Patentanwaltsprüfung III 2001

Praktische Prüfungsaufgabe

Teil I
1. Patentschutz im Ausland über PCT-Anmeldung

· PCT-Anmeldeberechtigung (+) Art. 9 PCT

· PCT-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität (Art. 8 PCT) der deutschen Stammanmeldung vom 13.10.2000 (N.B. alle vom Mandanten genannten Staaten sind PVÜ-Staaten) 

· Anmeldeamt kann das DPMA sein, Art. III § 1 I 1 IntPatÜG. Hinterlegung müsste spätestens  am 15.10.2001 erfolgen, vgl. R 80.5 PCT (Wochenendregel).

· Anmeldeamt kann auch das IB sein, Art. 10 PCT i.V.m. R 19.1a PCT; auch dort Einreichung bis 15.10.2001 erfolgen, vgl. R 80.5 PCT (Wochenendregel).

· Alternativ kann die Anmeldung beim EPA eingereicht werden, Art. 151 I EPÜ, und zwar bis zum 15.10.2001, vgl. R 80.5 PCT (Wochenendregel)

· Zahlung von sechs Bestimmungsgebühren  gem. R 4.9 PCT  i. V. m. Gebührenverzeichnis PCT Nummer 2a: damit werden alle (möglichen) regionalen und nationalen Bestimmungen wirksam getätigt.

· Die Staaten DE, BE, FR, IT, AT, LU, NL, CH/LI, DK, und SE werden vor der Bestimmung EP erfasst.

· Japan, Kanada, Polen, die Tschechische Republik Norwegen, die Slowakei und Ungarn sind ebenfalls PCT-Signaturstaaten, und werden durch die nationalen PCT- Bestimmungen erfasst.

· Zum Aufschieben entstehender Kosten Antrag auf vorläufige internationale Prüfung, Art. 31 PCT, spätestens 19 Monate nach dem Prioritätsdatum, d. h. bis zum 13.5.2002.

· Nach der internationalen Prüfung Entscheidung über und Eintritt in die regionalen/nationalen Phasen nach dreißig Monaten, gerechnet ab Prioritätsdatum, d. h. bis zum 13.4.2003.

· Benötigte Informationen/Unterlagen: 
- Vollmachtsurkunde, Art. 47 PCT, R 90 PCT
- Text der Stammanmeldung
- Informationen, ob Weiterentwicklung seit dem DE-AT vorgenommen wurden
- Aktenzeichen der deutschen Stammanmeldung (für Prio-Beanspruchung !)
- gegebenenfalls Prioritätsbeleg (sofern Einreichung beim EPA), R 17 PCT, einzureichen 
  bis 15 M ab Priotag
- Unterschrift des Erfinders bzw. der Erfinder, da diese bezüglich des US-Teils als 
  Anmelder auftreten, vgl. Art. 27 III PCT i.V.m. R.18.4 c.) PCT

2. Wettbewerber

2.1 wenn das Konkurrenzprodukt mit dem gleichen Tintenleitsystem ausgestattet ist:


· Erwerb einer vorgeblichen Verletzungsform um zu überprüfen, ob diese tatsächlich in den Schutzbereich des (noch nicht erteilten und damit noch nicht rechtskräftigen!!) Patentes „eingreifen“ würde. Dann gegebenenfalls Patentverletzung, aber noch kein Verbietungsrecht aus der anhängigen Anmeldung (nur § 33 I PatG)

· Abzweigen eines Gebrauchsmusters gem. § 5 GbMG zur Erlangung eines schnellen Schutzes und Geltendmachung des Unterlassungsanspruches aus § 24 I GbMG

· Nachgereichte Schutzansprüche beim GbM, die spezifisch angepasst sind auf die konkrete Verletzungsform 

· Berechtigungsanfrage (ggf. Vorbenutzungsrecht des Konkurrenten ? beachte enge zeitliche Nähe ...)

