Deutsches Patent- und Markenamt Minchen, den 5. Februar 2002

Patentanwaltsprufung | A/2002

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fur beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Fur beide Teilaufgaben qgilt: Sollten sich anzuwendende Gesetzesvorschriften nach
dem 31. Dezember 2001 geandert haben, kann wahlweise das bis dahin geltende oder
das neue Recht angewendet werden.

Patentanwaltskanzlei

Grund & Solide

Postfach 123

80058 Miinchen 1. Februar 2002

Sehr geehrte Frau Patentanwaltin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Unternehmen, das sich seit langem mit der Entwicklung und Herstellung von
Golfschlagern befasst. Wie Sie wissen, wird Ublicherweise flr ein Golfspiel ein ganzer Satz
von Golfschlagern verwendet, von denen jeder Schlager fir spezielle Schlage geeignet ist.
Wir haben nun einen Golfschlager entwickelt, der fir den Abschlag besonders geeignet ist.
Dieser Schlager besteht aus einem Schaft aus synthetischem Material und einem Schlager-
kopf aus einer speziellen Legierung, wobei der Schaft mit dem Kopf tGber einen Dampfungs-
einsatz verbunden ist. Das Material fir den Schlagerkopf, eine spezielle Titanlegierung, wur-
de von einem unserer Angestellten entwickelt. Das Material fir den Dampfungseinsatz wur-
de von der Fa. Polygrip entwickelt. Es handelt sich hierbei um einen speziellen Kunststoff mit
geringem Elastizitats-Torsionsmodul. Am 21. Marz 2001 wurde von unserer Tochterfirma in
Osterreich eine Anmeldung beim Osterreichischen Patentamt eingereicht, in der die neue
Legierung, der spezielle Kunststoff, der Golfschlager mit Schlagerkopf sowie die Verwen-
dung der Legierung fur einen Golfschlagerkopf und des Kunststoffs fir den Dampfungsein-
satz beschrieben und beansprucht sind.

Der Schlager ist in der Fachwelt sehr gut angekommen. Es ist bereits ein Artikel dartber in
der Zeitschrift "Golfwelt" erschienen, der sich mit den besonderen Merkmalen auseinander
setzt und insbesondere die zu seiner Herstellung verwendeten Materialien beschreibt.

Da sich dieser Golfschlager sehr gut vermarktet, denken wird daran, den Schutz auch auf
andere Lander auszudehnen. Interessiert sind wir auf3er an einem Schutz in Deutschland vor
allem an einem Schutz in USA, Japan, Irland, GroR3britannien und Frankreich und maogli-
cherweise auch im Fernen Osten, insbesondere Hongkong. Das Potenzial in weiteren Lan-
dern missen wir erst noch feststellen. Wegen der Veroffentlichung in der "Golfwelt" sind wir
daran interessiert, den Anmeldetag der Erstanmeldung zu erhalten. Bitte teilen Sie uns mit,
welche Mdglichkeiten hier fir uns bestehen und was zu veranlassen ist.

Letzte Woche teilte uns unser Angestellter, der die Legierung fir den Golfschlager entwickelt
hat, mit, dass er bereits letztes Jahr im Februar mit dem Golfschlager ein Turnier bestritten hat
und dort auch aufgrund der besonders guten Eigenschaften des Schlagers gewonnen hat.
Bevor wir die hohen Kosten flir Auslandsanmeldungen investieren, mochten wir natirlich wis-
sen, ob wir Uberhaupt ein giltiges Patent bekommen kénnen. Wir bitten Sie daher hierzu um
Ihre Stellungnahme. Soweit wir den Erfinder verstanden haben, hat er mit dem Schléager nur
gespielt und ihn nach dem Turnier wieder eingepackt, ohne jemandem Naheres dariber zu
erzahlen. Ganz sicher sind wir jedoch nicht, da unser Erfinder sehr stolz auf seine Entwicklung
war und daher moglicherweise bei der Feier seines Siegs geplaudert hat, dann hétten es aber
seine Golffreunde gehdort, von denen, wie wir wissen, sich kein einziger mit Le-



2
gierungen auskennt. Wir bitten Sie aber, uns auch fur diesen Fall tber die Folgen aufzuklaren.

AulRerdem bitten wir Sie um Mithilfe fir folgendes Problem:

Wir hatten seinerzeit die Fa. Polygrip beauftragt, fir uns einen Kunststoff zu entwickeln. In
einem Vertrag war vereinbart worden, dass die Fa. Polygrip einen Kunststoff entwickelt und
dass bei dieser Entwicklung entstehende Erfindungen uns zur Anmeldung angeboten wer-
den und die Rechte daran uns gegebenenfalls Ubertragen werden. Hiervon haben wir
Gebrauch gemacht und den Kunststoff daher in unserer Anmeldung vom 21. Mérz 2001
mitbeansprucht.

Die Fa. Polygrip hat nun mittlerweile festgestellt, dass der fir uns entwickelte Kunststoff auch
fur einige andere Anwendungen gute Eigenschaften hat und ist daher an einem Patent fur
diesen Kunststoff sowohl in Deutschland als auch in weiteren Landern interessiert. Von un-
serer Seite steht einer Anmeldung der Fa. Polygrip nichts entgegen, wir bitten Sie jedoch um
Mitteilung, ob dies méglich ist und was hierfur zu veranlassen ist.

Nachdem der von uns entwickelte Schlager so erfolgreich ist, der Dampfungseinsatz aber
nicht auf unserer Erfindung beruht, sondern von der Fa. Polygrip entwickelt wurde, wurde in
unseren Labors versucht, weitere Materialien aufzufinden, die auch als Dampfungseinsatz
geeignet sind. Unser Laborleiter hat mehrere Materialien gefunden, die die gleichen guten
Eigenschaften haben, wie das von der Fa. Polygrip entwickelte Material. Wir wiirden nun
sehr gerne diese von uns aufgefundenen Materialien noch in die demnéchst einzureichende
Anmeldung miteinfugen. Konnen wir dies ohne weiteres tun? Im Moment wollen wir fiir diese
Materialien keine gesonderte Anmeldung einreichen. Werden wir spater dann noch Gele-
genheit dazu haben, z.B. wenn wir einen Interessenten fur die Verwertung der Kunststoffe
finden?

Bei unseren Versuchen haben wir auch gefunden, dass nicht nur der spezielle Kunststoff,
den wir zuerst verwendet haben, geeignet ist, sondern dass die ganze Klasse der Kunststof-
fe, zu denen der beanspruchte Kunststoff gehort, vorteilhafte Eigenschaften als Damp-
fungsmaterial hat. Wir wollen daher in den Nachanmeldungen nicht nur das spezielle Materi-
al beanspruchen, sondern die ganze Klasse. Wir gehen davon aus, dass diese Anderung
jederzeit moglich ist, oder sehen Sie irgendein Problem? Kdnnte die Firma Polygrip auch
einfach eine neue Anmeldung fur diese Kunststoffklasse einreichen?

