Patentanwaltsprüfung III B 1999

Praktische Prüfungsaufgabe
1a) DPMA

1. Wirksame (formelle) Beanspruchung der Unionspriorität gem. § 41 PatG ?

· Einhalten der Frist von 12 M gem. § 41 I PatG i.V.m. Art. 4 C I PVÜ ? (+)

· Kann ein Geschmacksmuster eine Prioritätsunterlage für eine Patentanmeldung sein ? 
gem. Wortlaut (§ 41 I: frühere ausländische Anmeldung) und Rspr. (+)

· Anmeldegegenstand technisch, oder ästhetische Formschöpfung ?
- Lösung soll auf die Sinne der Benutzer des Topfes einwirken, d.h. 
  ästhetische Wirkung (+)
- aber Leistungserfolg durch technische Mittel (spezielle Emaille) ( technisch, vgl. 
  Schulte, § 1 Rdnr. 80

1b) EPA

· Nach EPA-Rspr. ist die (formelle) Beanspruchung einer GeschmM-Priorität nicht möglich: J15/80

· Die DE-Anmeldung ist beim EPA Prioritätsunterlage gem. A 87 EPÜ 

· keine Kettenpriorität (DE-PAT und AT-GeschmM):
- GeschmM-Hinterlegung ist nicht die erste Hinterlegung der Erfindung (nur der ästhetischen Formschöpfung, J 15/80)
- das EPA wertet deshalb die GeschmM-Priorität der dt. Anmeldung als Nullum

· Zeitrang der eP=AT der dt. Anmeldung=2.1.1987

· GeschmM ist (vorveröffentlichter) SdT i.S.v. A 54 II EPÜ für die eP

2a) DPMA

· Zeitrang der Entgegenhaltung (15.3.1986): älter als der Zeitrang der eP (=2.1.1987): 
§ 3 I - Dokument (+)

· Aufgabe muss nicht explizit in der Anmeldung vermerkt sein, es genügt, dass der Fachmann die Aufgabe aus der Beschreibung ableiten kann, § 5 II Nr. 3 und 6 PatAnmV

· Fehlende Aufgabe ist kein Zurückweisungsgrund

· Wenn nur die Farbe den Unterschied zum SdT ausmacht: liegt dann eT vor ?

2b) EPA

· Anmeldegegenstand technisch, oder ästhetische Formschöpfung ?
- wenn obj. Aufgabe, ermittelt über den Problem-Lösungsansatz, sich im Erzielen einer 
  ästhetischen Wirkung erschöpft, so keine technische Lehre, auch wenn technische Mittel 
  eingesetzt werden
- hier aber Farbumschlag, d.h. Signalgeber ( welche technischen Wirkungen ? ggf. 
  bessere Bedienfreundlichkeit und bereits damit technisch (kann mit EPA argumentiert 
  werden; Problem beim EPA aber: Wirkungen können nicht nachgereicht werden)

3a) DPMA

· Bei Abzweigung hat die GbM-Stelle keine Prüfungskompetenz, die (materiellrechtliche) Identität von Patent und Abzweigung zu prüfen (vgl. Wedershoven-Skript, S. 38-41 mit Hinweis auf BPatG Scheibenzusammenbau, GRUR 1995, 486)

· Keine Vorabentscheidung über die Wirksamkeit der IAN des AT des früheren Patents möglich, sondern Zurückweisungsbeschluss mit Beschwerdemöglichkeit

3b) DPMA

· Beinhaltet der Hilfsantrag eine unzulässige Erweiterung, § 38 1 PatG ? (+)

· „Rot“ nicht explizit oder implizit offenbart

· „rot“ wird vom Fachmann mitgelesen (-)

· Prioritätsunterlage (dort „rot“ offenbart) ist kein Teil der Offenbarung, vgl. § 34 IV (in der Anmeldung) i.V.m. § 34 III PatG (ebenso übrigens beim EPA: vgl. G 11/91 und Singer, Art. 83 Rdnr. 12)

· Weiterhin ist die rote Variante nicht ausführbar offenbart

3c) EPA

· Funktionelles Merkmal ? (-)

· Aufgabenhafte Formulierung ? (+): unendliche Diskussion ...
· SdT: „Kochen“ ist Verwendungszweck, d.h. Topf muss zum Kochen objektiv geeignet sein. Gilt dies auch bei den Töpfen gem. E1, so ist der Einwand unbeachtlich.

4a) und b) DPMA bzw. EPA 

· Wechsel von „farbig“ zu „rot“ müsste eT begründen, fraglich 

5) DPMA

· Ausführbarkeit kein eigenständiger Löschungsgrund gem. § 15 GbMG (im Gegensatz hierzu ist mangelnde Ausführbarkeit ein Einspruchsgrund gem. § 21 I Nr. 2 PatG), vgl. Loth, § 15 Rdnr. 33

· Mangelnde Ausführbarkeit ist aber Teilaspekt der mangelnden Schutzfähigkeit, also des Löschungsgrundes des § 15 I Nr. 1 GbMG

· Problem: Bindung des BPatG an den Löschungsgrund, den der Antragsteller angibt: keine Möglichkeit des BPatG, auf einen nicht geltend gemachten Löschungsgrund hinzuweisen, vgl. Loth, § 15 Rdnr. 36

· Nachträgliche Geltendmachung eines weiteren Löschungsgrundes idR sachdienlich i.S.v. § 263 ZPO (ist Klageänderung da neuer Klagegrund)

· „rot“ ist ferner nicht ausführbar offenbart ( nicht Gbm-fähig, § 15 I Nr. 1 GbMG i.V.m. § 1 GbMG

6a) DPMA

· Zeitrang des Patents = AT des GeschmM = 14.9.1986 ( A1-Schrift kein SdT gem. § 3 I oder II  PatG

· Fehlende Technizität kein eigenständiger Einspruchsgrund gem. §§ 59 I 3, 21 PatG

· Technizität unter „Erfindung“ (§ 1 PatG) zu subsumieren ( Einspruchsgrund möglicherweise (implizit) §§ 59 I 3, 21 I Nr. 1, 1 PatG

6b) EPA

· A1-Schrift ist A54 III Dokument (sofern DE bestimmt) , d.h. nur bzgl. Neuheit relevant

7a) DPMA

· Rücknahme des Einspruchs vom Patentinhaber A eingelegten Beschwerde: wegen Amtsermittlungsprinzip geht das Einspruchsverfahren weiter, § 61 I 2 PatG, vgl. Schulte § 73 Rdnr. 212

· N.B. Im umgekehrten Fall, also wenn der Einsprechende Beschwerde eingelegt hätte, so wird die Beschwerde unzulässig, vgl. Schulte § 73 Rdnr. 213

7b) EPA

· So what ?

8a) DPMA

· Keine Teilriorität, sondern Zeitrang des AT des Patentes, s. BGH Luftverteiler (Diskussion BPatG Hakennagel & Co)

8b) EPA

· Neuer Einspruchsgrund (eT) wird geltend gemacht --> unzulässig

9) DPMA

· Neue Abzweigung: ggf. kein Rechtsschutzbedürfnis (-)

10)

· Lex specialis § 96 PatG

· 2-Wochenfrist für Antrag

