Patentanwaltsprüfung IIA 1999

Praktische Prüfungsaufgabe
Fall I 
1. Anspruch von Herrn Sauerbier auf Übertragung des Schutzrechte U300, P988, P007 gegen ARGO gem. § 8 S.1 PatG ?
Voraussetzung hierfür wäre, dass ARGO bzgl. dieser Schutzrechte nichtberechtigter Anmelder und Herr Sauerbier (S) der wahre Berechtigte wäre. 

· Recht an der Erfindung: zunächst bei S, § 6 S.1 PatG

· ARGO Rechtsnachfolger von S bzgl. dieser Erfindungen i.S.v. § 6 S.1 PatG auf Grundlage von § 6 ArbEG ?

· § 1 ArbEG (+)


a.)  Erfindung P988

· Erfindungsmeldung i.S.v. § 5 I ArbEG ? ggf. Schreiben am 8.10.1997: 
-  schriftlich (+)
-  deutlich gekennzeichnet dass Erfindung (+)
-  Unterschrift (+) 
-  unvollständige Erfindungsmeldung i.S.v. § 5 II ArbEG ? (+): nur Skizzenblatt !
( Erfindungsmeldung, aber unvollständig !

· Unvollständigkeitsrüge i.S.v. § 5 III ArbEG (-) 

· ( Fiktion der Vollständigkeit der  Erfindungsmeldung !

· Inanspruchnahme, § 6 ArbEG ?
- telefonisch „grünes Licht“ gegeben (+)
- Schriftform, § 6 II 1 ArbEG (-)
( keine wirksame Inanspruchnahmeerklärung !!

· konkludente vertragliche Vereinbarung ? (-)
„S und Geschäftsleitung waren sich einig, dass Erfindungen ARGO gehören  sollen“:
- Übertragungswille bei S vorhanden ? 
- Übertragung setzt Kenntnis des S voraus, dass ihm (dem S) die Erfindung zunächst 
   gehört: Kenntnis vorhanden ?
- S kümmerte sich um gesamtes Erfindungswesen: Indiz, dass Kenntnis vorhanden 
- oder aber hier irrige Rechtsauffassung über Rechte an Erfindungen ?
- „grünes Licht“ gegeben ( ARGO will Übertragung annehmen ?
( keine unzweideutige konkludente Übertragung !
· spätere IAN o.k. ?

· ARGO hat als Nichtberechtigter angemeldet

· Anspruch des S gegeben, die Erfindung ist eine freie Erfindung, § 8 I Nr. 3 ArbEG !

· geheime Konstruktion: keine nachträgliche Deklaration als Betriebsgeheimnis möglich, geht nur bei ordnungsgemäßer IAN, s. Busse, § 17 ArbEG, Rdnr. 3

b.)  Erfindung U300
· Rechte hat daran zunächst Herr S, § 6 S.1 ArbEG

· kein Schriftwechsel vorhanden, d.h. keine Erfindungsmeldung i.S.v. § 5 ArbEG !

· abweichend hierzu:

LG Düsseldorf: Müllbehältergreifvorrichtung, AktZ 4 O 415/98, Urteil vom 29.2.2000:
Hat der Arbeitgeber durch eine Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldung seine Kenntnis von der Erfindung und der Person des Erfinders dokumentiert, ist ihm die Berufung auf die           fehlende Schriftform der Erfindungsmeldung gemäß BGB§242 zu verwehren. Er muß sich in einem solchen Fall daran festhalten lassen, daß jedenfalls mit der Patent- oder           Gebrauchsmusteranmeldung die Frist zur Inanspruchnahme zu laufen begonnen hat.
· ARGO kann nunmehr durch Inanspruchnahme die Rechte auf sich überleiten ! (geht auch zeitlich begrenzt nach Kündigung durch S)

· dann: Deklaration als Betriebsgeheimnis, § 17 ArbEG (nach IAN): somit keine Schadensersatzansprüche des S wegen Verzicht auf das Patent (§ 823 II BGB i.V.m. § 16 ArbEG, vgl. Busse § 16 Rdnr. 23)

· dann Anspruch des S (dem Grunde nach) auf Arbeitnehmererfindervergütung, § 9 ArbEG

· Vergütungsfeststellung nach § 12 ArbEG wäre vorzunehmen !

c.)  Erfindung P007
· Rechte hat daran zunächst Herr S, § 6 S.1 ArbEG

· Erfindungsmeldung, § 5 I ArbEG ? (-): ohne schriftliche Nachricht 

· offensichtlich doch irgendwie, da telefonisches Einverständnis

· ARGO hat durch Inanspruchnahme die Rechte auf sich übergeleitet ! (geht auch nach Kündigung des S)

· dann Anspruch des S (dem Grunde nach) auf Arbeitnehmererfindervergütung, § 9 ArbEG

· Vergütungsfeststellung nach § 12 ArbEG wäre vorzunehmen !

