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Klausur W IIA 2000 – Lösungsschema

I.
a)
Was soll M tun? Beschwerde einlegen oder Berichtigungsantrag stellen oder beides?

kann M Berichtigungsantrag stellen und führt dieser zum Erfolg?

Berichtigungsantrag für Beschlüsse des DPMA (§47) ist im PatG nicht vorgesehen 

entsprechende Anwendung der Vorschriften für Änderungen von Entscheidungen des BPatG möglich (vgl. Schulte §47, Rn 17):

§95 PatG Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten (auf Antrag oder von Amts wegen); Vor: 
- Divergenz zwischen Wille und Erklärtem? + Prüfer wollte gemäß Antrag erteilen
- Frist: keine, jederzeit möglich
- offensichtlich = Fehler und richtig Gewolltes müssen erkennbar sein? – kein Hinweis im Protokoll, dass Prüfer gemäß Antrag erteilen wollte (evtl. nach Protokollberichtigung +)
=> Berichtigungsantrag wäre ohne Erfolg

§96 PatG Tatbestandsberichtigung innerhalb von 2 Wochen auf Antrag möglich
- Unrichtigkeit in Form einer Auslassung? +
- aber: Fehler im „Tenor“ des Beschlusses, nicht im Tatbestand (= Teile der Entscheidung, die Feststellungen der Parteien enthalten, vgl. Schulte §96, Rn 2)
=> nicht anwendbar = Berichtigungsantrag wäre ohne Erfolg

§46 PatG, §164 ZPO analog: Antrag auf Berichtigung der Niederschrift?
(vgl. Schulte §46 Rn 51, Busse §46 Rn 70)
- Unichtigkeit = Abweichen von Wille und Erklärtem +
- keine Offensichtlichkeit bei §164 ZPO notwendig (vgl. Thomas/Putzo)
- Protokollvermerk ist vom „alten“ Prüfer vorzunehmen (§164 ZPO analog)
- keine Frist vorgesehen
=> Berichtigung der Niederschrift erfolgreich (= in Akte dokumentiert, dass Prüfer für gewährbar erachtete => Berichtigung nach §95 PatG und/oder Beschwerde)

=> Berichtigungsantrag nach §95 PatG wird vermutlich nicht zu einer Korrektur des Erteilungsbeschlusses führen; ggf. erfolgversprechender wenn vorher Berichtigungsantrag der Niederschrift beantragt wurde

kann M grundsätzlich Beschwerde einlegen (§73 PatG) und führt diese zum Erfolg?

- Beschwerdefrist für Erteilungsbeschluss: 1M ab Zustellung (§73I)? + bis 02.07.2000

- gegen einen Beschluss = Entscheidung, durch die eine abschließende Regelung ergeht, die die Rechte der Beteiligten berührt: Erteilungsbeschluss? +

- Erteilungsbeschluss wirksam? + da zugestellt

- Beschwer? + da M weder Haupt- noch Hilfsantrag auf abhängigen A5 gerichtet hatte

=> Beschwerde grundsätzlich möglich 

Korrektur des Erteilungsbeschlusses durch DPMA im Wege der Abhilfe ?

- §73IV 1 PatG: Abhilfe durch Aufhebung des Beschlusses möglich, da einseitiges Verfahren: wenn DPMA Beschwerde für begründet erachtet => vor Beschwerdeeinlegung kann DPMA erlassenen Beschluss nicht aufheben, selbst wenn es diesen für fehlerhaft hält; Bindungswirkung setzt mit Zustellung des Beschlusses ein (Innenbindung)
=> „alter“ Prüfer wollte gemäß Antrag erteilen und würde vermutlich abhelfen
dieser Prüfer ist aber nicht mehr für Erteilungsverfahren zuständig
=> fraglich, ob „neuer“ Prüfer auch abhelfen würde 
(ggf. leichter wenn Protokollergänzung = Berichtigung der Niederschrift erfolgt ist)

wenn keine Abhilfe muss Beschwerde BPatG innerhalb 1M vorgelegt werden (§73IV 3)
=> ggf. kann Beschwerdesenat von Patentfähigkeit des unabhängigen A5 überzeugt werden

=> auf jeden Fall Beschwerde einlegen
Berichtigungsantrag führt vermutlich nicht zum Erfolg

•Frist für die Erteilungsgebühr?

