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Klausur P III 2001 – Lösungsschema

I.
Füllhalter PIXUS


1.
Auslandsnachanmeldungen:

PRIOjahr endet am 13.10.2001 (Art.4 PVÜ) = Sa 
=> Verlängerung bis Mo 15.10.2001, R 80.5 PCT
=> Nachanmeldungen unter Inanspruchnahme der PRIO in PVÜ-Ländern möglich:
vorliegend sind alle gewünschten Länder PVÜ-Mitglied 

=> Patentschutz möglich

sinnvoll ist PCT
alle interessierenden Staaten (auch die fakultativen) sind Mitglied des PCT

Vorteile PCT:

- Einreichen nur einer Anmeldung

- keine Übersetzungskosten bei Einreichung, sondern erst bei Einleitung nationale Phasen

- mit der Zahlung von 6 Bestimmungsgebühren sind alle Staaten bestimmt

- 20M ab PRIO (Art.22) bzw. bei Stellung des IPER 30M ab PRIO (Art.39) müssen nationale Phasen eingeleitet werden
=> erst hier fällt Hauptkostenlast an

- obligatorische internationale Recherche (Art.15ff)

- fakultative international vorläufige Prüfung (Art.31ff), spätestens 19M ab PRIO stellen

Wirkung der PCT = wie im jeweiligen Land hinterlegte nationale Anmeldung Art.11(2) PCT
(einzig USA Vorbehalt nach Art.64(4)a) PCT hinsichtlich SdT)

anmeldeberechtigt, da DE Unternehmen Art.9

Anmeldeamt (Art10, R 19.1a) ist DPMA (Art.III §1I1 IntPatÜG), EPA (Art.I IntPatÜG iVm Art. 151 EPÜ) oder IB, da Unternehmen Sitz in DE

benötigte Unterlagen – PCT muss bis 13.10.2001 eingereicht werden:
- Originalfassung der Anmeldeunterlagen
- Info, ob Weiterentwicklungen der Erfindung
- Aktenzeichen der deutschen Pa und Anmeldetag (13.10.2000) für PRIO-Beanspruchung
- Unterschrift des Anmelders unter Antrag R 4.15; 
   alternativ von Vertreter nach Vollmacht Art.47, R 90)
- Unterschriften der Erfinder, da USA mitbestimmt werden Art.27(3), R 18.4 c) PCT 
- PRIO-Beleg (R 17) damit PRIO beansprucht werden kann (Art.8, R 4.10) 
   bis spätestens 15M nach PRIO, sofern nicht beim DPMA eingereicht wird; 
   muss Anmelder selbst beim DPMA beantragen oder Vollmacht für deutsche Pa geben

Fristen:

Einleitung nationale Phasen bis 13.06.2002 = 20M ab PRIO (Art.22) 
bzw. bis 13.04.2003 = 30M ab PRIO (Art.39) 

anfallende Gebühren:

- Grundgebühr (R15.2a)

- Bestimmungsgebühr (R4.9a, R15.2a) für 6 Staaten, da mit max. 6 Gebühren alle Vertragsstaaten des PCT bestimmt sind (vgl. aktuelles PCT-Gebührenverzeichnis)

- Übermittlungsgebühr (R14.1a)

- Recherchengebühr (R16.1a)

und fakultativ:

- Bearbeitungsgebühr (R57.1)

- Gebühr für die internationale vorläufige Prüfung (R58.1a)

USA haben Hilmer-Doktrin aufgrund Vorbehalt nach Art.64(4)a PCT:

eine PCT-Anmeldung wird hinsichtlich nationaler US-Patentanmeldungen erst dann SdT als älteres Recht, wenn diese dem USPTO in englischer Sprache vorliegt


2.
Wettbewerber mit verwechselbarem Füllhalter:


a)
verwechselbarer Erfindungsgegenstand:

mit Muster zu klärende Vorfrage: 
könnte Wettbewerbsprodukt unter Gegenstand der Pa fallen?

Vorgehen aus Pa? – nach §33I PatG erst nach OS angemessene Entschädigung, kein UA
gesetzliche Wirkungen des Pt (§9ff) erst ab Veröffentlichung PS (§58)

Gbm-Abzweigung aus Pa möglich (§5 GbmG): IAN des AT der Pa
Wirkungen eines Gbm bereits mit Eintragung (§8I1), keine materielle Prüfung

=> UA + SEA gegen Wettbewerber aus §24 GbmG, 
wenn Wettbewerber entgegen §§11-14 benutzt

ggf. Patentansprüche nachgereichen, die an spezielle Verletzungsform angepasst sind

UA nach §24I GbmG -> §11 GbmG?
ohne Zustimmung? +
im geschäftliche Verkehr? +
benutzen? + anbieten und in Verkehr bringen
prüfen, ob angebotenes Produkt des Wettbewerbers gleiches Tintenleitsystem verwendet oder ob äquivalente Verwirklichung eines oder mehrerer Merkmale
Wiederholungsgefahr ? vermutet bei Vertreiber von Erzeugnissen

