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Klausur P II 2001 – Lösungsschema

01.09.88-15.10.89  E (SE) = Konstruktionsleiter bei GBI; Informationsaustausch mit GF (=M)

07.05.89  AT Pa; PI = GBI; Erfinder nicht genannt

12.09.89  Erteilungsbeschluss Pt

05.06.94  Beschränkungsantrag: neuer A1 = ursprünglicher A1 + A5; Grund: neuheitsschädlicher 
                SdT am 10.12.90 in parallelem US-Prüfungsverfahren bekannt geworden

05.08.94  Beschluss: Stattgebung des Beschränkungsantrag

31.08.94  Zustellung des Beschlusses

28.09.94 PA von E an GBI: Nennung von E als Erfinder + Anspruch auf Erfindervergütung als alleiniger Erfinder

...             GBI: Mitteilung an früheren GF M

...             M: keine Abgabe einer Erklärung, dass E alleiniger Erfinder

09.12.94  PA von E an GBI: E und M haben sich auf Miterfinderschaft geeinigt: 
                M = Erfinder des Merkmals von A5, ansonsten: E = Erfinder; 
                E habe GBI mehrfach auf Patentfähigkeit hingewiesen ohne dass IAN erfolgt sei => frei

12.12.94  BGI: gesetzlichen Anforderungen genügende EM liegt nicht vor; rein vorsorglich IAN; 
                Beanstandung der EM; Bitte um Vervollständigung der Angaben zum Zwecke der 
                Vergütungsfestsetzung

14.03.95  E (PA): keine Mitteilung der geforderten Angaben; 
               Vergütungsforderung sonst geltend Machung einer freien Erfindung

14.04.95  GBI: Vergütungsfestsetzung nach Lizenzanalogie; Verrechnungsscheck (nie eingelöst); 
                nur die Umsätze bis 09/94 berücksichtigt, da beschränkter Gegenstand nie gefertigt wurde;
                Abstaffelung des Gesamtumsatzes von 30 Mio auf 21,8 Mio.

01.08.95  E (PA): Antrag auf Einigungsvorschlag der Schiedstelle:
                Erfinderverhältnis E:M = 90:10; freie Erfindung, da E ausländischer Staatbürger

...             GBI beantragt, dass M alleiniger Erfinder, dass EM nicht vorliege; Vergütungsanspruch 
                vor Eingang einer korrekten EM nicht bestehe; Erfinderschaft von E wird mit 
                Nichtwissen bestritten

Anteilsfaktor, Lizenzsatz, Bezugsgröße, Umsatzzahlen, tatsächliche Benutzung = unstreitig

I.
wie wird Schiedsstelle entscheiden ?

§28 S.1 ArbEG Schiedsstelle kann in allen Streitfällen zwischen ArbG und ArbN aufgrund ArbEG angerufen werden

=> keine Entscheidung, ob M Miterfinder; keine Entscheidung über Anteile der Miterfinder

E hätte Anspruch auf Erf.verg. nach §9I ArbEG nach unbeschränkter IAN?

§1: ArbEG anwendbar, da E = SE? E zum Zeitpunkt der Erfindung = ArbN der GBI => +

§2: patentfähige Erfindung ? + Patent bereits erteilt

§4II: Diensterfindung ? + während der Dauer des Arbeitsverhältnisses 
und E = Konstruktionsleiter = aus der obliegenden Tätigkeit entstanden

§5 Meldepflicht nach gemachter Erfindung? gesondert / schriftliche / unverzüglich
1. während Tätigkeit des E (1989)? nur Informationsaustausch mit M (GF);
   nicht maßgeblich, dass E Ausländer
   => nicht schriftlich und nicht gesondert gemeldet
   aber: Verzicht auf Schriftformerfordernis? 

2. am 28.09.94? schriftlich +, gesondert? +, §164I BGB Stellvertretung durch PA; 
   fraglich: unverzüglich
   aber: M hat E während Anstellungszeit versichert, dass Erfindung nicht patentfähig
   nach Kenntnis von Pt unverzügliche Geltendmachung der Vergütungsansprüche
   => unverzüglich +

§6II IAN ? 
schriftlich + (vorsorglich am 12.12.94)
gegenüber ArbN + (PA sind Vertreter von E §164I BGB ?)
innerhalb von 4M nach Meldung? + (28.09. +4M = 28.01. => 12.12. ok)

=> §7I ArbEG: Rechte an der Diensterfindung sind auf ArbG = GBI übergegangen;
§9I ArbEG Vergütungsanspruch sobald unbeschränkte IAN (=12.12.94)

=> vor IAN liegende Verwertungshandlungen sind vergütungsfrei

aber: bereicherungsrechtlicher Ausgleich (§812I 1 BGB), da GBI faktische Monopolstellung durch erteiltes Patent erhalten hat:
durch die Leistung des E? + E= Miterfinder
ohne rechtliche Grund? + §6 PatG: Recht auf das Patent hat der Erfinder
etwas erlangt? + Patent/Monopolstellung

=> Anspruch auf Vergütung dem Grunde nach

Vergütungsanspruch der Höhe nach?

§12I ArbEG: Vereinbarung über Art und Höhe der Vergütung zwischen ArbG und ArbN

14.04.95 Festsetzung der Vergütung = Angebot zur Vereinbarung

Annahme des Angebots? - Scheck wurde nicht eingelöst 

=> Vereinbarung nach §12I nicht zustande gekommen

§12III ArbEG Festsetzung d. Erfindervergütung und Zahlung (spätestens 3M nach Erteilung):
hier nicht erfolgt

statt dessen hat E Schiedsstelle angerufen:

§11 ArbEG RiLi über die Bemessung der Vergütung:

Abstaffelung erfolgte gemäß RiLi Rn11: Umsatz 30 Mio. => 21,8 Mio.

Beschränkung nach §64 PatG wirkt ex tunc (Merkmal aus A5 maßgeblich für Patentfähigkeit)

M = Erfinder des Merkmals aus A5 = alleiniger Erfinder ?

aber: weitere UA 

=> Miterfinderschaft des E berechtigt

Erfinderschaft von E wird durch GBI mit Nichtwissen bestritten
§138IV ZPO Bestreiten mit Nichtwissen nur zulässig über Tatsachen, die weder eigene Handlungen noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind
=> hier nicht möglich

=> Erfinderanteile E:M 90:10 gelten als zugestanden


Tenor der Schiedsstellenentscheidung :

II.
1.
Verschlussvorrichtung „Optimal“:

Erschöpfung / Parallelimport: Art. 36 EGV

EU: EU-weite Erschöpfung, d.h. ist ein Produkt mit Zustimmung des Patentinhabers innerhalb der EU in Verkehr gebracht worden (unabhängig davon, ob in diesem Land Patentschutz besteht oder nicht), ist das Schutzrecht innerhalb der ganzen EU erschöpft und darf auch in EU-Länder importiert werden, in denen Patentschutz besteht
d.h. hat Euroverschluss den Gegenstand von einem der Lizenznehmer in ES/IT oder FR/GB erworben  so darf auch nach DE importiert werden

Japan: oberstes Gericht nimmt internationale Erschöpfung an

US: nur nationale Erschöpfung => exklusive Position, keine Parallelimporte möglich


2.
Verschlussvorrichtung „Basis“: 

a) Lizenzbereitschaftserklärung:

b) Verletzung:


