Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 1. Februar 1998

Patentanwaltspriifung IA/1999
Wissenschaftliche Priifungsaufgabe

Die anliegende dreidimensionale Marke wurde 1997 von der Med Arzneimittel AG angemeldet
und fiir die Waren Arzneimittel in das Register eingetragen. Die Eintragung erfolgte farbig (griin,

creme).

Am 12. Oktober 1998 stellte Patentanwalt P. beim Deutschen Patentamt Léschungsantrag gemif3
§8§ 54,50 Abs. 1 Nr. 3i.V.m. § 3 Abs. 2 sowie § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Markengesetz und ent-
richtete die Gebiihr. Als Begrﬁndung gibt er an, die Marke hitte bereits nach § 3 Markengesetz
nicht eingetragen werden diirfen. Zweifarbige Medikamentenkapseln seien eine marktiibliche
Form. Auch bei farbiger Eintragung habe eine Marke Schutz in schwarz-weil und in anderen Far-
ben. Die Marke bestehe daher lediglich aus dem Wesen der Ware. Zumindest hitte die Marke
aber nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Markengesetz nicht eingetragen werden diirfen.

Am 6. November 1998 stellte das Deutsche Patent- und Markenamt den Loschungsantrag der

Markeninhaberin zu.

Am 7. Januar 1999 legte die Med Arzneimittel GmbH Widerspruch gegen den Loschungsantrag
ein und beantragte gleichzeitig, die Firma der Markeninhaberin im Register zu dndern in Med
Arzneimittel GmbH. Die Markeninhaberin habe ihren Formenwechsel in eine GmbH mit der jetzi-
gen Firma nach § 190 Umwandlungsgesetz beschlossen. Der Rechtstrager bestehe dabei fort (§
202 Umwandlungsgesetz). Ein Handelsregisterauszug, aus dem sich der Formenwechsel ergibt,

wurde der Eingabe beigefiigt.

In einer Eingabe vom 20. Januar 1999 triigt die Med Arzneimittel GmbH vor, die Einti‘agung sei
zu Recht erfolgt. Die Marke bestehe n_icht lediglich aus der Form der Ware, da auch andere Medi-
kamentenformen moglich seien (z. B. Tabletten, Tropfen). AuBerdem sei die Marke farbig gestal-
tet. Im iibrigen sei es nicht zulissig, daB ein Patentanwalt einen Loschungsantrag stellt. Er misse

seinen Mandanten angeben. Als Anlage ist der Eingabe eine Markenbeschreibung beigefiigt, in der



die Marke ausdriicklich auf die eingetragene Farbkombination der Medikamentenkapsel be-
schrinkt wird.

Aufgabe:

1. Nehmen Sie bitte in einem Gutachten zu den Erfolgsaussichten des Loschungsantrags Stellung.

Hinweis: Der 6. Januar ist in Bayern ein Feiertag.

2. Wiirde sich etwas am Ergebnis dndern, wenn die Med Arzneimittel GmbH inzwischen Ver-
kehrsdurchsetzung geltend machen konnte?

Begriinden Sie Ihre Antwort.

IL

- Herr August Scharf hat am 15. Januar 1992 selbst eine Patentanmeldung beim Deutschen Patent-
amt eingereicht. Die Anmeldung ist als DE 420...... Al am 15. Juli 1993 offengelegt worden. Der
Anmelder hat dann \1 998 einen Recherchenantrag nach § 43 PatG gestellt und vor kurzem vom
DPA die Druckschriften B

(E 1) DE 40 21 885 Al und

(E 2) WO 89/10120 Al

als Entgegenhaltungen genannt bekommen.

Am 15. September 1998 hat das Institut fiir Arzneimittel und Medizinprodukte in Berlin die ersten
Zulassungen fiir seine drei Fertigarzneimittel erteilt. Am 13. Januar 1999 ist eine Mitteilung des
DPMA eingegangen, daB von einem Dritten in der Anmeldung P 420... zwar Prifungsantrag ge-

- stellt worden sei. Dieser Antrag sei jedoch unwirksam. Auflerdem hat der Anmelder inzwischen

erfahren, daB einige pharmazeutische Firmen an #hnlichen Préiparaten arbeiten und diese dem-



nichst auf den Markt bringen wollen. Er wendet sich daher an Sie, um schnell, umfassend und

moglichst lang einen Schutz seiner Erfindung gegeniiber Konkurrenten zu erhalten.

Was schlagen Sie alles als geeignete MaBnahmen vor ?

Erlautern Sie Ihre Uberlegungen dazu kurz und formulieren Sie entsprechende Anspriiche.

Beantworten Sie dabei auch die Fragén:

Was kann noch geschiitzt werden und wie lange?
Welche Antrége sind zu stellen?

Welche Termine sind zu beachten?

Hinweis: Antagonist = Blocker

Anlagen:
Patentanmeldung vom AT 15.01.92 als DE 420 ... Al

Entgegenhaltungen (E 1) DE 40 21 885 Al
(E 2) WO 89/10120 Al

Zeit: - 5 Stunden
Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze, Textsammlung
Taschenbuch des gewerblichen Rechtschutzes (4 Bénde)
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@ Kombinztionspréparzte zur Augeninnendrucksenkung

@ Drei Kombinztionspréparaie zur Senkung des Augenin-
nencrucks, bestehend aus: - ‘
I einer Carbechol-Betzblocker-Kombingtion {Préparat 1),
Il. einer Carbachol-Dipivalylepinephrin.Kombination (Prépa-
rat 1), :
1. einer Dipivalylepinephrin.Betablocker-Kombinztion, ins-
besondere unter Verwendung des beia-1-selektiven Beta-
blockers Betexolo) (Préparet 1lI).
Die Kombinationspréparste kénnen sowoh! els Ldsung als
auch in Suspensionstechnologie hergestellt werden und &ll
diesen Kombinationspréparaten ist gemeinsam, caR sie nur
2 x t&glich appliziert werden missen. :
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| Beschreibung

Die Erfinduhg bezieht sich auf drei neve Kombinationspréparate zur lok.allen‘ Anwgndung am .A.uge zur
Senkung des krankhaft erhghten Augeninnendrucks bei Glaukom. Diese Kombinationspréparate bendtigen nur
noch 2 Applikationen téglich (morgens und abends).

Bisher sind folgende Kombinationspréparate vorhanden:

Direktes Parasympathomimetikum/Direkteé Sympatholytikum
Pilocarpin 2% und Metipranolol 0,1% (Normoglaucon®)

Direkies Parasympathomimetikunm/Difektes Sympathomimetikum
Pilocarpin 1% und Dipivalylepinephrin 0,1% (Thiloadren?)
Pilocarpin 2% und Epinephrin 2% (Piladren®)

Indirektes Sympatholytikum/Direktes Sympathomimetikum
Guanethidin 0,5% und Dipivalylepinephrin 0,1% (Thilodigon® 0,5%)
Guanethidin 1% und Adrenalin 0,2% (Suprexon®)

Guanethidin 3% und Adrenalin 0,5% (Suprexon®)

Direktes Parasympathomimetikum/reversibler Cholinesterasehemmer
Pilocarpin 2% und Neostigmin 1% (Syncarpin®)

Pilocarpin 2% und Physostigmin 0,25% (Isopto-Pilomin®)

Pilocarpin 2% und Physostigmin 0,5% (Pilo-Eserin®)

Die drei erfindungsgemiBen neuen Kombinationspréparate bestehen aus der Kombination der folgenden
Wirksioffgruppen:

Kombinationspréparat I: ‘

Direktes Parasympathomimetikum mit gleichzeitiger Cholinesterasehemmung/Direktes Sympat_holytikum
Carbachol (Losung oder Suspension, z. B. 3%) und Betablocker, z. B. Betaxolol S 0,28% (Suspension)

oder: : o
Carbachol 3%-L&sung und Betablocker, z. B. Betaxolol 0,5%-L&sun

Kombinationspriparat I .

Direktes Parasympathomimetikum mit gleichzeitiger Cholinesterasehemm_ung/Direktés Sympathomimetikum
Carbachol (Lésung oder Suspension, z. B. 3%) und DPE (Dipivalylepinephrin 0,1%)
oder;

Carbacho! 3%-L8sung und DPE (Dipivalylepinephrin 0,1 %') .

Kombinationspfﬁparat 111: :

Direktes Sympathomimetikum/Direktes Sympatholytikum

Dipivalylepinephrin 0,1% und Betablocker, z. B. Betaxolo!-S 0,28% (Suspension)
oder:

Dipivalylepinephrin 0,1% und Betablocker, z. B. Betaxolol 0,5% (L&sung)

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Kombinationsprédparate zur Verfiigung zu stellen, mit denen im
Vergleich zur Gabe der Einzelpréiparate eine verstirkte Senkung des Augeninnendrucks erreicht werden kann,
wobei die Handhabung vereinfacht ist (nur noch 1 Flischchen) und so die Gefahr fehlerhafter Anwendung
geringerer ist und damit diese Priparate (Préparat I und 1I) auch bei Glaukom mit engem Kammerwinkel durch
das Uberwiegen der Miotikawirkung anwendbar sind, ohne daB die Gefahr eines Glaukomanfalls besteht. Im
Prédparat 1 und Il wird Carbachol, ein direktes Parasympathomimetikum mit gleichzeitiger Cholinesterasehem-
mung gew&hlt, da es eine lingere Wirkungsdauer und h8here Augeninnendrucksenkung als andere Miotika, z. B.
Pilocarpin aufweist und das Kombinationspriparat (insbesondere bei Anwendung der Suspensionstechnologie)

- - damit eine prinzipiell hshere Wahrscheinlichkeit zur Reduzierung der Applikationshiufigkeit auf 2 x taglich bei -
konstanter Augeninnendrucksenkung gewéhrleistet. Carbachol in Kombination z. B. mit einem Betablocker
- oder in Kombination mit Dipivalylepinephrin hat durch die betablockerbedingte Verminderung der Kammer-

wasserproduktion eine geidnderte Pharmakokinetik mit einer lingeren Bioverfiigbarkeit des Carbachol, das

~ wiederum zu einer hdheren Wahrscheinlichkeit einer konstanten Augeninnendrucksenkung bei nur noch 2 x
‘téglicher Applikation fithrt. Alle 3 genannten Kombinationspriparate kénnen sowohl als Lésung oder in Sus-.

