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Klausur P I 2001 – Lösungsschema

I.
1.
Artikel 3.3 des Lizenzvertrages mit ABC GmbH

Ist EG-Recht anwendbar? – da kein Handel zwischen EU-Ländern möglich:
Vertragsgebiet des Lizenzvertrages = DE; 
Pflanzenwirkstoff nur in DE zugelassen (nicht in anderen EU-Staaten)

=> nur GWB anwendbar (EG-Recht nicht maßgeblich); §19 GWB kein Monopolist

§130II GWB: GWB findet Anwendung

§ 17 I GWB Verträge verboten, soweit sie LN Beschränkungen auferlegen, die über Inhalt des Patentes hinausgehen (nicht: Art, Umfang, Menge, Gebiet u.ä.)

hier: Verpflichtung Wirkstoff bei LG zu beziehen, Wirkstoff = nicht durch Patent geschützt => geht über Inhalt des Patents hinaus => verboten
(aber erlaubt, wenn Verpflichtung nur Benutzung des Wirkstoffes für geschütztes Granulat (= Patentgegenstand) betrifft => Vertragsauslegung)

aber: § 17 II #1 GWB Verbot gilt nicht für beschränkende Bindung, wenn Beschränkung durch Interesse des LG an technisch einwandfreier Ausnutzung des Gegenstandes des Schutzrechts gerechtfertigt ist
hier: Benutzungsverpflichtung des einzusetzenden Ausgangsstoffes, aber Konkurrenten stellen gleich guten Wirkstoff her
=> verboten

=> 134 BGB nichtiger Vertrag

(Preis: grundsätzlich erlaubt, sofern nicht sittenwidrig)

Art.11 Salvatorische Klausel ;§157 BGB Vertragsauslegung :
Klausel ist nicht maßgeblich für Gesamtinhalt des Vertrages

=> Teilnichtigkeit §139 BGB


2.
Lizenzvertrag mit DEF GmbH

GWB anwendbar? –

Art.81 I n.F. EGV Vereinbarung, die Wettbewerb behindern sind verboten

Ausnahme: Art.81 III n.F. EGV -> Gruppenfreistellungsverordnungen

EG-VO # 240/96 Gruppen von Technologietransfer-Vereinbarungen (= Patentlizenzverträge):

Art.1 VO => reiner Patentlizenzvertrag 
(Erfahrungsaustausch nur auf Zukunft gerichtet => kein Know-How-Anteil)

Artikel des Lizenzvertrages

1.6
erlaubt nach Art.1 I #3 VO

2.1
erlaubt nach Art.1 I #1 (Vertragsgebiet),#2 VO („ausschließlich“) und Art.2 I #2 VO („nicht-übertragbar“)

2.2
erlaubt nach Art.2 I #2 VO (Verbot der Unterlizensierung)

2.3
erlaubt nach Art.1 I #8 VO (Art.3 #5 greift hier nicht)

2.4
erlaubt nach Art.1 I #5 VO

2.5
nicht erlaubt nach Art.3 #3a) VO  = verboten da ohne sachlichen Grund
=> Art.81 II n.F. EGV Vereinbarung = nichtig

3.1+3.2  keine Wettbewerbsbeschränkungen

3.3
nicht erlaubt nach Art.3 #1 VO = verboten => Art.81 II n.F. EGV Vereinbarung = nichtig

3.4
erlaubt nach Art.2 I #10 VO

4

erlaubt nach Art.2 I #17 VO („nach besten Kräften“) + #9 („bestmögliche Anstrengungen“)

5

nicht erlaubt nach Art.3 #6 VO = verboten => Art.81 II n.F. EGV Vereinb. = nichtig
aber erlaubt, wenn nicht-ausschließliche Lizenz und Lizenz auf Gegenseitigkeit

12.1
erlaubt nach Art.1 II VO (Vertragsende mit Ablauf des Schutzrechtes)


3.
ergänzendes Pflanzenschutzmittelzertifikat

Patentlaufzeit nicht verlängerbar, aber möglich ergänzendes Schutzzertifikat (§16a PatG)

Gegenstand des Patentes = Pflanzenschutzmittel iSv Art.1 #1 a) VO

Art.7 I VO Anmeldung des Zertifikats innerhalb von 6M ab Genehmigung nach Art.3I b) (vgl. Art.7II Genehmigung vor Erteilung trifft hier nicht zu)

Art.3 I b) VO Genehmigung DE am 12.9.2000
=> Anmeldung bis 12.3.2001

Art.10 I VO Erteilung wenn Voraussetzungen der VO erfüllt sind

Art.8 I VO Anmeldung muss enthalten: Antrag, Kopie der Genehmigung DE, Kopie der Genehmigung IT + Angabe der Identität beider Erzeugnisse 

Art.3 I VO Erteilung, wenn zum Zeitpunkt der Anmeldung:
a) Grundpatent in Kraft? + 
b) gültige Genehmigung in DE? + 
c) bisher kein Zertifikat erteilt in DE? +
d) Genehmigung unter b) die erste Genehmigung in DE ist? +

=> Erteilung Zertifikat nach Art.10 I VO

Art.13 I,II VO Laufzeit:
Patentlaufzeitende 3.8.2001 => AT 3.8.1981
erste Genehmigung in Gemeinschaft 1992 (IT) = mehr als 5J nach Anmeldg Grundpatent
=> Laufzeit = 5 Jahre = bis 3.8.2006

=> Schutz des Wirkstoffs


4.
sachlich zuständiges Gericht für Streitigkeiten über Lizenzverträge?

