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Klausur W IIA 1999 – Lösungsschema

I.
1.
Unterbrechung eines Verletzungsstreits:

generell: §§239ff ZPO:

§239 Unterbrechung durch Tod der Partei

§240 Unterbrechung durch Insolvenzverfahren

§244 Unterbrechung durch Anwaltsverlust im Anwaltsprozess (+ LG)

§246 bei Vertretung im Anwaltsprozess erfolgt Unterbrechung nur auf Antrag des Vertreters

§251 Ruhen des Verfahrens auf beiderseitigen Antrag hin + Vergleichsverhandlungen

in Hinblick auf Nichtigkeitsklage: 

§148 ZPO Aussetzung wegen anderer Entscheidung

Vor.: Abhängigkeit von anderer Entscheidung (Vorgreiflichkeit)

Pro Aussetzung: 
- Verfahrensökonomie
- Vermeidung sich widersprechender Entscheidungen 
- Vermeidung einer Restitutionsklage §580 #6 ZPO
- bei offensichtlicher Nichtigkeit des Klagepatentes

Contra Aussetzung:
- Verfahrensverzögerung

vgl. Gbm-Recht: §19 GbmG Gericht des Verletzungstreites hat auszusetzen, wenn es die Gbm-Eintragung für unwirksam hält


2.
Kostenentscheidung des Nichtigkeitsklage:

§84II 1 PatG Kostenentscheidung zwingend = von Amts wegen

war Nichtigkeitsverfahren überhaupt anhängig?
§81I wird durch Klage eingeleitet (nicht durch Zustellung an Beklagten) = anhängig
10.11. Klage beim BPatG eingegangen
11.11. Verzicht beim DPMA eingegangen

=> Nichtigkeitsklage anhängig

§84II 2 PatG: §§91ff ZPO anwenden, soweit nicht Billigkeit

§91 ZPO Unterliegensprinzip?
hier keine Aussage möglich, ab Patent vermutlich nicht gewesen wäre
daher vermutlich eher vom Bestand ausgehen
=> Kläger würde Kosten tragen

§93 ZPO sofortiges Anerkenntnis des Beklagten?
wegen Untersuchungsgrundsatz des BPatG gibt es kein Anerkenntnis iSd §307ZPO
aber Kostenfolge des §93 anwendbar, wenn:
- zeitlich früh (mind. in 1M Widerspruchsfrist)? +
- keine Veranlassung zur Klage gegeben? – 
   Verlangen eines Mitbenutzungsrechts + Entwurf der Klage = Verzichtsverlangen des Kl.;
   Bekl. hat durch Gegenvorschlag zum Ausdruck gebracht, dass sie nicht verzichten wird; 
   merke: Veranlassung zur Klage gegeben = kein Verzichtsverlangen notwendig, 
   wenn Verletzungsklage aus Streitpatent anhängig (Schulte)

§91a ZPO beiderseitige Erledigterklärung +
=> Billigkeitserwägungen/billiges Ermessen

merke: Billigkeit §91a ZPO (nur gemäß Sach- und Streitstand) 
# Billigkeit §84II PatG (auch Sorgfaltspflichten etc.)
a) Kostentragungspflicht für Klägerin?
Verzicht wurde eindeutig erklärt §20I; Wirkung ex tunc
=> Nichtigkeitsklage gegenstandslos; auch anhängiger Verletzungsstreit gegenstandslos

b) Kostentragungspflicht für Beklagte?
Beklagte hat Veranlassung zur Klage gegeben:
kurz vor Verzicht hat Bekl. Kl. noch im Glauben gelassen, dass sie nicht auf Ansprüche (und das Patent) verzichten würde
Kl. hatte bereits substantiiert vorgetragen, warum Patent nicht sein würde und hatte Nichtigkeitsklage angekündigt
=> Bekl. musste mit Nichtigkeitsklage rechnen und hat „schnell noch das Patent verzichtet“
=> Kostentragungspflicht für Beklagte

Tenor: (= Beschluss # Urteil)

1. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

(keine Entscheidung über Sicherheitsleistung notwendig, da diese nur für Berufungsverfahren notwendig ist, es bei isolierter Kostenentscheidung aber keine Rechtsmittelfrist gibt)

II.

Kostenfestsetzung durch Rechtspfleger:

KoF erfolgt durch Rechtspfleger aufgrund §23 I #12 RechtspflG

=> §§103ff ZPO iVm §84II 2 PatG

„Bekl. trägt die Kosten des Verfahrens“ = Kostengrundentscheidung gem. §103I ZPO

§66 BRAGO

§31 #1, #2 iVm §§ 7, 10,11 BRAGO 2 volle Gebühren: Prozessgeb., Verhandlungsgeb.
Gegenstandswert = 100.000,-DM => 2x 2125,-DM

Recherchekosten:

a) 3T wegen Patentschriften? + 
unerheblich, dass diese nicht durch Gericht gewürdigt wurden
aber weitere Gebühr nicht ok, sondern Kosten wie für Sachverständige:
§91I ZPO iVm §3 ZSEG 100,-DM/Std, => 3 x 8Std x 100,- = 2400,-DM
aber nur eine Gebühr = 2125,- DM beantragt
=> es kann auch nur maximal beantragtes zugesprochen werden
(merke: Recherche im Ausland ist idR 1 Gebühr ansetzbar)

b) 2T wegen Geschmacksmustern? – da nicht notwendige Kosten 
(GschmM können für Nichtigkeit eines Patents nicht maßgeblich sein)

III.
Beschwerde gegen Zurückweisung des Gbm hätte Erfolg, wenn zulässig und begründet:

vgl. Doppelmotivkarte, PMZ, 2000, 55

Statthaftigkeit?