pensionstechnologie hergestellt werden. Die Suspensionstechnologie in einem Kombinationspréparat fihrt fiir
beide Substanzen zu einer besseren Penetration und langsameren Wirkstoffabgabe (Bolus-Charakter der Medi-
kamente entfillt) und damit wiederum zu einer héheren Bioverfiigbarkeit mit héherer Wahrscheinlichkeit der
konstanten Augeninnendruck bei nur noch 2 x téglicher Applikation, was eine Reduzierung der Konzentration
der Einzelsubstanzen erméglicht ohne Einschrénkung der Wirkungsdauer und Wirkungsstirke im Vergleich zur
freien Kombination der Monosubstanzen. Bei den Kombinationspriparaten, die eine Betablockerkomponenten
enthalten (1, I1]) ergibt sich durch die Verminderung der Kammerwasserproduktion eine geinderte Pharmakoki-

netik und damit eine lingere Bjoverfﬁgbarlgeit der 2. Komponente, die es méglicherweise erlaubt, die Konzen-:
tration der 2. Komponente bei gleicher Wirkungsdauer und Wirkungsstirke zu reduzieren bei nur noch 2%
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1aglicher Applikation, Fiir das Kombinationspréparat 111 ist die fixe Kombination mit einem beta-1-selektiven
Betablocker (Betaxolol) vorgeschlagen, da in dieser Kombination kein Wirkungsverlust des DPE (Dipivalylepi-
nephrin 0,1%) im Gegensatz zur Verwendung anderer Betablocker eintritt. Die fixe Kombination der Einzel-
komponenten in den Kombinationspréparaten 1, 11 und Il hat eine lingere Wirkungsdauer und héhere Druck-
senkung zur Folge, 2ls die freie Kombination der Einzelsubstanzen. Der Wirkungsmechanismus der Kombina-
tionspraparate scheint somit nicht nur die Summe der Einzelmechanismen der Monopréparate zu sein — ein
iberraschendes Phinomen —, fiir das es bisher noch keine gesicherte pharmakologische Erklérung gibt. Die
verlangerte und hohere drucksenkende Wirkung der Kombinationspréparate 148t sich nicht nur durch eine
Reduzierung des gegenseitigen Auswascheffektes erkldren, sondern 14Bt auch eine Anderung der Pharmakoki-
netik und/oder eine andere Interaktion der Medikamente im Auge vermuten. Bei Anwencung der Suspension-
stechnologie 148t sich eine Reduzierung der Wirkstoffgesamtmenge erreichen, wodurch sich ein hoheres Sicher-
heitsprofil hinsichtlich systemischer und lokaler Nebenwirkungen ergibt. Diese Suspensionstechnologie besteht
aus Poly-(Styrol-Divinylbenzol) Sulfonsdure (Amberlite IRP-69) 2,5 mg als Wirkstofftrager und Carbomer 934 P
2 mg zur Erhdhung der Depotfunktion. Inwieweit sich die Wirkstoffmenge unter Beibehaltung der 2 x téglichen
Applikation bei gleicher Augeninnendrucksenkung reduzieren 1aBt, muB tierexperimentell fir die einzelnen
Kombinationspriparate I, 11, III gepriift werden, wobei die Reduzierung der Wirkstoffkonzentration bei der
Betablockerkomponente von 0,5% bei der Loung auf 0,28% bei der Suspension bei gleicher drucksenkender
Wirkung gesichertist. :

Der entscheidende Vorteil der vorgeschlagenen Kombinationsprdparate I, II und III ist fir die waBrige
Lésung wie auch fiir die Suspension die nur 2 x tigliche Anwendung. Dies fiihrt zu einem einfacheren Therapie-
ichema und damit zu einer Verbesserung der Compliance bei hdherer Wirkungsdauer und starkerer Drucksen-

ung als bei der freien Kombination der Einzelsubstanzen. Bei den Carbachol-Kombinationspréparaten ergibt
sich eine Reduzierung der Applikationshiufigkeit bei gleicher drucksenkender Wirkung von Carbachol 3% (3 x
tiglich) und Betablocker (2x tiglich) auf eine 2x tigliche Applikation des Kombinationspriparates. Die
Carbachol-Kombinationspriparate sind die einzigen Miotika-Kombinationspréparate, die bei Zweimalapplika-
tion eine konstante Augeninnendrucksenkung auch bei héheren Augeninnendruckwerten erwarten lassen. Die
Doppelwirkung des Carbachols als direktes Parasympathomimetikum und als. Cholinesterasehemmer ist daher
vorteilhaft in fixer Kombination mit Betablockern, als auch in fixer Kombination mit Dipivalylepinephrin (DPE).
Diese Pharmakokinetik des Carbachol ist és, die diese alte Substanz als Bestandteil einer Miotikum-Betablocker-
Kombination oder Miotikum DPE:Kombination im Rahmen eines Kombinationspriparates mit nun erstmals
nur noch 2 x taglicher Anwendung interessant macht und deutliche Vorteile gegeniiber der Pilocarpin-Beta-
blocker-Kombination, z. B. Normoglaucon® oder der Pilacarpin-DPE-Kombination, z. B. Thiloadren® aufweist.
Im Kombinationspraparat 11l weist die Verwendung des beta-1-selektiven Betablockers Vorteile gegeniiber
anderen Beta-1-Beta-2-Betablockern als Teilkomponente eines Adrenalin-Betablocker-Kombinationsprépara-
tes auf, da damit kein Wirkungsverlust beim DPE auftritt. Die vorgeschlagenen neuen Kombinationspréparate
kénnen die Stufenleiter einer compliancegerechten medikament8sen Kombinationstherapie verldngern und sind
in Anbetracht der steigenden Lebenserwartung der Bevslkerung eine medizinische und ethische Nowwendigkeit.

Patentanspriiche

Drei neve Kombinationspriparate zur Senkung des Augeninnendrucks, dadurch gekennzeichnet, daB die

ein'aglnen Kombinationspriparate folgende Komponenten enthalten:
1. Kombinationspréparat I: C .
Carbachol (Lsung oder Suspension) in 3%iger Konzentration oder weniger und Betablocker (Beta-
1-Beta-2-Blocker oder selektiver Beta-1-Blocker) in ihrer national oder regional zugelassenen niedrig-
. sten bis héchsten Konzentration, insbesondere Betaxolol S 0,28% oder Betaxolol-Lésung 0,5%.
- 2. Kombinationspréparat II: o , :
Carbachol (Lésung oder Suspension) in 3%iger Konzentration oder weniger und Dipivalylepinephrin
*+ - (Suspension oder Lésung) in einer Konzentration von 0,1% oder weniger. . :
© 3. Kombinationspriparat III: _ o T
" Dipivalylepinephrin (Lésung oder Suspension) in 0,1%iger Konzentration oder weniger und Betablok-
- ker (Beta-1-Beta-2-Blocker oder selektiver Beta-1-Blocker) in ihrer national oder regional zugelasse-
- nen niedrigsten bis héchsten Konzentration, insbesondere Betaxolol-Suspension 0,28% oder Betaxo-
-+ lol-L&sung in einer Konzentration von 0,5% oder weniger. : BT o ‘
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Beschreibung

Die Erfindung bezieht sich auf ein Arzneimittel zur
Senkung des Augeninnendrucks.

Das Glaukom (Grilner Star) — eine Erkrankung, die
meist mit einer Steigerung des Augeninnendruckes ein-
hergeht, die wiederum eine Schidigung des Sehnervs
bewirkt — ist die zweithiufigste Erblindungsursache.
An dieser Augenkrankheit sind in der BRD ca. 400 000
Menschen erkrankt, und ca. 2 Millionen missen ale Risi-
kogruppe betrachtet werden. Sowoh! bei primiren als
auch bei sekundiren Glaukomen besteht ‘das basale
Therapiekonzept in einer Senkung des Augeninnen-
drucks auf méglichst niedrige Werte.

Diese Senkung des Augeninnendrucks erfolgt im all-
gemeinen zuerst durch lokale Applikation augendruck-
senkender Medikamente am Auge. L4Bt sich durch me-
dikamentdse Therapie keine Senkung auf so niedrige
L.uckwerte erreichen, die individuell einer glaukomatd-
sen Papillenschidigung, damit korrepondierenden Ge-
sichtsfeldausfillen und weiterer Verschlechterung von
Papillen- und Gesichtsfeldbefund vorbeugen, erfolgt als
nachster therapeutischer Schritt eine operative Behand-
lung. Diese kann als Laser-Therapie (Argon-Lasertrabe-
culoplastik, ALT) oder als operative Therapie erfolgen,
 bestehend in einer zum Beispiel filtrierenden Operation,

die jedoch mit erheblichen operativen Komplikationen
verbunden sein kann. Daher ist es die anerkannte arztli-
che Zielsetzung, zur Erhaltung des Gesichtsfeldes eine
maximale augendrucksenkende Medikation auszufth-
ren, um nach Méglichkeit eine operative Behandlung
vermeiden zu kénnen. : :

Die bisher angewendete medikamentdse augen-
drucksenkende Therapie besteht inder Applikation von
verschiedenen Augentropfen unterschiedlicher chemi-
scher Zusammensetzung, ggf. erginzt durch Augensal-
ben und/oder einzunehmende Mittel. Dieses Ziel wird
aber bisher nicht in dem als jetzt mdglich erkannten
AusmaB erreicht. .

Die bisher angewandte medikamentdse Kombina-
tions-Therapie basiert zumeist auf der Verabreichung
von Einzelsubstanzen (Monotherapeutikum). Das fuhrt

, ziert werden missen, was oft die Grenzen der Mitarbeit .
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dazu, daB die meist ilteren Patienten mehrere Augen- |

tropfenflischchen 4 x tiglich bzw, 2x téglich anwen-
den milssen. Bei mehr als 2 Augentropfenflischen fithrt
dies rasch an die Grenze der Praktikabilitit eines Thera-
piekonzepts der medikamentdsen Kombinationsthera-
pie. Unter dem Gesichtspunkt der Mitarbeit (Complian-
ce) ist eine solche Therapie zumihdest von 4lteren Pa-
tienten im Hinblick auf die hiufige Verabreichung und
die einzuhaltenden Zeitabstinde nicht mehr anwendbar.

Ferner fuhrt die getrennte Anwendung von einander
wirkungsmiBig zugeordneten Substanzen zu zusitzli-
chen Gefahren. Schon Substanzen mit nur leicht pupil-

lenerweiternder Wirkung (z. B. Betablocker), bei denen

die zusitzliche Anwendung pupillenverengender Trop-
fen (Miotika) bei engem Kammerwinkel dann meist not-
wendig ist, bergen bei falscher Anwendung zusitzliche
Gefahren, z. B. die Gefahr der Auslsung eines Winkel-
blockglaukoms (akuter Glaukomanfall).

