Patentanwaltsprüfung IA/1999 (praktisch)



Zu treffende Maßnahmen:



1. Vindikationsklage gem. § 13 III GbMG i.V.m. § 8 S.2 PatG�

Beklagter= derjeniger, der in die Rolle eingetragen ist, vgl. § 8 IV S. 4 GbMG�= Fa. Fahrzeugtechnik AG, Frankfurt, ist Nichtberechtigter i.S.v. § 8 S.1 PatG, denn die Übertragung des GbM auf diese ist gem. § 7 II ArbEG unwirksam

Erfindungsbesitz beim Mandanten ?�- PA 1 und PA 2 (+)�- Unterschiede in Einzelheiten unschädlich, da Wesensgleichheit�- PA 3 (+) da seit Anfang Januar 1998 betriebsintern bekannt

Entnahme, d.h. geht die Erfindung auf den Mandanten zurück ? �- zu klären über Befragung von Herrn Schneider (N.B. Pfeiffer hätte auch eine �  Doppelerfindung tätigen können !)�- da die GbM-Anmeldung innerhalb von 6 Monaten nach dem Ausscheiden von Herrn �  Pfeiffer erfolgte  gibt es hierfür zumindest den Beweis des 1. Anscheins (siehe BGH �  Flaschengreifer, GRUR 1981, 128)

Entnahme widerrechtlich ?�- ergibt sich der Vorenthaltung der Rechts des Mandanten durch Hr. Pfeiffer, die Erfindung �  unbeschränkt in Anspruch zu nehmen, vgl. Schulte § 8 Rdnr. 21�- zudem: besondere Geheimhaltungsveranstaltungen des Mandanten



( GbM aller Voraussicht nach vindizierbar !



Es ist ein Antrag auf Abtretung des GbM 298 01 554 an die Fa. Antriebssysteme GmbH, Mainz, zu stellen.

Klage kann eingereicht werden bei der Patentstreitkammer LG Frankfurt, § 27 II GbMG i.V.m. § 17 I 1 ZPO und GVBl. H 1978/69 (TABU # 315), und bei der Patentstreitkammer des LG München mit München (!) als Ort der unerlaubten Handlung, § 32 ZPO (vgl. Busse, vor § 9, Rdnr. 28). Insofern besteht ein Wahlrecht, § 35 ZPO.   

für Klage ist ein RA erforderlich, § 78 ZPO, und Vollmachtsurkunden für RA und PA sollten vorliegen.



2. Falls - wider Erwarten - keine Vindikation vorliegt

(wäre nur einschlägig, wenn tatsächlich Doppelerfindung vorliegt, vgl. Schulte § 8 Rdnr. 22d)



Vorbenutzungsrecht des Mandanten gegenüber Mandanten gem. § 13 III GbMH i.V.m. § 12 PatG ?

Erfindungsbesitz vor Anmeldetag des GbM (+)

erforderliche Veranstaltungen: vermutlich (+): �- Konstruktionsarbeiten + Versuche �- „demnächst in Serie“�

( vermutlich Vorbenutzungsrecht !



Vorläufiger Schutz des Mandanten

�1. Zeitlich vor dem Erfolg der Vindikationsklage kann der jetzige GbM-Inhaber seine ihm  formal zustehenden Rechte aus dem GbM gem. § 13 II GbMG nicht gegenüber dem Mandanten ausüben.



2. Zur Sicherung des Prioritätsrechts (Vindikationsklage erst nach Ende des Prioritätsjahres erfolgreich !)

einstweilige Verfügung gem. § 935 ZPO, gerichtet auf Abgabe einer Prioritätsrechtsübertragungserklärung !

Beweismittel: Dokumentation Erfindungsbesitz; bzgl. möglicherweise vorliegender Doppelerfinderschaft trägt Hr. Pfeiffer die Beweislast

einzureichen: gleiches Gericht wie bei Klage, § 937 ZPO



Angriff auf Hr. Pfeiffer persönlich

Klage auf Grundlage von § 823 II BGB i.V.m. § 24 II ArbEG (=sonstiges Recht i.S.v. § 823 II BGB) auf Schadensersatz (z.B. Kosten der Rechtsverfolgung !)

Klage auf Grundlage von § 611 BGB + pVV ?

Klage auf Grundlage von §§ 17 I, 19 S.1 UWG; Verjährung des § 21 I UWG greift erst ab pos. Kenntnis (letzte Woche als Prüfungsbescheid kam ?)

Klage auf Grundlage von § 1 UWG (sofern Entnahme nach Ausscheiden aus dem Betrieb): eine noch nicht gemeldete Erfindung ist ein Betriebsgeheimnis (BGH Anreißgerät, GRUR 1955, 342), das Herr Pfeiffer kaum redlich erworben haben dürfte, und dessen Nutzung nach Ausscheiden aus dem Betrieb wohl unlauter ist

die Klagen wären beim LG Frankfurt einzureichen, §§ 23 I, 71 I GVG: Streitwert vermutlich über DM 10.000,--



5.  Retten der eigenen Anmeldung

die EP-DE ist fiktiver SdT gem. § 3 II Nr. 2 PatG, aber nur sofern anhängig bis Veröffentlichung und Benennungsgebühr für DE tatsächlich gezahlt (ist zu klären)

GbM grundsätzlich voller SdT i.S.v. § 3 I PatG

hier aber unschädliche Offenbarung i.S.v. § 3 IV PatG ?�- Offenbarung innerhalb 6 Monaten vor dem AT des GbM (+)�- geht auf Anmelder zurück (+, sofern Vindikation, andernfalls nicht)�- offensichtlicher Mißbrauch (+), denn - besondere Geheimhaltungsauflagen�                                                               - arbeitsvertragliche Pflichtverletzung�  (vgl. Schulte, § 3 Rdnr. 158)��( § 3 IV PatG (+)�( GbM ist kein SdT !!!

zur Geltendmachung angeblich keine Aussetzung möglich, Schulte § 8 Rdnr. 17 ( muss wohl bei der nächsten Prüfungsbescheidserwiderung geltend gemacht werden

neue Patentansprüche:�1’= PA 1  + PA 2�2’= PA 3, rückbezogen auf 1’�3’= PA 4, rückbezogen auf 1’

Priorität des GbM in Anspruch nehmen ?�- zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme muss man das Recht zur Prioritätsbeanspruchung �   haben �- bedeutet dies dass man bereits in der Rolle bereits eingetragen sein muss ??�- zeitliches Problem ggf. mit obiger eV lösbar





