Patentanwaltsprüfung II A 1999

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe
Teil 1
Frage 1

· Unterbrechung und Aussetzung des Verfahrens:  § 99 I PatG, §§ 239 ff ZPO

· Unterbrechung bei Erfüllung der objektiven Tatbestandsmerkmale der §§ 239 ff ZPO,  ausgestaltet als Muss-Vorschrift, das heißt keine Wahlmöglichkeit

· § 246 I ZPO:  hat ... anzuordnen: kein Ermessen

·  im Hinblick auf die Nichtigkeitsklage ist § 99 I PatG i.V.m. §§ 239 ff ZPO kaum relevant

· § 148 ZPO: Aussetzung wegen anderer Entscheidung

· Die förmlichen Voraussetzungen von § 148 ZPO sind an sich erfüllt, so das es in pflichtgemäßem Ermessen des Gerichts liegt, ob auszusetzen ist oder nicht

· Prozessökonomie: 
Rechtssicherheit:
-  Gefahr widerstreitender Entscheidungen (Restitutionsklage, § 580 Nr. 6 ZPO)
-  längere Prozessdauer
-  Aushöhlung des Verbotsrechts des Patentinhabers

· Abwägung der obengenannten Gesichtspunkte: am Verletzungsgericht muss der Beklagte glaubhaft machen, dass seine Nichtigkeitsklage Erfolg hat.

· Pro-Argumente:
- Hat der Patentinhaber aus der ersten Instanz des Verletzungsverfahrens bereits ein 
  (vorläufig) vollstreckbares Urteil, kann im Berufungsverfahren leichter ausgesetzt 
  werden
- Für eine Aussetzung spricht, wenn der Patentinhaber sein Patent im Ni-Verfahren nur 
  eingeschränkt verteidigt, vgl. OLG München GRUR 1990, 352 „Regelordnung“:
- Prozessökonomie

· Kontra-Argumente:
- Gegen eine Aussetzung spricht, wenn die Ni-Klage erst relativ spät im 
  Verletzungsverfahren erhoben wird
- ggf. doppelte Beweisaufnahme
- ggf. mehrere kostspielige Sachverständigengutachten (gegebenenfalls am LG   
  vermeidbar wegen des am BPatG vorhandenen technischen Sachverstandes)

· Die Verletzungsgerichte machen von der Möglichkeit der Aussetzung regelmäßig nur zurückhaltend Gebrauch, wenn eine gewisse Wahrscheinlichkeit für den Erfolg der Nichtigkeitsklage besteht, vgl. v. Maltzahn, GRUR 1985, 163.

Frage 2

· Unterliegensprinzip als Grundregel, §§ 84 II 2 PatG  i.V.m. § 91 ZPO
(  Kosten: 100 %  der Patentinhaber

· Andere Kostenregelung gegen Erledigung der Hauptsache, § 91a ZPO ?
-  beidseitige Erledigterklärung (+)
-  Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands: 
    - vgl. Thomas-Putzo, 19. Aufl., § 91a, Rdnr. 47: abzustellen ist auf den 
      voraussichtlichen Ausgang des Rechtsstreits, wenn die Hauptsache nicht erledigt 
      erklärt worden wäre. D.h. wohl: wie wäre der Rechtsstreit ausgegangen, wenn der 
      Patentinhaber nicht auf das Patent verzichtet hätte ?

 - sonst: Kosten zu 100% beim Kläger wegen sofortigen Anerkenntnisses ?

      -  vorherige Verzichtsaufforderung (+) diskussionsfähig ! bedeutet „Verzicht“ hier 
     
    Verzicht auf das Patent (hier wohl nicht erklärt), oder reicht ein Verzicht auf den 
         
    Anspruch aus dem Patent aus (sehe ich als gegeben an..)
            - Anerkennung des Klageanspruches zuerst nur ex nunc
            - Anerkennung des Klageanspruches für Vergangenheit und Zukunft (+), 
               erst am 10.11
            - Veranlassung zur Klage ? (+) !!  Ablehnung eines Mitbenutzungsrechts bis 2. 
               November 1998
            ( § 93 ZPO (-)

· Abweichung von den §§ 91 ff ZPO aus Billigkeitsgründen gem. § 84 II 2 PatG ?  (-)