Aber selbst bei Anwendung der heute bekanaten
wirksamen Einzelsubstanzen wie Carbachol und Beta-
blocker und/oder Dipivefrinhydrochlorid und Guanet-
hidinsulfat, beide im Thilodigon® 0,5% zu einem Kombi-
nationstherapeutikum zusammengéfaQt, werden auch
bei dem Therapiekonzept entsprechender Anwendung
Ergebnisse erzielt, die der vorgenannten Zielsetzung
entsprechend noch verbesserungsfahig bleiben, weil mit

4
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drei verschicdenen “Elaschehen™ Augentroplen appli-

der Patienten (compliance) erreicht. .

Dementsprechend liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, ein Arzneimittel zur Verfilgung zu stellen, mit
dem eine verstirkte Senkung des Augeninnendrucks er-
reicht werden kann und das bei einfacherer Handha-
bung geringere Gefahren durch fehlerhafte Anwendung
bietet.

Zur Losung dieser Aufgabe wird ein Arzneimittel
vorgeschlagen, das sowohl Carbachol! als auch einen lo-
kal applizierbaren Betablocker enthilt.

Unter den vielfaltigen Mb&glichkeiten einer medika-
mentdsen Glaukomtherapie hat der Erfinder nach Zu-
lassung des Kombinationspriparates Thilodigon® 0,5%
ein neuartiges Therapiekonzept der Kombinationsthe-
rapie zusammengestellt und angewandt, bestehend aus
Thilodigon® Augentropfen 0,5%, 2 % taglich, einem lo-
kal applizierbaren Betablocker (2x tiglich) und IsoptoR-
Carbachol Augentropfen (0,75%, 1,5%, 2.25%, 3%) 4 x
tiglich, wobei meist der h&herprozentige Betablocker
zusammen mit IsoptoR-Carbachol 2,25% oder 3% zur
Anwendung kam. Diese Kombinationstherapie wurde
bei sehr vielen Patienten (ca. 2000 behandelte Augen)
angewandt, die mit anderen Mitteln keine medikamen-
18se Senkung des Augeninnendrucks beim niedergelas-
senen Augenarzt oder in der Glaukom-Ambulanz der
Universitatsaugenklinik Wiirzburg zeigten. Viele zur
augendrucksenkenden Operation eingewiesene Patien-
ten konnten ohne Operation unter dieser Kombina-
tionstherapie wieder entlassen werden, da die Augenin-
nendruckwerte langfristig in den Normbereich zu sen-
ken waren. o

Die Kombination von Dipivefrinhydrochlorid und
Guanethidinsulfat (Thilodigon® 0,5%) mit Carbachol
und lokal applizierten Betablockern wie 2. B. Betaxolol-
hydrochlorid oder Timololhydrogenmaleat oder Befun-
olothydrochlorid oder Levobunoloihydrochlorid oder
Metipranololhydrochlorid oder Carteololhydrochiorid
oder Pindolol zeigten eine tiberraschend hohe druck-
senkende Wirkung. Eine Kombination hitte auch anta-
gonistisch mit sich aufhebender Wirkung wirken kén-
nen.

Uberraschend war auch, daB die Augeninnendruck-
senkung sowohl fiir nicht selektive B —f2-Antagonisten
als auch fiir selektive Bi-Antagonisten zu verzeichnen

~ war, Insbesondere fOr den selektiven Bi-Antagonisten
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Betaxolol ergab sich der klinische Eindruck einer beson-
ders hohen augendrucksenkenden Wirkung in Kombi-
nation mit Dipivefrinhydrochlorid (enthalten im Thilodi-
gonR 0,5%). -

Auf diesen Ergebnissen und Erkenntnissen beruht der
erfindungsgemiBe Vorschlag, ein Arzneimittel zur Ver-
figung zu stellen, das sowohl Carbachol als auch einen
lokal applizierbaren Betablocker enthilt. Sowohl unter
Compliance- wie Sicherheitsgesichtspunkten ist die Zu-
sammenfassung der zugelassenen und in ihrer therapeu-
tischen Wirksamkeit pharmakologisch und klinisch gesi-
cherten Priparate zu einem Kombinationspréparat
sinnvoll. Durch die Vereinigung dieser Substanzen bei-
spielsweise in einem Tropfenflischen ist die Anwen-
dung wesentlich erleichtert. Nur so kann bei einer multi-
faktorierenden Kombinationstherapie eine richtige An-
wendung des Préparats weitgehend sichergestellt wer-
den. Vier verschiedene Substanzen werden dann auf 2
Flaschchen verteilt, was die klinische Anwendbarkeit
(compliance) erst ermdglicht.

Die klinische Verlaufsbeobachtung der mit dervorge-
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nannten Vierer-Kombination druckeingesteliten Au-
genpatienten hat gezeigt, daB — bedingt durch Compli-
ance-Probleme —. Druckentgleisungen auftraten, so
daB dann die Patienten einer operativen Therapie unter-
.zogen werden muBten, weil &ltere Patienten mit mehr
als 2 Flischchen nicht immer zurecht kommen. Das
Kombinationspréparat aus Carbachol und einem lokal
applizierbaren Betablocker in einem Flischen hat sich
als Voraussetzung fir eine klinisch praktikable Anwen-
dung des entsprechenden Therapiekonzepts érwiesen.
In diesem Kombinationspréparat kann grundsitzlich je-
der lokal applizierbare Betablocker Anwendung finden,
und zwar in Kombination mit Carbachol in den prinzi-
piell mdglichen Dosierungen 0.75%, 1,5%, 2,25% und
3%. Ein solches Kombinationspriparat wird als Basis-
voraussetzung fur die Kombinierbarkeit mit Thilodi-
gonR angesehen, wodurch die vorbeschriebene tiberra-
schende drucksenkende Wirkung erreicht wird.

Weiterhin werden durch die Kombination des Mioti-

kums Carbachol mit dem leicht pupillenerweiternden
Betablocker die bei Engwinkelglaukom geféhrlichen
Nebenwirkungen der Pupillenerweiterung durch tber-
wiegen des pupillenverengenden Effekts des Carba-
chols neutralisiert, wodurch dann eine gréBere Sicher-
heit erreicht wird als bei Gabe der Einzelsubstanzen.

Die Realisierung des Kombinationspriparats ist eine
Voraussetzung fOr prospektive klinische Studien, die die
maximal erreichbare medikamentdse Augeninnen-
drucksenkung auf der Basis der Applikation der Wirk-
stolfkoinbination Betablocker-Carbachol initial 4 x tig-
lich, méglicherweise mit Reduzierung auf 2x téglich
nach Erreichung einer ausreichenden Pigmentepithelb-
" indung in Kombination mit dem Kombinationspriparat
Thilodigon® 0,5% (2 x téglich) prospektiv belegen kén-
nen.

Auf Grund der bisherigen Erkenntnisse erscheint es
zweckmBig, im Kombinationspréparat sowoh! das
Carbachol wie den Betablocker in seiner national (oder
regional) zugelassenen hbchsten Konzentration vorzu-
sehen. Im Gbrigen sind in Betracht kommende Konzen-
trationswerte in den Unteransprlichen angegeben.

Patentanspriche

1. Arzneimittel zur Senkung des Augeninnen-

drucks, dadurch gekennzeichnet, daB es sowohl

Carbachol als auch einen lokal applizierbaren Beta-

blocker enthilt.

2. Arzneimittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB ein zugelassener Betablocker in sei-

ner national oder regional zugelassenen hdchsten
. Konzentration enthaltenist..

3. Arzneimittel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch

gekennzeichnet, daB das Carbachol in seiner natio-

nal oder regional zugelassenen héchsten Konzen-
- tration enthalten ist.

4. Arzneimittel nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
_ zeichnet, daB das Carbachol in der therapeutischen

Konzentration von 0,5 bis 4,0%, insbesondere 300,

und der Betablocker in der therapeutischen Kon-
zentration von 0,1 bis 2,0% enthalten sind. '

5. Arzneimittel nach Anspruch 4, dadurch 'gekeﬁn-"

zeichnet, daB das Carbachol mit einer Konzentra-
tion von 3,0% enthalten ist und als Betablocker
Betaxolol mit einer Konzentration von 0,5% ent-
halten ist.

6. Arzneimittel nach einem
dadurch gekennzeichnet, da es in Augentropfen-
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der Anspriche 1 bis 5, -
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form odar als Augengel oder auf einem sonstigen
Medikamententriger zur lokalen Applikation am
Auge zubereitetist.
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ANTIGLAUCOMA COMPOSITIONS CONTAINING
COMBINATIONS OF SYMPATHOMIMETIC AGENTS AND
BETA-1 SELECTIVE BETA-BLOCKERS

Background of the Invention o

1. Field of the Invention

The present invention relates to the field of ophthdlmology. More
particularly, the invention relates to the treatment of glaucoma and
associated elevations of intraocular pressure, and to the treatment of
ocular hypereension associated with other diseases or conditions. The
invention is directed to prov1d1ng topical, ophthalmic, pharmaceutical
compositions which include, as principal active ingredients, combina-
tions of one or more beta-1 selective beta-blockers (e.g., betako]o])

and one or more sympathomimetic agents hav1ng beta-2 agon1st activity
(e.g., epinephrine).

2. Discussion of Related Art

- The underlying causes of glaucoma are not fully understood. The
symptomatology of this disease includes elevated pressure Ievels within
the eye. These pressure elevations may be caused by e1ther over pro-.

“duction of fluid within the eye, or 1nadequate outflow of fluid from

the eye. The intraocular fluid is referred to as "aqueous humor. " The

~‘internal pressure of the eye associated with the amount of fluid inside
“the eye is referred to as "intraocular pressure” or "IOP." Although
_the causes of glaucoma and associated elevations of 1ntraocu1ar pres-

sure are not fully understood, the prognosis of untreated or inade-
quately treated glaucoma is known to include- very .serious ocular -

_.manlfestat1ons, name]y blindness or significant loss of vision. Thus,

g there is a continuing need for therapies wh1ch control the elevated
1'j1ntraocu1ar pressure associated with glaucoma.