Wir bitten Sie somit, zu folgenden Fragen Stellung zu nehmen:

l. Welche Mdglichkeiten haben wir, in den uns interessierenden Landern Schutz fir den
von uns entwickelten Schlager, die Legierung und den Kunststoff zu bekommen?

Il. Hat die Verwendung des Schlagers vor dem Anmeldetag Auswirkungen?

M. Kann die Fa. Polygrip Anmeldungen fur das Kunststoffm aterial weiterverfolgen?

V. Kann die Anmeldung ergéanzt werden und welche Auswirkungen hat dies?

V. Kann die Firma Polygrip ein Patent fur die Polymerklasse erhalten?

Fur eine ausflhrliche Stellungnahme zu unseren Fragen waren wir lhnen dankbar.
Mit freundlichen Grif3en

Beate Kurzer
(Geschéftsfuhrerin)



Teil 2 (Seiten 3 bis 4)

Die Marke 1 110 000
PMW

Ist am 23. Dezember 1994 angemeldet und am 10. Februar 1995 in das Register des Deut-
schen Patent- und Markenamts eingetragen worden fur

"Bekleidung".

Gegen die Eintragung hat die Widersprechende am 10. April 1995 unter Zahlung nur einer
Widerspruchsgebiihr Widerspruch eingelegt aus den Marken

Nr 1 000 000
PMG +

die im Jahre 1992 fur

"Bekleidung"”
eingetragen worden ist
und Nr 900 000

PMG International,

die im Jahre 1989 ebenfalls fur

"Bekleidung"
eingetragen worden ist.
Am 5. Juli 1995 teilte die Widersprechende mit, dal3 die Widerspruchsgebdhr fir den Wider-
spruch aus der Marke 1 000 000 bestimmt sei; den Widerspruch aus der Marke Nr 9 00 000
nehme sie zurick.
Mit Beschluf3 vom 10. Januar 1996 stellte die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten des
gehobenen Dienstes - fest, daf3 der Widerspruch mangels Zahlung der Widerspruchsgebuhr
als nicht erhoben gelte.
Auf die hiergegen gerichtete Erinnerung hat die Markenstelle - besetzt mit einem Beamten
des hoheren Dienstes - den angefochtenen Beschluf3 durch Beschluf3 vom 11. Juni 1997

aufgehoben und die Léschung der jingeren Marke wegen Verwechslungsgefahr angeordnet.

Zwecks Zustellung ist dieser Beschluf3 am 18. August 1997 als Einschreiben zur Post gege-
ben worden.

Hiergegen hat die Inhaberin der jingeren Marke mit einem am Montag, den
22. September 1997 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftsatz
Beschwerde eingelegt.
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Sie macht geltend, die in der Widerspruchsmarke enthaltene Buchstabenkombination sei
nach 8 4 Abs 2 Nr 2 Alternative 2 WZG zum Zeitpunkt der Eintragung schutzunféhig gewe-
sen; nur die Kombination von Wort und Bild habe die Eintragung rechtfertigen kdonnen. Des-
halb sei eine Verwechslungsgefahr schon mangels Schutzfahigkeit der Buchstabenkombina-
tion PMG ausgeschlossen. Hierauf komme es aber nicht an, da der Widerspruch als unz u-
l&ssig zurtickzuweisen sei.

In der Folgezeit kommt es zu Vergleichsverhandlungen der Beteiligten. Erst im August 2000
teilt die Widersprechende mit, dal’ die Vergleichsbemihungen gescheitert seien und bittet
um Entscheidung.

Der zustandige Senat des Bundespatentgerichts berat schliel3lich am 10. Mai 2001 die Sa-
che.

Il.
1. Nehmen Sie gutachtlich - ggf auch hilfsgutachtlich - zu den Erfolgsaussichten der einge-
legten Beschwerde Stellung. Gehen Sie dabei davon aus, dal die Problematik des § 156
Abs. 1 MarkenG (Prioritatsverschiebung) fur die Frage der absoluten Schutzfahigkeit dahin-
stehen kann.

2. Wie lautet der Tenor der Entscheidung ?



Deutsches Patent- und M ar kenamt M unchen, den 4. Juni 2002

Patentanwaltspr ifung 2002 11 Gruppen A bisC

Schriftliche Aufsichtsar beit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fir beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis3)

ELKO GmbH

Hans Blauauge, Geschéftdeitung
Schaltweg 1

70499 Stuttgart

3. Juni 2002

Sehr geehrte Frau Patentanwétin, sehr geehrter Herr Patentanwalt,

unser Patentingenieur Herr Sorglosist fur einige Monate auf Weltreise gegangen. Obwohl er uns
versicherte, dal3 er alle angefallenen Arbeiten erledigt hat und wahrend seiner Abwesenheit keine
Schwierigkeiten auftreten werden, missen wir uns wegen dringender Fragen an Sie wenden.

Wir danken Thnen fir die zugesicherte Vertretungsiibernahme und bitten um umfassende Beratung und
Auskunft zu den aufgetretenen Fragestellungen.

l.
Unser Haupterfinder Streithahn ist vor 5 Jahren aus unserem Unternehmen ausgeschieden.
Fir seine Diensterfindung, eine Steuerschaltung E1, wurde unsin DE ein Patent P1 erteilt .

Dawir die Steuerschaltung auch im européischen Ausland fertigen lassen wollten haben wir ein
europaisches Patent angemeldet, das ebenfalls erteilt wurde und heute noch in IT und UK in Kraft ist.
Die Patente in den Ubrigen EPU-Landern haben wir unserem Erfinder angeboten und Herr Streithahn
hat das Patent EP-PT1 fir Portugal auf sich Ubertragen lassen.

Seit einigen Monaten werden in DE Uber einen portugiesischen Zwischenhandler vermehrt
Steuerschaltungen E1 eines portugiesischen Herstellers zu Billigstpreisen angeboten und unsere
Nachforschungen haben nun ergeben, dald Herr Streithahn fir das portugiesische Patent EP-PT1 von
diesem Hergteller Lizenzzahlungen erhdlt.

Konnen wir mit unserem Patent P1 die Einfuhr der fremdgefertigten Steuerschaltungen E1 nach
Deutschland verhindern?

Bel einer weiteren Diensterfindung E2 waren wir uns nicht sicher, ob diese wirtschaftlich ein Erfolg
wird und haben diese auf Anraten von Herrn Sorglos nur beschrankt in Anspruch genommen.

