Patentanwaltsprüfung II/2001

Praktische Prüfungsaufgabe
Fall 1

Vorweg:

1. Die Schiedsstelle überprüft weder, ob Herr Ericson überhaupt Erfinder ist, noch zu welchem Anteil. Diese Feststellungen sind über eine Feststellungsklage vor einem ordentlichen Gericht zu klären: Ist Herr Ericson zumindest Miterfinder ?

· keine Erfindernennung beim DPMA, § 37 PatG (-)
· Weigerung des Meier, die Unterschrift für eine Erklärung bzgl. der Erfinderschaft beim 
DPMA zu leisten (-)

· Schreiben vom 9.12.1994: Einigung mit Meier ? (-): nur behauptet

· IAN vom 12.12.1994: (-), s. Bartenbach/Volz, 5.Aufl., §6 Rdnr. 

· GBI bestreitet Miterfinderschaft mit Nichtwissen, geht aber nicht gem. § 138 IV ZPO, 
somit greift § 138 III ZPO: Miterfinderschaft gilt als zugestanden

( Herr Ericson ist aller Voraussicht nach Miterfinder


2. Es wird kein Beschluss gefasst, sondern ein Einigungsvorschlag unterbreitet, § 34 ArbEG

1. Herr Ericson könnte gegen GBI einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung gem. § 9 I ArbEG haben. Voraussetzung hierfür wäre, dass Herr Ericson eine Diensterfindung getätigt hätte


· § 30 EGBGB: deutsches Recht anwendbar

· § 1 ArbEG (+): Hr. Ericson war Konstruktionsleiter

· § 2 ArbEG (+): Patent erteilt 

· Diensterfindung, § 4 II Nr. 1 ArbEG (+): Obliegenheitserfindung

· Meldung der Erfindung, § 5 I ArbEG ?
- Meldung 1988/1989 (-):  mündlicher Informationsaustausch (-)
- Verzicht auf das Einhalten der Schriftform ? 
   (-) einseitig ginge nur zu Lasten von GBI: BGH Gummielastische Masse, Mitt. 1996, 1
   (-) einvernehmlich untereinander, da strenger Prüfungsmaßstab 
- zumindest nicht schriftlich; Beweislast Herr Ericson !
- Schreiben vom 28.09.1994 ? (+)
    - hier Schreiben der PA: schädlich ? 
    - wenn Willenserklärung, dann eigene WE des PA, § 164 BGB
    - Meldung ist jedoch keine WE, sondern geschäftsähnliche Handlung 
      (s. Bartenbach/Volz, 2. Aufl., § 5 Rdnr. 5)
    - Meldung als geschäftsähnliche Handlung zulässig 
      (s. Bartenbach/Volz, 2. Aufl., § 5 Rdnr. 5)

· Inanspruchnahme, § 6 ArbEG ? (+) 
- Unvollständigkeitsrüge gem. § 5 III ArbEG ? 
   - inhaltlich (-) betrifft nur Vergütungsfragen
   - inhaltlich (-) da Patent schon erteilt
   - verfristet, § 5 III 1 ArbEG
- IAN mit Schreiben vom 12.12.1994 (+)
- fristgerecht ? (+) (IAN geht geht jetzt auch noch)

· Vergütungspflicht gem. § 9 I ArbEG nur für die Zukunft, s. Bartenbach/Volz, 2. Aufl., § 9 
 Rdnr. 11

· Benutzungshandlungen der GBI vor IAN wären de lege lata vergütungsfrei, vgl. Barten-bach/Volz, 2. Aufl., § 9 Rdnr. 11; aber dann wohl für die Vergangenheit Ansprüche aus § 812 I BGB (erlangt; ersparte Arbeitnehmererfindervergütung); vgl. Busse, § 9 Rdnr. 11

Zwischenergebnis: 

Herr Ericson hat dem Grunde nach einen Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergütung, 
§§ 9 I, 26 ArbEG