A s1gn1f1cant number of glaucoma patlents are requ1red to’

v;adm1nxster more, than one drug in order to: achieve therapeut1c contro]
.o of their 1ntraocu1ar pressure In other words, a single drug does- not
,*lfprov1de adequate control’ of 1ntraocu1ar pressure in these patients.
‘?f7The drugs current]y ut111zed in the treatment of glaucoma 1nC1Ude
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miotics (e.g., pilocarpine, carbachol, and acetylcholinesterase
inhibitors), .sympathomimetics. (e.g., epinephrine and _
dipivalylepinephrine), beta-blockers (e.g., betaxolol, levobunolol and
timolol) and carbonic anhydrase inhibitors (e.g., acetazolamide,
methazolamide and ethoxzolamide). Miotics and sympathomimetics are
believed to lower intraocular pressure by increasing the outflow of
aqueous humor, while beta-blockers.and carbonic anhydrase inhibitors ,
are believed to lower intraocular pressure by decreasing the formation
of aqueous humor. All four types of drugs have potential side effects.
Miotics, such as pi]ocarpine, can cause blurring of vision ahd other
visual side effects which may either decrease patient compliance or
require termination of miotic drug therapy. Carbonic anhydrase inhibi-
tors can also cause serious side effects which affect patient compli-
ance and/or necessitate withdrawal of the‘drug'therapy. At least one
beta-blocker, timolol, has increasingly become associated with serious -
pulmonary side effects attributable to its effect on beta-2 receptors
in pu]monary tissue. In add1t1on to these side effects, a therapy
regimen which includes the use of two or more pharmaceutical comp051-
tions containing drugs selected from two or more of the above-cited
classes requires. the pat1ent to apply the compositions to the affected
eye(s) in separate, spaced dosages, several times per day. Patient
compliance with such complicated dosage regimens can be very poor,
particularly in elderly patients. Since the majority of glaucoma
patients are ~elderly, this patient comp]1ance problem is significant.

In 11ght «of the forego1ng circumstances, it is clear that a need

_exists for new, more potent antiglaucoma compositions which avoid or

reduce the above-cited side effects and enhance patieht’comp]iance.

The present 1nventxon is directed to the provus1on of such
compos1tlons ' '

Summary of the Inventxon

The present 1nvent10n 1s dlrected to the prov151on of ant1glaucoma

,,comp051t1ons which compr1se a comb1nat1on of one or more

sympathom1met1c agents hav1ng beta 2 agon1st act1v1ty and one or more

beta-1 se]ect1ve beta blockers " The 1pvent1on is also directed to
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methods of controlling elévated intraocular pressure utilizing those
compositions..

Sympathomimetic agents, which for purposes of the present
specificétion are defined as compounds having beta-2 agonist activity,
are known to lower intraocular pressure. Epinephrine and
dipivalylepinephrine have been used for that purpose for many years.
Sympathomimetic agents are believed to reduce intraocular pressure by
increasing the outflow of aqueous humor through the trabecular meshwork
of the eye. Although the mechanism is not entirely clear, it is
believed that these agents promote the outflow of aqueous humor by
binding with beta-2 receptors in the trabecular meshwork.

Beta-blockers, such as timolol and‘betaxolol, are also known to
lower intraocular pressure, and have been utilized for that purpose for
several years. The biological mechanism by which beta-blockers lower

i

intraocular pressure is not entirely clear. It is believed that these -

compounds control intraocular pressure by decreasing the production of

aqueous humor in the ciliary processes of the eye.

“As mentioned above, two or more different types of drugs are
sometimes requiréd to achieve therapeutic control of intraocular pres-
sure. The use of a drug which increases outflow of aquedus humor with
a-drug which reduces aqueous humor formation has the advantage of
reducing intraocular pressuré via two different mechanisms. Since two
different mechanisms are involved, it might be expected that the reduc-
tion in intraocular pressure would be additive; that is, the total
reduction in <intraocular pressure achieved with the two drugs is the
sum of the reductions achieved with each type of drug. However,
previous studies have indicated that the concurrent use of epinephrine,
a sympathomime@ic compound, and timolol, a beta-blocker, does not

~result in’such an additive reduct1on in intraocular pressure, Rather,

the results of these studies suggest that timolol somehow 1nterferes .
with the action of epinephrine. See Allen et al., "Additive Effect of
Betaxolol and Epinephrine in Primary Open-Angle Glaucoma," Archives of
Ophthalmology, Vol. 104, pages. 1178-1184 (1986), and the references

~ cited therein. The results of the study by Allen et al. also indicate

‘that the concurrent use of a compos1t1on containing betaxnlol and 3.
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composition containing epinephrine does result in an additive reduct1on
of intraocular pressure.

The present invention is directed to topical, ophthalmic,
pharmaceutical compositions cohtaining combinations of certain beta-
blocking agents and sympathomimetic agents, which'composit{ons are
surprisingly effective in lowering intraocular pressure. The beta-
blockers utilized in the present invention are beta-1 selective. This
means that the compounds bind predominantly with beta-1 receptors
rather than beta-2 receptors. While applicant does not wish to be
bound by any theory, it is believed that the beta-1 selective beta-
blockers utilized in the present invention do not interfere
significantly with the outflow-enhancing activity of sympathomimetic
agents, because those beta-blockers bind predominantly with beta-1
receptors rather than beta-2 receptors, and therefore do not interfere
or compete with the b1nd1ng of sympathom1met1c agents with the beta-2
receptors of the trabecular meshwork. Whatever the mechanism, it-is.
clear that composxt1ons containing a combination of a beta-1 se]ect1ve
beta-blocker, such as betaxo]o] and a symbétﬁom1met1c agent, such as
epinephrine, reduce intraocular pressure .to an extent greatér than that
achievable by utilizing either agent alone.

Detailed Description of the Invéntion

- The antiglaucoma compositions of the present {nventioh comprise 3
combination of a therapeutica11y effectivé amount of one or more
sympathomimetic agents and a thefap;utica]]y effective amount of one or
more'beta-llselective beta-blockers. The ratio of the sympathomimetic ‘.
component to the beta-1'selective beta-blocker component may vary-con-
siderably depend1ng on the relatxve potency of the specific components
utilized and ofher factors, such as the degree of intraocular pressure
reduct1on-des1red and the nature of the condition being treated. With
respect to the latter factor, it is conceivable that increasing aqueous
humor outflow in.some patients w1]1 have a more profound effect on
1ntraocu1ar pressure than reduc1ng aqueous humor product1on, or vice
versa. The ratio of the components emp]oyed is therefore left to the
~discretion of skilled clinicians. The ratio on a percent by weight
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concentration basis will typically be in the range of about 0.1:10 to
10:0.1 sympathomimetic agent:beta-1 selective beta-blocker.

The sympathomimetic agents which can be employed in the
compositions of the present invention include all pharmaceutically
acceptable compounds capable of enhancing the outflow of aqueous humor.
In view of the apparent meehanism of action of the sympathomimetics,
any pharmaceutically acceptable compodhd having-beta-2 agonist activity
may be utilized as the sympathomimetic component of the present
compositions. Preferred sympathomimetic compounds include ep1nephr1ne
d1p1va1y1ep1nephr1ne, norepinephrine, 1soproteren01 and the pivaloyloxy
and phenylacetyloxy ester derivatives of ep1nephr1ne and norep1nephr1ne‘
described in U.S. Patents Nos. 3,809,714; 3,839, 584; and 4,085,270.
The entire contents of those patents are hereby inCOrpbrated in the’
present specification by reference. Epinephrine and dipivalyl- ,
epinephrine are-particularly preferred. The antiglaucoma compos1t1ons ‘
of the present invention will typ1cal]y contain one or more

. sympathomimetic agents in an amount of about 0.02 to 2.0 percent by
weight (wt. %), B i '

The beta-1 selective beta-b]ockers which may be utilized in the
present invention include ell‘pharmaceutica11y acceptable compounds
which are capable of reducing the production of aqueous humor and'have
a predominant affinity for beta-1 receptors rather than beta-? recep-
tors.. The most preferred beta-1 selective beta-blocker is betaxolo]l.
Other preferred beta-1 selective beta-blockers include acebutolol,
adimolol, atenolol, befuno]o] bisoprolol, carteolol, cel1pro]o]
cetamolol, cicloprolol, draquinolol, epanolol, esmolol, metopro]o]

. SKF 95018, salcardolol, tienoxolol, tolamo]o], and xamoterol. All of
- the foregoing compounds are known. The ant1g]aucoma compos1t1ons of

the present 1nvent1on w111 typically contain one or more beta-1 selec-

tive beta b]ockers in an amount of about. 0 01 to 3.0 percent by we1ght_
o). ' |

In add1t1on to the above described pr1ncxpa1 act1ve Ingredxents

'the ant1g1aucoma compos1t1ons of the present invention may further :

compr1se varxous formulatory 1ngred1ents such as-antimicrobial

. preservat1ves and ton1c1ty agents Examples of suxtab1e ant1m1crob1a1
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preservatives include: benzalkonium chloride, thimerosa]; chloro--
butanol, methyl paraben, propyl paraben, phenylethyl alcohol, edetate ' a
disodium, sorbic acid, ONAMER M and other agents equally well known to
those skilled in the art. Such preservatives, if utilized, will
typically be employed in an amount of from about 0.001% to 1.0% by
weight (wt. %). Examples of suitable agents which may be utilized_to
adjust the tonicity or osmolality of the formulations include sodium
chloride, potassium chloride, mannitol, dextrose g]ycerine and propy-»'
lene glycol. Such agents, if utilized, will be employed in an amount
of about 0.1% to 10.0% by weight (wt. %).
As will be apprec1ated by those skilled in the art, the
compositions may be formulated in various dosage forms suitable for
topical ophthalmic delivery, including solutions, suspensions, emul-
sions, gels, and erodible solid ocular inserts. The compositions are
preferably aqueous, and have a pH in the range of 3.5 to 8.0 and an
osmolality in the range of 280 to 320 millimoles per liter (mm/1).
The following example further 111ustrates the ant1g]aucoma
compositions of the present “invention. ’

Example -
The following formulation is typical of aqueous ophthalmic
solutions of the present invention. |

Ingredient : | Amount (wt. %)
Dipivalylepinephrine : ‘ 0.1
Betaxolol . : ' _ 0.5
Benzalkonium Chloride B 0.01
Edetate Sodium S 0.05

HC1 and/or NaOH ‘ . QS pH 7.4
Purified Water - | ‘ QS 100

The present invention is also directed to methods of treating and
"control1ing ocular hypertension associated with. g]auéoma and other |
ophthalmic diseases and abnormalities The methods compr1se topical
“application of a therapeut1ca11y effect1ve amount of a comp051txon
according to the present 1nvent1on to the affected eye(s) of the

]
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patient. The frequeﬁcy and amount of the dosage will be determined by
the clinician based on various clinical factors. The methods will
typically comprise topica\vapplicafibn of one to two drops (or an
equivalent amount of a solid or semisolid dosage form) to the affected
eye one to two times per day. ' '
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What Is Claimed Is:

1. A topical-ophthalmic composition useful in controlling intraocular
pressufe, comprising a combination of an amount of a beta-2 agonist and
an amount of a beta-1 selective beta-blocker effective to control
intraocular pressure: and a phérmaceutica]ly acceptable vehicle.

2. A topical ophthalmic composition according to Claim 1, wherein the
beta-2 agonist is selected from epinephrine, norepinephrine,
‘isoproterenol, and pivaloyloxy and phenylacetyloxy esters of
epinephrine and norepinephrine, and the beta-1 selective beta-blocker
is selected from acebutolol, adimolol, atenolol, Befuno]o], betaxolol,
bisoprolol, carteolol, celiprolol, cetamolol, cicloprolol, draquinolol,

epanolol, esmolol, metoprolol, SKF 95018, salcardolol, tienoxolol,
tolamolol, and xamoterol.

3. A topical ophthalmic composition according to Claim 1, wherein the
beta-2 agonist comprises epinephrine and the beta-1 selective beta-
blocker comprises betaxo]o].

4. A topical oohtha1m1c composition according to Claim 1, wherein the

beta-2 ‘agonist comprises d1ptva1y1ep1nephr1ne and the beta-l selective
beta-blocker comprises betaxolol. ‘

5. A method of control1ing intraocular preésure which comprises
applying a therapeutically effective amount of a composition according
to Claim 1 tqpically to the affected eye.

—_— e
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Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 3. Februar 1999

PATENTANWALTSPRUFUNG IB/1999
Wissenschaftliche Priifungsaufgabe

1. Sachverhalt

Der in Waging (Landkreis und Landgerichtshezirk Traunstein) wohnhafte Modedesigner
Siegfried Weber (nachfolgend als "W" bezeichnet) ist Inhaber mehrerer eingetragener
Marken mit dem Bestandteil "Success", darunter seit 1996 der deutschen Marke Nr

2 033 666
NO. SUCCESS
by S. W.

fiir "Sportschuhe". W stand seit mehreren Jahren in Geschifisbeziehungen zu der Firma
Amold GmbH in Miinchen (nachfolgend mit "A" bezeichnet), einer Sportbekleidungs-
und Sportartikelherstellerin, 'die an einigen Marken des W - nicht aber an der oa Marke
2 033 666 - Lizenzrechte erworben hatte. In einem Vertrag mit W vom 26.9.1996, der
keine Gerichtsstandsklausel enthielt, hatte sich A verpflichtet, bei ihrer Markenstrategie
auf die Interessen des W Riicksicht zu nehmen und selbst keine Marken mit dem Be-
standteil "Success" anzumelden.

Am28.5. 1997 meldete A die Marke

0Old Sussex

fiir "Sport- und Freizeitbekleidungsstiicke" zur Eintragung beim Deutschen Patentamt
(DPA) an. Die Marke wurde unter der Nr 395 01 234 registriert, die Bekanntmachung
im Markenblatt erfolgte Mitte Oktober 1997.

W war dariiber sehr erbost und legte persénlich, unter Entrichtung der vorgeschriebenen
Gebiihr, mit Schreiben an das DPA vom 27.10.1997 Widerspruch aus seiner Marke
2 033 666 gegen alle gleichen und dhnlichen Waren ein. Einige Tage danach suchte er
Rechtsanwalt R auf, um mit diesem das weitere Vorgehen zu besprechen. R richtete ein
Schreiben an A, in dem er sie unter Fristsetzung und Androhung der Beantragung einer
einstweiligen Verfiigung aufforderte, eine Unterlassungserklarung hinsichtlich der Benut-
zung ihrer Marke. 395 01 234 abzugeben sowie die Einwilligung zur Loschung dieser
Marke gegeniiber dem DPA zu erkliren. AuBerdem teilte R dem DPA unter Vorlage
einer schriftlichen Vollmacht des W mit, daB er nochmals Widerspruch gegen die Eintra-
gung der Marke 395 01 234 erhebe. W selbst richtete anschlieBend am 6.11.1997 ein
Schreiben an das DPA, das den Satz enthielt: "Nachdem mein Anwalt R in dieser Sache
nunmehr fiir mich titig geworden ist, nehme ich den von mir selbst eingelegten Wider-
spruch vom 27.10.1997 zuriick."

Nach Erhalt des Briefes des R schaltete A ebenfalls ihre Anwilte ein, welche die Abgabe
der geforderten Erklirungen ablehnten. Nach kurzem weiteren Schriftwechsel erhob A -
rechtsanwaltlich vertreten - im Januar 1998 vor dem Landgericht (LG) Miinchen I Klage
gegen W mit dem Antrag auf Feststellung, daB dieser nicht die Loschung der Marke 395
01 234 verlangen und nicht deren Benutzung untersagen konne.



Im Sommer 1998 fragte R beim DPA nach dem Stand des Widerspruchsverfahrens an.
Darauthin erhielt er die Antwort, ein solches sei gar nicht mehr anhingig, da W selbst mit
Schreiben vom 6.11.1997 den Widerspruch zuriickgenommen habe. Auf energische Ge-
genvorstellungen des R hin erlie die Markenstelle fir Klasse 25 des DPA durch einen
Beamten des hoheren Dienstes am 4.8.1998 den Beschlufi:
"Der Widerspruch wird als unzu1a551g verworfen."

Zur Begriindung wurde ausgefiihrt, aus einer Marke (hler Nr 2 033 666) konne grund-
satzlich nur einmal Widerspruch gegen die Eintragung einer bestimmten jiingeren Marke
erhoben werden. Der durch R eingelegte "nochmalige” Widerspruch sei somit rein dekla-
ratorischer Art, ohne dal dadurch ein weiteres Widerspruchsverfahren eingeleitet wor-
den sei. Die vom Wortlaut her eindeutige und nicht auslegungsfihige Riicknahmeerkla-
rung des W habe das Widerspruchsverfahren insgesamt beendet.

Gegen diesen Beschlu3 hat W (vertreten durch R) fristgerecht unter Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebuhr Beschwerde erhoben. Das DPA habe den objektiven Erkla-
rungsinhalt seines Verhaltens offensichtlich verkannt. Aus den Gesamtumstéinden, insbe-
sondere der vorangegangenen nochmaligen Widerspruchseinlegung durch R, werde
deutlich, daf} die Erkldrung vom 6.11.1997 nicht auf Riicknahme des Widerspruchs ins-
gesamt gerichtet gewesen sei, sondern lediglich den Wunsch habe zum Ausdruck bringen
wollen, das DPA moge sich im weiteren Verlauf des Verfahrens an R als Bevollméichtig-
ten halten. Zumindest wire eine Riickfrage geboten gewesen. Da bisher keine Entschei-
dung in der Sache (dh zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr) getroffen worden sei,
strebe er in erster Linie - unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und Riickzah-
lung der Beschwerdegebiihr - eine Riickverweisung an das DPA an. Er sei aber auch mit
der Anordnung der Loschung der jingeren Marke wegen Verwechslungsgefahr einver-
standen. Deren Eintragung verstof3e in mehrfacher Hinsicht gegen rechtliche Vorschrif-
ten. Der sie prdgende Begriff "Sussex” sei objektiv der Name einer siidenglischen Graf-
schaft und somit als moglicher Hinweis auf die geographische Herkunft der Waren
schutzunfihig. Soweit dieser Sinngehalt einem Teil des deutschen Publikums nicht be-
kannt sein sollte, werde in "Sussex" vielfach nur eine modernisierte Schreibweise von
"Success" gesehen werden. Aus der undeutlichen Erinnerung heraus seien beide Worter
nicht auseinanderzuhalten. Vor allem aber klanglich seien die Vergleichsmarken hoch-
gradig verwechselbar. Die Aussprache von "Success” und "Sussex" sei nahezu identisch.
Die jeweilige Eingangssilbe "NO" bzw "Old" werde durch den dunklen Laut “ou" be-
herrscht, wihrend die Lautwerte der Konsonanten "N" bzw "Id" wenig hervortriten. In
Silbenanzahl und Vokalfolge stimmten beide Marken wiederum vollstindig iiberein. A
habe bei Anmeldung ihrer Marke gegen die eingegangenen vertraglichen Verpflichtungen
verstoBBen und sei somit bosgliubig;, zumindest hitte sie seine (W's) vorherige Zustim-
mung einholen miissen.

Am 16.10.1998 hat das LG Miinchen I - Zivilkammer - ein Urteil im dort anhéngigen
Rechtsstreit verkiindet. Der die Sachentscheidung enthaltende Teil der Urtellsformel '
lautet wie folgt: ‘

"Es wird festgestellt, daB3 der Beklagte (= W) nicht berechtigt ist, von der Klage-

rin (= A) die Loschung der deutschen Marke Nr 395 01 234 und die Unterlassung

der Benutzung dieser Marke fiir den eingetragenen Warenbereich zu verlangen."
In den Griinden ist ausgefiihrt, dal mangels Zeichenihnlichkeit keine Verwechslungsge-
fahr zwischen den sich gegeniiberstehenden Marken bestehe und daB der geltend ge-
machte Anspruch des W auch nicht aus sonstigen gesetzlichen (MarkenG, UWG, UrhG)
oder vertraglichen Regelungen abgeleitet werden koénne.



Eine mit Rechtskraftvermerk versehene Ausfertigung dleses Urteils hat A dein Bun-
despatentgericht (BPatG) im Dezember 1998 unter Hinweis auf § 894 ZPO vorgelegt.
Sie ist der Ansicht, der Widerspruch sei, sofern er nicht ohnehin als zuriickgenommen
angesehen werden miisse, jedenfalls nunmehr unzuldssig geworden. Das Urteil des LG
binde die Beteiligten inter partes, unabhéngig davon, ob auch DPA und BPatG an die
Verneinung der Verwechslungsgefahr gebunden seien. Zudem scheitere die Annahme
von Verwechslungsgefahr bereits an fehlender Warendhnlichkeit. SchlieBlich wiesen die
Verglelchsmarken aber auch schrifibildlich, klanglich und vor allem begrifflich deutliche
Unterschiede auf. Die Widerspruchsmarke werde nicht durch das beschreibende Wort
"Success" geprigt, sondern mafigeblich durch die Elemente "by S.W.", wobei es sich bei
den Initialen um die auf dem vorliegenden Warensektor kennzelchnungskraﬁlgen Na-
mensabkiirzungen des Widersprechenden handele. A beantragt die kostenpflichtige Zu-
riickweisung der Beschwerde, hilfweise mit der Maf3gabe, dafl der Widerspruch als un-
begriindet zuriickgewiesen wird.