· Ergebnis somit: 100 %  der Patentinhaber

· Tenor: Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits

Teil 2

· Recherchekosten grundsätzlich erstattungsfähig gem. § 91 I ZPO iVm § 3 ZSEG

· Welche Recherchekosten ?
- zur Ermittlung von Patentschriften (+) da sachlich erforderlich, vgl. § 91 I 1 ZPO
-  Recherche im Musterregister (-) da nicht sachlich erforderlich, vgl. § 91 I 1 ZPO

· Höhe der Erstattung: 24 * 100 DM = 2.400 DM  gem. § 3 II 1 ZSEG; 

· Abrechnung einer vollen Gebühr (DM 2125 DM) geht zwar nicht, ist aber weniger als ihm zusteht

· Ergebnis daher: Antragsteller bekommt DM 2125,--

Teil 3

Die Beschwerde hätte Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet wäre.

1.  Statthaftigkeit ?  § 18 I GbmMG  (+)

2.  wirksam eingelegt ? § 18 II GbmMG (+): ist zu unterstellen

3.  Zulässigkeit ?
     - Beschwer ?  
     - setzt Anhängigkeit der Anmeldung voraus
     - Anhängigkeit wäre gegeben sofern wirksame Teilung des Stamm-Gbm erfolgt wäre.
     - Stamm-GbM bei Teilungserklärung noch anhängig (zu unterstellen)
     - Gebührenzahlung zu unterstellen

Die Zulässigkeit der Beschwerde begegnet keinen Bedenken. 


4.  Begründetheit der Beschwerde

Der Anmelder hätte einen Anspruch auf Eintragung gem. § 8 I 1 GbMG, sofern die Erfordernisse der §§ 4, 4a GbMG erfüllt wären. 

Fraglich könnte sein auf der Anmelder im Sinne von § 8 I 1 GbMG i.V.m. § 4 I 1 GbMG eine Erfindung angemeldet hat.

· Erfindung =  Lösung eines Problems

· Problem hier: Individualisierung der Ansichtskarte, d.h. der Leistungserfolg liegt auf ästhetischem Gebiet. Hat damit das Problem technischen Charakter ?

· Gemäß Rechtsprechung: ausreichend wären technische Mittel (= Nutzbarmachung von Naturkräften i.S.d. BGH-Entscheidung Rote Taube) zur kausalen Herbeiführung (d.h. zwingend erforderlich nach der conditio sine qua non-Formel) eines ästhetischen Leistungserfolgs

· Hier Nutzbarmachung technischer Merkmale (gedrucktes Papier und Farben) zur Gewährleistung eines ästhetischen Leistungserfolgs (Individualisierung) (  technischer Charakter des Problems !

Die Prüfungsbefugnis der Gebrauchsmuster stelleist gegeben, § 8 I GbMG  i.V.m. §§ 4, 4a GbMG.

Anmerkung:  Dieser Teil basiert auf der lesenswerten Entscheidung BPatG Doppelmotivkarte, Mitt. 2000, 55

Teil 4
· Der Patentanwalt gibt als Vertreter eine eigene Willenserklärung ab, vgl. § 164 BGB. Es kommt vom Grundsatz her nur darauf an, ob der Patentanwalt bei der Abgabe seiner Willenserklärung gegenüber dem DPMA einem Willensmangel unterliegen wäre und seine WE selbst anfechten könnte, § 166 I BGB. Dies ist nicht ersichtlich.

· Ausnahmefall gem. § 166 II BGB analog gegeben ?
- weisungsgebundene Stellvertretung (+)
- es kommt bei § 166 I und § 166 II jeweils darauf an, auf wessen Interessenbewertung 
  und Entschließung der Geschäftsabschluss maßgeblich beruhe; hier: des Mandanten; PA 
  nur ausführendes Organ ohne Entscheidungskompetenz ähnlich wie ein Bote

· Damit käme es auf die Willenmängel des Mandanten an (wohl sehr umstritten ...)

· Hier möglicherweise unklar, ob tatsächlich Willensmangel vorlag, oder aber der Mandant seine Meinung nachträglich änderte, aber wohl doch Eigenschaftsirrtum i.S.v. § 119 I 1 1.Alt. BGB

· Anfechtung des Mandantenginge o.k., nicht aber die der Ehefrau da lediglich Botin

· Literatur: Winkler, Mitt. 1998, 401 und Winkler, Mitt. 1999, 148