2. Eine einvernehmliche Lösung, hier: Vereinbarung über die Vergütung gem. § 12 I ArbEG, ist nicht gegeben 

3. Vergütungsansprüche des Herrn Ericson könnten bereits durch Erfüllung erloschen sein, § 362 BGB


(N.B. Vergütungsansprüche sind schuldrechtliche Ansprüche eigener Art, Busse § 9 ArbEG, Rdnr. 2 ( zu fragen ist daher, ob das gesetzliche Schuldverhältnis eigener Art bereits erloschen ist)

· Erfüllung durch Festsetzung und Zahlung der Vergütung gem. § 12 III ArbEG ? (-) 
- Festsetzung der Höhe gem. Schreiben vom 14.3.1995 (+)
- Zahlung der Vergütung ? (-) § 364 I BGB: keine Annahme des Schecks an Erfüllung 
  Statt


4.  Höhe der Vergütung

· N.B. Vergütung aus ArbEG und Stellung als freier Erfinder schließen sich gegenseitig aus

· Festsetzung der Höhe bereits erfolgt, § 12 IV ArbEG ? (-)
- Festsetzung (+), s.o.
- schriftlicher Widerspruch, § 12 IV 1 ArbEG ? (-)
- Zwischenergebnis: Festsetzung erfolgt; 
                                  Folge: § 12 IV 2 ArbEG: Festsetzung verbindlich
- aber: Unterbrechung der Frist des § 12 IV ArbEG gem. § 210 BGB durch Anrufung der 
  Schiedsstelle (§ 31 ArbEG), s. Bartenbach/Volz, 2. Aufl., § 31 Rdnr. 18

· Welcher Gesamtumsatz ist zu berücksichtigen ? 
- nachträgliche Beschränkung des Patentes wegen mangelnder Patentfähigkeit des alten 
  Hauptanspruchs ohne Belang, da es nur auf die faktische Monopolstellung 
  ankommt, BGH Metallrahmen, GRUR 1969, 409
- ab Veröffentlichung des beschränkten Anspruchs fällt aber die faktische 
  Monopolstellung weg 
- nur Umsätze mit den Ausführungsformen, die vom faktischen Monopol umfasst sind,   
  ( 30 Mio

· Vergütungsformel gem. RiLi Nr. 39: 
V=E*A=B*L*A=0,1*0,01*0,1*Umsatz

· Abgestaffelter Umsatz gem. RiLi Nr. 11: 21.800.000, vgl. Kaube-Tabelle (in Bartenbach/Volz, 2. Aufl., § 9 Rdnr. 149)

· Gesamtvergütung V= 21.800 DM (für alle Erfinder), also wie von GBI vorgeschlagen


Teil 2:

Verschlussvorrichtung „Optimal“

1. Nationalrechtliche Erschöpfung möglich wenn:

· von der Sorglos AG Verschlussvorrichtungen in DE in den Verkehr gebracht werden, und von Dritten vertrieben etc. werden: diese Verschlussvorrichtungen sind patentfrei

· Dritte mit Zustimmung der Sorglos AG Verschlussvorrichtungen in den Verkehr bringen: diese Verschlussvorrichtungen wären ebenfalls patentfrei 


2. Erschöpfung innerhalb der EU ?


Paralleleinfuhr liegt vor, wenn ein inländischer Schutzrechtsinhaber eine patentierte oder anderweitig geschützte Ware in einem Drittland in Verkehr gebracht hat und die Ware durch andere als den mit den Patentinhabern vertraglich verbundenen Händlern in den inländischen Markt eingeführt wird.

Grundsatz: 
Die Anwendung nationaler Bestimmungen (hier: das Abwehrrecht aus § 9 PatG), die in Widerspruch zum freien Warenverkehr treten, sind „Maßnahmen gleicher Wirkung“ i.S.v. § 30 a.F. EWG-Vertrag, und damit verboten.

Ausnahme:
Rechtfertigungsgrund des gewerblichen Eigentums, und hier des Patentrechts gem. Art. 36 a.F. EWG-Vertrag.