W hat nochmals erwidert. Seiner Ansicht nach kann dem Urteil des LG Miinchen I aus
mehreren Griinden im vorliegenden Beschwerdeverfahren keine Bedeutung zukommen:
Im Hinblick auf seinen Wohnsitz sei die 6rtliche Zustindigkeit nicht gegeben gewesen;
funktional hitte statt der Zivilkammer die Kammer fiir Handelssachen (KfH) die Ent-
scheidung treffen miissen; fiir die Feststellungsklage habe das Rechtsschutzbedirfnis
gefehlt, da das Widerspruchsverfahren vor dem DPA bzw BPatG noch nicht abgeschlos-
sen gewesen sei; da keine Verurteilung zu einer Leistung erfolgt sei, scheide eine Voll-
streckung nach § 894 ZPO aus. Das BPatG sei weder verfahrensméBig noch inhaltlich an
die zivilgerichtliche Beurteilung der (fehlenden) Verwechslungsgefahr gebunden. Dal3
eine solche bestehe, sei naheliegend. Wenn schon unter der Geltung des WZG Sport-
- schuhe mit Sporthosen als gleichartig angesehen worden seien, miisse dies nach neuem
Recht auch fiir die Beurteilung der Warenihnlichkeit im Verhéltnis zu Sport- und Frei-
zeitbekleidungsstiicken generell gelten. Fur Sportschuhe sei der, gleichsam paradoxe,
Gebrauch des Gesamtbegriffs "NO. SUCCESS" witzig_und phantasievoll. Die in der Wi-
derspruchsmarke zusitzlich enthaltenen Buchstaben "S." und "W." wiirden auf dem Be-
kleldungs- und Schuhsektor als beschreibend verstanden (fiir "small" bzw "wide") und
seien mithin nicht geeignet, den Gesamteindruck mitzuprigen.

II. Aufgabenstellung i

Nehmen Sie zu allen im Sachverhalt angesprochenen Problemen, soweit sie fiir die vom
Bundespatentgericht zu treffende Entscheidung von Bedeutung sein kénnen, in Form
eines Gutachtens - ggf auch Hilfsgutachtens - Stellung.

Entwerfen Sie die Beschlu3formel (den Tenor) der Entscheldung

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



Deutsches Patent- und Markenamt Miinéhen, 1. Juni 1999

Patentanwaltsprufung Il A 99
Wissenschaftliche Prifungsaufgabe

Teil 1

Sachverhalt

Der Beklagte ist Inhaber des europaischen Patents 0622 123 (Streitpatents)
gewesen.

Im Mai 1998 kam es zwischen den Parteien zu einem vorprozessualen Schrift-
wechsel (Uber die Ausleang des Streltpatents. Danach erhob die Patentinhaberin
Verletzungsklage beim Landgericht. Diese wurde im Hinblick auf
Vergleichsverhandiungen zwischen den Parteien nicht weitergefihrt.

Am 8. Oktober 1998 Ubersandte der Kiager dem Beklagten einen detaillierten
Entwurf fur eine Nichtigkeitsklage unter Darlegung des relevanten Standes der
Technik gegen das Streitpatent . In dem Anschreiben heifdt es ua:

"Sie kénnen der Einreichung dieser Klage begegnen, wenn Sie die beim

Landgericht anhangige Verletzungsklage zuricknehmen und meinem Mandanten
ein kostenloses Mitbenutzungsrecht am Streitpatent einrdumen.

An diese Angebot halte ich mich bis zum 2. Nov. 1998 gebunden. Sollte lhre
Zustimmung zu diesem Zeitpunkt nicht bei mir eingehen, werde ich dem
Landgericht mitteilen, dal das Verletzungsverfahren fortgefuhrt werden soll.

Mit Schreiben vom 4. November machte der Beklagte dem Klager einen
anderslautenden Vergleichsvorschlag, den dieser mit Schreiben vom
9. November ablehnte . Mit Schriftsatz vom gleichen Tage reichte er
Nichtigkeitsklage ein, die am 10. November bei Gericht einging.



-2-

Mit Schriftsatz vom 11. November (Eingang am gleichen Tage) erklarte der
Beklagte gegentber dem DPMA :
“Ich verzichte gem. § 20 PatG auf das Patent "

und nahm mit Schriftsatz vom gleichen Tage die beim Landgericht Hamburg
rechtshéngige Verletzungsklage zurlck. Mit Schriftsatz vom 11. Januar 1999
verzichtete der Beklagte gegeniber dem Klager ausdricklich fur die
Vergangenheit auf alle Rechte aus dem Streitpatent.

Daraufhin hat der Klager den Rechtsstreit fur erledigt erklart.

Seiner Ansicht nach sind die Kosten des Rechtsstreits dem Beklagten
aufzuerlegen, da dieser Veranlassung zur Klage gegeben habe.

Er beantragt,

dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Beklagte hat der Erledigungserklarung zugestimmt und sinngemaf beantragt,
dem Kl&ger die Kosten aufzuerlegen.

Er habe keine Veranlassung zur Klage gegeben, sondern dem Kilager Ver-
gleichsbereitschaft signalisiert. Der Klager habe sich noch zu seinem Vorschlag
dulRern mussen und hatte ihn nicht mit einer Klage Uberfallen durfen. Sein
Verzicht gegenuber dem Patentamt sei im Ubrigen eindeutig auch flr die
Vergangenheit erklart worden. Im Gbrigen habe er auf das Patent nicht wegen
des geltend gemachten Standes der Technik verzichtet, der fir dessen
Nichtigkeitserklarung nicht ausgereicht hatte, sondern weil er aus wirtschaftlichen
Grunden kein Interesse mehr am Patent habe.



Aufgabe:

1. Unter welchen Vorraussetzungen darf das Landgericht im Verletzungsstreit
diesen generell oder im Hinblick auf eine Nichtigkeitsklage unterbrechen ?
Tragen Sie moglichst viele Argumente zusammen, die im Einzelfall far oder gegen
eine Aussetzung sprechen konnen.

2. Wie wird die Entscheidung des Bundespatentgerichts Uber die Kosten
ausfallen ? Nehmen Sie zu allen verfahrens- und materielirechtlichen Aspekten
Stellung und entwerfen Sie den Tenor der Entscheidung.



Teil 2

In einem Nichtigkeitsverfahren mit einem Gegenstandswert von DM 100.000 sind
dem Beklagten die Kosten des Verfahrens auferlegt worden. Das Urteil ist
rechtskraftig. Im anschlielenden Kostenfestsetzungsverfahren macht der Kiager
neben den beiden gesetzlichen Gebuhren gem. § 31 BRAGO Recherchekosten
geltend. Sein Patentanwalt selbst habe umfangreiche Recherchen durchfihren
mussen. So seien drei Arbeitstage erforderlich gewesen, um Patentschriften, die
im Erteilungsverfahren nicht bertcksichtigt worden waren, in einer Auslegestelle
aufzufinden. Auch habe der Patentanwalt in einem Musterregister nach
moglicherweise hinterlegten Geschmacksmustern gesucht und dafir zwei
Arbeitstage aufgewendet. Dieser Aufwand sei abzugelten, selbst wenn das
Gericht das aufgefundene Material im Urteil nicht gwlrdigt habe. Dies habe er
nicht voraussehen kénnen.

Um die Abrechnung nicht unnétig zu komplizieren, mache er lediglich Kosten in
Héhe einer weiteren Geblihr gem. BRAGO geltend.

Der Rechtspfleger hat die Erstattung der Recherchekosten mit der Begriindung
abgelehnt, dieser Aufwand sei grundsatzlich von den gesetzlichen Gebihren
abgegolten. '

Aufgabe: Nehmen Sie grundsatzlich gutachterlich zu der Frage Stellung, ob und
unter welchen Vorraussetzungen und nach welchen gesetzlichen Bestimmungen
derartige Recherchekosten ggf. in welcher Ho6he und mit welchen
Bemessungssétzen erstattungsfshig sind.



Teil 3

Ein Anmelder hat am 11. Marz 1994 beim Deutschen Patentamt eine Erfindung
mit der Bezeichnung ,Doppelmotiv-Karte" zur Eintragung in die Rolle fur
Gebrauchsmuster angemeldet (Aktenzeichen: G 94 04 152.0) mit beiliegender
Beschreibung und Zeichnungen (s. Anlage). Die Gebrauchsmusterstelle des
Patentamts hat dem Anmelder mitgeteiit, dal die Schutzanspriche 6 und 7 nicht
zur Eintragung geeignet seien, weil es fur sie an einer technischen Aufgabe fehle.
Daraufhin hat der Anmelder am 29. Juni 1994 die Anmeldung im Umfang dieser
Schutzanspruche abgetrennt und die Eintragung der Trennanmeldung unter der
Bezeichnung ,Doppelmotiv-Karte [I* beantragt. Gleichzeitig hat er eine
Beschreibung und Zeichnungen sowie zwei Schutzanspriche mit folgendem
Wortlaut eingereicht:

1. Doppelmotiv-Karte, bestehend aus:

- einer einteiligen oder mehrteiligen Ansichtskarte (1) und einem
individuellen Bildmotiv (2);

- wobei die Ansichtskarte (1) uber dem Bildmotiv (2) angeordnet
ist, jedoch einen Ausschnitt (3) des individuellen Motivs (2) des
Bildes in einem Fenster (4) freilaft; ’

- wobei das Fenster (4) an einem Ort angeordnet ist, an dem das

Bild der Ansichtskarte (1) im wesentlichen monoton gestaltet ist.

2. Doppelmotiv-Karte nur nach Anspruch 1, bei der die Ansichtskarte
(1) ein lokales Motiv zeigt und das Bildmotiv (2) eine Person oder
Gruppenaufnahme ist.



Die Gebrauchsmusterstelle hat durch BeschiuR vom 23. Januar 1995 die
Teilanmeldung zurickgewiesen, weil die beanspruchte Lehre insgesamt nicht
technischer Natur sei, sondern eine Anweisung an den menschlichen Geist
darstelle. AuRerdem versto3e die Angabe ,im wesentlichen monoton* im dritten
Merkmal des Schutzanspruchs 1 gegen das Gebot, in den Anspruch nur klare und
bestimmte Merkmale aufzunehmen und stelle im Gbrigen eine Anweisung an den
menschlichen Geist dar, ohne deren Zwischenschaltung der Einsatz der
technischen Merkmale des Schutzanspruchs 1 nicht unmittelbar zum
erfindungsgemaRen Erfolg fuhren. Zudem hangt das Auffinden dieses Bereiches
vom geschmacklichen Empfinden des Herstellers ab und werde demnach oft
unterschiedlich ausfallen. Zweifelhaft sei bereits, ob das der Beschreibung
entnehmbare Problem der Erfindung, Ansichtskarten bereits auf der Bildseite eine
individuelle Note zu geben, technischer Natur ist, weil sich diesé Zielsetzung in

Uberwiegendem Mafle an das menschliche asthetische und geschmackliche
Empfinden richte. '

Der Anmelder hat hiergegen BescﬁWerde eingelegt und verfolgt seinen
Eintragungsantrag weiter. Er macht geltend, der Gegenstand sei gebrauchs-
musterschutzfahig. Der technische Erfolg der Individualisierung der Doppelmotiv-
Karte werde bereits durch die im angefochtenen BeschluR als technisch
zugestandenen beiden ersten Merkmale des Schutzanspruchs 1 erreicht; das
dritte Merkmal unterstutze das Leistungsergebnis, sei aber fur den Erfolg nicht
unabdingbar.

