Deutsches Patentamt Miinchen, den 4. Februar 1997 .

Patentanwaltspriifung IA/1997
Praktische Pritfungsaufgabe -

Am 30.8.1996 findet in den Kanzleiriumen von  Patentanwalt Wiese eine
Besprechung mit Rechtsanwalt Dr.Sturm und dessen Mandant Scholz statt.

Aufgrund dessen fertigt Patentanwalt Wiese ein Gesprichsprotokoll folgenden
Inhalts an: - '

1. Am 27.8.1996 ist Herrn Scholz vom Amtsgericht Krefeld ein Strafbefehl
zugestellt worden (Anlage 1). Diesem beigefigt war eine ordnungsgemiBe
Rechtsmittelbelehrung, wonach innerhalb von zwei Wochen ab Zustellung beim
Amtsgericht Krefeld Einspruch eingelegt werden kann.

Rechtsanwalt Dr. Sturm teilte mit, daB er inzwischen formell Einspruch eingelegt

habe. Doch miisse dieser noch begriindet werden, wozu er die Hilfe eines
Patentanwalts bendtige. : :

Nach seiner Ansicht treffe der Herrn Scholz zur Last gelegte Verstof gegen § 142
PatG nicht zu. Denn zur Zeit der in dem Strafbeh! genannten Handlungen habe er

von dem Patent keine Kenntnis gehabt. Ein Verschulden kénne ihm daher nicht
zur Last gelegt werden.

AuBerdem habe er die in dem Patent DE 38 08 007 ( vgl. Anlage 2)
beschriebenen Gabelstapler nicht gebaut. Im Unterschied zu dem Patent weise
nimlich der von ihm eingesetzte Hebelarm keine hochkant angeordnete
Hebelplatte auf. Er setze vielmehr einen Gabelhubwagen ein, bei dem ein liber
seine gesamte Linge tordierbarer Hebelarm aus einer speziellen. von Herrn Scholz
entwickelten Chrom-Nickellegierung verwendet werde. Dieser Hebelarm sei
zwischen Last- und Antricbsteil angeordnet. Ferner sei der Hebelarm mittig in
einem Gelenk gelagert und weise an seinen Enden Lager zum AnschluB des
Hubzylinders und Lager zum AnschluB der Hebelarme zum Ausschwenken der
Hubrider auf. Das in der Figurenbeschreibung des Patents als “starrer
Schwenkhebel 29" bezeichnete Element sei nicht vorhanden. -

Herr Scholz legte fermer Prospekte vor, aus denen hervorgeht, daB
Gabelhubwagen mit Hebelarmen, die eine rechteckige Hebelplatte aus Federstahl
aufweisen, bereits seit 1979 verkauft werden. Deutlich ist zu erkennen, daB schon
damals die Hebelplatten hochkant angeordnet waren. An dem einen Ende umfalit -



die Hebelplatte mit einer Bohrung mittig die im Lastteil gelagerte und mit der
Hebelplatte verschweiBte Welle. Am anderen Ende weist die Hebelplatte eine
weitere Bohrung auf, in die das eine Ende einer beldseltlg Lagerbohmngen
aufeisenden Lagerbuchse eingeschweiBt ist.

Es wurde verabredet, daB Patentanwalt Wiese . ein Gutachten {ber die
patenrechtliche Situation anfertigen sollte, aufgrund dessen Rechtsanwalt Dr.
Sturm die Begriindung des Einspruchs anfertigen wollte.

2. AuBerdem ist Herrn Scholz am  20.8.1996 ein BeschiuB des Landgerichts
Krefeld zugestellt worden. Demgema8 ist ihm auf Antrag der die Patentinhaberin
. vertretenden Rechtsanwilte im Wege der einstweiligen Verfligung untersagt
worden.

"im geschiftlichen Verkehr Gabelstapler und Hubstapler der Antragstellerin
nachzubauen und in den geschiftlichen Verkehr zu bringen."

Der BeschluB ist ohne mundliche Verhandlung und gemiB § 944 ZPO durch den
Vorsitzenden Richter einer Kammer flr Handelssachen allein erlassen worden.

Auch hier bitten Rechtsanwalt Dr. Sturm und Herr Scholz um Auskunﬁ was
unternommen werden kann. .

3. Nehmen Sie zu simtlichen in dem Vermerk von Dr. Sturm als mdgliche
Argumente flir eine Verteidigungsstrategie angesprochenen Details in Form eines
Gutachtens Stellung. Dabei sind die Bestimmungen des StGB und der StPO nicht
zu behandeln.

1L

Im AnschiuB8 an die Besprechung des Komplexes I. spricht Rechtsanwalt Dr.
Sturm noch einen weiteren Fall an: :

Vor einigen Jahren hat einer seiner Mandanten, die Fa. Berthold Spiele GmbH aus
Diisseldorf ein sog. "Cityspiel" entwickelt, das sich von allen anderen auf dem
Markt erhdltlichen Spielen durch die im folgenden wiedergegebenen
Besonderheiten abhebt.

Auf einer quadratischen Spielfldche ist das Gebiet einer Stadt wiedergegeben.
Eine aufgedruckte Rasterung teilt das Stadtgebiet in insgesamt 144 Flachen ein.
An den Seitenkanten befindet sich ein Koordinatensystem, das von den Rindern
bis zur Mitte hin mit den Ziffern 1 bis 6 ausgestattet ist. Aus diesem
Koordinatensystem 148t sich die Bewertung der einzelnen, durch die Rasterung
entstandenden Flichen ablesen, indem die angegebenen Punkte addiert werden.



Somit ergeben sich z.B. flir die Flache in einer Ecke ein Wert von 1+1—2 und fur
die Fliche im Zentrum 6+6=12. :

Sodann existieren fir insgesamt vier mogliche Spieler jeweils 5 quadratische
Firmenschilder, die sich wiederum jeweils in vier kleine (gleich groBe,
quadratische) Kirtchen zerlegen lassen, die die GroBe der durch die Rasterung
entstandenen Flichen haben. Die Karten dienen demgemiB als Werbeflichen fir
die jeweiligen Firmen. Die Einnahmen aus der Vergabe dieser Werbeflichen
stellen neben dem Verkauf des Spiels somit eine zusétzliche Einnahmequelle dar:

Auf der Riickseite der Firmenschilder, die die in der Stadt ansidssigen
Unternehmen kennzeichnen, sind Wahrzeichen der Stadt angebracht. Auch hier
werden Vertrige mit den jeweiligen Stidten abgeschlossen, da diese die Sple]e als
w111kommene Werbung fur deren Sehenswiirdigkeiten ansehen.

Durch Wiirfeln werden die Stellen ermittelt, an denen der Spieler jeweils eines der
kieinen Kirtchen ablegen kann. Ziel ist es, ein vollstindiges Firmenschild aus
vier kleinen Kirtchen auf vier Rasterflichen zusammenzulegen. Die Bewertung
ergibt sich in der oben angegebenen Weise durch Addition der belegten Flachen.

Charakteristisch ist auch die Verpackung. Diese besteht nidmlich aus einem
Karton, auf dessen Deckelfliche neben der blickfangmiBigen Herausstellung der
Bezeichnung "Cityspiel" die Sehenswiirdigkeiten der jeweiligen Stidte sowie die -
Firmenschilder entsprechend den Spielkarten abgebildet sind.

Die Firma Berthold hat mit Threm "Cityspiel" auBergewéhnlichen Erfolg. So hat
sie¢ pro Jahr einen durchschnittlichen Umsatz von 1,6 Mio. erzielt. Die

Werbeaufwendungen fiir die Vermarktung hegen bei etwa 200.000,-- DM pro
Jahr

Fiir die Gestaltung des Spielbfetts besteht ein Geschmacksmusterschutz. (vgl

Anlage 3). AuBerdem ist die Bezeichnung "Cltysplel“ als Marke beim Deutschen
Patentamt fir Spiele eingetragen.

Im Sommer 1996 stellte die Firma Berthold fest, daB die’ Firma Konrad
Gesellschaftsspiele GmbH aus Diisseldorf ein "Stidtespiel" vertreibt. Der

Geschéftsfiihrer dieser Firma ‘war bis Anfang 1996 als Handelsvertreter fir die
Firma Berthold titig. '

Bei diesem Spiel besteht das Spielbrett aus dem Stadtplan von Diisseldorf. Die
Rasterung" wird allerdings nicht mittels durchgezogener Linien erzeugt. Vielmehr
werden nur die' Schnittpunkte "der Rasterlinien in Form eines Punktes
wiedergegeben. Die auf diese Art erzeugten rasterartigen Muster teilt das
Stadtgebiet in 256 Flichen ein. An den Seitenkanten befindet sich ein
Koordinatensystem, das von den Réndern zur Mitte hin mit den Ziffern 1 bis 8



P

ausgestattet ist, anhand deren sich d1e von jedem Spieler erzieiten Punkte ablesen
lassen.

Fir insgesamt zehn mogliche Spieler existieren jeweils zehn quadratische
Spielkarten. Auf der einen Seite der Karten befinden sich Firmenbezeichnungen
und auf der anderen Seite Sehenswiirdigkeiten der Stadt Diisseldorf. Die Karten
"sind ihrerseits in acht kleine Kértchen unterteilt, wobe1 die kleinen Kirtchen als
Dreleck gestaltet sind.

Mittels Wiirfelns und einer Flgur kann das Stadtgeblet begangen werden und an
den erreichten Stellen eines der kleinen Kirtchen gelegt werden. Ziel ist die
Erstellung eines vollstindigen Firmenschildes unter Erzielung einer moglichst
hohen Punktzahl. Hierbei werden die Ecken der dreiecksformigen Kirtchen derart
an die auf dem Plan eingezeichneten Schnittpunkte auf dem Plan gelegt, daB zwei
Kirtchen eine quadratische Rasterfliche und das aus acht Kirtchen bestehende
vollstindige Firmenschild schlieBlich genau vier Rasterflichen abdeckt.

Die dem Spiel beigelegte Spielbeschreibung stimmt in den meisten Passagen
wortwortlich mit derjenigen des "Cityspiels" Uiberein.

Die duflere Verpackung besteht aus einem Karton, der geringfiigig groBer als der
des "Cityspiels"ist. Auf ihm sind die charakteristischen Sehenswiirdigkeiten von
Disseldorf und die Firmenschilder der beteiligten Firmen abgebildet. -

BlickfangmaBig herausgestellt ist die Bezeichnung "Stadtesplel" Darunter steht in
etwas kleinerer Schrift "Dusseldorf". |

Dr.Sturm hat am 18.8.1996 eine Abmahnung an die  Firma  Konrad

Gesellschaftsspiele GmbH geschickt. Diese hat es _]edoch abgelehnt die geforderte
Unterlassungserklarung abzugeben.

Nehmen Sie zu dem geschilderten Sachverhalt in Form eines Gutachtens Stellung.

Zeit: 5 Stunden ’
Hilfsmittel: Schénfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes



" ANLAGE1l

- Amtsgericht
Geschifts-Nr.: ....oeee - © OrundTeg
' Krefeld, den 20.8. 96
Amchnﬁundl-‘ernmf
Hermn
Wilhelm Scholz
geb. 26.10.41 in Krefeld
Strafbefehl

Die Staatsanwaltschaft Krefeld beschuldigt Sie,
im August/September 1995 in Krefeld

durch zwei selbstdndige Handlungen

ohne die erforderliche Zustimmung des Patentinhabers gewerbsmiBig

Erzeugnisse, die Gegenstand des Patentes sind, hergestellt, angeboten und in
Verkehr gebracht zu haben, '

Sle waren zur Tatzeit Inhaber der Firma Scholz, .........
In dieser Eigenschaft stellten Sie im August/September 1995 mindestens -2
Gabelstapler der Baureihe HEL 6 her und verkauften sie anschlieBend an die
franzésische Firma Transal, obwohl Sie wuBten, daB genau diese Transportgerite
zugunsten - der Lafis Lagertechnik Fischer GmbH&Co,KG, zuletzt durch
‘ErteilungsbeschluB des Deutschen Patentamts' in Miinchen vom 20.6.1995
verldngert, seit dem 11.3.1988 patentrechtlich geschiitzt = waren. 'Diese
Gabelstapler hatten Sie ohne XKenntnis und Zustimmung des Patentinhabers

nachgebaut und verkauft, um sich auf Dauer eine Einnahmequelle von nicht nur "

unerheblichem Umfang Zu verschaffen

Vergehen nach §§ 142 Abs.1,Nr.1 Abs.2 Patentgesetz
53 StGB

Als Beweismittel hat sie beze1chnet:



1. Ihre Angaben |
II. Zeugen: '

A | |
* IIL Lichtbilder vom Nachbau -
IV. PatentbeschluB in Kopie

Auf Antrag der Staatsanwéltschaﬁ wird gegen Sie
eine Strafe in Hohe _voh .

75 Tagessétzen a 30,-- DM

festgesetzt.

Zugleich werden Thnen die Kosten des Verfahrens auferlegt. Ihre eigenen
Auslagen haben Sie selbst zu tragen.
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» zum AnschiuB des

’ sichergestellt

" des Hebelarmes zwischen Zwel starren
-aus tordierbarem Federstahl gefertigt, so dal eine

" DE 38 08 007 C2

1

Beschreibung

Die Erfindung bezicht sich auf eincn Gabelhubwagen

mit. cincm anhebbaren Lastteil aus Lastgabel mit in
Schwenkhebeln gelagerien Hubridern sowie innerhalb
der Gabelarme verlaufenden Hubgestinge, das von ei-
ner Welle betatigbar ist, die im Unterteil des am Ende

*der lLastgabel aulgesetzien vertikalen Bapterickasien

gelagertisy, sowis mit einem Antriebsteil, das eine heri-

_zontzle Rahmenplatte mit lenkbarem Fahrantrieb und
‘ein Stdtzrad sowic einen schwenkbar gelagerten Hy-

dravlikzylinder aufweist, der aul cinen um seine LAngs-
achse tordierbaren Hebelarm aus Federstahl einwirkt
der mit seinem Drehpunkt im Antricbsteil gelagert und
mit seinem anderen Ende an die Welle des Lastteils
angeschlossen ist und dieses anhebt. E

‘Ein. derartiger Gabelhubwagen ist aus der DE-
PS 2524 163 bekannt, bei dem sichergestelit ist, dal
auch bei uncbenen Baden das Antriebsrad des Antriebs-
1cils stets den erforderlichen Dodendruck aulweist, d. h.
dal alle vier Rider stets Bodenberdhrung haben, da sich

sricbsteil und Lastteil und damit die Achsen der Ri-
_er -des Antriebsieiles eincrseits und die Achsen der
Rader des Lastteiles andererseits durch Anordnung des
tordierbaren Hebelarmes aus Federstahl zwischen Last-
teil und Antriebsteil geringllgig gegeneinander verdre-
hen konnen Der Hebelarm ist etwa mitig in cinem
Gelenk gelagert und weist an seinen Enden ein Lager
Hubzylinders und am anderen Ende
ein Lager zum Anc<hlull der Hebelarme zum Aus-
schwenken der Hubrader aul. Bei einem Ausschwenken
des Antriebsteild. gegeniber dem Lastteil — beispiels-
weise in Folge'von Bodenunebenheiten — wird der He-
belarm aus Federstahl aul seiner gesamien Linge ver-
wunden. Dabei besicht die Gefahr, dal in ciner der drei
in dem Hebelarm vorgesehench Lagersteilen eine
Zwingung der durchgefihrien Welle auftritt, so daB
damit eine entsprechende Drehbewegung dieser Welle
in der jeweiligen Lagerbuchse behinder: oder ganz un-
terbunden wird, so dal cine ordnungsgemile Funktion
nicht mehr gewihrleistetist.

