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Leitsatz (nicht amtlich):

Ist die fehlende Schutzfahigkeit einer technischen Lehre im Inland amtlich festgestellt, kann
das darauf bezogene Fallenlassen einer auslandischen Schutzrechtsposition trotz bestehender
Nutzung nicht die Unbilligkeit einer Vereinbarung tGber den Abkauf der Anbietungspflicht be-

grinden.

Begriindung:

(...)

(3) fallen gelassene Schutzrechtsposition
Die Antragsgegnerin hatte fiir das US-Patent (...) B2 die Zahlung von Aufrechterhaltungs-
gebiihren eingestellt, so dass der Monopolschutz am (...) 2016 weggefallen ist. Mit Weg-

fall des Monopolschutzes fallt auch der Verglitungsanspruch weg.

Die Antragsgegnerin ware zwar grundsatzlich verpflichtet gewesen, die Schutzrechtspo-
sition dem Antragsteller nach § 16 ArbEG zur Ubernahme anzubieten. Die Antragsgeg-
nerin hatte dem Antragsteller das Ubernahmerecht jedoch abgekauft, weshalb sie nicht

mehr zur Anbietung verpflichtet war.



Zwar hat die Schiedsstelle den Abkauf der Anbietungspflicht verschiedentlich als unwirk-
sam angesehen, wenn er dazu genutzt wurde, wahrend einer laufenden Nutzung ein

Schutzrecht zum Zwecke der Vergitungseinsparung fallen lassen zu kénnen.

Der vorliegende Fall ist jedoch anders gelagert, da die Antragsgegnerin das US-Patent
aus einem sachlich gerechtfertigten Grund hat fallen lassen. Denn die Antragsgegnerin
hat in Kenntnis eines Priifungsbescheids des Deutschen Patents- und Markenamts zur
Anmeldung DE (...) A1, aus dem sich ausfihrlich und eindeutig die fehlende Schutzfahig-
keit der Diensterfindung ergibt, das US-Patent fallen lassen, da sich herausgestellt hat,
dass es gegeniiber Wettbewerbern keine Aussicht auf Durchsetzbarkeit hat und damit

faktisch kein Monopolschutz besteht.
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