Im Gbrigen habe die Prifungsstelle keine Prifungsbefugnis bzgl. der Technizitat
der angemeldeten Lehre.

Aufgabe: Prufen Sie die Erfolgsaussicht der Beschwerde.



Die dreijgdhrige Schutzdauer des Gebrauchsmusters G 95 06 180 ist am
23. April 1997 abgelaufen. Die fur die Veriangerung der Schutzdauer fur weitere
drei Jahre zu zahlende - am 30. April 1997 fallige- Gebulhr ist nicht bis zum
30. Juni 1997 (letzter Tag des 2. Monats nach Falligkeit, § 23 Abs. 2 Satz 3 und 4
GbmG) entrichtet worden. Das Deutsche Patentamt - Gebrauchsmusterstelle - hat
daraufhin dem Inhaber gemaR § 23 Abs.2 Satz 5 GbmG mit Bescheid vom
5. August 1997 Nachricht gegeben, daB eine Verlangerung der Schutzdauer dann
eintrete, wenn die Verlangerungsgebuhr nebst 10%igem Verspéatungszuschlag
(insgesamt 385,--DM) innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Monats, in
dem die Benachrichtigung zugestellt worden ist, entrichtet werde. Der Bescheid
wurde am 13. August 1997 der Postabfertigung zum Zwecke der Zustellung
mittels Einschreiben Gbergeben.

Der Inhaber hat eine Patentanwaltskanzlei mit der GebUhrentberwachung seiner
Schutzrechte beauftragt, die auch die vorliegenden Mitteilungen zusammen mit
anderen Schreiben an den Inhaber weiterleitete mit der Bitte um Mitteilung, ob
das Gebrauchsmuster fallengelassen werden solle. Die mit der Erledigung
beauftragte Ehefrau legte dem Inhaber mehrere Mitteilungen vor, worauf der
Inhaber sie anwies, vorliegendes Gebrauchsmuster fallenzulassen, da er
vorhatte, ein anderes Gebrauchsmuster mit &hnlichem Inhalt und gleichen
Anmeldetag aufrechtzuerhaiten.

Am 7. Januar 1999 erhielt der Inhaber Schreiben zweier Konkurrenzfirmen
betreffend das vorliegende Gebrauchsmuster, aus dem dem Inhaber klar wurde,
daB er das ,falsche" Gebrauchsmuster fallengelassen hatte.

Am 16. Januar 1999 hat der Inhaber einen Betrag von 385,-- DM beim Deutschen
Patentamt eingezahlt und mit einem am 16. Januar 1999 beim Deutschen



Patentamt eingegangen Schreiben vom 14. Januar 1999 die Wiedereinsetzung in
den vorherigen Stand beantragt.

Er hat durch seinen Patentanwalt vorgetragen, dafl die Zahlung infolge einer
Verwechslung mit einem anderen Gebrauchsmuster irrtimlich unterblieben sei, da
nicht das vorliegende Gebrauchsmuster sondern ein anderes Gebrauchsmuster
durch Nichtzahlung fallengelassen werden sollte. Von diesem Umstand habe er
erst nach dem 7. Januar 1999 Kenntnis durch ein Schreiben zweier
Konkurrenzfirmen erlangt. Der Antragsteller tragt vor, er habe sich bei der
Verwechslung von Namen, Aktenzeichen und Daten bei mehreren
Gebrauchsmustern in einem entschuldbaren Erklarungsirrtum gema § 119 BGB
befunden, der eine Wiedereinsetzung rechtfertige.

Beigeflugt waren eidesstattliche Versicherungen, in denen dargelegt wurde, daR
er auf Nachfrage seiner Ehefrau die Gebrauchsmuster verwechsélt habe, er war
zudem zum Jahreswechsel einer erhéhten beruflichen Belastung ausgesetzt.
Zudem wurde die Anfechtung der von der Ehefrau dem patentanwaltlichen
Vertreter gegentber abgegebenen Erklarung zur Nichtzahlung der Gebuhr erklart.
Die Anfechtung solle zur Ruckabwicklung und Betrachtung der Gebuhren-
Nichtzahlung als ungeschehen fuhren.

Aufgabe: Wie wird die Gbm-Stelle entscheiden? Begrunden Sie die
Entscheidung.

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



Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 7. Juni 1999

PATENTANWALTSPRUFUNG 1iB/99
Wissenschaftliche Aufgabe

A.

I. Sachverhalt

Das Deutsche Patentamt hat der S. GmbH flr eine als ,Abtastvorrichtung fur eine -
Begrenzungsflache von Gegenstanden® bezeichnete Erfindung am 24. Méarz 1987
ein Patent erteilt, dessen Erteilung am 30. Juli 1987 verdéffentlicht wurde. Am 28.
Oktober 1987 hat die E. AG in zulassiger Weise Einspruch eingelegt mit der Be-
grundung, der Gegenstand des Patents sei ihr widerrechtlich entnommen worden.

In einer mundlichen Verhandlung vor dem Landgericht, in der es um die Klage der
Einsprechenden gegen die S. GmbH auf Ubertragung des Patents gemaR § 8 PatG
geht, Gbertragt die S. GmbH das Patent vertraglich auf die E. AG, mit dem Hinweis,
es gebe eine Patentschrift, die den Gegenstand der umstrittenen Erfindung vorweg-
nehme, ein weiterer Streit um das Patent sei sinnlos. Danach erkléaren die Beteilig-
ten des Rechtsstreits die Klage Ubereinstimmend fur erledigt. Wenige Tage danach
fahrt die S. GmbH die von ihr zuvor erwahnte japanische Patentschrift in das Ein-
spruchsverfahren ein. Danach wird das Patent auf die E. AG umgeschrieben.

Die E. AG erstrebt - weiterhin - den Widerruf des Patents wegen widerrechtllicher
Entnahme. Das Patentamt - Patentabteilung - hat den Einspruch als unzuléassig ver-
worfen, weil das Rechtsschutzbedurfnis fehle, und das Patent aufrechterhalten.

Die E. AG hat - zulassig - Beschwerde eingelegt. In einem Zwischenbescheid weist
das Patentgericht darauf hin, das Einspruchsverfahren sei mit der Eintragung der E.
AG als Patentinhaberin beendet, wodurch auch das Beschwerdeverfahren sich er-
ledigt habe. '



ll. Aufgabensteilung:

Prifen Sie rechtsgutachtlich die Erfolgsaussicht der formgerecht eingelegten Be-
schwerde. Nehmen Sie insbesondere Stellung zu der Rechtsauffassung der Paten-
tabteilung und der in dem Zwischenbescheid zum Ausdruck gebrachten Ansicht des
Patentgerichts. Unterstellen Sie den Vortrag Uber die japanische Patentschrift als
zutreffend.

I. Sachverhalt

Die Bartels GmbH & Co KG ist Inhaberin des am 30. Marz 1995 erteilten Patents P
44 15 ... (Streitpatent). Gegen den ihr am 10. April 1995 zugesteliten Erteilungsbe-
schiuf hat die Bartels GmbH & Co KG am 9. Mai 1995 Beschwerde mit der Begrin-
dung eingelegt, der Erteilungsbeschlui weiche insoweit von inrem Antrag ab, als in
die unabhangigen Verfahrensanspriiche 5 und 6 ein nicht beantragter Ruckbezug
auf den Hauptanspruch 1 eingeflgt worden sei.

Das Patentamt hat daraufhin in der Akte formblattméaRig die Abhilfe verfugt und am
18. Mai 1995 einen Beschiu mit folgendem Wortlaut erlassen:

" Auf die Beschwerde der Anmelderin vom 9. Mai 1995 wird der Beschluf} der Pru-
fungsstelle C 07 F vom 30. Marz 1995 uber die Erteilung des Patents P 44 15 ...
geman § 96 PatG in Verbindung mit § 320 ZPO dahingehend berichtigt, dal das
Patent P 44 15 ... mit den im amtlichen Vordruck vom 30. Januar 1995 aufgefUhrten
Unterlagen mit den im Beschwerdeschriftsatz vom 9. Mai 1995 beantragten Korrek-
turen - Streichung der in den Patentanspriichen 5 und 6 enthaltenen Ruckbezlge
auf Hauptanspruch 1 - erteilt worden ist."

Il. Aufgabenstellung:

Prufen Sie rechtsgutachtlich, ob eine Beschwerde der Bartels GmbH & Co KG ge-
gen den Beschluf® vom 18. Mai 1995 Aussicht auf Erfolg gehabt hatte?



C.

Die Bartels GmbH & Co KG ist schlieBlich auch Inhaberin des am 4. September
1982 angemeldeten und am 27. September 1984 veréffentlichten Patents DE 32 .....
betreffend eine Erfindung mit der Bezeichnung "Lastenkran".

Mit am 29. September 1992 beim Patentamt eingegangenen Telefax hat sie ihre Li-
zenzbereitschaft gemaR § 23 PatG erklart. Das eigenhandig unterschriebene Origi-
nal dieser Erklérung ist am 1. Oktober 1992 beim Patentamt eingegangen. Die
Halfte der am 30. September 1992 fallig gewordenen 11. Jahresgebihr hat die Bar-
tels GmBH & Co KG am 30. September 1992 telegraphisch tiberwiesen.

Das Patentamt hat ihr daraufhin mitgeteilt, die Lizenzbereitschaftserklarung sei erst
am 1. Oktober 1992 mit Eingang des Originals, und damit erst nach Falligkeit-der 11.
Jahresgebuhr wirksam geworden. Die Gebuhr werde daher in voller Héhe geschul-
det.