=> UA +

SEA nach §24II GbmG, wenn zusätzlich Verschulden?
Gewerbetreibende verpflichtet, Informationen über bestehende Schutzrechte einzuholen

vorab empfehlenswert: Berechtigungsanfrage und Abmahnung
=> Sicherstellung, dass keine Kostentragungspflicht §93ZPO bei sofortigem Anerkenntnis und dass keine Kostentragungspflicht §91 ZPO wegen Doppelerfindung

ggf. UA auch per eV §§935,936,920II ZPO wenn Anspruch aus §24 GbmG berechtigt und Verfügungsgrund = Dringlichkeit glaubhaft gemacht werden können
idR eV problematisch bei Gbm da ungeprüftes Schutzrecht
aber: bereits zum gleichen Gegenstand positive Recherche vom DPMA
Recherche ist aber keine Prüfung; eV bei Gbm wohl nur möglich, wenn vorher schon Löschungsverfahren „überstanden“

=> selbst bei identischer Verletzung eV daher fraglich


b)
Wettbewerbsprodukt macht keinen Erfindungsgebrauch, ist aber sonst sehr ähnlich:

1. Geschmacksmusterschutz

§5 GschmMG Herstellung und Verbreitung von NACHbildungen verboten

objektive Nachbildung ? +

subjektive Nachbildung + da Füllhalter bereits vor ca. 5M auf Markt gebracht und erfolgreich und Fachmessen => Vermutung das Wettbewerber Füllhalter kannte, insbesondere da unmittelbare Konkurrenten

§1I GschmMG geschmacksmusterfähig? + 

Geschmacksmusterschutz nach §1II für neue und eigentümliche Erzeugnisse:
objektiv-relativer Neuheitsbegriff abgestellt auf inländische Verkehrskreise
=> eigenes Anbieten in DE ist neuheitsschädlich

§7a GschmMG 6M Neuheitsschonfrist für Anmelder oder Rechtsvorgänger

aber: Neuheitsschonfrist blendet nur eigene Vorveröffentlichungen aus; hier hat Wettbewerber bereits identisches Produkt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht

Lösung: wenn eine der Fachmessen unter Ausstellungsschutz fällt (TABU 400) kann Messe als AT beansprucht werden => Zeitrang vor Veröffentlichung des Wettbewerbers

Eigentümlichkeit= vermutlich + da außergewöhnliches und attraktives Design

=> Geschmacksmusterschutz erhältlich, wenn bis 15.11.2001 Anmeldung

=> §14a GschmMG : UA + bei Verschulden SEA

2. Urheberrechtsschutz

Anspruch vermutlich nicht durchsetzbar, 
da höhere Anforderungen an urheberrechtlich geschütztes Werk

3. §1 UWG

Wettbewerber handelt im geschäftlichen Verkehr und zu Zwecken des Wettbewerbs

identisches Erzeugnis

aber: sklavische Nachahmung genügt nicht; 
hinzukommen müssen besondere (unlautere) Umstände, die aus Sachverhalt nicht ersichtlich sind

II.
1.
Unterspannbahn:

Patenterteilung wenn neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar (§1I PatG)

voraussichtlich im Dez.2001 angemeldetes Produkt ist identisch
=> neuheitsschädlicher SdT nach §3II PatG (älteres Recht) genügt: 

a) bei Einleitung regionale Phase EP DE mitbenennen
keine zusätzlichen Kosten (Art.2 #3 GebO EPÜ, da 7 weitere Staaten benannt)
=> EuroPCT-wird SdT nach §3II #2 PatG
Frist für Einleitung regionale Phase R107(1) EPÜ 21 bzw. 31M
Gebühren: Anmeldegebühr, Bestimmungsgebühren (max.7), ggf. 50% Prüfungsgebühr

b) Bestätigung der Bestimmung von DE in PCT-Anmeldung (R4.9c) PCT)
Frist 15M ab PRIO (bis 10.01.2002)
sofern DE vorsorglich nach R4.9b) PCT bestimmt
=> PCT-wird SdT nach §3II #3 PatG
zusätzliche Kosten: Bestimmmungsgegühr für DE, Bestätigungsgebühr (R15.5 PCT)

c) bis 10.10.2001 deutsche Pa unter IAN der franz. PRIO einreichen (§41 PatG)
=> PCT-wird SdT nach §3II #1 PatG
zusätzliche Kosten: Anmeldegebühr (§34VI PatG), damit OS nach 18M; Übersetzung;
aber keine Kosten für Prüfungs- oder Rechercheantrag; nach OS Rücknahme => keine JG

Empfehlung: 