Somit liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Gabelhubwagen vorzuschlagen, bei dem die vorsie-
hend aufgeffhrien Probleme nicht euftreten und in alten
Betriebszustinden cine reibungsiose Funktionsfahigkeit
ist uiid bei dem weiterhin alie Funktions-
teile in moglichst gedrangter Bazuweise zueinander an-
geordnet sind, um cine minimal:ﬂGc:amlgrbBc zu erhal-
ten. :

Zur Lsung dieser Aulgabe ist erfindungsgemil vor-
gesehen, dal der Hebelarm eine rechteckige Hebelplat-
te mit cinem L.’zngcn-zu-Brcitenvcrh!llnis vonetwald:1
aus Federstahl aufveist, die hochkant angeordnet ist
und am einen Ende mit einer Bohrung mitiig die im
Lastteil gelagertd und mitder Hebelplatte verschweilte
Weile umfaBt und am anderen Ende cine weitere Boh-
rung aufweist, in die das eine Ende einer beidseitig La-
gerbohrungen aufweisenden - Lagerbuchse cinge-
schweibt ist, wobei auBermittig zur Lagerbuchse das
eine Ende eines dic Lagerbuchse zumindest teilweise
umiassenden Schwenkhebels angeschweilt ist, der an
ceinem anderen Ende eine Querbohrung zur drehbaren
Aufnahme des umeren Endes des Hydraulikzylinders
aufweist, ) :

Damit ist lediglich ¢in zwischengeschalteter Bercich
Drehgelenken

Zwingung der Lager weitgehend vermicden wird.

5

i

15

* der Rahmenplatte vertikal
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Zur Yerbesserung der Hebelwirkung und der Yralt-
umsetzung zum Anhcben des Lastieils ist €5 dabei
yweckm2Big, wenn der Schwenkhebel derart an die La-
gerbuchse angeschweibBt ist, daB einc durch die Mittel-
achse der Lagerbuchse und die Mittelachse der Quer-
bohrung des Schwenkhebels gelegte Ebenc um elwa
10° gegen die Horizontale gencigt ist. : _

Die Lagerbuchse selbst ist zweckmiBigerweise
schwenkbar in zwel Lagerzaplen gelagert. die an cinem
senkrecht von der Rahmenplatie nach unten ragenden
Ansatz gehaltert sind.

Die Rahmenplatte kann dabei mittig und angrenzend
an die Vorderkante einc rechteckige Aussparung mit
seitlich zwei vertikal aufragenden Stegen mit am oberen
Ende nach innen ragenden Drehzaplen zur schwenkba-
ren Aufnahme des oberen Endes des Hydraulikzylinders
aulweisen, wobei geringlOgig seitlich versetzt zu den
aulragenden Stegen und angrenzend an die Hinterkante
nach unten zwei Ansltze mit
Lagerzaplen am unteren Ende zur Aufnahme der La-
gerbuchse des Hebelarms angeschweibt sind.

Ferner weist die Rahmenplatte zweckmifigerweise
seitlich versetzt eine Aussparung aulf, in die eine Lager-
buchse zur Fithrung und Halterung der lenkbaren Ach-
se des Fahriantriebes eingeschweiltist. .

Anhand einer schematischen Zeichnung sind Aufbau
und Funktionswelse von Ausfihrungsbeispiclen nach
der Erfindung niher erliiutert. Dabei zeigen

-

Patentanspriche

1. Gabelhubwagen mit einem anhebbaren Lastteil

(1) aus Lastgabel (5) mit in Schwenkhebeln () gela-

gerten Hubradern (7) sowie innerhalb der Gabelar- -

me (5) verlaufendem Hubgestange (8), das von ei-
ner Welle {18) betatigbar ist, die im Unterteil des
am Ende der Lastgabel (5) aufgeseizten vertikalen
Batterickasten (4) gelagert ist sowie mit einem An-
triebsteil (2), das eine horizontale — Rahmenplatte
{10) mit lenkbarem Fahrantrieb (13) und ein Stitz-
rad (14) sowie einen schwenkbar gelagerten Hy-
draulikzylinder (12) aufweist, der auf einen um sei-
ne Lingsachse tordierbaren Hebelarm (3) aus Fe-
derstahi einwirkt, der mit seinem Drehpunk: {26)im
Antriebsteil (2) gelagert und mit seinem anderen
Ende an die Welle (18) des Lastteils (1) angeschlos-
sen ist und dieses anhebt, dadurch gekennzeich-
net, daB der Hebelarm (3) eine rechteckige Hebel-
platte {15) mit einem Lﬁngen-zu-Breitenverhﬁlmis
von etwa 3:1 aus Federstahl aufweist, die hoch-
_kant angeordnet ist und am einen Ende mit einer
Bohrung (16) mittig die im Lastteil (1) gelagerte und
mit der Hebelplatte {15) verschweiBite Welle (18)
umfalt und am anderen Ende eine weitere Bohrung
(25) auiweist, in die das eine Ende einer beidseitig
Lagerbohrungen (27, 28) aufweisenden Lagerbuch-
se (26) eingeschweiBt isL, ¥ ‘abei auBermittig zur La-
gerbuchse (26) daseine L . eines die Lagerbuchse
(26) zumindest teilweise umfassenden Schwenkhe-
bel (29) angeschweilt ist, der an seinem anderen
Ende eine Querbohrung (31) zur drehbaren Auf-
nahme des unteren Endes des Hydraulikzylinders
(12) aufweist.
2 Gabelhubwagen nach Ansoruch 1, gadurch ge-
kennzeichnet,daB . o o ¢ o a0 v e

b — o e T
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Anlage 3




Deutsches Patentamt _ Manchen, den 5. Februar 1997

Patentanwaltsprifung 1 B /1997
Wissenschattliche Prifungsarbeit

Die Belmont S.A: in Bas-Rhin ( Frankreich)' beantragte am 3. September 1979 beim
Deutschen Patentamt fir eine Erfindung mit der Bezeichnung ,Mahmaschine mit von
unten angetriebenen Scheiben® die Erteiluhg eines Zusatzpatents zu ihrer Pa-
tentanmeldung P 28 22 ...0 vom 24. Mai 1978. |

Im Februar 1987 benachrichtigte das Patentamt die Anmelderin dahingehend, daf
die Erteilung eines Zusatzpatents vor Erteilung des Hauptpatents nicht méglich sei
und daB beabsichtigt sei,ﬂ das Verfahren der Zusatzanmeldung P 2934 ....... 0 bis zur
endgtiltigen Erledigung der Hauptanmeldung P 28 22..,..0 auszusetzen.