Auf Vorhalt der Bartels GmbH & Co KG, daB die Erklarung bereits mit Eingang des
Telefax am 29. September 1992, also noch vor der Falligkeit der 11. Jahresgebuhr,
wirksam geworden sei, hat das Patentamt durch BeschluR vom 27. Marz 1995 fest-
gestellt,daf’ die Lizenzbereitschaft am 29. September 1992 nicht wirksam erklart
worden sei.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde hat die Bartels GmbH & Co KG damit be-
grundet, daB die Anderung des Patentgesetzes durch Art 7 des 2 GPatG vom 20.
Januar 1991, die nunmehr eine jederzeitige Rucknahme der Lizenzbereitschaftser-
klarung geman § 23 Abs 7 PatG maglich mache, die Lizenzbereitschaftserkiarung
auch als Verfahrenshandlung ausgestaltet habe, fur die das Schriftformerfordernis
des § 126 BGB nicht geite. Auch musse die Moglichkeit béstehen, im Wege der
Rechtsfortbildung die Vorschrift des § 126 BGB erweftemd dahingehend auszule-
gen, dal das Telefax eines eigenhandig unterschriebenen Originals der Schriftform
genuge. Zumindest mifdten auf die Lizenzbereitschaftserklarung als rechtsgeschaft-
licher Willenserklarung die Erleichterungen angewendet werden, die die Rechtspre-
chung far fristgebundene, schriftlich vorzunehmende Rechtsmittel entwickelt hat, da
ihr auch eine verfahrensrechtliche Komponente beizumessen ist.



Il. Aufgabenstellung:

Prifen Sie unter Berucksichtigung der angesprochenen Gesichtspunkte die
RechtsmaRigkeit des patentamtlichen Beschlusses vom 27. Méarz 1995.

Stellen Sie fr einen koreanischen Korrespondenzanwalt, dessen gréfiter Mandant
ein Hersteller spezieller Halbleiterchips ist, die grundsatzlichen, fur einen Anwalt
oder Anmelder relevanten Unterschiede zwischen dem deutschen und dem europai-
schen System der Anmelde- und Erteilungspraxis fur Patente und gegebenenfalls
gesonderte Schutzrechte dar, ggfalls in tabellarischer Form. Geben Sie kurz Vor-
und Nachteile an. Auf die Kosten und Gebuhren ist jedoch nicht einzugehen.

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



Deutsches Patent- und Markenamt Minchen, den 4. Oktober 1999

Patentanwaltsprifung 111A/1999
Wissenschaftliche Prafungsaufgabe

. Sachverhalt

Die B GmbH hat am 29. April 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt
(Patentamt) beantragt, das Patent 195 00 123 in der Rolle auf sich umzuschreiben.
Die Umschreibungsgebuhr hat sie entrichtet. Dem Antrag beigefugt waren eine Ab-
tretungserklarung vom 4. Juli 1998 und eine mit notariellem Beglaubigungsvermerk
versehene Umschreibungsbewilligung vom 19. April 1999, die beide von dem in der
Patentrolle eingetragenen Patentinhaber A unterschrieben waren. Die Abtretung des
Patents war dem Patentamt bereits am 13. August 1998 von der B GmbH schriftlich

angezeigt worden.

Bei den Akten des Patentamts befindet sich aulerdem eine von der C Bank am 12.
November 1998 Ubersandte Ausfertigung eines dem A am 5. September 1998 wirk-
sam zugestellten Pfandungsbeschlusses des Amtsgerichts X, mit dem zu Gunsten
der C Bank das Patent 195 00 123, die Rechte aus diesem Patent und der Anspruch
auf Herausgabe der vom Deutschen Patent- und Markenamt ausgesteliten Patentur-
kunde gepfandet worden sind. In dem Pfandungsbeschluf ist ferner ausgesprochen:

,Dem Schuldner wird verboten, Uber das Patent 195 00 123 und

Uber die Rechte aus diesem Patent zu verfligen.”

Die zustandige Patentabteilung hat mit VerfUgung vom 14. Mai 1999 das Patent 195
00 123 auf die B GmbH umgeschrieben und mit Schreiben vom selben Tag den A,
die B GmbH und die C Bank, denen sie zuvor rechtliches Gehér gewahrt hatte, tber
den Vollzug der Umschreibung benachrichtigt. '



Gegen die Umschreibung hat die C Bank Beschwerde eingelegt und beantragt, die
auf die B GmbH vorgenommene Umschreibung des Patents 195 00 123 ,rliickgangig
zu machen*. Die C Bank tragt vor, ihr seien soeben stichhaltige Belege daftr zuge-
spielt worden, dass es sich bei der Abtretung des Patents nur um ein Scheinge-
schaft gehandelt habe. Im Ubrigen hatte das Patentamt in jedem Falle die zu ihren
Gunsten geschehene Pfandung beachten mussen. Vor einer Umschreibung héatte
die B GmbH erst die Pfandung aus der Welt schaffen mussen, was ihr allerdings
nicht gelungen wéare. Die B GmbH meint demgegenuber, das Patentamt sei zu Recht
- davon ausgegangen, dass A spatestens seit dem 13. August 1998 nicht mehr Inha-
ber des Patents 195 00 123 gewesen sei. Da hiernach die Vollstreckungsmafnahme
der C Bank offensichtlich ,ins Leere gegangen" sei, habe das Patentamt die Um-
schreibung vornehmen durfen.

li. Aufgabenstellung

1. Prufen Sie gutachterlich, ob die Beschwerde der C Bank Aussicht
auf Erfolg hat. ‘

2. Beantworten Sie ferner die Frage: Wére das Bundespatentgericht vorliegend zu
einem anderen Ergebnis gekommen, wenn es um die Umschreibung einer Marke
gegangen ware?

Hinweis: Die Pfandung eines g‘ewerblichen Schutzrechts, das nicht Schuldner ge-
hort, ist wirkungslos.

Zeit: - 5 Stunden

Hilfsmittel:  Schonfelder, Deutsche Gesetze

Taschenbuch des gewerblichen Rechtsschutzes (4 Bande)



Dcutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 6. Oktober 1999

Patentanwaltspriifung 111B/1999
Wissenschaftliche Priffungsaufgabe

Sachverhalt

Am 24. Februar 1994 wurde das Zeichen "Centrierline" fiir die Waren "Gerite zum Uberpriifen und
Einrichtung von Papier-, Pappe- und Kartonbearbeitungswerkzeugen sowie Teile dieser Geréte" in das

Register eingetragen.

Am 15. Juli 1996 wurde von der Loschungsantragstellerin beim Deutschen Patentamt der Antrag auf

Loschung der Marke gestellt, dem die Antragsgegnerin widersprochen hat.

Durch BeschluB der Markenabteilung 3.2. des Deutschen Patentamts vom 19. Dezember 1996 ist der

Loschungsantrag zuriickgewiesen worden.

Hiergegen hat dic Loschungsantragstellerin Beschwerde eingelegt. In der miindlichen Verhandlung vom
10. Dezember 1997 verhandelten die Parteien eingebend zur Sache; lediglich im Hinblick auf cine vom

Senat angeregte vergleichsweise Bereinigung des Verfahrens erging folgender Beschluf: °

Die Entscheidung wird an Verkiindungs Statt zugestellt, jedoch nicht vor dem
23. Dezember 1997.

Dic Vergleichsgespriche scheiterten. Mit Schreiben vom 16. Marz 1998 beantragte dic Antragsgegnerin
die Loschung der Marke "Centrierline". Dics wurde der Antragstellerin durch Schreiben des
Rechtspflegers vom 26. Mirz 1998 mitgeteilt, und gleichzeitig die Feststellung getroffen, daB sich das
Beschwerdeverfahren dadurch erledigt habe. ‘

Mit Schreiben vom 7. April 1998 beantragte die Antragstellerin beim Bundespatentgericht,
festzustellen, daB dic Wirkungen der Eintragung der Marke "Centrierline" als von Anfang

an und bis zum Eingang des Loschungsantrages der Antragsgegnerin als nicht eingetreten gel-

ten,



Zur Begriindung trigt sie vor: Aufgrund einer rechtskraftigen Verurteilung im Verletzungsrechtsstreit

sei sie Schadensersatzforderungen ausgesetzt. Sie habe nunmehr die Vollstreckﬁng zu erwarten,
Die Antragsgegnerin beantragt,

den Feststellungsantrag als unzuldssig zu verwerfen.
Sie macht geltend, aus dem Markengesetz ergebe sich eindeutig, dal anhingige Widerspruchs- oder
Loschungsverfahren durch den Verzicht auf die eingetragene Marke in der Hauptsache gegenstandslos
wiirden und ein Rechtsschutzbediirfnis an der Fortfiihrung dieser Verfahren nicht bestehe.
Aufgabe:
Entwerfen Sie die mégliche Entscheidung des Bundespatentgerichts. Nehmen Sie zu allen Fragen des
Verfahrens- und materiellen Rechts Stellung und cntwerfen Sie den Tenor der Entscheidung. Hierbei
konnen Sie die Schutzunfihigkeit von "Centrierline” unterstellen.

IL

Ein mittelstindisches Unternehmen vertreibt Sportbekleidungsstiicke und hat am 24. Juli 1998 beim

Deutschen Patent- und Markenamt die Marke

fiir die Waren "Bekleidungsstiicke, Parfiime, Konditorwaren" angemeldet. Die Eintragung erfolgte unter
der Nummer 398 49 993.0 antragsgemif am 29. Oktober 1998. Dicse Marke hatte der Geschéfts-



inhaber anlasslich cines USA-Aufenthalts in San Francisco in einem kleinen Geschiift fiir Herren-
bekleidung geschen und als Logo fiir dic cigenen Produkte iibernommen. Eine Nachfrage bei dem
Geschiftsinhaber in San Francisco ergab, dass es sich um das Logo der Firma Siko, einer kleinen
amerikanischen Firma mit nicht mehr als 15 Beschiftigten in San Francisco handelte und dass dieses
Logo nach dessen Kenntnisstand bisher ausschlieBlich auf dem amerikanischen Markt scit Anfang 1996

Verwendung fand.

Nunmehr stellt die Firma Siko mit Schreiben vom 14. September 1999 einen Loschungsantrag gemih §
50 Abs. 1 Nr. 4 MarkenG wegen angeblicher Bosgliubigkeit. Dem Antrag wurde widersprochen. Von
Exportabsichten der Firma Siko nach Deutschland hat das hiesige mittelstindische Unternehmen erst
durch Berichte in Fachzeitschriften seit dem F rithjahr 1999 Kenntnis erhalten. Die angegriffene Marke
ist in den Vereinigten Staaten von Amerika fiir die Firma Siko seit dem 15. Mirz 1997 fur die Waren

"Bekleidungsstiicke" eingetragen, nicht in Deutschland.

Wic schitzen Sie dic Erfolgsaussichten des Loschungsantrags cin?

AuBemn Sie sich in Form eines Rechtsgutachtens.

Zeit: 5 Stunden

Hilfsmittel: Schonfelder, Deutsche Gesetze
Taschenbuch des gewerblichen Rechtschutzes (4 Binde)