Die E2 ist inzwischen ein voller Erfolg geworden und wir konnten unsere Produktionskapazitéten gar
nicht rasch genug ausbauen, sodald wir seit etwa 2 Jahren E2 auch von einer kleinen High-Tech-Firma
im Schwarzwald fir uns herstellen lassen.
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Vor einer Woche erhielten wir ein Schreiben von unserem Erfinder Streithahn, der uns androht, die
Produktion bei dieser Firma einstellen zu lassen, da diese sein Patent verletze.

Herr Sorglos hatte uns damals versichert, dal3 wir hier nichts zu beflrchten haben und
schlimmstenfalls die High-Tech-Firma kaufen sollten.

a) Sind wir nicht berechtigt, eine Unterlizenz an die High-Tech-Firma zu vergeben oder miisste uns
Herr Streithahn aufgrund seiner Treuepflicht aus dem friheren Arbeitsverhdltnis eine solche nicht
jedenfalls einrdumen, wenn wir dies verlangen? Wirde verneinendenfalls der Kauf dieser Firmadurch
uns das Problem |6sen und wirden Sie uns gegebenenfalls dazu raten oder sehen Sie einen anderen
Ausweg?

b) Auf unsere vorsorglich vorgenommene Lizenzanfrage hin teilte uns Herr Streithahn gestern mit,
daid er gerade dabei ist, das Patent an unseren Konkurrenten ULKO GmbH zu verkaufen und kurz vor
Vertragsabschluf? steht. Was heif3t das nun fir uns?

Unser Erfinder Streithahn ist nach seinem Ausscheiden vor 5 Jahren zu unserem groféten
Konkurrenten, der ULKO GmbH, gewechselt. Zuvor haben wir fir seine unbeschrankt von unsin
Anspruch genommene Diensterfindung E3 (el ektrisches Bauteil + Herstellungsverfahren) am
8.10.1996 beim DPMA eine Patentanmeldung eingereicht, worauf ein Patent P3 erteilt wurde und ein
Gebrauchsmuster G3 eintragen lassen.

Mit Herrn Streithahn haben wir fir die damals noch wenig benutzte Erfindung eine abschlief3ende
Vergitung in Hohe von DM 5000.- vereinbart und bezahlt.

Inzwischen ist E3 wegen der kostensparenden Fertigungsmethode ein Riesenerfolg geworden, wir
fertigen sehr hohe Stlickzahlen und haben mit P3 Lizenzeinnahmen in Millionenhthe erzidlt. Die
ULKO GmbH gonnt uns diesen Erfolg nicht und hat vor zwel Jahren eine Nichtigkeitsklage gegen P3
eingereicht. Sie behauptet, E3 sai nicht neu, da Herr Streithahn im Mé&rz 1996 das Bauteil E3 auf einer
Konferenz in USA vorgestellt hat, an der ihr Entwicklungdeiter teilgenommen hat, der dies auch
bezeugen kann.

Der Konferenzbericht wurde nachweidich bereits im August 1996 an alle Konferenzteilnehmer
verschickt und beschreibt ausfiihrlich E3 und das zugehérige Herstellungsverfahren. Fir néchsten
Monat ist der Termin fUr die Nichtigkeitsverhandlung anberaumt worden.

Wir sind sehr verérgert Uber Herrn Streithahn, da er uns damals nicht Uber seinen Konferenzbeitrag
unterrichtet hat und sich zudem noch zu Unrecht eine so hohe Erfindervergitung erschlichen hat. Wir
haben unseren Arbeitsrechtler beauftragt, die ausbezahlte Erfindervergiitung schriftlich von Herrn
Streithahn zurtickzufordern.

Ungeachtet dessen hat uns Herr Streithahn gestern mitgeteilt, dal3 er eine Vergitungsnachzahlung in
Hohe von mindestens 1 Mio DM verlangt und droht uns mit einer Klage, falls wir dieser Forderung
nicht nachkommen sollten.

Unverschdmterweise verlangt er auch noch Auskunft Uber unsere mit E3 erzielten Umsétze und
Kopien der Lizenzabrechnungen. Damit will uns doch nur die Firma ULKO GmbH ausforschen und
Einsicht in unsere Vertriebsstrukturen erhalten sowie unsere Lizenznehmer kennenlernen.

a)

Unsere Werbematerialien weisen darauf hin, dal? E3 fir unsere Firma durch ein Schutzrecht
abgesichert ist. Wir méchten diesen Hinweis trotz der zu erwartenden Nichtigerklarung des Patents
nur ungern entfernen. Was raten Sie uns?

b)
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Wir gehen davon aus, die zu unrecht bezahlte abschliel3ende Vergitung zuriickzuerhalten.

Oder sind gar die weitergehenden Vergitungsforderungen von Herrn Streithahn begriindet, wo jetzt
doch die Nichtigerklérung des Patents bevorstett?

c)
Mssen wir Herrn Streithahn die geforderten Auskiinfte erteilen, obwohl er jetzt bel unserer
Konkurrenz, der Firma ULKO GmbH, beschéftigt ist?

d)

M ssen wir beflirchten, dal3 unsere Lizenznehmer die Riickzahlung der bezahlten Lizenzgebihren von
uns verlangen werden, sobald sie von der Nichtigerkdrung unseres Patents P3 erfahren, und sollen wir
vorsorglich Rickstellungen vornehmen?

V.

Unser Entwicklungdeiter und Erfinder Raffzahn hat basierend auf E3 ein neues Steuerungsverfahren
E4 erfunden, fUr das Herr Sorglos bereits einen Anmeldeentwurf ausgearbeitet hat, den er nach seinem
Urlaub beim DPMA einreichen wollte.

Heute erfahre ich beim Mittagessen von Herrn Raffzahn, dal3 er morgen zu einer Tagung nach Japan
fliegen und E4 prasentieren wird. Den einreichungsfertigen Anmeldeentwurf habe ich im Schreibtisch
von Herrn Sorglos zwar gefunden aber nicht gewagt, diesen auch einzureichen, damir die
Patentanspriiche 6 und 7 ungewdhnlich erscheinen. Ich lege diese bel mit der Bitte um alsbaldige
fachkundige Prifung.

Die Patentanspriiche 1 bis 5 haben das Steuerungsverfahren zum Gegenstand.

Patentanspruch 6

Computer-Programm-Produkt mit auf einem maschinenlesbaren Trager gespeichertem Programmcode
zur Durchfihrung des Steuerungsverfahrens nach einem der Anspriche 1 bis 5 wenn das
Programmprodukt auf einem Rechner ablauft.