Erteilungsgebühr mit Zustellung des Erteilungsbeschlusses fällig (§57I 2) => 02.06.2000 
innerhalb von 2M (§57I 3) => bis 02.08.2000 
Erteilungsgebühr + Zuschlag: 1M Frist nach Zustellung einer Nachricht (§57I 4)
bei Nichtzahlung gilt Patent als nicht erteilt + Anm. als zurück genommen (§57II)

- Beschwerde: §75I: Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Suspensiveffekt)
mit Zustellung = Rechtskraft der BPatG-Entscheidung (sofern BPatG in der Sache entscheidet und nicht ans DPMA zurück verweist) 
läuft gehemmte Frist weiter (Zurückweisung der Beschwerde) oder 
läuft neue Frist (Beschwerde stattgegeben = neuer Erteilungsbeschluss)
=> Gebühr erst nach Ablauf des Beschwerdeverfahrens entrichten

- Berichtigungsbeschluss: mit Ablauf der 2M Frist nach Zustellung des Erteilungsbeschlusses, d.h. Gebühr bis 02.08.2000 entrichten

•Zeitpunkt der Wirksamkeit des Patents? 

(Rechts-)Wirksamkeit eines Beschlusses durch Zustellung (oder Verkündung) §47 I

Erteilung des Patentes durch Erteilungsbeschluss = rechtsgestaltender Verwaltungsakt: wirksamer Erteilungsbeschluss => Patent ist „erteilt“ §49 PatG
Patent ist am 02.06.2000 wirksam geworden

aber: Bestandskraft des Beschlusses (vgl. Rechtskraft eines Urteils) erst, wenn auf Einlegung der Beschwerde verzichtet oder Beschwerdefrist ohne Einlegung eines Rechtsmittels abgelaufen ist, d.h. Beschluss ist unanfechtbar/unangreifbar geworden

- Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (Suspensiveffekt §75I) 
=> Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses erst mit Ablauf der Rechtsmittelfrist der Entscheidung des BPatG (sofern BPatG in der Sache entscheidet):

- Berichtigungsbeschluss: Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses mit Ablauf der Rechtsmittelfrist des Erteilungsbeschlusses am 02.08.2000 

gesetzliche Wirkungen des Patents (§§9ff) treten erst mit Veröffentlichung im Patentblatt ein (§58I 2)
aber: Veröffentlichung der PS nur bei Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses; Beschwerde hat aufschiebende Wirkung (§75I) 
=> Veröffentlichung des Patents = Eintritt der Wirkungen des Patents erst nach Abschluss des Beschwerdeverfahrens 

•Kosten:

- Beschwerde gegen nicht antragsgemäße Erteilung (= Anmelder ist beschwert): keine Gebühr vorgesehen; §73III regelt abschließend gebührenpflichtige Beschwerden
merke: seit 01.01.2002 ist für jede Beschwerde eine Gebühr zu entrichten (PatKostG)

- Berichtigungsantrag: keine Gebühr vorgesehen


b)
Änderung durch Vermerk im Protokoll, dass Prüfer Patent für erteilungsreif hält?

hinsichtlich Berichtigungsantrags:

§95 PatG Berichtigung offenbarer Unrichtigkeiten: 
- Divergenz zwischen Wille und Erklärtem? + Prüfer wollte gemäß Antrag erteilen
- Fehler und richtig Gewolltes müssen erkennbar sein? + Hinweis im Protokoll, dass Prüfer gemäß Antrag erteilen wollte

=> Berichtigungsantrag könnte erfolgreich sein und zu Korrektur des Erteilungsbeschlusses führen

aber fraglich, ob Protokoll Bindungswirkung für DPMA hat?
§46II PatG Niederschrift der Anhörung: Verweis auf §160a, §162, §163 ZPO:
§163 ZPO Protokoll ist zu unterschreiben = verbindlich?
vgl. Prüfungsbescheide # Beschluss => keine Bindungswirkung;
Untersuchungsgrundsatz => im Rahmen des gestellten Antrags Prüfung auf Patentfähigkeit = Rechtsfrage und keine Ermessensfrage (aber rechtliches Gehör muss beachtet werden, wenn wegen neuer Gründe zurückgewiesen werden soll)

=> Indiz, aber keine Bindung des DPMA an Inhalt des Protokolls: 
neuer Prüfer kann andere Rechtsauffassung haben und anders entscheiden

=> besser auch Beschwerde einlegen
da hohes Risiko, sich nur auf Berichtigungsantrag „einzulassen“ 
und da im Zuge der Abhilfe vor dem Beschwerdeverfahren quasi eine Berichtigung/Änderung des Beschlusses ergehen kann

Beschwerde analog wie a) zusätzlich (nicht hilfsweise!) einlegen


c)
Entscheidungen des BPatG:

§79I,III: BPatG kann in der Sache entscheiden (antragsgemäß erteilen oder zurückweisen) oder 
Erteilungsbeschlusses ohne Sachentscheidung aufheben, weil das Verfahren vor DPMA an wesentlichem Mangel leidet (= nicht über Antrag des M entschieden) §79III #2; 
#1, #3 kommen hier vermutlich nicht in Frage

aa) Stattgebung der Beschwerde: Tenor:

1. Der Erteilungsbeschluss vom 02.06.2000 wird aufgehoben.

2. Das Patent wird auf Grundlage der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 5 erteilt.

bb) Zurückweisung der Beschwerde => Tenor würde lauten:

1. Der Erteilungsbeschluss vom 02.06.2000 wird aufgehoben.

2. Die Patentanmeldung wird zurückgewiesen.

merke: Verschlechterungsverbot (Verbot der reformatio in peius) = angefochtene Entscheidung kann grundsätzlich nicht zum Nachteil des Beschwerdeführers abgeändert werden, insbesondere bei Zurückweisung des Hauptantrages und Erteilung gemäß Hilfsantrag (BGH Weihnachtsbrief)

=> Beschwerde wird zurückgewiesen = Erteilungsbeschluss bleibt so, wie er ist
(Beschwerde richtet sich gegen Zurückweisung des Hauptantrages)

aber: Erteilung erfolgte nicht gemäß einem gestellten Antrag, 
d.h. wenn Anmelder im Beschwerdeverfahren nicht Hilfsantrag auf untergeordneten A5 richtet, kann Anmeldung nur zurückgewiesen werden
(Beschwerde richtet sich gegen Erteilung => „Schlechterstellung“ möglich)

hier aber: juristischer Beschwerdesenat zuständig, da Beschwerde über Erteilungsbeschluss; dieser würde nicht in der Sache entscheiden („keine Ahnung“) sondern immer Erteilungsbeschluss aufheben und ans DPMA zurückverweisen wegen Verfahrensmangel (vgl. d)


d)
Aufhebung des Erteilungsbeschlusses ohne Sachentscheidung:

§79III 1 #2: Verfahrensfehler vor DPMA weil nicht nach Antrag entschieden wurde

Tenor:

1. Der Erteilungsbeschluss vom 02.06.2000 wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Entscheidung an das DPMA zurückverwiesen.

=> Prüfer muss die rechtliche Beurteilung, die der Aufhebung zugrunde liegt, seiner Entscheidung zugrunde legen (§79III 2 PatG)

ansonsten gilt der Untersuchungsgrundsatz im Rahmen des Erteilungsantrages, 
d.h. Prüfer muss Patentfähigkeit objektiv beurteilen

II.
Beanstandungen bei Markenanmeldung 1? Einreichung am 07.02.2000
§36 Prüfung der Anmeldungserfordernisse:

§36I #1 Zuerkennung eines AT nach §33I:
AT = Tag an dem Unterlagen nach §32II beim DPMA eingegangen sind:

- #1 Angaben, die Feststellung der Identität des Anmelders erlauben? 
   §5I MarkenV: Vor- und Familienname? + Anschrift? – 
   aber für AT ausreichend, wenn Identität des Anmelders soweit festgestellt werden kann, 
   dass DPMA mit ihm in Kontakt treten kann; 
   hier: Telefonnummer angegeben, Kontakt über Sonnenschein Futtermittel möglich=> +
   Problem: Kreuz bei Anmelder = Zustellungsadresse => Anmelder = Firma oder Person?

- #2 Wiedergabe der Marke? + Wortmarke, handschriftlich 
(§7 MarkenV in üblichen Schriftzeichen)

- #3 W/DL-Verzeichnis? (§14 MarkenV) + „Mischfuttermittel“ angegeben = mind. 1 Ware, 
   aber Bezeichnung Waren: „usw.“? unvollständig, mehrdeutig, unklar => streichen 
   Waren müssen so angegeben werden, dass Klassifizierung nach Klasseneinteilung möglich
- keine Ware(n) aus Klasse 29 angegeben? Warenbezeichnung geht Angabe der Klasse vor
- telefonische Mitteilung „Speiseöle und –fette“ = Erweiterung des W/DL-Verzeichnisses
=> unzulässig, nur Verzicht möglich ; neue Anmeldung erforderlich

=> AT = 07.02.2000

§36I #2 sonstige Anmeldeerfordernisse?

§32III Erfordernisse der MarkenV

- fehlende Anschrift des Anmelders
=> §36IV Mängelbescheid unter Fristsetzung: 
bei Nichtbeseitigung wird Anmeldung zurückgewiesen

§36I #3 Gebühren nach §32IV = Anmeldegebühr?

