Vemandlung _'scmdem' emt m der'_"-
':Vorhegend wurde em sotch&r Antmg aber mcht ge'stellt' zudem hat su:h dfe . aga- ]

~dem. "_e'durch Anzragstellung zur Sar:he verhandelt hat Der Mangei '
IZQEhE"tSE{n S : REORR TR

rm mgek}s emgeiassen und im Slnne des. § 295 ZPO auf die Ruga verzmhtet: mv--'-
urfte daher'-:

'_Pmb!sm Aufnahme von: Merkmalen des Anspruchs 3
'_varteldlgt&n Anspruah 1 sowie. Fassung"de verteudig _ 'n' A" 'pruchs 2 der A
";jspruchitder ertmiten Fassung enispncﬁt i ' crnid
'.Grunﬂsa ::._ZfAufnahme beschrénkender M&rkma%e aus Patentansgrﬁchan ;st .
'_ter Beachtung der Gewahrung rechtirchen Gehérs s varangehend’
i'Angmemen unpmhlemat:sch (BGH be; Lladi 1953!60 S 396 Schwmgungs-:
_fwalze) S s _' e -
._'Pmblemat:sch ist hner'aber dass weder Anspfuch 3 noch-An
_Fassung angegnffen und daher aur:h mcht Strertgegenstand wamﬁ C%run' : :'étzhch; 1
--.kommt eme beschrénkte Verteldigung n . '

_'ﬁEme:ta “Q.de“ Klage dahiﬂgehend dass nunnﬁéhr ch diese —
_'angegriffenen

.':.Hmswhth :
'}.(Vgi zum Ganz&n Schuffe PatG 7 Auﬂ §81 Rdnr 127 123)

der erteilten Fassung m den'f

s Probiem |m"

! ch 4 ::ter erteaitenf;

msoweat m Betracht als da

h der Anpassung der Ruﬂkb&ztehung wahi unprobiem': 5¢ o

Pmbtem Anspruchsfaﬁsung in Verfahrenssprache Grundsétzisch an| roblema-.
tisch, vg '

_ EPU Verfahrenssprache verbmdkch 1st e

¢ BGH GRUR 2004, 407 Fahrzeuglentsystem zumal nach_A =70-Ab

Prifung durch das Gericht:

a) Aufnahme von Merkmalen eines Unteranspruchs in einen
ibergeordneten Anspruch
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Lasungshinweise -3-

Voit -

b)  Ubereinstimmung der verteidigten Patentanspriche mit den
urspriingtich eingereichten Unterlagen
c) Beschrankung, keine Erweiterung

insgesamt wohi zuldssiges Verhalten der Beklagten, jedenfalls kéine
Anhaltspunkie dagegen ersichtlich.

Es liegen eine zuldssige Beschrankung und eine teilweise Klageriicknahme
vor. Die teilweise Klagericknahme ist darin zu sehen, dass die Kidgerin das
Streitpatent nur noch insoweit angreift, als es {iber den verteidigteh Urmnfang
hinausgeht (= Minus zur vorher beantragten vollstandigen Nichtigerklarung;
vgl. BPatGE 36, 35, 37).

Tenorierungsvorschlag:

L Das europdische Patent 0 815 000 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fur nichtig erkian, als es Ober fol-
gende Fassung hinausgeht:

Es folgen die Anspriiche 1 und 2 in der verteidigten Fassung

Il. Die Kosten des Rechisstreits werden gegeneinander aufgehoben.

1 Das Urteil ist (fiir beide Parteien) gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 12{)% des
zu volistreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 269
Abs. 3 Satz 2 ZPO. Soweit die Klagerin die Klage zurickgenommen hat, hat sie kraft
Gesetzes die Kosten zu tragen; soweit die Beklagte das Streitpatent nicht mehr verteidigt,
hat sie sich in die Rolle des Unterlegenen begeben und ist insoweit kostenpflichtig. Der
Ausspruch Uber die vorldufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG i.V.m. § 709
ZPO.
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