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Klausur P IC 2000 – Lösungsschema

I.

20.03.96 US: continuation application

03.02.97. AT Gbm

20.03.97 AT PCT (PRIO US): alle Merkmale des Gbm-Anspruchs offenbart, 
               bevorzugtes Material beschrieben; alle EP-Staaten benannt

05.04.97 Prototypen-Vorstellung in Tokio (Vortrag = mündlich); Funktionsweise erläutert; 
               alle Merkmale mit Ausnahme des Materials der Lasche erläutert

07.06.97 Eintragung Gbm

25.09.97 OS PCT

20.12.97 AT DE Pa (PRIO Gbm): neues Material für Lasche (=vorteilhafte Ausführungsform)

07.05.99 PS US

17.12.99 PS DE Pt: A1 enthält „Material der Lasche“ und Merkmale des ursprünglichen Gbm

17.03.00 Ende der Einspruchsfrist


1.
Bestandfähigkeit (Schutzwürdigkeit) des Gbm:

mögliche Löschungsgründe §15I GbmG:

1. mangelnde Gbm-Fähigkeit §1I GbmG? 

- neu §3I GbmG : +
SdT = Prototypen-Vorstellung? – da im Ausland und nur mündlich
SdT = PCT ? – da OS erst nach AT Gbm (AT PCT # schriftliche Beschreibung)

- erfinderischer Schritt : +

- gewerblich anwendbar §3II GbmG : +

- keine Schutzausschließungsgründe §1II, §2 GbmG : +

2. älteres Recht? Gegenstand Gbm aufgrund früherer Pa/Gbma = PCT geschützt? 
AT PCT später, aber PRIO US vor AT Gbm => frühere Pa
PCT = „geschützt“ = bereits erteilt ? + in US, aber US keine Wirkung auf DE
   => nach Erteilung der ePa ist diese älteres Recht
Identität der Gegenstände (prior claim approach)? derzeitiger A1 des Gbm ist in PCT 
   offenbart; fraglich, ob er auch Gegenstand eines erteilten eP wird
=> bis zur Erteilung eines eP ist PCT kein älteres Recht
bei Erteilung:
   Gbm im Löschungsverfahren oder durch schuldrechtliche Erklärung an das DPMA mit 
   Wirkung für die Allgemeinheit auf bereits im Gbm beschriebene Merkmale gemäß 
   erteiltem Pt-Anspruch beschränken (sind nicht alle in PCT offenbart)
   => erteiltes eP ist nicht mehr älteres Recht

3. unzulässige Erweiterung? –

=> Gbm schutzwürdig (zumindest im Umfang des offenbarten + gemäß Patent erteilten A1)


2.
Erfolgsaussichten des angedrohten Einspruchs:

mögliche Widerrufsgründe des Patent nach §21I PatG:

1. mangelnde Patentfähigkeit §§1-5 PatG:

- Neuheit §3 PatG?
   §3I SdT = Prototypen-Vorstellung? – da nicht alle Merkmale erläutert 
PCT = SdT §3II ? – da OS PCT erst nach PRIO Pa 
   aber: PRIO wirksam? Material der Lasche nur vorteilhafte Ausführungsform / 
      Lösungsprinzip in Gbm und Patent identisch => Einheit von Pt und Gbm gewahrt 
      = PRIO wirksam (BPatG Hakennagel) 
   aber: Material der Lasche in Gbm nicht offenbart aber Bestandteil des A1 des Pt 
      => keine wirksame PRIO für A1 (BGH Luftverteiler 11.09.2001)
PCT = SdT §3I ? – PCT nicht alle Merkmale des Anspruchs des Patents beschrieben
=> Pt neu

- eT §4 PatG? fraglich gegenüber PCT (= SdT nach §3I PatG); keine weiteren Anhaltspunkte im Sachverhalt

- gewerblich anwendbar §5 PatG? +

- keine Schutzausschließungsgründe §1II, §2 PatG? +

=> patentfähig (?)

2. mangelnde Ausführbarkeit? –

3. widerrechtliche Entnahme? –

4. unzulässige Erweiterung? – (nur bereits offenbarte Merkmale aufgenommen)

nach neuerer BGH-Rechtsprechung Widerruf (wenn eT des Pt gegenüber PCT nicht gegeben)


3.
Stärkung der Position am deutschen Markt gegenüber US-Konkurrenten:

beschränkende Ansprüche für Gbm einreichen

II.

Empfehlungen an Mandanten:

Berechtigungsanfrage?

Unterlassungsaufforderung unter Fristsetzung erfolgt?

Klage auf unverzügliche Auskunft über Herkunft und Vertriebsweg der Waren §140b PatG
bzw. als eV durchsetzen (§140b III PatG): 
- Offensichtlichkeit? + gleicher Gegenstand in vorangegangenem Verfahren patentverletzend (anderer Beklagter unerheblich)
- keine vernünftigen Zweifel an Rechtsbestand des Patents? + vgl. vraongegangenes Einspruchsbeschwerdeverfahren

daneben auch Klage auf Unterlassung und Schadensersatz nach §139 I,II PatG


äqivalente Verletzung: 

wesentliches Merkmal der Erfindung ist in der Verletzungsform nicht identisch, sondern nur für den Fachmann vorhersehbar gleichwirkend (= äquivalent) vorhanden

=> äquivalente Verletzung


