Deutsches Patent- und Markenamt Miinchen, den 6. Oktober 2005

Patentanwaltspriifung Il 2005, Gruppen A-C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine wissenschaftliche Aufgabe

bestehend aus 2 Teilen; Bearbeitungszeit fiir alle Teile zusammen: 5 Stunden

Teil | (Seiten 1 und 2)

Gegen die Eintragung der prioritatsjliingeren Marke

die fir samtliche Waren der Klassen 29, 30 und 32 (laut der Klasseneinteilung von Waren und
Dienstleistungen — vgl Anlage 1 zu § 19 Abs. 1 MarkenV) Schutz genieft, ist gegen alle Waren
Widerspruch erhoben worden von der Inhaberin der seit Jahrzehnten geschiitzten Marke

Coca-Cola

eingetragen in dem bekannten Schriftzug fiir die Waren. ,, alkoholfreie Getrdnke und Sirupe zur
Herstellung derselben®.

Der innerhalb der Widerspruchsfrist beim Patentamt eingegangene Widerspruchs-Schriftsatz ist
nur per Fax von den Vertretern der Widersprechenden Ubersandt worden. Im Laufe des Verfah-
rens vor dem Patentamt hat die Widersprechende erklart, sie beschranke den Widerspruch auf
die Waren der Klasse 32 sowie auf die Waren: ,Milch- und Milchprodukte, Kaffee, Tee, Kakao,
Kaffee-Ersatzmittel”.

Die Markenstelle des Patentamts, besetzt mit einem Beamten des héheren Dienstes, hat den Wi-
derspruch zuriickgewiesen, da die Ahnlichkeit der Bestandteile ,KOCA* / ,Coca“ die Verwechs-
lungsgefahr zwischen den Vergleichszeichen nicht begriinden kénne, u.a. deshalb, weil ,Coca”



B

als Hinweis auf einen Inhaltsstoff des Coca-Blattes einen deutlich warenbeschreibenden Anklang

aufweise. Eine assoziative Verwechslungsgefahr liege ebenfalis nicht vor.

Gegen diese Entscheidung hat die Widersprechende Beschwerde eingelegt, deren Zulassigkeit
zu unterstellen ist. Sie beantragt, die Lbschuhg der jungeren Marke Uber den Umfang des be-
schrankten Widerspruchs hinaus auch fiir die Ware ,Speiseeis”, da diese Ware irrtlimlich in der
Beschréankungserklarung vergessen worden sei, obwohl sie offensichtlich im engen Ahnlichkeits-
bereich mit den Waren der jlingeren Marke liege. Die angefochtene Entscheidung sei schon des-
halb aufzuheben, weil die Markenstelle den Uiberragenden Bekanntheitsgrad der Widerspruchs-
marke nicht nur ignoriert, sondern dem Bestandteil ,Coca“ zu Unrecht eine nur verminderte Kenn-
zeichnungskraft zugebilligt habe. Im Bereich der Cola-Getréanke verwende allein die Widerspre-
chende den Bestandteil ,Cola“, tber ihn werde sie deshalb in erster Linie identifiziert. Der Verkehr
werde die jingere Marke flir die Bezeichnung eines Produkts der Widersprechenden halten, das

zum Vertrieb in der TUrkei bestimmt sei.

Die Inhaberin der jingeren Marke, bei der es sich um eine in der Turkei anséssige juristische Per-
son handelt, dufert sich im Beschwerdeverfahren nicht zur Sache, sondern fihrt nur aus:

Der nur als Fax Ubermittelte Widerspruch sei wirkungslos, da ein Original nicht nachgereicht wur-
de. Mit den modernen technischen Mitteln kénne ein Fax-Widerspruch leicht gefalscht werden. Im
Ubrigen sei das Widerspruchsverfahren unterbrochen, da auf den Antrag eines Glaubigers in der
Turkei das zustandige tirkische Gericht ein mit den deutschen Vorschriften vergleichbares Insol-
venzverfahren gegen sie erdffnet habe. Zum Nachweis hierfiur legt die Markeninhaberin ein drei-

seitiges Dokument in tlrkischer Sprache bei.

Aufgabe:

Bereiten Sie in einem Gutachten die Entscheidung des zustdndigen Beschwerdesenats vor.

Nehmen Sie dabei - ggf in einem Hilfsgutachten - insbesondere zu folgenden Fragen Stellung:

Ist der Widerspruch ordnungsgemaf erhoben?
Gegen welche Waren richtet sich der Widerspruch?
Hat das Vorbringen der Markeninhaberin, wonach in der Turkei ein Insolvenzverfahren ge-
gen sie eroffnet wurde, - was Sie vorliegend als zutreffend unterstellen sollen - Auswirkun-
gen auf das Beschwerdeverfahren?