· Zur Vermeidung der Kostenfolge des § 93 ZPO vorherige Abmahnung

· Sorgfaltspflicht im Vorfeld einer Abmahnung: 
eine ungerechtfertigte Abmahnung stellt einen Eingriff in den eingerichteten Geschäftsbetrieb des Abgemahnten dar, d.h., es handelt sich um einen Eingriff in ein absolutes Recht gem. § 823 I BGB.  Diese Eingriffe könnte zum Schadensersatz Verpflichtungen führen, sofern der Abmahnung nicht die erforderliche Sorgfalt hat walten lassen, vgl.  BGH Maschenfester Strumpf, GRUR 1973, S. 290. Die Sorgfalt bei der Geltendmachung der Ansprüche aus dem ungeprüften Gebrauchsmuster wird dadurch dokumentiert, dass bereits für die zu Grunde liegende Patentanmeldung eine Recherche durchgeführt wurde  (hier mit dem Ergebnis zweier wenig relevanter zweier A- Schriften), und damit die Schutzfähigkeit des Gebrauchsmusters nicht von vorneherein in Frage steht.

· Einstweilige Verfügung für schnellen Schutz aus GbM ? Klappt wohl eher nicht, da GbM ungeprüftes Schutzrecht, und bei paralleler Patentanmeldung nut ein erster Bescheid vorliegt

2.2 Design des PIXUS

a.) Anmeldung eines Geschmacksmusters, und dann Geltendmachung der Ansprüche aus § 14a GeschmMG ?

i) Schutzfähigkeit des Geschmacksmusters gegeben ?

· Musterfähigkeit grundsätzlich (+)

· Anmeldeberechtigung, § 7 I GeschmMG  (+)

· Neuheit (nach dem objektiv-relativen Neuheitsbegriff):  
-  zunächst (-), da eigeneVeröffentlichungen ab 15. Mai 2001
-  aber Neuheitsschonfrist gem. § 7a  GeschmMG  gegenüber eigenen
   Veröffentlichungen? (+)
-  bereits veröffentlichtes Produkt des Konkurrenten als SdT: Neuheit kann nur über 
   Ausstellungsschutz erlangt werden, könnte fraglich sein !

· Eigentümlichkeit: vermutlich (+), da das Design außergewöhnlich und attraktiv sei

ii) Unterlassungsanspruch nach § 14 a GeschmMG ?

· Nachbildung, und nicht unabhängige Parallelschöpfung?

·  Objektive Tatbestand: zum Verwechseln ähnliches Konkurrenzprodukt (+)

·  Subjektiver Tatbestand: 
- Unmittelbare Konkurrenten: kennen die gegenseitigen Produkte (+)
- Veröffentlichungen des Musters, insbesondere auf Fachmessen (+)
- zunächst prima-facie Beweis dass Nachbildung  (+)

· Verbreitung: in Form des Inverkehrbringens (+)

· Verschulden ? vermutlich (+) wegen Zurschaustellung auf Messen 

· Wiederholungsgefahr (+)

 Ergebnis: ein Unterlassungsanspruch aus § 14a GeschmMG besteht vermutlich

b.) Anspruch aus § 1 UWG (wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz) ?

· Handeln in Verkehr (+)

· zu Zwecken des Wettbewerbs (+)

· Nachahmung (+): in Form des (zumindest fast identischen) Nachbaus, d.h. keine nachschaffende Leistungsübernahme, d. h. geringere Anforderungen an die wettbewerbliche Eigenheit

· wettbewerbliche Eigenheit: außergewöhnliches Design (+)

· Unlauterkeitsmoment, d. h. Verstoß gegen die guten Sitten ?
-  vermeidbare Herkunftstäuschung ?: 
      - Täuschung wegen fast identischen Produkten (+)
      - vermeidbar ? hängt davon ab, wieviel Gestaltungsspielraum bei der Formschöpfung 
        bestand

· wohl § 1 UWG (+), wäre aber mit einem RA noch eingehender zu prüfen, da UWG-Fragen bei einem PA eher randständiger sind...

c.) Ansprüche aus § 2 Nr. 4 UrhG ? Unwahrscheinlich, da qualitative Anforderungen an (diesen) Urheberrechtsschutz sehr hoch sind. 

Teil II

Frage 1:

I. Verhinderung des gegnerischen Schutzrechts durch Schaffung von patenthinderndem SdT:

1. Schaffung von fiktivem SdT gem. § 3 II PatG 

a.) von SdT gem. § 3 II Nr. 1 PatG

· Einreichen einer nationalen DE-Anmeldung unter Inanspruchnahme der Priorität der frz. Anmeldung bis 10.10.2001. Kosten: Anmeldegebühr + Übersetzungskosten.