Wettbewerber meldet zusätzlich nicht geschützte Abwandlungen an 

=> neuheitsschädlichen SdT nach §3I PatG notwendig, der auch maßgeblich für eT 

(Problem: Wettbewerber erfahren vor Messe Januar 2002 von eigenem Produkt):

d) vorzeitige Offenlegung der PCT beantragen (R48.4 PCT)
keine zusätzlichen Kosten, 
aber Bearbeitungszeit für vorzeitige Offenlegung beachten (mind. 15 Tage)

e) Gebrauchsmusterabzeweigung (§5 GbmG) aus PCT-Anmeldung, sofern DE (zumindest über EP) mitbestimmt ist (vgl. a)
Gbm wir nach Entragung SdT (§8I GbmG)
zusätzliche Kosten: Gbm-Anmeldegebühr (§4V GbmG)
aber: Eintragung dauert idR 2-3M => eventuell zu spät; 
nur Schutz für Unterspannbahn, nicht aber für Verfahren und Verwendung möglich

f) eigenes Produkt der Öffentlichkeit zugänglich machen (Verkauf, zur Schau stellen);
ggf. in unbedeutendem Land oder eintägiger Aushang unter Zeugen (Notar) am Firmentor, so dass Wettbewerber dies nicht mitbekommen
keine zusätzlichen Kosten


2.
Widerspruchsverfahren zitycarrier / KARIER: 

(Botendienste per Fahrrad oder zu Fuß / 
Beförderung von Personen und Gütern; Transport und Lagerung von Gefahrstoffen)

Zulässigkeit der Widersprüche? +
keine Bedenken aus Sacherverhalt
Karier 1979 ist nach materiellen Rechtsübergang 1992 auch vor Einlegung des Widerspruchs im Register auf derzeitigen Inhaber umgeschrieben
=> Aktivlegitimation sowohl für Einlegung wie auch Verfahrensbeteiligung (§28I,II)

§28I = gesetzliche Vermutung der Rechtsinhaberschaft, Widerlegung möglich:
Fa Kärner hat 1992 lediglich Marke erworben, nicht aber Geschäftsbetrieb 
=> Leerübertragung, nach §8I WZG nicht möglich, nach §141I BGB keine Heilung möglich
(vgl. BGH – Neutrex GRUR 1995,117, LG Frankfurt – Leerübertragungen GRUR 1997,62)

=> Widerspruch aus KARIER 1979 unzulässig

Begründetheit:

NBE (§43I)? §43I 1 und 2 trifft auf beide Marken zu
=> Fa. Kärner muss Benutzung für 5J vor Entscheidung bzw. 5J vor Veröffentlichung glaubhaft machen = 1996-2001
Fa. Kärner betreibt ausschließlich Taxiunternehmen in einigen Großstädten
   typisches regionales Gewerbe => regional ist ausreichend für ernsthafte Benutzung §26 
=> Glaubhaftmachung: + „Beförderung von Personen“ / – „Beförderung von Gütern“ 
Transport und Lagerung von Gefahrstoffen nur 1994-1996
=> nicht relevant für maßgeblichen Zeitraum
=> Glaubhaftmachung: – „Transport und Lagerung von Gefahrstoffen“ 

=> Widerspruch aus KARIER 1979 müsste – wenn er zulässig wäre – nur auf „Beförderung von Personen“ abgestellt werden;
Widerspruch aus KARIER 1994 unbegründet

=> beide Widersprüche werden zurück gewiesen

unabhängig von Widersprüchen 

1. Löschungsverfahren wegen absoluter Schutzhindernisse §50 #3 ? 
FB: unmittelbar beschreibend? – 
mangelnde UK: beschreibende Anklänge, aber fantasievoll durch „z“ => +

2. Nichtigkeitsverfahren wegen bestehen ältere Rechte (§51):

- wegen eingetragene Marken? keine Erfolgeschancen vgl. Widerspruchsverfahren

- wegen Benutzungsmarke? – da vermutlich keine Verkehrsgeltung; außerdem muss Benutzungsmarke bundesweite Verkehrsgeltung haben, um Löschungsgrund sein zu können

Hilfsgutachten: VWG ?

DLÄ: angesprochene Verkehrskreise = inländischer Allgemeinverbraucher
beide DL werden idR nur innerstädtisch angeboten
Botendienste können auch per Auto d.h. von Taxiunternehmen durchgeführt werden
Botendienste (Zustellen von Post, Ausliefern von Waren) selten mit Auto
=> geringe bis mittlere DLÄ

KK KARIER 1979: von Haus aus durchschnittlich

ZÄ: Gesamteindruck; klanglich, schriftbildlich, begrifflich:
Wortanfang jüngere Marke beschreibende Anklänge, da DL nur städtisch sein können
Wortanfang wichtiger
4 vs. 2 Silben; unterschiedliche Wortlängen
 => schwache Ähnlichkeit

=> VWG – 

=> keine Löschung wegen ältere Rechte

siehe zu dieser Klausur auch: LG Frankfurt, „Leerübertragungen“, GRUR 1997, 62


