Patentanwaltsprüfung IIC 2000

Praktische Prüfungsaufgabe



Fall 1

Mögliche Angriffe auf das Patent der Fensterbau GmbH (kurz: der F)



1. Einspruch gegen das Patent der F 

Endfrist: 23.09.2000

Einspruchsgrund § 21 I Nr. 1 PatG: mangelnde Neuheit

durch Druckspecht AG

als fiktiven SdT das Patent der Readybau GmbH (kurz: R) einbringen

PA 1 des R-Patentes neu ? �- Kunstharz nicht neu gegen Epoxidharz�- wenn ein Harz ausgehärtet ist, dann muss er auch (vorher) aushärtbar sein, d.h. �  „aushärtbar“ implizit offenbart�- Blähtonkügelchen ist körniger Stoff mit guten thermischen Isolationseigenschaften (+)�- Intervall [35%-45%] nicht neu gegen Intervall [30%-50%], s. BGH �   Chrom-Nickel-Legierung, GRUR 1992, 842�( PA 1 ist nicht neu !

Rückzugsmöglichkeit der F auf neuen Patentanspruch (PA1 + PA2)

derart eingeschränkter Anspruch wäre neu !



Einspruchsgrund § 21 I Nr. 3 PatG: widerrechtliche Entnahme

durch R 

N.B. wenn als Einspruchsgründe widerrechtliche Entnahme UND mangelnde Neuheit �geltend gemacht werden, so prüft das Patentamt NUR die Neuheit !!! ( deshalb Einspruchsgrund der mangelnden Neuheit durch die D vorzubringen !

Erfindungsbesitz der R (+): �- alle Merkmale von PA1 sind in der Meldung der F-Erfindung �- ggf. kritisch: Verallgemeinerung von Epoxidharz (spezielles Merkmal) zu Kunststoff    �  (generisches Merkmal)�- Polyester (PA2) im Auftragsschreiben vom 20.12.1995 erwähnt

Entnahme ? (+)�- Hr. Nimmersatt hat das Auftragsschreiben an den PA Bündig abgefasst�- enger zeitlicher Bezug Ausscheiden Hr. Nimmersatt - Patentanmeldung durch F

  ( Beweis des ersten Anscheins spricht gegen Doppelerfindung !

Widerrechtlichkeit ? (+)�- ergibt sich aus der Meldepflicht des Hr. Nimmersatt gegenüber dem alten Arbeitgeber �  (§ 5 ArbEG) und dessen Recht zur Inanspruchnahme

auch im Verfahren eingeschränkter Patentanspruch (PA1 + PA2) wäre widerrechtlich entnommen !



Einspruchsgrund § 21 I Nr. 4 PatG: unzulässige Erweiterung

Grundlage könnte nur Wechsel vom Intervall [35%-45%] zum Intervall [30%-50%] sein

i.S.v. BGH Chrom-Nickel-Legierung, GRUR 1992, 842, ist das eingeschränkte Intervall nicht neu ( unzulässige Erweiterung liegt nicht vor !�

2. Vindikationsklage, § 8 PatG

keine Frist zu beachten

alternativ oder kumlativ zu einem Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme

Erfolg wahrscheinlich, s.o.



3. Herausteilen des widerrechtlich entnommenen Teils ?

nur erforderlich sofern Teilentnahme (vgl. Kunststoff - Epoxidharz ...)

geht gem. BGH Spinnturbine, GRUR 



5.  Einräumen einer Mitberechtigung aus § 8 S.2 PatG

nur erforderlich sofern Teilentnahme (vgl. Kunststoff - Epoxidharz ...)



6.  Abzweigung aus F-Patent

R hätte wohl hierauf ein Recht

aber Zeitproblem: hierauf geleistete Leistungsklage käme zu spät !



7.  Abwägen der o.g. Vorgehensweisen

Einspruch wegen Neuheit: Produktion des Konkurrenten wäre nicht so ohne weiteres zu stoppen

Einspruch wegen WE vernichtet das Patent und schadet insofern der F

nach Einspruch wegen widerrechtlicher Entnahme besteht dann das Nachanmelderecht gem. § 7 II PatG: dauert aber lange

Vindikationsklage dauert lange, aber Mandant sichert sich das gegnerische Patent

bis zum Vindikationserfolg können Ansprüche des F mit �

Fazit: 

Einspruch einlegen wegen WE

wenn kein Erfolg dann Vindikationsklage

( vindiziertes Patent mit PA1 blockiert die Billigzargen der F 

( vindiziertes Patent mit PA2 blockiert die Normalzargen der F

ggf. verletzen die Zargen des F das R-Patent im Äquivalenzbereich (Epoxidharz äquivalent zu PVC und/oder zu Polyester ?)



8.  Angriffe gegen Hr. Nimmersatt persönlich

Klage gem. § 17 I oder II UWG wegen Verrat von Geschäftsgeheimnissen 

Abnehmerverwarnung



9.  Angriffe auf Herrn Bündig

Schadensersatz aus § 676 BGB + pVV wegen Schlechterfüllung (Polyester steht nicht im R-Patent)





Fall 2:

mehrere Patentkategorien beanspruchen:�- Verfahren�- Verwendung�- Vorrichtung (Maschine + bedrucktes Papier)

Lizenzbereitschaftserklärung gem. § 23 PatG





Fall 3:

Problem: wer ist Rechtsnachfolger des Erfinders ?

alter Arbeitgeber (EMAG) ?

§ 1 ArbEG ? (+): Hr. Freundlich war dort Entwicklungsleiter

IAN durch alten Arbeitgeber grundsätzlich noch möglich ? (+): erst vor 2 Wochen �     ausgeschieden

Erfahrungserfindung beim alten Arbeitgeber (+)�

neuer Arbeitgeber ?

§ 1 ArbEG ? (+) da Geschäftsführer: ist nicht weisungsgebunden

Regelung im Geschäftsführervertrag,  § 611 BGB ? (-)

Obliegenheitserfindung beim neuen Arbeitgeber (+)



Maßgeblich für Entscheidung über Fall a) und b):

besteht (noch) ein tatsächliches Arbeitsverhältnis mit dem alten Arbeitgeber im Entstehungszeitpunkt (vgl. § 26 ArbEG) ? Bedeutet Freistellung= kein Arbeitsvertrag ???



OLG Düsseldort: Geschäftsführer-Erfinder, GRUR 2000, 49:

1. Erfindungen eines Geschäftsführers unterliegen nicht den Vorschriften des Arbeitnehmererfindergesetzes.

Ob die Gesellschaft, deren Organmitglied der Geschäftsführer ist, eine Übertragung der Erfindung verlangen kann und ob hierfür (und für die Benutzung der Erfindung) eine gesonderte Vergütung zu zahlen ist, richtet sich nach dem Inhalt des Geschäftsführer-Anstellungsvertrages. Sind dem Geschäftsführer eigene Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten zugewiesen, stellt die Erfindung keine überobligationsmäßige Sonderleistung dar, die besonders zu vergüten wäre, sondern das Resultat der vertraglich geschuldeten Dienstlei