Patentanspruch 7
Computer-Programm mit Programmcode zur Durchfiihrung des Steuerungsverfahrens nach einem der
Anspriiche 1 bis 5 wenn das Programmprodukt auf einem Rechner abl&uft.

a)

Werden so formulierte Patentanspriiche, Neuheit und Erfindungshohe vorausgesetzt, vom DPMA
erteilt?

b)

Herr Sorglos hat in einer Aktennotiz vermerkt, dal3 wir unbedingt solche Patentanspriiche erteilt
bekommen miissen, um wirkungsvoll gegen unberechtigte Nachahmer vorgehen zu kdnnen.

b1) Wie kénnen wir das erreichen?

b2) Weshab sind die auf das Steuerungsverfahren gerichteten Anspriiche 1 bis 5 dafr nicht
ausreichend?

Wir erwarten baldméglichst Ihre geschétzte Auskunft zu unseren Fragestellungen.
Mit freundlichen Grifzen

Hans Blauauge



Tell 2 (Seiten 4 bis6)

Dieim Juni 1998 angemeldete Marke

ist seit Mai 2000 fur

"Tdekommunikation; Datenbank -Recher chen; Sammen und Liefern von
Daten, Nachrichten, | nfor mationen”

im Markenregister fir die Inhaber

1) Dr. Rudolf Noack, Santa Ana CA, (Vereinigte Staaten von Amerika) und

2.) Rdf Ebert, 14167 Berlin,
eingetragen.
Dr. Noack, der zuvor ebenfalls in Berlin gewohnt hat und im Juni 2000 wegen eines Lehrauftrags auf
unbestimmte Zeit in die USA gereist ist, it as Zustelungsbevollméchtigter benannt. Im
Eintragungsverfahren sind sémtliche Schriftstiicke des DPMA an ihn gerichtet worden.



Gegen die Eintragung hat Widerspruch eingelegt die SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK
FINANCIAL TELECOMMUNICATION AG ausder prioritétsdlteren Marke

eingetragen fur

" Telekommunikations-Dienstleistungen fur FinanzInstitute mittels EDV;
Beschaffung von Finanz-Informationen™ .

Die SOCIETY FOR WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION AG,,
auf die die Widerspruchsmarke am 6. Oktober 2001 umgeschrieben wurde, ist Rechtsnachfolgerin der
urspriinglichen Inhaberin der Widerspruchsmarke, der "Vormas GmbH", die mit der jetzigen
Widersprechenden mit Wirkung vom 6. Mai 2001 verschmolzen ist. Beide Gesdllschaften sind im

Widerspruchs- und im Beschwerdeverfahren von denselben Verfahrensbevollméchtigten vertreten
worden.

Der Mitinhaber 2) ist hiervon mit Nachricht des DPMA vom 20. November 2001 unterrichtet worden.

Die Markengtelle fir Klasse 38 des DPMA hat durch einen Beschluss eines Beamten des hoheren
Dienstes vom 8. September 2001 die angegriffene Marke wegen Bestehens einer
Verwechdungsgefahr geloscht. Nachdem der Beschluss dem Zustellungsbevollméchtigten und
Mitinhaber 1) der angegriffenen Marke unter der angegebenen Inlandsadresse in Berlin nicht erreichte,
wurde der Beschluss in zweifacher Ausfertigung anschlief3end durch am 11. Oktober 2001 erfolgte
Aufgabe zur Post an dessen Audandsadresse in den USA zugestellt. Der Mitinhaber 1) hat die
Beschlussausfertigungen  tatsachlich  am  25.  Oktober 2001 erhadten. Eine weitere
Beschlussausfertigung wurde mit am 29. Oktober 2001 an die Post gegebenen Einschreiben an den
Mitinhaber 2) gesandt.



Der Mitinhaber 2) hat mit beim DPMA am 3. Dezember 2001 eingegangen Schreiben Beschwerde
eingelegt und beantragt, den Beschluss der Markenstelle vom 8. September 2001 mangels
Verwechslungsgefahr aufzuheben. Er rlgt, dass die Markeninhaber von der Einlegung des Wider-
spruchs nicht informiert worden seien, so dass der Beschluss sie unvorbereitet getroffen habe und sie
im Vorfeld nichts zur Aufklérung hétten beitragen konnen. Das Verfahren sei aufRerdem durch
Erléschen der urspriinglichen Widersprechenden infolge der Verschmelzung der Widersprechenden
Unternehmen unterbrochen worden, so dass die Beschwerdefrist nicht wirksam in Gang gesetzt bzw
noch nicht abgelaufen sai, jedenfalls aber fur die Inhaber der angegriffenen Marke keine negativen
Rechtsfolgen héatten eintreten kénnen.

Die Widersprechende (AG) beantragt die Zurlckweisung der Beschwerde. Die nur durch den
Mitinhaber 2) erhobene Beschwerde s schon nicht wirksam, zumindest aber verspétet. Eine
Verfahrensunterbrechung sei nicht eingetreten, jedenfals hétten sich die Mitinhaber in Kenntnis des
Beteiligtenwechsels auf Seiten der Widersprechenden der Verfahrensfortfiihrung durch die "AG" nicht
widersetzt, sondern vielmehr in der Beschwerde zur Sache Stellung genommen. Die Wider-
spruchsmarke sei aufgrund Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden genief3e schon deshab eine
gesteigerte Kennzeichnungskraft. Dartiber hinaus ergebe sich die hohe Bekanntheit und demzufolge
ein erhdhter Schutzumfang der Widerspruchsmarke auch aus den zum Nachweis der intensiven
Verwendung engereichten Unterlagen, die belegten, - was objektiv zutreffend ist - dass die
Bezeichnung "SW.ILLF.T." fir die eingetragenen Dienstleistungen und die engetragene
Kombinationsmarke mit der "Weltkugel" fir eine "Finanz-Software" jeweils in beachtlichem Umfang
schon seit 1997 benutzt wurden.

Wiewird der zustdndige Senat des Bundespatentgerichtsentscheiden ?

Nehmen Sie zu den aufgeworfenen Problemen - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - Stellung. Der
Tatsachen-Vortrag der Beteiligten ist als wahr zu unterstellen.



Deutsches Patent- und M ar kenamt M Uinchen, den 2. Oktober 2002

Patentanwaltspr tifung 2002 111 Gruppen A bisC
Schriftliche Aufsichtsar beit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fur beide Telle zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bisb)
Sehr geehrter Herr Patentanwalt A.,

auf Empfehlung unseres Rechtsanwaltes Dr. B. wenden wir uns an Sie mit der Bitte, unsin
folgenden Angelegenheiten zu beraten und unsere Interessen wahrzunehmen. Bisher war Ihr
Kollege, Herr Patentanwalt C., fir uns patentanwaltlich tétig gewesen. Aus den folgenden
Darstellungen werden Sie aber erkennen, dass wir die Arbeit Ihres Kollegen nicht mehr
akzeptieren konnen, wobel wir uns ehrlicherweise schon oft gefragt haben, wie Ihr Kollege
eigentlich seine Patentanwaltsprifung geschafft hat, wenn er aus unserer Sicht derart
fehlerhaft arbeitet.

