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Klausur P IIIB 1999 – Lösungsschema

1.
a)
DE-Anm

02.01.87 AT DE-Anm unter IAN PRIO GschmM-Anm (AT 14.09.86)

§41 PatG PRIO einer ausländischen Anmeldung möglich, sofern nach Staatsvertrag: PVÜ?
Art4 A (1) GschmM begründet PRIO; Art4 C (1) PRIO-Frist GschmM 6M
Art4 E (1) GschmM kann PRIO von Gbm; PRIO von GschmM für Pa nicht vorgesehen

aber : §41 PatG nur „Anmeldung derselben Erfindung“ d.h. wenn dieselbe Erfindung reicht Anmeldung zum gewerblichen Schutzrecht aus

=> PRIO DE-Anm = AT AT-GschmM 14.09.86

1.
a)
EP-Anm

02.03.87 AT EP-Anm unter IAN PRIO GschmM-Anm (AT 14.09.86) und DE-Anm

Art. 87(1) EPÜ keine PRIO für GschmM, wohl aber für Pa

=> PRIO EP-Anm 02.01.87

2.
a)
Prüfungsstelle DE-Anm

D1 = vorveröffentlicht = SdT nach §3I PatG 

Aufgabe muss nicht angegeben sein, sofern sie sich aus den angegebenen Vorteilen ergibt (§5II #3, #6 PatAnmV)? + Farbumschlag

2.
b)
Prüfungsstelle EP-Anm

E1 = vorveröffentlicht = SdT nach Art.54(2) EPÜ

Art.51(2)(b) EPÜ ästhetische Formschöpfungen vom Patentschutz ausgenommen

=> nicht patentfähig

3.
a)
Gbm-Anm G1

17.03.91 AT Gbm mit IAM AT DE-Anm

§5 I GbmG Abzweigung aus Pa möglich unter IAN des AT
dieselbe Erfindung? PA # PA DE-Anm ist alleine nicht ausschlaggebend;
grün wird in Gbm von Schutzbereich ausgenommen, ist aber als einzige Farbe in DE-Anm näher ausgeführt (Vorzugsform) => nicht dieselbe Erfindung

aber: dieselbe Erfindung = materiellrechtliche Prüfung, Gbm-Stelle ist aber nur zur formellen Prüfung der Abzweigung berechtigt; materiellrechtliche Überprüfung erst im Löschungsverfahren (BPatG Scheibenzusammenbau, GRUR 1995 486)

3.
b)
DE-Anm

Haupt- und Hilfsantrag zulässig da Verfahrenshandlungen bedingungsfeindlich? +
da innerprozessuale Abhängigkeit des Hilfsantrages

§38 1 PatG Änderungen der Pa bis Erteilung möglich, sofern keine Erweiterung

„farbig“ umfasst auch „rot“, aber „rot“ ursprünglich nicht offenbart, da nur „grün“

=> unzulässige Änderung

PRIO-Anmeldung offenbart zwar auch „rot“, diese gehört aber nicht zur Gegenstand der ursprünglichen Offenbarung der Pa

3.
c)
EP-Anm

neuer PA: aufgabenhafte Formulierung? +

E1 ist nicht neuheitsschädlich

E1 beschreibt keine Kochtöpfe => kein SdT von dem Fachmann für eT ausgehen würde sofern Töpfe nach E1 objektiv nicht zum Kochen geeignet sind

4.
a)
Prüfungsstelle DE-Anm

Prüfungsreihenfolge: 1. Haupt- 2. Hilfsantrag

Erteilung nach Hilfsantrag kann nur unter Zurückweisung des Hauptantrags erfolgen (Bedingung für Hilfsantrag ist dann eingetreten)

Begründung für Zurückweisung des Hauptantrags ist erforderlich §47I PatG

Patenterteilungsbeschluss ergeht nach §49 PatG

4.
b)
Prüfungsstelle EP-Anm

Patenterteilung erfolgt nach Art.97(2) EPÜ

5.

Gbm-Löschungsbeschwerde

fehlende Ausführbarkeit kein gesonderter Löschungsgrund §15I GbmG 
(nicht so Einspruchsgründe §21I #2 PatG

aber: §15I #1 GbmG mangelnde Schutzfähigkeit umfasst auch mangelnde Ausführbarkeit; mangelnde Schutzfähigkeit ist von Antragsteller geltend gemacht => BPatG darf prüfen

rot ist ursprünglich nicht ausführbar offenbart 

=> Gbm nicht schutzfähig §15I #1 => Löschung

6.
a)
Einspruch DE

Einspruchsgrund: mangelnde Patentfähigkeit; SdT = AT 15.09.86: PA = erteilter PA

SdT zwischen PRIO und AT, d.h. fraglich, ob PRIO zu Recht in Anspruch genommen?
GschmM: „metallener Kochtopf“ mit Metall z.B. Kupfer offenbart
DE-Anm. „gusseiserner Kochtopf“
Gusseisen = Teilmenge von Metall # Kupfer => nicht in PRIO offenbart

=> PRIO zu unrecht in Anspruch genommen 

=> SdT ist neuheitsschädlich

fehlende Technizität kein eigenständiger Einspruchsgrund, 
aber Technizität unter „Erfindung“ (§ 1 PatG) zu subsumieren

6.
b)
Einspruch EP

SdT ist Art.54(3) Dokument, d.h. nur bzgl. Neuheit relevant
da PRIO der DE-Anm zu Recht in Anspruch genommen

7.
a)
Einspruchsbeschwerde DE

Rücknahme des Einspruchs bei vom Patentinhaber eingelegter Beschwerde:

=> wegen Amtsermittlung geht Einspruchsverfahren weiter, §61I 2 PatG, Schulte §73 Rn.212

7.
b)
Einspruchsbeschwerde EP

???

8.
a)
Einspruchsbeschwerde DE

Teilpriorität für einen Anspruch ? – (BGH Luftverteiler)

Einführung neuer Entgegenhaltungen? + da Amtsermittlung

8.
b)
Einspruchsbeschwerde EP

Einreichung neuer Patentansprüche: ursprünglich offenbart Art.123(2) +

DE-Priorität hinsichtlich Schichtdicke ? – 

=> OS = Art.54(2) Dokument, aber Einsprech. hatte nur mangelnde Neuheit geltend gemacht

mangelnde eT = neuer Einspruchsgrund => unzulässig

9.

Gbm G2

neue Abzweigung: Rechtschutzbedürfnis? vermutlich +

2M nach Erledigung der Pa oder Einspruchsverfahren? +

10.
Beschwerdezurückweisung und Tatbestandsberichtigung

Lex specialis § 96 PatG; 2-Wochenfrist für Antrag


