Patentanwaltsprüfung IIA 2000

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Fall 1a:

1.  Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses gem. § 95 PatG analog ? 
(geht grundsätzlich, vgl. Schulte, § 47, Rdnr. 17) 
- wäre kostenlos
- Abweichen von Wille und Erklärung (+)
- Frist: keine, jederzeit möglich
- offensichtlich, d.h. Fehler und richtig Gemeintes aus Akte erkennbar (-)

( Berichtigungsantrag wäre ohne Erfolg


2. Tatbestandsberichtigung, § 96 PatG analog ?

     - Äußerung des Prüfers Teil des Tatbestandes, d.h aller Teile der Entscheidung, die 
       Feststellungen der Parteien enthalten ? (vgl. Schulte § 96 Rdnr. 2) (-)
     - Unrichtigkeit ? hier: Auslassung; sehr zweifelhaft: Auslassung müsste in Unrichtigkeit 
       des Tatbestandes einmünden, vgl. BGH Schwimmrahmen-Bremse, GRUR 1997, 119
     - Frist: 2 Wochen
     ( Berichtigungsantrag wäre ohne Erfolg


2. Antrag auf Berichtigung der Niederschrift gem. § 46 PatG, § 164 ZPO analog ? 
(vgl. Busse, § 46 Rdnr. 70, Schulte § 46 Rdnr. 51)

- Unrichtigkeit, d.h. Abweichen von Wille und Erklärung (+)
- offensichtlich muss es bei § 164 ZPO nicht sein (umfassend zu verstehen), vgl. Thomas, 
  Putzo, 19. Aufl., § 164 Rdnr. 1
- Protokollvermerk ist vom bisherigen Prüfer vorzunehmen, § 164 ZPO analog 
- hierfür gibt es keine Frist
- förmlicher Beschluss nicht erforderlich

( Berichtigung der Niederschrift wäre erfolgreich


2. Direktes Einreichen einer Beschwerde gem. § 73 PatG ?

· Beschwer ? (+)
- Letzter Sachantrag des Anmelders: Antrag auf Erteilung eines Patentes gem. PA1-PA5, 
  wobei PA5 ein unabhängiger Anspruch ist
- vom DPMA wurde ein Patent mit PA5, rückbezogen auf PA1 gewährt
- daher: Abweichung Antrag – Gewährtes ( Verstoß gegen § 308 I 1 ZPO: ne ultra petita
- Wesentlicher Verfahrensfehler, vgl. Schulte vor § 34 Rdnr. 9 (i.S.d. EPA !!)

· Abhilfe, § 73 IV 1 PatG ? 
- einseitiges Verfahren (+)
- offensichtlich begründete Beschwerde, d.h. endgültige Entscheidung kann sofort gefällt 
  werden (-)

(Anmelder musste den Prüfer mit Mühe von der Patentfähigkeit von PA5  
 überzeugen ( für den neuen Prüfer ist nicht offensichtlich, dass gem. Antrag 
 entschieden werden kann)

· Beschwerdegebühr: keine, § 73 III PatG, (s. Schulte § 73 Rdnr. 89)
· Erteilungsgebühr zu zahlen ? (-)
- Suspensiveffekt der Beschwerde, § 75 I PatG, hemmt den Eintritt der formellen 
  Bestands- oder Rechtskraft (van Hees, S. 14) des Erteilungsbeschlusses, hemmt aber 
  auch den Ablauf der Frist zur Zahlung der Erteilungsgebühr gem. § 57 I 1 PatG
 (Meinung des 10. Senats !)


· Ergänzung: dann wird auch nicht veröffentlicht (Erteilungsgebühr dient dazu, die Kosten der Veröffentlichung zu decken). Siehe Artikel Hövelmann, GRUR 1998, 434:
“Die aufschiebende Wirkung der Beschwerde hat zur Folge, daß das Patent nach  
  Hilfsantrag ... gleichwohl nicht gemäß § 58 Abs. 1 PatG im Patentblatt veröffentlicht 
  werden kann. Es wird auch keine Patentschrift herausgegeben. Denn Maßnahmen zur 
  Ausführung des ergangenen Beschlusses sind unzulässig“

· Es ergeht Aufhebung des Beschlusses und Zurückverweisung an das DPMA (Praxis des 10. Senats, da schwerwiegender Verfahrensverstoß)