Nun zu unseren Sachproblemen:
l.

Wir sind u.a. Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten
européischen Patentes, dass vom DPMA unter der Nummer DE........... gefuhrt wird. Zu Ihrer
ersten Information haben wir den Wortlaut des Anspruchs 1 al's Anlage zu diesem Schreiben
beigelegt. Diese Schutzldsung wird von uns hergestellt und erfolgreich vertrieben, wobel wir
aber eine Magnesiumchlorid-Konzentration von 4 Millimol/l anstelle der im Patent
beanspruchten Konzentration von 10 + 2 Millimol/l verwenden.

Wir haben nun eindeutige Belege vorliegen, dass in der Krankenhausapotheke des hiesigen
St&dtischen Krankhauses seit langerer Zeit eine Losung, die exakt unser vertriebenen
Schutzl 6sung entspricht, also mit 4 Millimol/l Magnesiumchlorid, in grof3erem Umfang
hergestellt und gemal’ Anspruch 1 unseres Patentes verwendet wird.

Da nach unserer Ansicht unser Patent damit eindeutig verletzt wird (die Losung der
Krankenhaus- Apotheke weist die gleichen 11 Bestandteile auf, wobei fur 10 dieser
Bestandteile auch die Konzentrationen gemal3 unserem Anspruch1 vorliegen !) haben wir die
Krankhausapotheke auch schon diesbeziiglich angeschrieben.

Der zustdndige Apotheker hat auch bestétigt, dass die Losung auf Vorrat hergestellt und
routinemaldig bei Operationen verwendet wird. Eine Verletzung unseres Paterntes liege jedoch
nicht vor, da hier das Apotheker-Privileg greifen wirde und das Patent diesbeziiglich nicht
durchsetzbar wére. Darliber hinaus sei unser Patent auch nicht verletzt und diesbeziglich
konne er sich auf eine patentanwaltliche Begutachtung berufen, da die Magnesiumchlorid-
Konzentration in der Lésung der Krankenhaus- A potheke eindeutig niedriger sei alsim
Anspruch 1 beansprucht. Solche Zahlen oder Konzentrationsangaben seien doch darauf
ausgerichtet, dass nur dass geschiitzt sei, was durch solche Zahlenangaben umfasst sei. Ein
dartiber hinausgehender Schutzbereich kann nicht angenommen werden. Die Aufnahme von
Zahlen oder Mafl3angaben sollen doch den Schutzgegenstand des Patentes eindeutig
bestimmen und damit auch begrenzen. Wir hétten es doch in der Hand gehabt, einen grof3eren
Konzentrationsbereich zu beanspruchen, zumal in allen Vergleichsbeispielen in der
Beschreibung nur eine Magnesiumchlorid-Konzentration von 1 Millimol/I angegeben sai.
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Hierzu sei folgendes angemerkt. Wir haben die Konzentrationsangaben in den Anspruch 1 nur
bei spielhaft aufgenommen, um die bestmdgliche L 6sung anzugeben, da zum
Prioritétszeitpunkt z.B. bekannt war, dass Magnesiumchlorid-Konzentrationen von 10
Millimol/I und 4 Millimol/I bei medizinischen Zubereitungen eine weitgehend vergleichbare
Wirkung erzielen. Esist somit nicht gerechtfertigt, den Schutzberei ch unseres Patentes auf
den Wortlaut der beanspruchten Konzentrationsbereiche zu beschranken. Hatten wir diese
Konzentrationen wirklich so gewollt, h&tten wir doch Ausdriicke wie "zumindest 8 und
hochstens 12, vorzugsweise 10 Millimol/l Magnesiumchlorid” etc. verwendet.

Wir méchten noch auf einen weiteren wichtigen Punkt hinweisen: In der Beschreibung
unseres Patentes ist das Kaliumhydrogen-a-ketoglutarat, also der ersteim Anspruch 1
genannte Bestandteil der Schutzldsung, ausdriicklich as neu bzw. erfinderisch ausgewiesen.
Eine Schutzl6sung ohne diesen Bestandteil war Stand der Technik. Damit sollte es doch
eindeutig erkennbar sein, dass es nicht auf die Magnesiumchlorid-Konzentration ankommt,
sondern alein auf das Kaliumhydrogen a-ketoglutarat.

Wir bitten Sie, anhand unserer obigen Angaben um eine erste Beratung und insbesondere um
Beantwortung der folgenden Fragen:

1. Konnen Sie uns kurz die Grundsétze der Schutzbereichsbestimmung bel Patenten
erlautern ? Sind diese Grundsétze auch auf Zahlen oder M al3angaben anwendbar
oder sind hier andere/abgewandelte Grundsétze zu berticksichtigen oder unterliegen
Zahlen oder Mal3angaben in Patentanspriichen keiner Auslegung und
Schutzberei chsbestimmung? Was bedeutet dies alles fur obigen Sachverhalt ?
Verletzt die Krankenhausapotheke unser Patent ?

2. Was bedeutet das oben erwahnte " Apotheker-Privileg" ? Von solch einem Privileg
haben wir noch nichts gehért und wir bitten diesbeziiglich um IThre Aufklarung.
Mussen wir unabhéngig von der Problematik hinsichtlich der Magnesiumchlorid-
Konzentration die Herstellung und Verwendung "unserer" Schut zlésung durch die
Krankenhausapotheke dulden ?

3. Spielt bel lhrer Einschéatzung, ob eine Patentverletzung vorliegt, der Ablauf des
Ertellungsverfahrens und/oder des européi schen Einspruchsverfahrens eine Rolle ?
In beiden Verfahren mussten wir unser urspriinglich weiteres Patentbegehren, was
u.a. auch die 4 Millimol/I Magnesiumchlorid umfasste, auf die jetzt gemai
Anspruch 1 geltenden Konzentrationsberei che einschranken.

Hinsichtlich unseres obigen Patentes haben wir noch ein weiteres Problem. Das DPMA hat
die Erteilung eines von lhrem Kollegen, Herrn Patentanwalt C. beantragten, ergénzenden
Schutzzertifikats abgel ehnt. Fur unsere Losung, die wir vertreiben, die wie oben erwahnt, der
Losung der Krankenhaus-A potheke entspricht, hat Ihr Kollege direkt nach
arzneimittelrechtlicher Zulassung das erganzende Schutzzertifikat auf Basis des mit Wirkung
fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten Patentes beantragt.

Gibt es ein Rechtsmittel gegen die Entscheidung des DPMA ? Welche Erfolgsaussichten
haben wir hinsichtlich der Erteilung des erganzenden Schutzzertifikats ?
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Hier geht esum eine fur Sie vidleicht sehr heikle Angelegenheit, dawir Sie bitten mochten,
ob und in welchem Umfang Ihr oben bereits angesprochener Kollege seine Aufkl&rungs- und
Beratungspflichten uns gegentiber verletzt hat und, sofern Sie diese Frage mit JA
beantworten, ob Ihr Kollege schadensersatzpflichtig uns gegeniber ist.