Nachdem die Anmelderin ihr Einverstandnis zu dieser Sachbéhandlung erkiart hatte,
erlie das Patentamt am 20. Méarz 1987 folgenden Beschlul:

,Das Verfahren der Zusatzanmelduﬁg P 29 34....0 wird bis zur endgtitigen Erledi-
gung der Hauptanmeldung P 28 22 ...0 ausgesetzt’.

Das am 9. November 1987 erteilte Hauptpatent P 28 22 ...0 wurde am 30. Juli 1990
im Eir;sprudhsverfahren'widerrufen. Die hiergegen gerichte_te Beschwerde der An-
melderin wies das Bundespaten_tgéricht durch Beschluf vom 2. Marz 1993 zurick.



Mit Schreiben vom 30. Juni 1983 hat das Patentamt die Anmelderin auf den mit Wir-
kung des patentgerichilichen Beschlusses vom 2. Marz 1993 erfolgten Widerruf der
Hauptanmeldung hingewiesen, und sie aufgefordert, ihren Antrag auf Erteilung eines
Zusatzpatents in einen Antrag auf Erteilung eines _selbst'a‘ndigén Patents umzuwan-
_deln, ansonsten musse sie mit einer Zurlickweisung der Zusatzanmeidung rechnen.
Den manéels ausdricklicher Antragsumwandlung ergangenen Zurickweisungsbe-
schiuf des Patentamts in der Sache P 29 34...0 vom 15. September 1993 hat das
Bundespatentgericht durch Beschluft vom 12. November 1994 mit der Begriindung
i aﬁfgehoben, das gesamte Vorbringen der Anmelderin im Erteilungs- und Beschwer-
deverfahren musse dahingehend ausgelegt werden, dai die Anmelderin nach
Wegfall der Hauptanmeldung die Erteilung eines s_elbsténdigen Patents begehre.

Mit dem Ublichen Benachrichtigungsformular hat das Patentamt daraufhin die An-
melderin am 6. Mérz 1995 gemaR PatG § 17 Abs 3 S 3 davon in Kenntnis gesetzt,.
daf die am 12. November 1994 fallig gewordene 3. -.16. Jahresgebuhr flr die selb-
standig gewordene Zusatzanmeldung P 29 34....... 0. innerhalb der zuschiagsfreien
Zeit nicht entrichtet worden sei und zur Zahlung d‘iéser Gebuhren nebst gesetzli-
chem Zuschiag in Héhe von insgesamt DM 12.072,50 aufgefordert..

in ihrer unverziglich eingereichten schriftlichen Einlassung hat die Anmelderin gel-
tend gemacht, daB Jahresgebuhren erst ab dem Zeitpunkt der Seibsténdigkeit der
Anmeldung angefalien sein kdnnen und um den Erlal eines rechtsmittelfahigen Be-
schlusses gebeten. |

Trotz in der Akte vermerkter, ve:fahrensrechtiicher Bedenken im Hinblick auf ein
diesbezugiiches Antragsrecht der Anmelderin, hat die zustandige Prifungsstelle des
Patentamts in einem gesonderten Beschiu®® vom 5. April 19985 den Inhalt der Be-

nachrichtigung vom 6. Marz 1995 bestatigt sowie den darin angeforderten Betrag
erlautert. | ' ‘ |

Gegen dieéen, per Einschreibebrief am 9."Apri| 1995 zur Post gegebenen Beschlul® -
richtet sich die am 11. April 1995 eingegangéne Beschwerde der Anmelderin, mit
der sie beantragt, den ihr am 10. April 1995 zugestellten Beschiuf aufzuhebeh, So-
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wie festzustellen, dal eine Nachzahluhgspﬂicht far die Jahre vor dem Selbsténdig:
werden der Zusatzanmeldung nicht bestehe. ‘

Sie ist der Auffassung, die dem angefochtenen Beschlufd vom 5. Apnl 1995 zugrun-
~ degelegten Vorschriften des PatG § 17 Abs 2 S. 3ivVm S. 2 seien keine ausreichen-
de Rechtsgrundlage daflr, die Gebhrenpflicht und -falligkeit bei Zusatzanmeldun-
gen auf den Anfangstag des Hauptpatents oder der Zusatzanmeldung zurlickzube-
ziehen. Im brigen weist sie darauf hin, daf die Erledigung der Hauptanmeldung mit
dem Zeitpunkt der Rechiskraft des Erteilungsbeschiusses zusammenfalle und dal |
daher in ihrem Fall bereits ‘i987 das Prifungsverfahren fur die Zusatzanmeldung
hatte fortgefuhrt werden mussen. Die Erteilung eines Zusatzpatents ware daher bei
sachgemafer Behandlung spétestens Anfang 1989 maéglich gewesen. In diesem Fall
wére gebthrenrechtlich eine wohl wesentlich gunstigere Rechtsfolge gegeben ge-
wesen und die Folgen dieser unsachgemafien Behandlulng ihrer Zusatzanmeldung

musse daher aus schadensersatz-rechtlichen Uberlegungen auch das Patentamt -
tragen.

Aufgabe:
1.

Nehmen Sie gutachtlich - ggf auch hilfsgutachtliéh - zu den Erfolgsaussichten der
eingelegten Beschwerde Steflung. | |

2. | |

Welche rechtliche Bedeutung hatte eine von der Anmelderin im Mai 1995 veranlalte
_rein vorsorgliche* Uberweisung des angeforderten Betrags vom DM 12.072,50 7

Der Geschéftsfuhrer der Belmont S.A., Herr Anton Scthi,- deutscher Stéatsangehé-
riger mit thnsitz am Sitz der Firma in Frankfe'ich,' hat im Herbst 1996 im eigenen |
Namen beim Deutschen' Patentamt fur eine Erﬁndurig mit der Bezeichnung
_Transformator" die Erteilung eines Patents beantragt. |
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Unter Hinweis darauf, daf beim Deutschen Patentamt kein Anwalts_zwahg herrsche
hat er sich in der Folgezeit trotz mehrmaligef Aufforderung durch das Paténtamt ge-
weigert, einen ahwaltlichen Vertreter zu bestellen. .

Durch Beschiu@® vom 28. November 1996 hat das Patentamt die Anmeldung wegen
der fehleniden Bestellung eines Inlandsvertreters aus formelien Grinden 6hne nahe-
re Sachprifung zurickgewiesen und zur Begrﬁridung dieser Entscheidung auf den
Sinn und Zweck der Vorschrift des PatG § 25 verwiesen. | '

Auf die von einem - durch den Anmelder ordnungsgeman bestellten - inlandischen.
Patentanwalt form- und fristgerecht erhbbene Beschwerde hat das Patentamt am

9. Januar 1997 einen Beschiul mit folgendem Tenor eriassen:

_Der BeschiuB vom 28. November 1996 wird aufgehoben, und die Sache erneut in
Behandlung genommen®. |

Aufgabe:

Prifen Sie rechtsgutachtlich, ob der Beschiuft vom 9. Januar 1997 in dieser Form
ergehen durfte.