LN verletzt Lizenzvertrag: nach §15 II 2 PatG wird dadurch Patent verletzt
Anspruch aufgrund von Patentverletzung §139 PatG
=> §143 PatG ausschließlich Patentstreitkammern der Landgerichte

Anwaltszwang vor LG (§78 ZPO)

(§ 12,13 GVG alle bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten gehören vor ordentliche Gerichte sofern nicht besondere Gerichte bestellt oder zugelassen sind

§ 23 #1 GVG vor Amtsgerichte bis Streitwert 10.000,-DM

§ 71 I GVG vor Landgerichte alle andere Rechtsstreitigkeiten

hier: abhängig vom Umsatz/Lizenzgebühr)

II.
1.
Umschreibung der anhängigen Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen?

erforderlich: Rolle zwar nur deklaratorisch, aber nach §30 III 3 PatG bleibt frühere Anmelder/Patentinhaber berechtigt und verpflichtet solange die Änderung nicht eingetragen ist (Aktiv- und Passivlegitimation)

z.B. §9,10 PatG Wirkung des Patents, §33 I PatG angemessener Entschädigungsanspruch, §139 I, II PatG Verletzungsklage, §81 PatG Nichtigkeitsklage, §59 Einspruch

Vertreter muss bei Anmeldungen bestellt werden (Inlandsvertreter „25 PatG)

§ 30 III 1,2 PatG, Richtlinien für die Umschreibung (TABU 313): Antrag des Inhabers oder Rechtsnachfolgers auf Änderung des Anmelders/Patentinhabers + Gebühr für jede bereits veröffentlichte Anmeldung (zZ. 70,-DM, PatGebG) + Nachweis des Rechtsübergangs (sofern Aufkauf = Verschmelzung gemäß §§2-122 UmwG: Auszug aus dem Register des Sitzes des übernehmenden Rechtsträgers; sonst: Unterlagen aus denen sich die rechtsgeschäftliche Übertragung ergibt)

Sammelumschreibung möglich


2.
wichtiges offenbartes Merkmal separat schützen?

20.1.2000 AT => Nachanmeldung mit PRIO nicht mehr möglich

29.1.2001 Erteilungsbeschluss zugestellt => bis 28.2.2001 Rechtsmittelfrist (§73I PatG), danach Bestandskraft des Erteilungsbeschlusses
bis dahin: Teilung der Anmeldung möglich („Graustufenbild“)

§39 PatG Teilung erklären: bestimmte Erklärung, was in Stamm- was in Trennanmeldung, schriftlich, Gebühren entrichten + Unterlagen für Teilanmeldung einreichen innerhalb 3M

weitere Ausgestaltungen dieses separaten Merkmals (naheliegend bei Kenntnis dieses Merkmals, d.h. nicht erfinderisch aber neu gegenüber diesem Merkmal):

neue Patentanmeldung vor Veröffentlichung der Trenn- und Stammanmeldung einreichen (neuer AT)
=> muss nur neu gegenüber Trenn- + Stammanmeldung sein, da diese ältere Rechte
(Veröffentlichung = PS: Druckkosten bis 29.3.2001 (§57I PatG) + 8 Wo für technische Vorbereitungen => Veröffentlichung ca. Ende Mai 2001)

alternativ zu Teilung + neue Anmeldung: nur neue Anmeldung mit separatem Merkmal und weiteren Ausgestaltungen einreichen vor Veröffentlichung nach 18M (s.o.) + Zurücknahme der Trennanmeldung, da diese sonst neuheitsschädlich hinsichtlich separatem Merkmal ist
Nachteil: PRIO der ursprünglichen Anmeldung kann nicht in Anspruch genommen werden

oder: Zusatzpatent zur Teilanmeldung (bis 18M §16 PatG) muss patentfähig sein (auch gegenüber Hauptanmeldung, d.h. erfinderisch, da nur älteres Recht) +


3.
Gemeinschaftsmarkenanmeldung?

Art. 5b GMVO anmeldeberechtigt

Art.88 I GMVO niemand verpflichtet, sich vor dem Amt vertreten zu lassen

aber: Art.88 II GMVO weder Wohnsitz noch Sitz in der Gemeinschaft => Vertretung gemäß Art.89 I GMVO notwendig; Ausnahme: Einreichung der Anmeldung auch ohne Vertreter möglich

=> Vertreter bestellen

Art.89 I GMVO Vertretung nur durch RA oder in die Liste eingetragenen Vertreter

R 75 I DVO Vollmacht einreichen


4.
Widerspruch aus Wort-/Bildmarke „XXL“ gegen „XXL-OnLine“ für „Betreiben einer Datenbank“

kann NBE erhoben werden, da WiM bereits seit über 5 Jahren eingetragen (§43I MarkenG)

VWG? Gesamteindruck – 

Prägung der jüngeren Marke durch Bestandteil „XXL“? + 
da „OnLine“ beschreibend für Betreiben einer Datenbank
(aber auch XXL beschreibende Anklänge => kennzeichnungsschwach)

Prägung der älteren Marke durch Wortbestandteil „XXL“? – 
zwar Wort vor Bild, aber Buchstaben XXL im WiM stark verfremdet (= schwer erkennbar) und in Bilddarstellung integriert => Bildbestandteil nicht vernachlässigbar

außerdem: „XXL“ war 1994 (AT ältere Marke) nicht eintragungsfähig, da nicht aussprechbare Buchstabenkombination
=> keine Rechte aus Bestandteil „XXL“ der älteren Marke herleitbar (§153I MarkenG analog), aber evtl. Rechte herleitbar ab Zeitrang 01.01.1995 ? (vgl. Ströbele §156 Rn 18)

= Bestandteil „XXL“ nicht prägend