Wir hatten Ihren Kollegen C. beauftragt, unsere rechtlichen Interessen aus einem unserer
Patente gegentiber Verletzungen des Schutzrechts durch die Fa. XY Z wahrzunehmen. Seine
Prufung ergab, dass ein Patentverletzung vorliege, so dass wir die Firma XY Z im Wege der
Klage wegen Verletzung unseres Schutzrechts auf Schadensersatz, Rechnungslegung und
Unterlassung in Anspruch genommen haben. Die Firma XY Z hat darauf hin Nichtigkeitsklage
gegen unser Patent erhoben. Die von der Firma XY Z gemal3 § 148 ZPO beantragte
Aussetzung des Verletzungsstreits bis zur Entscheidung des Bundespatentgerichts im
Nichtigkeitsverfahr en lehnte das Landgericht mangels hinreichender Erfolgsaussicht der
Nichtigkeitsklage ab.

Im Nichtigkeitsverfahren legte die Fa. XY Z wenige Tage vor dem Termin zur mindlichen
Verhandlung in Erganzung Ihres Klagevorbringens eine deutsche Offenlegungsschrift vor und
machte geltend, dass diese Offenlegungsschrift erst bei einer Nachrecherche gefunden worden
sei und unsere Erfindung vorwegnehme. In einer zwischen uns, unserem Rechtsanwalt und
Herrn Patentanwalt C. gefuhrten Besprechung vertrat Herr Patentanwalt C. die Auffassung,
dass unser Patent wegen der von der Fa. XY Z vorgelegten deutschen Offenlegungsschrift
keinen Bestand haben kann und fur nichtig erklart werde. Deshalb sei ein Vergleich mit der
Fa. XY Z geboten.

Solch ein Vergleich wurde dann auch unmittelbar vor dem Termin zur mundlichen
Verhandlung geschlossen, wobei sich die Firma XY Z zur Riicknahme der Nichtigkeitsklage
und zur Zahlung eines Pauschal betrages von Euro 50.000,- verpflichtete. Im Gegenzug haben
wir unsere Verletzungsklage zurtickgenommen und auf weiter gehende Rechte aus unserem
Patent gegentiber der Fa. XY Z verzichtet.

Wir haben uns anschlief?end noch einmal diese deutsche Offenlegungsschrift genauer ansehen
und sind zu der Uberzeugung gekommen, dass die Sachlage nicht so eindeutig ist, wie Sie
von dem Patentanwalt C. dargelegt wurde. Dies wird auch von unserem Rechtsanwalt
bestétigt, der seit Jahrzehnten Patentverletzungsprozesse fuhrt.

Wir haben uns darauf hin nochmals an Patentanwalt C. gewandt und ihn um nochmalige
Darlegung gebeten. Herr Patentanwalt C. hat eine unrichtige Beratung bestritten und
insbesondere vorgetragen, die Erfindung sei durch die Offenlegungsschrift teils
neuheitsschadlich getroffen, im Ubrigen aber nahegelegt, so dass eine erhebliche Gefahr der
Vernichtung unseres Schutzrechtes besténde habe.

Wir bitten Sie um die Beantwortung folgender Fragen:

Treffen einen Patentanwalt grundsétzlich die gleichen umfassenden Aufklarungs- und
Beratungspflichten wie sie fiir einen Rechtsanwalt gelten ?

Welcher Art von Vertragist eigentlich zwischen uns und Patentanwalt C. hinsichtlich
der Beratung zustande gekommen ?
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Verletzt ein Patentanwalt seine Pflichten aus seiner Beauftragung, wenn er erklart,

dass unser Patent mit Sicherheit fUr nichtig erklart werde, wenn eine solche Prognose
objektiv zumindest zweifelhaft ist?

Konnen wir Herrn Patentanwalt C. wegen seiner Erkléarung auf Schadenser satz
verklagen und welche Schaden kdnnen wir unter welchen Voraussetzungen einklagen?

Wir erwarten moglichst bald Ihre geschétzte Auskunft, Beratung und Vorschldge fur das
weitere Vorgehen.

Mit freundlichen GrifRen
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Anlagezu Teil 1
Anspruch 1.

Schutzl6sung zur Verhinderung von Organschaden bel Operationen und Transplantationen,
dadurch gekennzeichnet, dass sie pro Liter folgende Bestandteile (ausgedriickt in Millimol)
enthalt:

Kaliumhydrogen-a-ketoglutarat 4+3
Natriumchlorid 15+8
Kaliumchlorid 10+8
Magnesiumchlorid 10+2
Tryptophan 2+1
Histidin 150 + 100
Histidin-hydrochlorid 16 +11
Mannitol 50 + 50
Fruktose 50 + 50
Ribose 50 + 50

Inosin 50+ 50



Teil 2 (Seite 6)

BOHRER GmbH
Emulsionsstrasse 1
39999 Borleben den ...

Herrn Patentanwalt
Dipl.-Ing. Dieter Hilfreich
Anwaltstrasse 3

39888 Dienstleben

Sehr geehrter Herr Hilfreich,

als Assistent unseres Geschéftsfihrers, Herrn Rauhbein, der auch unser Patentfachmann it,
binich fir die Dauer seiner Erkrankung mit der Erledigung seiner dringenden Aufgaben
beauftragt. Heute habe ich einen Fall auf den Tisch bekommen, zu dem ich Ihren Rat erbitte.

Unsere Firmengruppe stellt Bohrmaschinen her. Einer unserer Erfinder, Herr Pfiffig,
berichtet, dass mittlerweile mit technischer und finanzieller Unterstiitzung unserer EDV-
Experten (diese sind bel uns berechtigt, zum Zwecke der Domain- Registrierung Auftrége an
Provider zu vergeben) fir unsere Tochterfirma BORATEC GmbH der Internetzugang
eingerichtet wurde.

Soeben ruft Herr Pfiffig nochmals an und teilt mir mit, dass sich unmittelbar nach
Freischaltung der BORATEC-Website per elektronischer Post ein Anwaltsbiiro gemeldet
habe, das einen in der Obsterntetechnik tatigen Kleinstbetrieb vertritt. Die Anwélte fordern in
ihrem Schreiben zur Beseitigung der Adresse "WWW.boratec.de" auf. Sie beanstanden auch
die Verwendung von "BORATEC" in dem von der Website aufrufbaren Internet-
Produktkatal og (zeigt ausschliefdlich Standbohrmaschinen) und berufen sich auf die bereits
vor drei Jahren zugunsten ihrer Mandantin fir ,, Erzeugnisse zur automatisierten Ernte von
Obst* eingetragene deutsche Marke "barotec”. Die Geschéftsfiihrer von BORATEC sagten,
die Sache ginge sie nichts an. Schliesslich habe nicht BORATEC, sondern BOHRER mit
dem Provider einen Vertrag abgeschlossen. Wer wére fur die Beantwortung des
Anwaltsschreibens zusténdig? Muss die Adresse geldscht und unser Internet- Auftritt
Uberarbeitet werden?
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Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fur beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil 1 (Seiten 1 bis 2)

Fur beide Teilaufgaben qgilt: Sollten sich anzuwendende Gesetzesvorschriften nach
dem 31. Dezember 2001 geandert haben, kann wahlweise das bis dahin geltende oder
das neue Recht angewendet werden.