- gegen Beschluss der Gbm-stelle §18I ? +

- Gebühr §18II ? +

Zulässigkeit?

- Beschwer? Anmelder kann nur beschwert sein, wenn Teilanmeldung wirksam entstanden ist? + Gbm-Anmeldung kann jederzeit geteilt werden §4VII

- Frist, Form ? +

Begründetheit = wenn Anspruch auf Eintragung nach §8I 1 besteht?

Prüfungsbefugnis der Gbm-stelle bzgl. Technizität?

- §8I 2: Ausschluss der materiellen Prüfung (relative Schutzvoraussetzungen: Neuheit, erfinderischer Schritt); abschließende Aufzählung

- Eintragungsverfahren = Registerverfahren

- §8I 1: Eintragung, wenn Anmeldung §4, §4a entspricht (absolute Schutzhindernisse)

- §4I: Anmeldung von „Erfindungen“ => Definition in §1I 

- kein expliziter Ausschluss der Technizitätsprüfung in §8I 
=> Gbm-stelle muss zumindest in Grundzügen auf der Basis des in der Anmeldung schlüssig dargelegten Technizität prüfen

Gebrauchsmusterschutzfähigkeit / Technischer Charakter des Anmeldungsgegenstandes?

- mit der Erfindung gelöstes Problem = ästhetischer/geschmacklicher Erfolg 
=> eher nicht-technisch

- aber es wäre ausreichend, wenn die vorgesehenen Mittel, die für die Problemlösung zwingend notwendig sind, technischer Natur sind

- Merkmal 3 = nicht-technisch

- Merkmal 1 + 2 sind eindeutig technischer Natur

- gelöstes Problem = individuelle Note des Bildmotivs bereits auf der Ansichtskarte geben
=> nur erreichbar mit Merkmalen 1 + 2 (zwingend); 
Merkmal 3 ist für die Lösung nicht zwingend erforderlich

=> Lehre zum planmäßigen Handeln unter Einsatz beherrschbarer Naturkräfte zur unmittelbaren Erreichung eines kausal übersehbaren Erfolges (BGH, Rote Taube) 
ohne Zwischenschaltung menschlicher Verstandestätigkeit

=> technisch +

- Merkmal 3: „im wesentlichen monoton“ = unklar?
optisches, visuell erfassbares Merkmal des Bildmotivs => klar

IV.
Wiedereinsetzung ?

23.04.1997 Ablauf der 3-jährigen Gbm-Schutzdauer

bis 30.06.1997 nicht entrichtet

05.08.1997 Mitteilung Verlängerungsgebühr + Zuschlag (385,-DM)

13.08.1997 Übergabe an Postabfertigung zum Zwecke der Zustellung per Einschreiben

...                PA leitet Mitteilung an PI weiter; PI weist Ehefrau an, Gbm fallen zu lassen 
                 (Erklärungsirrtum ? wegen Gbm mit ähnlichem Inhalt und gleichem AT)

07.01.1999 Schreiben von Konkurrenzfirmen = Wegfall des Hindernisses

16.01.1999 Einzahlung 385,-DM beim DPMA; WE-Antrag (Eingang DPMA)
                Anfechtung der Anweisung der Ehefrau an PA bzgl. Fallen lassen

WE-Antrag §21I GbmG iVm §123 PatG?

- Versäumen einer Frist mit Rechtsnachteil? + 4M-Frist nach §23II 5 GbmG endete 31.12.97

- Antrag innerhalb der 2M-Frist nach Wegfall des Hindernisses? + 07.01.99 + 2M

- Nachholung der Handlung innerhalb Frist? + Zahlung der Gebühr + Zuschlag

- aber: 1Jahresfrist §123II 4? – (endete am 31.12.98, Antrag am 16.01.99)

=> WE unzulässig

Hilfsgutachten: Begründetheit der Wiedereinsetzung = kein Verschulden?

1. Verschulden des Patentanwalts? – 

2. Verschulden der Ehefrau = Hilfsperson ist zurechenbar (§278 BGB)? – 
da richtige Mitteilung weitergegeben; kein Übermittlungsirrtum §120 BGB
Ehefrau = Bote (keine eigene WE), aber Ehefrau hat richtig übermittelt, was aufgetragen

3. Verschulden des Gbm-Inhabers?

a) Vorsatz? + er wollte Gbm fallen lassen
möglicherweise aber Irrtum §119 BGB? + 
Erklärungsirrtum = verschreiben, versprechen? – er wollte Gbm fallen lassen
Inhaltsirrtum = will nicht, was er sagt = wollte was anderes sagen? + 
Inhaber wollte nicht dieses, sondern anderes Gbm fallen lassen, er hat sich bei der Benennung des Gbm geirrt; nicht unbeachtlicher Motivirrtum
=> – Vorsatz

b) Fahrlässigkeit = erforderliche Sorgfalt außer acht gelassen?
ähnlicher Inhalt, gleicher AT
=> – Fahrlässigkeit

=> ohne Verschulden

=> WE wäre stattzugeben, wenn sie zulässig wäre

Verfügung, die einer Gebührenzahlung zugrunde liegt hat Doppelnatur und ist anfechtbar