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: Schﬁ_nfe!der, Deutsche Gesetze, Textsammiung
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes ( 3 Bande)



Deutsches Patentamt Miinchen, den 5. Juni 1997

Patentanwaltsprifung 11B/1997

Wissenschaftliche Priifungsaufgabe

Die Fa. GOLDWELL AG hat die Bezeichnung " GOLDWELL-JET" fiir " Mittel zur Korper-
und Schénheitspflege, insbesondere Haarpflegemittel” zur Eintragung in die Zeichenrolle
angemeldet. Die Anmeldung wurde am 30. 10. 1994 bekanntgemacht.

Hiergegen wurde jeweils am 19.01.1995 Widerspruch erhoben aus der im Jahre 1987 fur

" Mittel zur Kérper- und Schonbeitspflege, insbesondere Mittel zur Reinigung, Pflege und
Verschonerung der Haare" eingetragencn Marke " O'Vitel /KiD" und aus der im Jahre 1988
gemiB § 6a WZG flir " Nichtmedizinische Hautpﬂegemittél“ cingetragenen Marke " Olavel”.
Das Verfahren betreffend den einzigen gegen dic Eintragung von "Olavel" erhobenen Wider-
spruch iét im November 1990 rechtskriftig abgeschlossen worden. Ein dritter Widerspruch
wurde durch einen am 20, 01, 1995 beim Dcutschen Patentamt eingegangenen Schriftsatz der
"Novel-GmbH" aus der ilteren Marke *Jet" cingelegt, die fiir * Mittel zur Kérper- und
Schonheitspflege, insbesondere Dus;;h- und Schaumbéder" geschiitzt ist. Zu diesem Zeitpunkt
war als Inhaber der Widerspruchsmarke *Jet" Dr. Alt, der jetzige Geschafisfihrer der *Novel-
GmbH", im Registér cingetragen. Dieser hatte bereits im September 1994 die Marke " Jet" auf
dic "Novel-GmbH" iibertragen uﬁd die Umschreibung bewilligt. Ein Umschreibungsantrag der
"Novel-GmbH" war poch im selbea Monat beim Patentamt eihgegangcn. Dic Umschreibung

wurde wegen amtsinterner Probleme crst Anfang Juni 1995 im Register vollzogen.

Dic Anmelderin hat dic Benutzung der Widerspruchsmarken " O'Vitel / KID" und " Olavel"
mit Schriftsitzen vom 10. 04. 1995 bestritten, dic den aus dicsen Marken Widersprechenden

zusammen mit dem Erstbesctﬂuﬂ\dcr Markcnstellc vom 8. 05, 1995 zugestellt worden sind.
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Durch diesen BeschiuB hat der Er_étprﬁfcr die Widerspriiche aus den Marken " O'Vitel /KID*"
und "Olavel” wegen fehlender Ubereinstimmﬁng mit der angemeldeten Marke zuriickge-
wiesen, wobei cr die Frage der bestrittenen Benutzung dahingestellt hat. Jedoch hat er aus-
driicklich darauf hingewiesen, daBl die Widersprechenden bei Einlegung eines Rechtsmittels
Glaubhafimachungsunterlagen vorzulegen hétten. ‘

Den Widerspruch aus der Marke "Jet" hat der Erstpriifer ebenfalls zurlickgewicsen. Der
"Novel-GmbH*" habe bereits die sowohl nach dem WZG als auch nach dern Markengesetz
crforderliche formelle Legitimation gefehlt, da sic weder im Zeitpunkt der Widc;rspruchs-
cinlegung noch bei Ablauf der Widerspruchsfrist als Inhaberin der Marke *Jet” im Register
eingetragen gewesen sei. Im lbrigen kodnne der Widerspruch aber auch in der Sache keinen
Erfolg haben, Es gelte zwar im allgemeinen der Grundsatz, daB bei Zeichen, dic aus einem
Herstellernamen und einem weiteren Bestandteil bestiinden, die Herstellerangabe weitgehend in
den Hintergrund trete, weil der Verkehr meist nicht nach dem Finmennamen unterscheide. Im
vorliegenden Fall stiinden jedoch alle Bestandteile des angemeldeten Zeichens in gleicher
Schrift gleichwertig nebeneinander. Der Verkehr habe daber keine Anlaf}, aus "GOLDWELL-
JET" den Begniff "JET™ hcrauszugrcifcn und das jlingerc Zeichen auf dicsen Bestandteil zu
verkiirzen. In ibrer Gesamthcit sei die angemeldete Mehrwort-Marke mit der Einwort-Wider-

spruchsmarke aber unverwechselbar.

Alle drei Widersprechenden haben Erinnerung cingelegt. Die aus der Marke " OQ'Vitel / KID"
Widersprechende hat gleichzeitig Benutzungsunterlagen eingereicht und zwar cine cidesstatt-
liche Versicherung, wonach mit ciner Produktseric " Q'Vitel" "erbebliche Umsitze” erzielt

worden seien, und eine Preisliste, in der cinc Marke " O'Vitel" aufgefuhrt ist. Weitere Angaben

sind den Unterlagen nicht entnchmbar.

Mit allen Widersprechenden am 30. 09. 1995 zugc;.stelltem Erinnerungsbeschluf hat dieselbe
Markenstelle den Erstbeschlul bestatigt, soweit darin die Widerspriche aus den Markcn '

" O‘Vitel /KID" undr *Qlavel* zuriickgewiesen worden sind. Die Marken sei.en nicht Qer—
wechéelbar, wobei in beiden Fillen cine rechtscrhaltendg Benutzgng unt;:rstc_ilt werden kdnne.
Soweit der Widerspruch aus der Marke " Jet” ‘zurﬁckgcwiesen wurde, hat dic Markenstelle den

ErstbeschluB aufgehoben, die Verwechslungsgefahr fesfgestcllt und der angemcldeten Marke
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die Eintragung versagt. Der Widerspruch der "Novel-GmbH" sei jedenfalls nachtriglich
zuldssig geworden, weil diese ﬁun;nehr als Inhaberin der Widerspruchsmarke im Register
eingetragen und somit auch formell legitimiert sei. Der Widerspruch sel wcgén Bestehens einer
VenvcchslungSgefahr auch begriindet. Haltc der Verkehr QCn abweichenden Bestandteil in der
angemeldeten Marke fiir eine Firmenmarke, so werde er zumindest bei der hier gegebenen
Idcntitit des anderen Bestandteils mit der Widerspruchsmarke den SchluB ziehen, dab er es mit
dem ihm bekannten Widerspruchszeichen zu tun habe, dem lediglich die Firmenmarke

hinzugefiigt worden sei.

Die aus den Marken " O'Vitel / KID* und " Olavel" Widersprechenden haben mit einem
jeweils am 30. 10, 1995 per Telefax und am 2. 11. 1995 im Original beim Patentamt
cingegangenen und unterschricbenen Schriftsatz Beschwerde erhoben und beantragen,

den Erinnerungsbeschlu wegen des Bestchens ciner Verwechslungsgefahr aufzubeben und der

angemeldcten Marke dic Eintragung zu versagen.