4. Hat die Beschwerde der Widersprechenden in der Sache Erfolg?
Benutzungsfragen sind vorliegend nicht aufgeworfen und spielen daher keine Rolle.
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TEIL 2 (Seiten 3 bis 5)

Aufgabe 1

Mittwoch, 1. Juni 2005

Sehr geehrte Frau Patentanwaltin,
sehr geehrter Herr Patentanwalt,

ich bin Inhaber eines kleinen Unternehmens, das sich mit der Erzeugung von Rdntgenstrahlung
fir medizinische Apparate beschaftigt. Unser Elektroingenieur, Herr Maier, hat vor ca. zwei Jah-
ren eine Erfindung gemacht, die eine neue Rontgenquelle betrifft. Kernstiick der Rdntgenquelle ist
ein Stapel von Elektroden und Isolatoren, die plattenformig ausgestaltet und abwechseind Uber-
einander gestapelt sind, so dass jede Elektrode zwischen zwei Isolatoren liegt. Der Stapel solite

durch eine untere und eine obere Isolatorplatte begrenzt werden.

Ich habe die Erfindung schriftlich in Anspruch genommen. Um Kosten zu sparen, haben Herr Mai-
er und ich ohne anwaltliche Hilfe eine Patentanmeldung formuliert und Ende des Jahres 2003
beim Deutschen Patent- und Markenamt zum Patent angemeldet. Einem Schreiben des DPMA
zufolge soll die Anmeldung am 15. Juni 2005 verdffentlicht werden. Mit der Anmeldung wurde

zugleich der Prufungsantrag gestelit.

Im Oktober 2004 ging bei uns ein Prufungsbescheid des DPMA ein, in dem die Erfindung gegen-
Uber dem Stand der Technik als nahe liegend bezeichnet wurde. Bei einem bekannten Apparat ist
ebenfalls ein Stapel von abwechselnd angedrdneten Elektroden und Isolatoren vorhanden. Aller-
dings dient dieser Apparat Prufzwecken in der Materialforschung; die Erzeugung von Roéntgen-
strahlen ist an keiner Stelle angesprochen. Der Patentpriifer hat aufterdem Zweifel an der Funkii-
onsfahigkeit unserer Réntgenquelle gedulert. Er vertrat die Ansicht, dass die Réntgenquelle im

Betrieb durch Kurzschluss zerstort wird.

Herr Maier hat sich zuerst {iber die vom Patentpriifer geduRerten Zweifel sehr erregt und mir ver-
sichert, dass die Roéntgenquelle selbstverstandlich funktioniert. Nachdem wir jedoch die Anmel-
dung nochmals durchgesehen haben, ist uns ein schlimmer Fehler aufgefallen. Wir haben die Be-
zugszeichen von Elektroden und Isolatoren zu unserer Zeichnung konsequent an jeder Stelle ver-
tauscht, so dass jetzt durchgangig die Isolatoren als Elektroden und die Elektroden als Isolatoren
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bezeichnet werden. Demzufolge wird der Stapel nach dem Wortlaut unserer Anmeldung nicht
durch Isolatoren begrenzt, sondern durch Elektroden. Selbstversténdlich sind uns die Zweifel des
Patentpriifers jetzt verstandlich geworden.

Da die Erfindung ohnehin wirtschaftlich nicht bedeutsam erschien, haben wir den Priifungsbe-
scheid des DPMA auch in der gesetzten Nachfrist nicht beantwortet, so dass die Anmeldung am
20. Mai 2005 (Tag der Zustellung) durch die Prifungsstelle zurlickgewiesen wurde. Vor einigen
Tagen haben wir jedoch beim Besuch einer Messe festgestellt, dass die Erfindung durchaus noch

ein wirtschaftlicher Erfolg werden kénnte.

Um weitere Fehler zu vermeiden, wenden wir uns an Sie.

Bitte erlautern Sie uns, zu welchem Vorgehen Sie uns in Anbetracht aller Umstande raten wur-

den. Wir bitten Sie, dabei vor allem auf die folgenden Fragen einzugehen.

a) Welche Moglichkeiten gibt es, den Beschluss des Patentamts aufzuheben, so dass wir un-
sere Argumente gegen die Grunde vorbringen kénnen? Welches sind die Vor- und Nachtei-
le und die Erfolgschancen?

b)  Konnen wir einen Berichtigungsantrag stellen, so dass der Fehler in den Bezugszeichen
korrigiert wird? Glauben Sie, dass die Berichtigung moglich sein wird? An sich musste doch
jeder Fachmann erkennen, dass sich hier ein Fehler eingeschlichen hat.

c)  Wirwirden aus Kostengriinden ungern eine neue, berichtigte Patentanmeldung einreichen.
Lieber wére uns, wenn die Kosten fir die neue Anmeldung nur dann entstehen wdrden,
wenn unser Berichtigungsantrag abgelehnt und damit unsere ,alte” Anmeldung wertlos wird.
Wie kénnten wir vorgehen?

d) Was ware bei einer neuen Anmeldung zu beachten?

Mit freundlichen GrlRRen
Franz Muller

Nehmen Sie gutachterlich zu allen aufgeworfenen Problemen Stellung.




Aufgabe 2

Umfang und Grenzen des ,Versuchsprivilegs® gemaft § 11 Nr. 2 PatG:

Erldutern Sie die Rechisprechung unter Berlcksichtigung der folgenden Fragen:

a) Welche Bedingungen muissen vorliegen, damit eine Handlung unter das Versuchsprivileg
falit?
b)  Wann werden die Grenzen des Versuchsprivilegs Uberschritten?

c) Welche Norm des Grundgesetzes muss bei der Abwégung berlicksichtigt werden?



