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Klausur P IB 1998 – Lösungsschema

I.
1.
Markenverletzung:

AT vor 1995: § 152 MG => Markengesetz hier anwendbar

§14V Unterlassung, §14VI SE, §19 Auskunft
Vor: Benutzung entgegen §14 II,III

- Markeninhaber = BIG, Dritter = Vita

- ohne Zustimmung? +

- im geschäftlichen Verkehr? +

- Benutzung? + (in Verkehr bringen)

- VWG?
a) Zeichenähnlichkeit? +


b) WÄ? Futtermittel f. Nutztiere ähnlich mit Futtermittelzusatz f. Hunde+Katzen 

    (Hunde können Nutztiere sein, Verkauf über Tierhandel, gleiche Hersteller) 


c) KK der älteren Marke? normal bis gering, da beschreibende Anklänge 

    (VITA-ELEMENT – Futtermittel)

=> VWG +

- zusätzlich Vorsatz oder Fahrlässigkeit für SEA? + da laufende Informationspflicht aller Gewerbetreibenden über bestehende Schutzrechte und Irrtum unerheblich

=> Markenverletzung +

aber: Einrede des älteren Rechts § 22 II MG iVm § 4 #2 MG:

§4#2: Benutzung von VITA-PLEMENT für Futtermittelzusatz für Rennpferde 1980-1994; 

dem Markenschutz nach §3I zugänglich und keine Schutzunfähigkeit nach §3II? +

Verkehrsgeltung innerhalb beteiligter Verkehrskreise (=Abnehmer der Ware) 

( nicht unerheblicher Teil (20-25% oft ausreichend)? 14J benutzt: bekannt (?)

=> vermutlich Benutzungsmarke
fraglich ob nach Einstellung der Benutzung Marke noch existent? abhängig davon, 

ob beteiligte Verkehrskreise noch Kernnzeichnung als Benutzungsmarke empfinden 

=> ohne Prioritätsverlust; hier: fraglich, da keine Anhaltspunkte im SV 

außerdem Benutzungsaufnahme für andere Ware neue PRIO
=> keine Einrede des älteren Rechts

sonst: Löschungsverfahren wegen Bestehen älterer Rechte möglich (§§ 51,12,4#2; §55 Klage)

aber: Einrede mangelnder Benutzung § 25 II MG:

S.1 = 5 J vor Erhebung der Klage? heute 6.2.98 –5J = 6.2.93
S.2 = 5 J vor Schluss mV, wenn Zeitraum nach Klageerhebung endet

§26 “hat nachzuweisen“ => Vollbeweis (vgl. aber §43 „hat glaubhaft zu machen“) 


Benutzung gemäß §26? 1993 Umsatz 6200,- (eV); aber ernsthafte Benutzung nur: je kürzer 

nachgewiesener Zeitraum umso intensivere Benutzung notwendig


=> keine rechtserhaltende Benutzung, 

aber: keine Angaben im SV ob oder ob nicht nach 1993 benutzt wurde

=> Markenverletzung +


2.
eidesstattliche Versicherung:

- Verfügungsanspruch? SEA: nie; UA, Auskunftsanspruch vgl. A.1.

-
Verfügungsgrund = Dringlichkeit? UA: §25UWG anwendbar => 6M => +  /  1-2M ???
Auskunft: §19III MG dringend und offensichtliche Rechtsverletzung => +

=> eV berechtigt


3.
Ausgleich anwaltlicher Kosten für berechtigte Verwarnung/Abmahnung:

GoA §§ 677,683 BGB (auch bei nur Begehnungsgefahr anwendbar) oder SEA § 14VI MG
Rechtsinteresse notwendig / Abmahnung darf nicht rechtsmißbräuchlich sein? + da vorbereitende Handlung zur Vermeidung eiens Rechtsstreits

Höhe: regelmäßig 7,5/10-Gebühr bei Rechtsanwalt und mitwirkendem Patentanwalt = ...

aber: Geltendmachung der Verwarnung mißbräuchlich? => Kostentragungspflicht für Verwarner


4.
Form der Aufforderung:

- gegen bestimmte Person? +

- Androhung gerichtlicher Schritte (nur dann Vermeidung Kostenfolge §93ZPO)? +

- eindeutiges Unterlassungsbegehren?

- SV genau bezeichnet (soweit Verwarner=Verletztem möglich)?

- nicht rechtswidrig (z.B. zu allgemein gehalten)?

hier: Aufforderung erfolgte „ohne weitere Hinweise“

=> unberechtigteVerwarnung

=> Antwort nicht notwendig, strafbewehrte Unterlassungserklärung muss nicht abgegeben werden; Ausgleich anwaltlicher Kosten nicht berechtigt


5.
Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung vor DPMA:

§53I MG Antrag auf Löschung wegen Verfall beim DPMA

§53III MG MI kann innerhalb von 2M Widerspruch erheben (hier: vermutlich +)

=> §53IV MG Vita muss Antag auf Löschung durch Klage nach §55 MG geltend machen

Kosten:

§63II? Löschungsantragsgebühr, aber nicht exixtent für Löschung wegen Verfall

§63I? DPMA kann Kosten einseitig auferlegen, aber idR keine Kostenauferlegung; jeder Beteiligte trägt die ihm erwachsenen Kosten selbst

II.
1.
Schreiben von BIG: für Grundidee gilt:
Diensterfindung, weil alle Miterfinder zum Zeitpunkt der Erfindung ArbN von BIG

=> Meldepflicht §5I ArbEG: erfüllt

aber keine Rüge wegen Unvollständigkeit (§5III ArbEG) und keine IAN (§6 ArbEG)

=> freie Erfindung (§8I #3 ArbEG)

Miterfinder = Gemeinschaft nach Bruchteilen (§741 BGB); prüfen, ob durch gemeinsames Interesse BGB-Gesellschaft entstanden ist? –

20% Erfinderanteile: Verkauf an BIG = Rechtsnachfolger

80% Erfinderanteil von K: Rechtsübergang auf VITA?
20000,- mit ausdrücklichem Hinweis über vereinbarte Vergütung hinaus gezahlt 
=> Rechtskauf +

=> Vita + BIG = Bruchteilsinhaber (Grundidee = unteilbare Erfindung)

=> BIG hat Mitanmelderrechte (§747 BGB, §6 S.2 PatG)
aber: teilweise Berechtigung reichte für VITA zur Anmeldung aus (§744II BGB)
=> keine widerrechtliche Entnahme

Einspruch erst nach Erteilung möglich


2.
Schreiben von K: speziellesAusführungsbeispiel
Erfindung unabhängig von K und Vita gemacht (Doppelerfindung), d.h. Vita war allein im Erfindungsbesitz => anmeldeberechtigt §6 S.1 PatG

Laborprotokolle neuheitsschädlich? Datum vor AT
aber: Geheimhaltung ist anzunehmen, da Arbeitsverhältnis

allgemein gilt first-to-file, d.h. VITA behält Schutzrecht; Ausnahme USA: first-to-invent, d.h. hier hat K. das bessere Recht auf ein Schutzrecht


Empfehlung: Teilanmeldung => BIG bekommmt kein Mitbenutzungsrecht am 

speziellesAusführungsbeispiel (= abhängiges Schutzrecht) §9 PatG iVm §743II BGB