Die Anmelderin beantragt, dic Beschwerden als nicht form- und fristgerecht erhoben, jedenfalls
aber als unbegriindet kostenpflichtig zuriickzuweisen. Sic selbst hat - zuldssig - Beschwerde
gegen den ErinnerungsbeschluB eingelegt, soweit dem Widerspruch aus der Marke " Jet” statt-
gegeben und der angemeldeten Marke wegen Bestehens einer Verwechslungsgefahr die Ein-
tragung \;ersagt worden ist. Es fehle nach wie vor an der Zuldssigkeit des von der “Novel-
GmbH" cingelegten Widerspruchs, was der Erstpriifer liberzeugend dargelegt habe. Der
Widerspruch sei aber auch unbegriindet. Die Ausfiihrungen in der Erinnerungscntscheidung
seien absolut wirklichkeitsfremd, da kein Verbraucher ein unter der Marke *GOLDWELL--
JET" eingefiihrtes und bekanntes Shampoo nur unter der Bezeichnung " Jet" verlange, da e¢ben
der Herkunftshinweis der bekannten Marke " GOLDWELL" fiir tha die maBgebliche K;:nn- |
zeichnung darstelle, hinter der cin Zweitkennzeichen als blofie Bezeichnung ciner anderen
Warenart weit zurlicktrete. Auf dem vorliegenden Warengebiet werde - was die Wider-
sprechende bestreitet - ebenso wie auf dem Modesektor der einer Einzelproduktkennzeichnung
hinzugefiigten Firmenbezeichnung regelmiBig ein herkunﬂshinweisender Charakter beige;

messen. Die Anmelderin vertritt auch die Auffassung, daB die ibr mit der Ladung zur miind-
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lichen Verhandlung iibersandte E_nt_séheiduhg des BGH “Blendax Pep/PEP* der Eintragﬁng_
ihres Zeichens nicht entgegenstehe. : ' ' '

Die aus der Marke " Jet* Widersprechende beantragt unter Bezugnahme auf die genannte
BGH-Entscheidung, die Beschwerde zuriickzuweisen, wobei sie fir ihre Marke einen normalen

Schutzumfang geltend macht.

Wie wird der zustiindige Senat des Bundespatentgerichts entscheiden? o
Nehmen Sie zu allen angesprochenen Problemen Stellung und entwerfen Sie die -

Entscheidungsformel.

Zeit: | 5 Stunden
Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Binde)



Deutsches Patentamt Minchen, den 9. Oktober 1997

Patentanwaltspriufung lIB/97

Praktische Priifungsaufgabe

Von
Universal GmbH

an
Herm Patentanwalt Pfiffig

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Pfiffig,

wir sind ein international tatiges Handelsunternehmen und beschaftigen uns - Uber
zahireiche Tochterfirmen - mit der Hersteliung und dem Vertrieb unterschiedlichster
Guter, und zwar vom Baubereich bis hin zum Arzneimittelsektor. Entsprechend treten
bei uns sehr breit gefacherte Probleme betreffend gewerbliche Schutzrechte auf.
Bislang wurden unsere Angelegenheiten zentral von einem angestellten Juristen be-
arbeitet, der sich im Laufe seiner Tétigkeit in unserem Hause technische Kenntnisse
angeeignet hatte. Im Faile gerichtlicher Auseinandersetzungen hatten wir - nach Be-
darf - externe Anwélte hinzugezogen. Uberraschend ist unser Jurist verstorben und
hat zahlreiche Probleme hinterlassen.

Aufgrund einer Empfehlung eines befreundeten Unternehmens wenden wir uns an
Sie und bitten Sie um Beratung in folgenden Angelegenheiten:



1. Eines unserer Tochterunternehmen, die Fertighau GmbH, beschéftigt sich mit
der Herstellung und Vermarktung von Fertigbetonteilen nebst Zubehdr zur Herstel-
lung der Fertigbetonteile. Dieses Unternehmen verflgt Uber ein eingetragenes Ge-
brauchsmuster betreffend einen Transport- und Verlegeanker fiir Hohl- und Filigran-
wénde. Das Gebrauchsmuster umfaBt lediglich einen einzigen Schutzanspruch, der
wie folgt lautet:

Schutzanspruch

"“Transport- und Verlegeanker fir Hohl- und Filigranwande mit paraliel zuein-
ander verlaufenden Ankerprofilen (3), die einerseits zu einem Transporthaken
(5) geschlossen sind und zwischen denen sich Mittelstege (2) erstrecken,
dadurch gekennzeichnet, dal3 die Mittelstege (2) zu Gber die parallel zueinan-
der verlaufenden Ankerprofile (3) hinausragenden Abstandsblgeln (4) ausge-
bildet sind, die jeweils so bemessen sind, daB sie exakte Wandstarken definie-
ren."

Die dazugehdrende Figur ist nachfolgend abgebildet.

= =

Zur Erlauterung heiBt es in den eingetragenen Unterlagen des Gebrauchsmusters:

"Fiir Hohi- und Filigranwande finden insbesondere auch solche Transport- und
Verlegeanker Anwendung, die in den Gittertrager oder die Bewehrung der
Wandkonstruktion eingehangt bzw. mit dieser verbunden werden. Diese Ver-



bindung zwischen Gittertrdger oder Bewehrung der Wandkonstruktion und
Transportanker kann durch Abwinklung bzw. durch hakenférmige Abbiegun-
gen der Ankerprofile in Zugrichtung des Hebezuges und durch Verflechten mit
der Bewehrung erfolgen. Bei der Herstellung der einzelnen Betonschalen der
Hohl- bzw. Filigranwande durch VergieBen mit Beton werden diese Ankerpro-

file teilweise mit in die Betonschalen eingegossen und somit fest mit der Kon-
struktion verbunden.

Zur Gewahrleistung von exakten Wandstédrkern dieser Hohl- und Filigran-
wande ist es erforderlich, sogenannte Abstandshalter in die Konstruktion ein-
zubinden. Diese Abstandshalter bewirken einerseits einen exakten Abstand
der Bewehrungselemente untereinander und andererseits definiete und
gleichbleibende Wandstarken Uber die gesamte Wandbreite. Als Abstands-
halter zur Gewahrleistung dieser exakien Wandstarken finden vielfaltige Bau-
stahlkonstruktionen Anwendung. Bekannt sind Abstandshalter aus unter-
schiedlich profiliertem Baustahl, die bspw. mehrfach gebogen sind und in der
Bewehrung verankert werden. Bekanmt sind auch durchgangige Abstandshal-
terkonstruktionen, sog. Abstandshalierschlangen, die ganze Wandbereiche
durchziehen kénnen. Weiterhin sind auch Abstandshalter aus Kunststoff und
anderen Materialkombinationen bekannt, so bspw. kleinere Betonblocke, aus
denen sog. Abstandsfihler aus Baustahl oder Rodeldraht herausragen, die der
Definition der Wandstarke beim AngieBen der Betonwandschalen dienen. Be-

kannt sind auch Abstandshalter aus Kunststoff, die ebenfalls mit eingegossen
werden.

Diese aus dem Stand der Technik bekannten Transport- und Verlegeanker
sowie diese bekannten Abstandshalter weisen den Nachteil auf, daf3 jeweils
mehrere Arbeitsschritte notwendig sind, um einerseits den Transportanker im
Gittertrdger bzw. der Bewehrung zu befestigen und um andererssits die Ab-
standshalter zur Gewahrleistung exakter Wandstarken innerhalb der Beweh-
rung zum Eingiefien in die Betonwandschale zu positionieren.

Ausgehend von diesem Stand der Technik ist es die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, einen Transpoit- und Verlegeanker zu schaffen, der sowohl die
Mdglichkeit bietet, ein Hebezeug zum Transport der Hohl- und Filigranwéande
anzuschlagen und der gleichzeitiq exakte Wandstarken der Hohl- und Fili-
granwdnde beim Eingiel3en des Gittertrdgers in die Betonwandschalen der
Hohlwéande definier.

Diese Aufgabe wird durch einen Transport- und Verlegeanker geman der
Lehre des einzigen Anspruches gelost.