Sehr geehrter Herr Patentanwalt Schlau,

Wir, die Kiichentrend GmbH in Kochhausen sind ein fuhrender Hersteller fir Kichenmabel,
Kuchenausstattung und Kiichenaccessoires. Wir haben bisher wenig Erfahrungen mit dem
gewerblichen Rechtsschutz gemacht. Daher bitten wir um ihren fachméannischen Rat zu fol-
genden Fragestellungen:

1. Patentanmeldungen ,Neue Oberschrankbefestigung”

Wir haben am 02.04.2000 fir unsere neue innovative Oberschrankbefestigung unsere erste
Patentanmeldung in Form einer Deutschen Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Mit
der Anmeldung haben wir sogleich Priifungsantrag gestellt und die notwendigen Geblhren
entrichtet.

Etwa 10 Monate nach dem Anmeldetag der Deutschen Patentanmeldung haben wir einen
Prufungsbescheid erhalten, in dem ausgefiihrt wurde, dass kein patenthindernder Stand der
Technik aufgefunden wurde. Jedoch wurden verschiedene Dokumente aufgefunden, die in
die Beschreibungseinleitung aufgenommen werden sollen. Weiterhin sollen verschiedene
redaktionelle Anderungen in der Beschreibung und in den Zeichnungen vorgenommen wer-
den, die nicht Giber den Gegenstand der ursprtinglich eingereichten Unterlagen hinausgehen
durfen. Hierftr wurde uns eine Frist von 6 Monaten gesetzt.

Hierdurch ermutigt haben wir zu unserer neuen innovativen Oberschrankbefestigung eine
internationale Patentanmeldung beim DPMA eingereicht. Diese entsprach der ersten Deut-
schen Patentanmeldung, wobei die vom DPMA geforderten Anderungen vorgenommen wor-
den sind. Sie hat die Prioritat unserer ersten Deutschen Patentanmeldung in Anspruch ge-
nommen. Als Bestimmungsstaaten wurden Deutschland, Japan und die Vereinigten Staaten
von Amerika (USA) gewahlt sowie ein Europaisches Patent als Regionales Patent bestimmt.
Alle erforderlichen Geblihren, insbesondere die Anmeldegeblihr, die Bestimmungsgebihren
und die Ubermittlungsgebiihr, wurden entrichtet.

Vor etwa 4 Monaten wurde die internationale Patentanmeldung verdéffentlicht. Ihr war ein
Recherchenbericht beigefugt, der nur als zum allgemeinen Stand der Technik (A-Schriften)
kategorisierte Dokumente zeigt.

Wir haben uns aus Kostengrinden entschieden, einerseits die erste Deutsche Patentanmel-
dung, die unserer Ansicht nach kurz vor der Patenterteilung steht, weiterzufiihren und ander-
seits zu der internationale Patentanmeldung keinen internationalen vorlaufigen Prufungsan-
trag zu stellen und sie als Européische Patenanmeldung mit der Wirkung fur Frankreich,
Schweiz, Osterreich, Italien und Danemark weiterzufiihren. Der erforderliche Antrag beim
Européischen Patentamt wurde rechtzeitig gestellt und die erforderlichen Gebuhren entrich-
tet. Weitere Antrédge wurden nicht gestellt.
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Vor zwei Tagen erhielten wir die Nachricht vom DPMA, dass unsere erste Deutsche Patent-
anmeldung als zurtickgenommen gilt. Hiertber sind wir sehr Uberrascht, da wir damit nicht
gerechnet haben und bendtigen jetzt professionellen Rat.

Was bedeutet diese Mitteilung?
Was kdnnen wir nun unternehmen um Patentschutz in Deutschland zu erhalten?

Was wurde sich &ndern wenn die internationale Patentanmeldung bei der Internationalen
Behorde (WIPO) angemeldet worden ware?

2. Neue ,Kimberlit-Produktlinie*

Unser Entwicklungsleiter hat in seinem Urlaub in Stidafrika eine grof3e Diamantenmine be-
sichtigt. Dabei ist ihm das Gestein Kimberlit aufgefallen. Im Kimberlit werden die Diamanten
gefunden und aus dem Kimberlit-Gestein herausgeldst. Es handelt sich um ein sehr anspre-
chendes, hartes und einzigartiges matt-graues Gestein mit sehr charakteristischer Textur. Es
ist sehr saurebestandig und durch die gangigen Steinbearbeitungsmethoden sehr gut bear-
beitbar. Eine Verwendung des Kimberlit-Gesteins in Hausern insbesondere in Kiichen ist
bisher nicht bekannt.

Er hat Proben des Kimberlit-Gesteins mitgebracht, die wir auf die Eignung zur Verwendung
fir Klichenarbeitsplatten und fiir Dekorelemente in Kiichen untersuchten. Die Versuche wa-
ren sehr erfolgreich, insbesondere das Erscheinungsbild der Arbeitsplatte und der Dekor-
elemente hat sich als sehr beeindruckend herausgestellt. Auch die sehr gute Bearbeitbarkeit
und die geringen Kosten des Kimberlit-Gesteins sind sehr beeindruckend. Dartber hinaus
erweist es sich im Gegensatz zu vielen anderen in Kiichen verwendeten Gesteinen als abso-
lut sGurebestandig.

Unser Marketingleiter ist sehr Uberzeugt von der Wirkung auf unsere Kundschaft. Er hat sich
bereits Gedanken zur Vermarktung der Produktlinie gemacht. Ihm schweben Bezeichnung
far die Produktlinie wie ,Kimberlit* oder ,Mutter des Diamanten*” vor.

All dies hat unsere Geschaéftsleitung zur Uberzeugung gebracht, daf wir diese Produktlinie
zur zentralen Saule unserer Geschéftsaktivitditen machen sollten und dementsprechend um-
fangreiche Werbeaktivitaten in allen Medien starten werden.