Anmeldegebühr bei Marken einschließlich bis zu 3 Klassengebühren: 
# 131100 des Gebührenverzeichnisses des PatGebG 575,-DM

§6I PatGebG Gebühr ist <3M nach Gebührenänderung fällig und wird entrichtet => Aufforderung Differenzbetrag ohne Zuschlag innerhalb 1M zu entrichten
Gebührenänderung war am 01.01.2000, Gebührenzahlung war am 07.02.2000
=> DPMA wird zur Nachzahlung von 75,-DM auffordern, Frist 1M ab Zustellung

§36I #4 kann Anmelder nach §7 Inhaber einer Marke sein?
§7 #1 natürliche Person? +

§37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse:

§3I abstrakte UK? +

§8I grafische Darstellbarkeit? +

„Fettmix“ für Mischfuttermittel für Rinder und Schweine

§8II #2 FB: 
- unmittelbar beschreibend? + mix = üblicher Zusatz, fett = Beschaffenheitsangabe
- FB? -

§8II #1 konkrete UK: 
- relevante Verkehrskreise: Landwirte und Hersteller von Futtermitteln
- im Vordergrund stehender beschreibender Begriffinhalt? + Futtermittel enthalten Fettmischungen

=> keine Eintragung / §37I

„Goldmix“ etc: Beurteilung UK, FB ist eine Rechtsfrage und keine Ermessensfrage

„Fettmix“ für Speiseöle und –fette

§8II #2 FB:
- unmittelbar beschreibend? + (Beschaffenheitsangabe)
- FB? +

§8II #1 fehlende konkrete UK: 
- relevante Verkehrskreise: allgemeiner Verbraucher
- im Vordergrund stehender beschreibender Begriffinhalt? +

=> keine Eintragung / §37I


Beanstandungen bei Markenanmeldung 2? Einreichung am 07.02.2000 
§36 Prüfung der Anmeldungserfordernisse:

§36I #1 Zuerkennung eines AT nach §33I:
AT = Tag an dem Unterlagen nach §32II beim DPMA eingegangen sind:

- #1 Angaben, die Feststellung der Identität des Anmelders erlauben? +

-  #2 Wiedergabe der Marke? + Bildmarke (§8 MarkenV)

- #3 W/DL-Verzeichnis? – (§14 MarkenV) 

=> §36II Mängelbescheid unter Fristsetzung 
bei Nichtbeseitigung gilt Anmeldung als nicht eingereicht,
bei Beseitigung gilt Tag der Beseitigung als AT

Warenverzeichnis am 09.02.2000 eingereicht 
(frisches Obst und Gemüse, lebende Pflanzen, Klasse 31)

=> AT = 09.02.2000

§36I #2 sonstige Anmeldeerfordernisse? +

§36I #3 Gebühren nach §32IV = Anmeldegebühr? – da Überweisung nach nicht erfolgt

=> §36III Mängelbescheid unter Fristsetzung 1M: 
bei Nichtbeseitigung gilt Anmeldung als zurückgenommen, wenn nicht Gebühr +Zuschlag

§36I #4 kann Anmelder nach §7 Inhaber einer Marke sein?
§7 #1 natürliche Person? +

§37 Prüfung auf absolute Schutzhindernisse:

§3I abstrakte UK? +

§8I grafische Darstellbarkeit? +

Urheberrecht ist als sonstiges Recht gem §13II #3 Löschungsgrund, aber nicht, wenn es urheberrechtlich gemeinfrei geworden ist §64 UrhG (Althammer §13 Rn16)

Bildmarke für frisches Obst und Gemüse und für lebende Pflanzen

§8II #2 FB: 
- unmittelbar beschreibend? – Darstellung der Waren, wenn auch nicht ausschließlich 
- FB? + recht bekanntes Bild, urheberschutzfähig, kein anderer Schutz

§8II #1 fehlende konkrete UK:
relevante Verkehrskreise: allgemeiner Verbraucher
Remonopolisierung urheberrechtsfreien Werkes für sich kein Schutzhindernis, recht bekanntes Kunstwerk, 
=> kein Hinweis auf Herkunft der gekennzeichneten Waren aus bestimmtem Unternehmen / Verkehr sieht keinen Bezug zu bestimmtem Unternehmen 
=> fehlende konkrete UK +

§8II #3 übliche Zeichen? recht bekanntes Kunstwerk mit Bezug zu den Waren +
aber: üblich geworden für Waren – (BPatG Mona Lisa)

=> keine Eintragung / §37I