Der Transport- und Verlegeanker geman der vorliegenden Erfindung weist
mindestens zwei, insbesondere parallel zueinander verlaufende Ankerprofile
auf, die einerseits zu einem Transporthaken geschlossen sind, der zum An-
schlagen eines Hebezeuges geeignet ist. Zwischen den parallel verlaufenden
Ankerprofilen erstrecken sich Mittelstege. Diese Mittelstege ragen Uber die
parallel zueinander veriaufenden Ankerprofile hinaus und bilden gleichzeitig
sog. Abstandsbiigel, die jeweils so bemessen sind, daB sie exakte Wandstéar-
ken definieren. Beim EingieBen des Gittertragers bzw. der Bewehrung mit ein-
gehangtem Transport- und Verlegeanker in die erste Betonschale wird der
Transportanker derart mit eingegossen, daB die Abstandshalter auf der Wand-



schalung aufliegen. Mit anderen Worten, die Stirnseiten der Abstandshalter-
profile liegen in einer Ebene mit der Aufienflache der Betonwandschale. Wird
nach Ausharten der ersten Betonwandschale der Gittertrager zum AngieB3en
der zweiten Betonwandschale gewendet, steht er quasi auf dem als Ab-
standsblgel ausgebildeten Mittelsteg des Transport- und Verlegeankers auf
der Schalung auf, dadurch wird zwangsweise beim Gief3en der Hohlwénde,
insbesondere beim GielBen der zweiten Betonwandschale, auf die durch die-
sen Abstandsbigel definierte Wandstarke exakt beabstandet.”

Eine Wettbewerberin unserer Tochterfirma fertigt und vertreibt nahezu die gleichen
Transport- und Verlegeanker, ndmlich geman nachfolgender Figur.

i

Dieser Transport- und Verlegeanker unterscheidet sich von dem Transport- und Ver-
legeanker nach dem Gebrauchsmuster nur dadurch, daf statt zweier Mittelstege dort
nur ein einziger Mittelsteg vorgesehen ist.

In einem ersten Schritt hatten wir die Wettbewerberin liber die das Schutzrecht
betreffende Situation informiert. Daraufhin hatte die Wettbewerberin einen Antrag auf
Ermittlung der &ffentlichen Druckschriften geméan § 7 | GbmG gestellt.



Die Recherche hat ergeben, daf3 bislang Transport- und Verlegeanker nicht mitein-
ander kombiniert worden sind, daf3 man namlich entweder Transportanker in Form
eines Transporthakens oder separate Abstandsbiigel, méglicherweise mit sonstigen
Eisenbewehrungen kombiniert, verwendet hat. Eine Kombination des Transportha-
kens mit Abstandshaltern ist aus dem Stand der Technik nicht bekannt.

Nach Erhalt des Recherchenergebnisses hatte die Wettbewerberin die Meinung ver-
treten, ein Verletzungstatbestand lage hier nicht vor. Im (brigen sei es flir einen
Durchschnittsfachmann naheliegend, die flr sich bekannten Merkmale - Transport-
haken und Abstandshalter - miteinander zu kombinieren. Des weiteren hat die Wett-
bewerberin mitgeteilt, sie werde ihren Transport- und Verlegeanker abandern, nam-
lich gemal der nachfolgenden Figur.
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Danach ist nach wie vor der Mittelsteg zwischen den beiden Ankerprofilen vorgese-
hen, wobei nunmehr nicht wie bisher der Mittelsteg beidseits nach auBBen verlangert
ist, sondern vielmehr separate Abstandshalter - parallel zu dem Mittelsteg - sich von
den Ankerprofilen aus seitlich nach auBen erstrecken. Hier kbnnen wir von unserer
Seite aus nun wirklich nicht mehr beurteilen, ob immer noch ein Verletzungstatbe-
stand vorliegt. Jedenfalls erreicht die Wettbewerberin mit der gednderten MaBnahme



unserer Meinung nach genau das gleiche, was durch unser geschiitztes Bauteil er-
reicht wird.

Wir bitten Sie um eine gutachterliche Stellungnahme hinsichtlich der Erfolgs-
aussichten einer Verletzungsklage sowoh! hinsichtiich der urspriinglichen Aus-
fUhrungsform als auch hinsichtlich der abgeénderten Ausfihrungsform des
streitgegensténdlichen Transport- und Verlegeankers, Bitten nennen Sie uns
auch die Risiken einer solchen Klage.

2. Zu einer unserer wenigen Patentanmeldungen hatten wir uns aufgrund der
enormen wirtschaftlichen Bedeutung dazu entschieden, innerhalb des Prioritatsjahres
zu internationalisieren. Dazu haben wir - von unserer Seite aus - eine PCT-Pa-
tentanmeldung unter Inanspruchnahme der Prioritat der vorangegangenen deutschen
Patentanmeldung durchgefihrt, und zwar beim Deutschen Patentamt als Anmelde-
amt. Da wir uns Uber die zu bestimmenden Staaten noch nicht im Klaren waren, ha-
ben wir rein vorsorglich sdmtliche Staaten gemaf Landerliste des Anmeldeformulars
angekreuzt, so auch die Bundesrepublik Deutschland. '

Gleich nach Durchfihrung der parallelen PCT-Patentanmeldung haben wir von dem
Prufer beim Deutschen Patentamt erfahren, daB das Deutsche Patentamt beabsich-
tigt, auf Grundlage der urspringlichen Anmeldungsunterlagen der prioritatsbegriin-
denden deutschen Patentanmeldung ein Patent zu erteilen, sofern wir zu geringfagi-
gen formellen Anderungen bereit sind. Diese Anderungen haben wir vorgenommen,
so daf3 wir glaubten, alsbald mit einem Erteilungsbeschiuf3 rechnen zu kénnen.

Zu unserer Uberraschung haben wir jedoch zwischenzeitlich vom Deutschen Patent-
amt eine Mitteilung mit folgendem Wortlaut erhalten:

"Die o0.g. Patentanmeldung gilt wegen Inanspruchnahme der inneren Prioritat
geman § 40 Abs. 5 PatG - im Falle der Inanspruchnahme durch eine PCT-An-
meldung in Verbindung mit Artikel Il § 4 Abs. 3 IntPatUG als zuriickgenom-
men."

Diese Mitteilung ist uns vdllig unversténdlich, zumal der Prifer die anstehende Pa-
tenterteilung doch gerade angekiindigt hat.



Kann man gegen die Mitteilung des Deutschen Patentamts etwas unterneh-
men? Wie ist hier die Sach- und Rechtslage?

3. Neben technischen Schutzrechten verfiigt unsere Unternehmensgruppe auch
Uber verschiedene Kennzeichnungsrechte. Diese Kennzeichnungsrechte haben wir

Dritten gegeniber stets verteidigt und sind auch aus diesen Kennzeichnungsrechten
gegen Dritte bereits vorgegangen.