Bitte teilen sie uns mit, was sie uns zur Absicherung unsere neuen Produktlinie empfehlen
wurden? Erlautern sie kurz, warum sie dies empfehlen oder nicht empfehlen. Bitte berlick-
sichtigen sie hierbei, dal’ wir fur diese neue Produktlinie einen Markt nur in Deutschland und
nicht im Ausland erwarten.

lhre Kiichentrend GmbH



3
Teil 2 (Seiten 3 bis 4)

Sehr geehrte Frau Patentanwaltin, sehr geehrter Herrr Patentanwalt,
wir haben in unserer Firma A mit den nachfolgend geschilderten Vorgangen Probleme und
bitten Sie um eine umfassende Beratung Uber die Sach- und Rechtslage:

a) Aufgrund einer zwischen uns und der Firma B geschlossenen Vereinbarung sind wir die
ausschliel3liche Lizenznehmerin an dem deutschen Patent DE, allerdings nur fir Nord-
deutschland. Das Vertragsgebiet ist in dem Lizenzvertrag genau festgelegt. Ferner ist in
dem Lizenzvertrag festgelegt, dass wir den Rechtsbestand des deutschen Patents DE
weder direkt noch indirekt angreifen durfen und wir die Firma B im Falle eines Angriffs
eines Dritten in angemessener Weise unterstitzen.

Die Firma C aus Siuddeutschland ist ebenfalls Lizenznehmerin an dem deutschen Patent
DE, jedoch handelt es sich hierbei um eine nicht ausschlie3liche Lizenz beschrankt auf
Suddeutschland.

Wir haben sowohl gegen die Firma B als auch gegen die Firma C eine Patentverlet-
zungsklage vor dem Landgericht in Hamburg erhoben, weil wir festgestellt haben, dass
sowohl B als auch C patentverletzende Produkte in Norddeutschland vertrieben haben.
Der Verletzungstatbestand ist unstreitig.

Die Firma C hat dann eine Nichtigkeitsklage gegen das deutsche Patent DE beim Bun-
despatentgericht eingereicht. Die Firma B hat in dem Nichtigkeitsverfahren eingeraumt,
dass der nachgewiesene Stand der Technik eine Beschrankung der urspriunglichen An-
spriiche zweckmaRig erscheinen lasst und eine entsprechende beschréankte Neufassung
der Anspriche vorgelegt.

Die neu gefassten Patentanspriiche kdnnen wir nicht akzeptieren, denn wir beflrchten,
dass dann unsere Patentverletzungsklage abgewiesen wird. Wir sind daraufhin der Fir-
ma B in der Nichtigkeitsklage beigetreten. Der Neufassung der von der Firma B vorge-
legten Patentanspriiche haben wir natirlich widersprochen, denn wir sind der Ansicht,
dass diese Fassung unserem Interesse an der Aufrechterhaltung des Patents im u-
sprunglichen Umfang nicht Rechnung tragt. Vorsorglich haben wir auch eine eigene ab-
weichende Neufassung vorgelegt.

Wir sind auch der Meinung, dass die Firma C die Nichtigkeitsklage nicht erheben durfte.
Immerhin ist sie auch Lizenznehmerin an dem Patent DE. Jedoch hat die Firma B hier-
gegen nie etwas gesagt.

Der Nichtigkeitssenat des Bundespatentgerichts hat der Nichtigkeitsklage nun teilweise
stattgegeben, indem er den Patentanspriichen die eingeschrankte Fassung gegeben
hat, wie von der Patentinhaberin beantragt. Im tbrigen hat der Nichtigkeitssenat die Kla-
ge abgewiesen. Hiergegen hat die Firma C Berufung eingelegt. C verfolgt weiter den An-
trag auf vollige Vernichtung des Patents. Die Firma B scheint mit dem Urteil des Nichtig-
keitssenats zufrieden zu sein.

Kénnen wir gegen die Entscheidung des Bundespatentgerichts etwas unternehmen,
denn wir wollen, dass das Patent in der urspriinglichen Fassung aufrecht erhalten bleibt.
Wie ist die Sach- und Rechtslage?
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Wir haben am 11. Oktober 1997 ein Geschmacksmuster beim Deutschen Patent- und
Markenamt eingereicht. Gleichzeitig haben wir die Aufschiebung der Bekanntmachung
beantragt. Danach haben wir den Sitz unserer Firma verlegt und dem Deutschen Patent-
und Markenamt die Adressenanderung am 24. September 2000 mitgeteilt. Zu unserer
Uberraschung haben wir am 10. Oktober 2000 eine Nachricht vom Deutschen Patent-
und Markenamt erhalten. Uns wurde mitgeteilt, dass die Schutzdauer fur das Ge-
schmacksmuster wegen Nichtzahlung der Erstreckungsgebtihr am 11. April 1999 geen-
det hat. Angeblich soll uns das Deutsche Patent- und Markenamt mit Schreiben vom 10.
November 1998 eine Benachrichtigung mit dem Hinweis gesandt haben, dass die
Erstreckungsgebihr innerhalb der Aufschiebungsfrist von 18 Monaten nach Eingang der
Anmeldung gezahlt werden misse. Dieses Schreiben haben wir aber nie erhalten.
Wahrscheinlich haben wir auch deshalb keine Zahlung geleistet. Dies haben wir aber am
11. Oktober 2000 sofort nachgeholt und die Erstreckungs- und Verlangerungsgebihr
eingezahilt.

Jetzt haben wir vom Patentamt am 20.01.2001 einen Beschluss erhalten, mit dem unser
"Wiedereinsetzungsantrag" zurtickgewiesen worden ist. Dabei haben wir doch gar kei-
nen Wiedereinsetzungsantrag gestellt. Was kénnen wir tun?

Wir haben von der Firma S eine Patentanmeldung gekauft. Um eine Umschreibung der
Patentanmeldung auf unseren Namen hatte sich leider bislang niemand gekimmert.
Jetzt ist die Patentanmeldung mit Beschluss vom 03.01.2002 von der zustandigen Pri-
fungsstelle des Deutschen Patent- und Markenamts zuriickgewiesen worden, nachdem
S es versaumt hatte, auf einen Priifungsbescheid zu reagieren. Nach Niederlegung die-
ses Beschlusses am 07.01.2002 im Abholfach der Firma S zum Zwecke der Zustellung
hat S mit einem Schreiben vom 20.01.2002 dem Deutschen Patent- und Markenamt mit-
geteilt, dass sie die Patentanmeldung auf uns tUbertragen hat. Gleichzeitig hat S die Um-
schreibung beantragt. AuBerdem hat S eine Ubertragungsvereinbarung vom 20.01.2002
in bezug auf die Patentanmeldung vorgelegt.

S wollte gegen den Zurtickweisungsbeschluss Beschwerde einlegen. Da S ja im Pri-
fungsverfahren schon einmal eine Frist hat verstreichen lassen, wollen wir auf Nummer
sicher gehen und selber versuchen, die Patentanmeldung zu retten. Was kénnen wir
tun?