· Dann beim DPMA keine reformatio in peius, da keine Bindung an einen Beschluss (wurde ja vom BPatG aufgeboben)

Empfehlung:
1. Antrag: Antrag auf Protokollberichtigung

2. Antrag: Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses 

3. Antrag: Beschwerde

Fall 1b)

1. Antrag auf Berichtigung des Erteilungsbeschlusses gem. § 95 PatG analog ?
· offensichtliche Diskrepanz zwischen Wille und Erklärtem (+)

· Fehler und richtig Gemeintes aus Akte erkennbar (+)

· Frist: 2 Wochen ab Beschlusszustellung, § 99 I PatG analog, § 321 II ZPO


( im Regelfall erginge ein Berichtigungsbeschluss in der Fassung wie beantragt 

Bedenken: 

· neuer Prüfer ist nicht an die im Protokoll artikulierte Meinung gebunden, § 308 ZPO (-)

· der neue Prüfer kann eine andere Rechtsauffassung haben und anders entscheiden

2. Einreichen einer Beschwerde gem. § 73 PatG ?

· Analog wie oben, zusätzlich (nicht hilfsweise !!!!!) einzureichen !

Fall 1c)

Variante aa): 

BPatG entscheidet durch, d.h. hebt den Beschluss des DPMA auf, und erlässt einen Erteilungsbeschluss

Variante bb)

Die Beschwerde wird zurückgewiesen

Fall 1d)

Der Prüfer ist in der Sachentscheidung frei, da vorliegend eine Bindung an die rechtliche Beurteilung der Sache, § 79 III 2 PatG, nicht greift. 

Fall 2

Zu Anmeldung 1
· Unklar: wer ist Anmelder ? sowohl ein „Markus Sonnenschein“, als auch/oder „Sonnenschein Futtermittel“ ? ( kein AT !

· Es fehlt die Postanschrift des Anmelders „Markus Sonnenschein“, wichtig für die Identität des Anmelders, § 32 II Nr. 1 MarkenG i.V.m. § 5 I Nr. 1 MarkenV. Dies wird gem. § 36 I Nr. 1 MarkenG geprüft, führt aber wohl nicht zur Verweigerung des AT (da telefonisch abklärbar)

· das W/DL-Verzeichnis ist unbestimmt bzgl. des Wortes „usw“, wäre durch Streichen heilbar, §§ 32 III, 36 IV MarkenG

· konkrete Bezeichnung der W/DL geht den angegebenen Klassen 29, 31 vor. Möglicherweise finden sich die Waren, die unter den unklaren Begriff „Mischfutter“ fallen, später in den zwei Klassen 29, 31, wieder

· Nachträgliches Hinzufügen von Speiseöle und –fette geht nicht, hierfür neue Anmeldung erforderlich

· Zu wenig gezahlt (richtig wäre 575 DM), gilt als Nichtzahlung 
- Aufforderung des Amtes zur Nachzahlung mit Fristsetzung gem. § 36 III MarkenG
- wird fristgrecht nachgezahlt so ist alles o.k.
- wird nicht fristgerecht nachgezahlt, so gilt die Anmeldung als zurückgenommen, § 36 III 
  1 MarkenG

· „Goldmix“ etc. : Beurteilung von UK, FB ist eine Rechtsfrage, und keine Ermessensfrage. Somit insbesondere kein Anspruch auf Wiederholung einer rechtsfehlerhaften Entscheidung

· FB (-), UK (+) (diskussionsfähig)

Zu Anmeldung 2:

· Kein W/DL-Verzeichnis, § 32 II Nr. 3 MarkenG ( kein AT

· AT wird der 9.2.2000, siehe § 36 III 2 MarkenG

· Urheberrecht ist als sonstiges älteres Recht gem. § 13 II Nr. 3 MarkenG Löschungsgrund, aber nicht wenn es urheberrechtlich gemeinfrei geworden ist, § 64 UrhG, vgl. Althammer, § 13, Rdnr. 16

· Problem: urheberrechtlich unzulässige "Re-Monopolisierung“ des Bildes ?

· Vgl. zu dieser Thematik BPatG Mona Lisa, GRUR 1998, 1021

· UK (+), FB (-)