So verflugt ein weiteres Tochterunternehmen unserer Firmengruppe (ber die fiir die
Waren "Arzneimittel” eingetragene Marke "SYNOPHARM" und ist aus dieser Marke
gegen die Eintragung der Marke "SIGMAPHARM" im Widerspruchsverfahren vorge-
gangen. Das Deutsche Patentamt hatte den diesseitigen Widerspruch - nach altem
Warenzeichenrecht - erstinstanzlich zuriickgewiesen, und zwar mit der Begrindung,
der gemeinsame Wortbestandteil "PHARM" sei hinsichtlich der mit den Vergleichs-
marken beanspruchten Waren - Arzneimittel - im markenrechtlichen Sinne als ver-
braucht anzusehen. Folglich sei diesem Wortbestandteil eine allenfalls auBerst ge-
ringe Kennzeichnungskraft zuzuschreiben. Die weiteren Wortbestandteile "SYNO"
und "SIGMA" seien derart unterschiediich, daB die Gefahr einer markenrechtlichen
Verwechslung nicht zu befurchten sei. Da Wortanfange im allgemeinen starker be-
achtet wirden als die {ibrigen Zeichenbestandteile, insbesondere dann, wenn die
gemeinsamen Endungen nur schwach kennzeichnend seien, sei eine markenrechtli-
che Verwechslung vollig auszuschlieBBen. Des weiteren komme weder eine schrift-
bildiiche noch eine begriffliche Markenverwechsiung in Betracht.

Rein vorsorglich haben wir den ErinnerungsbheschluB des Deutschen Patentamts mit
der Beschwerde angegriffen, haben die Beschwerde jedoch noch nicht begrindet.

Bevor wir nun den Aufwand siner ausfihrlichen Beschwerdebegrindung durch
Sie veranlassen méchten, bitten wir Sie um lhre Einschatzung, ob die Be-
schwerde - nunmehr unter Zugrundelegung des geltenden Markenrechts - Aus-
sicht auf Erfolg haben kann, Dies bitten wir Sie entsprechend zu begriinden.

4. SchlieBlich bezieht sich ein weiteres markenrechtliches Problem ebenfalls auf
ein Widerspruchsverfahren, wobei wir selbst Markenanmelderin sind. Da die



Widerspruchsmarke dem Benutzungszwang unterliegt, hatten wir - ordnungsgeman -
die Einrede der Nichtbenutzung zu den Akten gereicht. Nach Vorlage von Benut-
zungsunterlagen hatten wir - wohl etwas voreilig - die Einrede der Nichtbenutzung
ausdricklich zuriickgenommen, da wir der Meinung waren, die Widerspruchsmarke
sei geman dieser Benutzungsunteriagen im markenrechtlichen Sinne rechtserhaltend
benutzt.

Zwischenzeitlich befinden wir uns nun im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespa-
tentgericht, wobei die Beschwerde von unserer Seite aus eingelegt worden ist. Ein
nunmehr hinzugézogener Anwalt hat uns davon Uberzeugt, daf3 die damals von der
Widersprechenden zu den Akten gereichten Benutzungsunterlagen zum Nachweis
der rechtserhaltenden Benutzung doch nicht ausreichen. Folglich solite man die Ein-
rede der Nichtbenutzung auf jeden Fall noch einmal zu den Akten reichen, und zwar
nunmehr in der Beschwerdeinstanz. Dies ist flr uns von ganz besonderer Bedeu-
tung, da wir im Falle einer rechtserhaltenden Benutzung der Widerspruchsmarke da-
von ausgehen missen, daf3 das Bundespatentgericht die Entscheidungen des Deut-
schen Patentamts bestatigen wird.

Auch hier bitten wir Sie um Einschéatzung der Erfoigsaussichte_r_'u.
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5. Ein weiteres Problem hat sich in einer Patentsache ergeben. Einer
unserer Mitarbeiter in der Entwicklungsabteilung hatte ein Verfahren zum
Herstellen von Plattenwarmetauschern gefunden, mit dem wir die Produktion
wesentlich gunstiger durchfihren koénnen. Daruber hinaus hat er die
AuRenplatten des Warmetauschers noch weiter verbessert, so dall sich hier
eine erhebliche Wirkungsgradverbesserung unserer Warmetauscher ergibt. Zu
dieser Erfindung hatte der Mitarbeiter eine Erfindungsmeldung vorgelegt, zu der
die Geschaftsleitung dann im September 1996 die Lmbeschrénkte |
Inanspruchnahme schriftlich erkiart hatte. Eine Patentanmeldung wurde am
01.11.1996 eingereicht. Jetzt ist ein Bescheid des Patentamtes Ubersandt
worden, mit dem das Patentamt uns auf ei'ne Offenlegungsschrift eines
Mitbewerbers aufmerksam macht, die genau das Verfahren erlautert, wie es bei
uns gefunden worden ist. Nur die Verbesserung der Wérmetauscherplatten
selbst .ist in dieser Druckschrift nicht enthalten, jedoch hat der Prifer zum.
Ausdruck gebracht, dal hierin nun wirklich kein erfinderischer Schritt zu sehen
sei. Da wir uns jedoch von dieser speziellen Verbesserung auch keinen "
allzugroRen  wirtschaftlichen  Vorteil  versprechen, wollen wir die
Patentanmeldung wahrscheinlich nicht weiterverfolgen. Ist es méglich und
sinnvoll, daR wir fur diese Verbesserung noch ein Gebrauchsmuster anmelden?

Wie ware hier vorzugehen? Wir verkaufen die Warmetauscher allerdings schon
seit Dezember 1996. | k

6. Derselbe Mitarbeiter hat uns vor wenigen Tagen darlber unterrichtet, dal
 er den Warmetauscher verbessert hat. Er macht zu Zeit noch Versuche, die aber
in den nachsten Tagen abgeschlossen sind. Wenn diese Weiterentwicklung
angemeldet werden soll, kénnen Sie diese dann auch noch mit in die
Gebrauchsmusterunterlagen aufnehmen? Bitte erlautern Sie uns die
Maoglichkeiten fur ein Vorgehen in dieser Sache. In dem Géspr_éich, bei dem der

Mitarbeiter uns Uber die Weiterentwicklung unterrichtete und darauf hinwies,
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dall er eine offizielle Erfindungsmeldung erst- abgeben wil, wenn die
Versuchsreihe positiv abgeschlossen ist, hat er erklart, dall er nunmehr
zunachst schon einmal eine Erfindungsvergltung fur die Erfindung aus 1996
erwartet. Nach dem negativen Amtsbescheid brauchen wir doch nichts zu zahlen
oder?

Einer alsbaldigen und dabei umfassenden Ruckaufierung sehen wir mit grolem
Interesse entgegen. Geben Sie bitte auch die gesetzlichen Vorschriften an, die
berdhrt sind, und teilen Sie mit, ob aktueller Handlungsbedarf besteht.

Mit freundlichen GriRen

GeschaftsfUhrer der
Universal GmbH

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: Schoénfelder, Deutsche Gesetze, Textsammliung
Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Deutsches Patentamt Miinchen, 8. Oktober 1997

Patentanwaltspriifung 111B/1997

- Wissenschaftliche Priifungsaufgabe

Die Teilung von Schutzrechtsanmeldungen und Schutzrechten

Eine vergleichende Betrachtung

Ziehen Sie neben den fiir Deutschland geltenden nationalen Bestimmungen nur noch-
internationale und regionale Ubereinkommen und Richtlinien in Betracht, die fiir Deutschland
Wirkungen entfalten.

Begriinden Sie eventuell festgestellte Vor- oder Nachteile.

Fugen Sie lIhren Ausfuhrungen eine Gliederung bei.

Beantworten Sie gesondert folgende Fragen;

1. Wie unterscheiden sich Ausscheidung und Teilung nach PatG, GebrMG und EPU?
2. Konnen gem § 17 Abs 1 PatG-DDR erteilte Patente im Priifungsverfahren nach § 12 ErstrG

geteilt werden?

Zeit: 5 Stunden
Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des Gewerblichen Rechtsschutzes (4 Biinde)