b.) von SdT gem. § 3 II Nr. 2 PCT 

· Bei Einleitung der regionalen Phase EP Benennung von DE. Kosten: keine Benennungsgebühr (es sind max. 7 Benennungsgebühren zu zahlen sind, Art. 2 Nr. 3 GebO EPÜ) + nationale Gebühr, Art. 158 I 2 EPÜ

c.) von SdT gem. § 3 II Nr. 3 PCT

· Bis 10.01.2002 kann noch bei der PCT-Anmeldung vorsorgliche Bestimmung DE bestätigt werden, R 4.9 c) PCT. Kosten: Bestätigungs- und Bestimmungsgebühr

2. Schaffung von SdT gem. § 3 I PatG
· Frühzeitige Veröffentlichung der PCT-Anmeldung, R 48.4 PCT

· Veröffentlichung der frz. Patentanmeldung für 1 Tag am Werkstor oder in anderer Weise (unter Wahrung der Traditionen ...)

II. Früher eigener Schutz um gegen den Konkurrenten vorgehen zu können

· Abzweigen eines Gebrauchsmusters nach § 5 GbmMG aus der PCT-Anmeldung; Kosten: Anmeldegebühr 

· Bei eingetragenem Gebrauchsmuster können die Unterlassungsansprüche aus § 24 I GebrMG geltend gemacht werden, sodass auch das Anbieten der Unterspannbahnen im Rahmen der Werbung (vgl. § 11 I GebrMG) unterbunden werden könnte (nur in DE, nicht auf der Messe in FR). 

· Einstweilige Verfügung aus dem GbMG kaum zu erlangen da ungeprüftes Schutzrecht

Frage 2:

· Unter der Geltung des Warenzeichengesetzes war die Marke an einen Geschäftsbetrieb gebunden, § 1 I WZG. Die Firma Kärrner hat 1992 lediglich die Marke, nicht aber den Geschäftsbetrieb übernommen. Damit könnte es sich um ein unwirksame Markenübertragung gem. § 8 I WZG (sog. Leerübertragung) handeln,  vgl. hierzu die Entscheidung BGH NEUTREX, GRUR 1995, 117.

· Durch § 47 ErstrG, in Kraft getreten am 1.5.1992, fiel das Erfordernis eines Geschäftsbetriebs weg. Damit müsste vorliegend  differenziert werden, ob der Markenerwerb zeitlich vor oder nach dem 1.5.1992 erfolgte  (laut S. 5 Abs. 2 wurde die Marke im Jahre 1992 erworben).

· Die Unwirksamkeit der Leerübertragung wird auch nicht durch des nunmehr geltende neue Markengesetz geheilt (§ 141 I BGB), vgl. obige BGH-Entscheidung.

· Damit hätte die Firma Kärrner  keine Rechte an der Marke „KARIER“ erworben (wenn Rechtsübertragung vor dem 1.5.1992 erfolgte, s.o.). Mangels Markeninhaberschaft wäre der Widerspruch unzulässig.

· Markenerwerb nach dem 1.5.1992: § 42 II Nr.1 i.V.m. § 9 I Nr. 2 MarkenG als Widerspruchsgrund ?
a.) Warenähnlichkeit 
      - welche Waren/DL ? mit NBE nur „Beförderung von Personen“= Taxibetrieb
      - mittelgradig ähnlich 

b.) Kennzeichnungskraft: mittel
c.) Zeichenähnlichkeit
     - klanglich/schriftlich/begrifflich je eher unähnlich
( VWG (-)

· Auch bei Markenerwerb nach dem 1.5.1992 ist der Widerspruch erfolglos !


· Bezüglich des zweiten Widerspruchs ist die Erhebung der Nichtbenutzungseinrede denkbar, je nachdem wann genau die Widersprechende ihre Aktivitäten 1996 eingestellt hat. Die tatsächliche Geschäftstätigkeit seit 1996 sollte nicht rechtserhaltend für die Dienstleistungen der Widerspruchsmarke sein. Damit hat dieser Widerspruch keine Aussicht auf Erfolg.


· Dem Sachverhalt kann entnommen werden, dass die Firma Kärrner das Taxiunternehmen unter dem Zeichen „KARIER“ betreibt.  Damit könnte eine Benutzungsmarke im Sinne von § 4 Nr. 2 in MarkenG entstanden sein, welche für die Mandantenmarke einen Löschungsgrund gem. §§ 51,12 MarkenG ist.

· Ein Indiz führen die Erlangung des Schutzes der Benutzungsmarke ist die überregionale Tätigkeit der Firma Kärrner

· unklar ist hingegen, ob die Benutzungsmarke Verkehrsgeltung erlangt hat.