· je nach Anmeldetag der P007 ist das Prioritätsjahr noch nicht abgelaufen, ggf. Freigabe für das Ausland gem. § 14 II ArbEG vorzunehmen

2. Anspruch von Herrn Sauerbier auf Übertragung des Schutzrechts M851 gegen ARGO ?

· Rechte am GeschmM hat der Arbeitgeber, §§2, 13 GeschmMG, auch ohne förmliche Meldung
· schutzrechtsfähig ? 
- geschmackliche Eigenart (+)
- Neuheit, § 1 II GeschmMG ??? 
· PA: GeschmM begründet kein Urheberrecht, d.h. keine gesonderte Vergütungspflicht von ARGO
Fall II

Text missverständlich: Abgabe der strafbewehrten Unterlassungserklärung erfolgte als Reaktion auf die Anfrage von ARGO !

· Werbehinweis „patentiert“ der AQUATEG im März 1999 ist Patentberühmung i.S.v. § 146 PatG

· Patentberühmung war wettbewerbswidrig i.S.v. §§ 1, 3 UWG, da objektiv falsch und Einspruchsfrist noch läuft

· Sofortige strafbewehrte Unterlassungserklärung der AQUATEG bedeutet: es besteht keine Wiederholungsgefahr mehr (gutes Vorgehen für Kostenminimierung !)
· ARGO hat für die Anfrage einen Kostenerstattungsanspruch gegen AQUATEG gem. GoA


· Werbung von ARGO mit „Patent angemeldet“ Patentberühmung i.S.v. § 146 PatG

· keine unzulässige Werbung i.S.v. §§ 1, 3 UWG, da nicht irreführend !
· kein Kostenerstattungsanspruch aus GoA der PA, da nicht wettbewerbswidrig, vgl. Busse, § 146 Rdnr. 20
Fall III

· einstweilige Verfügung (EV), § 935 ZPO ?

· Schutz entsteht mit Anmeldung, Veröffentlichung am Mittwoch ohne Belang !

· für EV erforderlich: 
- Gaubhaftmachung der Eigentümlichkeit (+)
- Verletzung (+)

· Problem: Schadensersatzpflicht im Fall der Aufhebung der EV, § 945 ZPO

· Gruber im PREU-Kurs empfiehlt Voratsverfügung (???), vorher Berechtigungsanfrage

· mögliche Gegenmaßnahmen durch AQUATEG: 
- Hinterlegung einer Schutzschrift


Fall IV

· widerrechtliche (Teil-) Entnahme der Erfindung von S (bis auf Unteransprüche 3, 5, 7): Vindikation, § 8 PatG ?

· dann Gemeinschaftsanmeldung ARGO+AQUATEG !

· oder Einspruch gegen das AQUATEG-Patent ?
- offenkundige Vorbenutzung als SdT i.S.v. § 3 I PatG, aber ggf. eT mit Merkmal von 
  Anspruch 6 ?
- ARGO-Patent als fiktiver SdT i.S.v. § 3 II PatG ? 
   nützt derzeit nichts wegen besonderem Merkmal bzgl. Nachspannen im Hauptanspruch !
- Teilanmeldung einreichen und als fiktiven SdT nehmen !
   PA1 : PA1 der AQUATEG
   PA2: PA1 + Merkmal von Anspruch 6


Fall V

· WASCO als Strohmann ? nur wenn keine Teilanmeldung eingereicht wird !

· geht grundsätzlich, sofern keine Gesetzesumgehung 

Fall VI

· 1/3 der streitbefangenen Gullydeckel stammen von ARGO und sind in AT auf dem freien Markt von der italienischen Firma erworben worden 

· Erschöpfung durch Inverkehrbringen durch ARGO in AT

· 2/3 der Gullydeckel stammen als PL, d.h. von außerhalb der EU ( keine Erschöpfung

· Grenzbeschlagnahme durchführen, § 142a PatG: wo ???