Die Anwendung des o.g. Grundsatz und der o.g. Ausnahme nimmt der EuGH regelmäßig unter Zuhilfenahme der folgenden zwei Kriterien vor:


a.) spezifischer Gegenstand des Schutzrechts, 
bei einem Patent darin, „dem Patentinhaber das ausschließliche Recht zu sichern, eine Erfindung im Hinblick auf die Produktion und das erste Inverkehrbringen industrieller Erzeugnisse entweder selbst oder durch Lizenzvergabe an Dritte zu verwerten, sowie das Recht, sich gegen jede Zuwiderhandlung zur Wehr zu setzen“

b.) Erschöpfungsgrundsatz

Nach Inverkehrbringen im obigen Sinne innnerhalb eines EU-Mitgliedsstaats kann der Schutzrechtsinhaber nicht die Einfuhr oder den Vertrieb von Waren aus einem anderen Mitgliedsstaat verhindern (Prinzip des einheitlichen Binnenmarktes). 

· Örtliche Beschränkung des Vertriebsrechte in IT, ES unbedenklich gem. Art. 2 Nr. 14 GruppenfreistellungsVO (TABU # 696n)

· In IT und ES hat die Sorglos AG keine Patente, aber die dortigen Vertriebspartner bringen die Verschlussvorrichtungen mit Zustimmung der Sorglos AG in den Verkehr ( Erschöpfung dieser Produkte, denn das Fehlen eines Schutzrechtes im Ausfuhrstaat ist grundsätzlich unbeachtlich (vgl. EuGH Merck, GRUR Int. 1982, 4)

· Der Umsatz in ES und IT ist allerdings sehr klein ( DE-Umsatz kann nur in geringem Maße durch Parallelimporte aus ES und IT befriedigt werden

· Sorglos AG vertreibt selbst in DE nicht ( Waren in DE können nur Parallelimporte sein

· Patentschutz in FR und GB: dort mit Zustimmung mit Sorglos in den Verkehr gebrachte Waren sind EU-weit erschöpft

· Produktion von Euroverschluss in DE verstößt gegen § 14 PatG ( Parallelimporte rechtfertigen keine Patentverletzung in DE !

· Keine Erschöpfung in JP und den USA; obiges ist spezielles EU-Recht; es gibt keine internationale Erschöpfung, „trotz“ Art. 6 und 28 TRIPS !

· Aber: maßgebliche Rechtsprechung in JP bejaht dennoch internationale Erschöpfung !!!

· Konkreter Vorschlag: über § 140b PatG die Nennung des Lieferanten von Euroverschluss ermitteln !

Verschlussvorrichtung „Basis“

· An die Lizenzbereitschaftserklärung ist der Patentinhaber rechtlich gebunden (§ 145 BGB); 

· Benutzungsanzeige des PA (für seinen Mandanten) gem. § 23 III 1 PatG (+)

· Eingeschriebener Brieg gem. § 23 III 2 PatG (+)

· Benutzungsanzeige gem. § 23 III 3 PatG hinreichend bestimmt ? (+)
- Umfang in vollem Umfang (+)
- örtliche Beschränkung (-): entfällt
- zeitliche Beschränkung ? (-) ???

· Quicklick erwirbt Benutzungsrecht am Patent, § 23 III 4 PatG

· Widerruf der Lizenzbereitschaftserklärung nicht möglich ! (s.o.: § 145 BGB)

· Verpflichtung von Quicklock Auskunft über die Benutzung zu geben + Vergütung zu zahlen, § 23 III 5 PatG, ist jetzt nach 3 M gegeben !

· Daher: an PA Lizenzvertrag schicken + Lizenzzahlung entgegennehmen

· Sofern Vergütungsvereinbarung scheitert: Festsetzung durch DPMA, § 23 IV 1 PatG, geschuldet wird eine angemessene Vergütung, § 317 BGB

Konkurrenzfirma „Allesvertrieb“

· Zuerst Berechtigungsanfrage

· Abmahnung der Firma „Allesvertrieb“

· Auskunftsanspruch gem. § 140b PatG um die Quelle auszutrocknen

· Sofern Patentverletzung offensichtlich ist über einstweilige Verfügung durchsetzbar, § 935 ZPO, sonst im Klageweg

· Ggf. Lizenzvertrag da Patentinhaber nicht produziert

