Patentanwaltsprüfung IB/2000

Praktische Aufgabe

Fall 1:

1.  Voraussetzung zunächst: ein wirksames GbM; Problem: Aufrechterhaltungsgebühren gezahlt ?

1.  Schutzperiode: 11.02.1991 - 10.02.1994

2.  Schutzperiode: 11.02.1994 - 10.02.1997

3.  Schutzperiode: 11.02.1997 - 10.02.1999

4.  Schutzperiode: 11.02.1999 - 10.02.2001

· 2. Verlängerungsgebühr, fällig am 28.02.1999 (§ 23 II 3 GbMG), wurde nicht gezahlt

· Zahlung ohne Zuschlagsgebühr war möglich bis 30.04.1999

· Mitteilung des DPMA 2.11.1999 (Stempeldatum)
· Letzter möglicher Zahlungstag (inklusiver der Zahlung des Nachschlags): 31.03.2000 
(§ 23 II 5 GbMG)

( sofern die Aufrechterhaltungsgebühr bis spätestens 31.03.2001 gezahlt wird können die Rechte aus dem GbM in Anspruch genommen werden. 

2.  Voraussetzung (wäre zu prüfen) ob das GbM rechtsbeständig ist und die Verletzungsform in den Schutzbereich fällt (ist wohl gegeben)


3.  Zwischenrechte entstanden ?

· Zwischen Wegfall des GbM-Schutzes am 10.02.1999 bis zur Zahlung der Verlängerungsgebühr mit Zuschlag können Zwischenrechte (Weiterbenutzungsrechte) , entstehen, vgl. Loth, § 23 Rdnr. 19 und Busse, § 23 Rdnr. 37. Das heißt: die Zahlung der Aufrechterhaltungsgebühr bewirkt keine Verlängerung (dann läge ein kontinuierlicher Schutz wie bei Patenten vor), sondern nur ein Aufleben des GbM (dann: zeitliche Lücke des Schutzes)

· Hier zu prüfen: hat der Konkurrent ein derartiges Zwischenrecht erworben ?

4.  Schneller Schutz, durch einstweilige Verfügung, § 935 ZPO ?

· Gerichtet auf Unterlassung der Verletzungshandlung

· Verfügungsanspruch: GbM (+); Rechtsbeständigkeit muss aber glaubhaft gemacht werden, z.B. durch Vorlage eines Recherchenergebnisses gem. § 7 GbMG

· die Glaubhaftmachung der Rechtsbeständigkeit fällt idR schwer: deshalb im allgemeinen nur geringe Chancen, bei einem GbM eine eV zu bekommen

· Glaubhaftmachung hier aber dadurch, dass das GbM das Löschungsverfahren bestanden hat 

· Verfügungsgrund ? Dringlichkeit ?

· bei Patenten: je nach LG 1-2 Monate ab positiver Kenntnis (hier: 25.1. 2000) der Verletzungshandlung (heute:= 4.2.2000) (+)

· auch möglich: Vorratsverfügung: eV beantragen. Diese muss dann vom Antragsteller innerhalb von 4 Wochen dem Antragsgegner zugestellt werden (sonst verfällt die eV). In diesem Zeitraum Abmahnung (zur Vermeidung des Prozesskostenrisikos, § 93 ZPO). Wenn eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben wird, so keine Zustellung der eV vornehmen, wenn nicht, so zustellen.

Fall 2:

1. Bestandskraft des GbM

· § 5 I 3 Erledigung der Patentanmeldung hier durch Patenterteilung (kein Einspruch)

· maßgebend für Fristberechnung: Rechtkraft des Erteilungsbeschlusses, d.h. der 15.4.1995

· Abzweigung somit möglich bis Ende Juni 1995 ( Abzweigung zu spät, sodass die Abzweigungserklärung unwirksam ist

· Folge: Zeitrang des GbM=AT=06.09.1995 

· EP, vorveröffentlicht am 23.08.1995, ist aber kein SdT für das GbM gem. § 3 I 2 GbMG (Neuheitsschonfrist !)

· das deutsche Stammpatent, ab 13.7.1995 veröffentlicht (Patentschrift wurde eine C1-Schrift), ist ebenfalls kein SdT für das GbM gem. § 3 I 2 GbMG (Neuheitsschonfrist !)

· das GbM steht somit in Kraft, und entfaltet seine Verbotswirkung seit dem 24.08.1995 
0 Uhr. 

· Art. 8 II § 8 IntPatÜG (-) da kein Doppelschutzverbot GbM – eP

· DE-Patent und eP aber als älteres Recht Löschungsgrund gem. § 15 I Nr. 2 GbMG, vgl. Loth § 15 Rdnr. 48


2. Klageverfahren

· Heranziehen des eP im laufenden Prozess ist eine Klageänderung i.S.v. § 263 ZPO da ein neuer Klagegrund vorgebracht wird 

· eP verspätet vorgebrachtes Angriffsmittel i.S.v. § 296 ZPO ? (-) keine Verfahrensverzögerung da Identität eP und GbM

· Neuer Klagegrund, § 263 ZPO ? 

· Sachdienlichkeit dann, wenn bisheriges Verfahren auch gewinnbringend für das eP einsetzbar/verwertbar ist

· Wegen der Identität der Ansprüche 1 des GbM und des eP sollte der bisherige Verfahrensstand auch für das eP verwertbar sein, d.h. keine Verfahrensverzögerung, d.h. sachdienlich

· Ebenso wohl Busse, § 143 Rdnr. 191

· Die Klageänderung erfolgt im laufenden Verfahren, eine neue Klage ist nicht erforderlich.

4.  Kostenfolge

· § 91 I ZPO: Kläger trägt Kosten des GbM-Verfahrensanteils

· bzgl. eP sofortiges Anerkenntnis mit Folge des § 93 ZPO möglich

Frage 3:

· maßgeblicher Bezugspunkt dafür, ab wann das GbM zum SdT wurde, ist die Veröffentlichung der Eintragung im Patentblatt, d.h. der 17.10.1996 
· ab diesem Tag hatte die Öffentlichkeit zwei Möglichkeiten vom Inhalt der GbM-Akte Kenntnis zu nehmen:
a.) durch Akteneinsicht, § 8 V 
b.) durch (gesetzlich nicht vorgesehene) GbM-Schriften
· GbM-Schrift mag erst ab 14.11.1996 zugänglich gewesen sein, bei berechtigtem Interesse war es jedoch jedem Dritten ab 17.10.1996 möglich, sich durch Akteneinsicht Kenntnis vom Inhalt der Akte zu verschaffen
· der Veröffentlichung der Eintragung im Patentblatt ist somit der Veröffentlichungstag des GbM
· das GbM ist somit SdT für die brit. Patentanmeldung
Frage 4:

· Gesetz: Verordnung VO 1768/92 EWG über ergänzende Schutzzertifikate für Arzneimittel, TABU #696i

· SPC-Anmeldung von Inhaberin des Arzneimittel-Patentes, A6 (+)
· Frist von 6M gem. A7 I gewahrt ? (+)
· DPMA die nach A9 I zuständige Behörde ?
· Kopie der Genehmigung für das Inverkehrbringen erforderlich gem. A8 I lit. b: fehlt (-)
· Zurückweisung gem. A 10 II i.V.m. A8 I macht Sinn
· A 10 III (-) keine Mängelbeseitigung erfolgt
· Aus A 10 III  folgt: Mängel sind grundsätzlich heilbar
· Bzgl. Zulassung keine weitere Heilungsmöglichkeit vorgesehen 
· ( aus Gesetzestext hinaus keine Chance auf Erteilung
· aber gegenteilige Aussage in nein EuGH Biogen-Smithkline, GRUR Int 1997, 363: Heilung möglich. Heilung dadurch, dass sich das DPMA die Zulassungsunterlagen auf dem Amtsweg von der Behörde beschafft, bei der die Zulassung erwirkt wurde.
