Praktische Prüfungsaufgabe IIIA/2000



Frage 1a.)

Anspruch des W gegen F auf Unterlassung der Patentbenutzung gem. § 139 I PatG ?



Voraussetzung hierfür wäre, dass W Patentinhaber wäre, und F kein Recht zur Nutzung des Patents hätte.



W müsste Patentinhaber sein. Dies könnte dann der Fall sein, wenn er als Erfinder oder als Rechtsnachfolger des Erfinders i.S.v. § 6 S.1 PatG als einzige Person ein Recht auf das Patent hätte.�

F und W Erfinder zu je 50%

F und W haben somit beide ein Recht auf das Patent, § 6 S.2 PatG, W und F folglich Bruchteilseigentümer i.S.v. § 741 BGB�

Rechtsnachfolge bei W oder F infolge ArbEG ?�- bei F (Freiberufler - freier Erfinder gem. § 1 ArbEG) (-)�- bei W (arbeitet in einem Verlag, ggf. Anwendung des ArbEG) (-) , s. § 4 II ArbEG�

gemeinschaftliche Anmeldung des Patentes spricht dagegen, dass W seinen �Erfindungsanteil auf F übertragen hat oder umgekehrt



Rechtsübertragung von W und F auf eine von ihnen zuvor gegründete GbR zeitlich nach Entstehung der Erfindung (alternativ im Rahmen einer Vorwegübertragung nach §§ 413, 398 BGB) ?��Argumente, die für eine GbR sprechen:�- gemeinsamer Zweck (Erarbeiten einer technischen Lehre, gemeinsame Verwertung)�- vereinbarte Beiträge bei Verwertung (Aquisition durch F, Kosten hälftig)�- mündliche Vereinbarung lebensnah��Argumente, die gegen eine GbR sprechen:�- Rechtsfolgewille bzgl. Gründungakt der GbR fraglich da F und W Freunde�- keine Anhaltspunkte dafür dass F und W Eigentum an eine GbR übertragen haben�- drastischer Eigentumsverlust bei F und W eher nicht in deren Interesse, da gemeinsamer �  Zweck auch ohne diese einschneidende Veränderung realisierbar erscheint�

Beide Rechtsauffassungen sind wohl vertretbar. Persönliche Meinung: keine GbR; dann: verbleibt es bei der Bruchteilsgemeinschaft gem. § 741ff BGB (s. BGH Rollenantrieb, GRUR 2001, 226).�

F hat gem. § 743 II BGB als Mitinhaber des Patentes ein Recht zur Nutzung des Patents, und W somit kein Verbietungsrecht gegen F gem. § 139 PatG. 



Frage 1b1.)

1. Anspruch des W gegen F auf Zahlung einer halben Lizenzgebühr gem. § 743 I, 99 II  BGB ?



Voraussetzung hierfür wäre zunächst, dass die Nutzung des Patentes durch F als unmittelbare Rechtsfrucht i.S.v. § 99 II BGB anzusehen wäre. 



Ein Patent gewährt seinem Inhaber gem. § 9 PatG ein Verbietungs- und ein Benutzungsrecht. Es ist nicht ersichtlich, dass das Patent seiner Bestimmung gemäß Erträge gewährt, vgl. § 99 II BGB. 



Mangels unmittelbarer Früchte besteht somit auch kein Ausgleichsanspruch des W gegen F gem. § 743 I, 99 II BGB.



Frage 1b2) �Anspruch des W gegen F auf Zahlung einer halben Lizenzgebühr gem. § 743 I, 99 III  BGB ?



Voraussetzung hierfür wäre zunächst, dass die Nutzung des Patentes durch F als mittelbare Rechtsfrucht i.S.v. § 99 III BGB anzusehen wäre.



ggf. Vorrang der mündlichen Abrede (mündlicher Vertrag sieht u.a. vor, dass „eventuelle Lizenzeinnahmen“ hälftig geteilt werden) vor den dispositiven Bestimmungen der §§ 741 ff BGB ? (-) �denn: diese Abrede ist aber inhaltsgleich zu § 743 I BGB, daher keine Änderung gegenüber der dispositiven Regelung der §§ 741ff BGB. 

mittelbare Rechtsfrüchte i.S.v. § 99 III BGB sind Erträge die von von Dritten geleistet werden (z.B. Lizenzeinnahmen). Derartige Erträge liegen nicht ersichtlich vor.



Mangels mittelbarer Früchte besteht somit auch kein Ausgleichsanspruch des W gegen F gem. § 743 I, 99 III BGB.��Unbeschadet der unjuristischen Fragestellung des W („halbe Lizenzgebühr für die Nutzung meiner Patenthälfte“) greift vorliegend § 743 II BGB, dass W und F ohne Ausgleichspflicht dem anderen gegenüber zur Nutzung des Patentes befugt sind.



Frage 1c.)

Verkauf des hälftigen Anteils am Patent ohne Zustimmung des Patents ohne Zustimmung des F: ja, § 747 S.1 BGB.

Lizenzierung des Patent ohne Zustimmung ohne Zustimmung des F: nein, § 747 S.2 BGB. Die abweichende Regelung des § 745 S.1 BGB greift hier vom Grundsatz her wegen gleich großer Erfindungsanteile nicht. 



Frage 1d.)

ja, § 743 II BGB (Dritter ist hier der Käufer)



Frage 1e.)

nein, § 743 II BGB, da bislang keine Benutzungsregelung i.S.v. § 746 BGB



Frage 1f.)�Nur theoretische Lösungen: 

Verzicht des F auf seinen Anteil am (erteilten) Patent gem. § 20 I Nr. 1 PatG i.V.m. § 747 S.1 BGB, führt zum Anwachsen des Anteils von W auf 100% (s. Busse § 6 Rdnr. 41)

Abtretung des Anteils von F an W gem. § 398 BGB, ggf. im Rahmen eines Kaufvertrags, unter Verschweigen des potentiellen Lizenznehmers (dann Problem mit arglistischer Täuschung gem. § 123 BGB ?)



Frage 1g.)

Frage 1: �ja, Verzicht (im Namen beider Inhaber) auf das Patent gem. § 20 I Nr. 1 PatG wäre mit Eingang beim DPMA ex nunc wirksam, Bevollmächtigung deckt dies�

Frage 2:

Vollmacht des F widerrufen, und dies dem DPMA unverzüglich anzeigen. 

soweit erforderlich Jahresgebühren in Eigenregie zahlen

Sequestration, §§ 935, 938 ZPO



Frage 1h.)

Akteneinsicht
