Deutsches Patent- und Markenamt | Miinchen, den 4. Febrqar 2009

Patentanwaltspriifung 1/2009, Gruppen A - C

Schriftliche Aufsichtsarbeit betreffend eine praktische Aufgabe
Bestehend aus zwei Tellen Bearbeitungszeit fiir beide Teile zusammen: 5 Stunden

Teil | (Seiten 1 - 4)

Sachverhalt:

Am 15 November 2004 me|dete G bei dem Deutschen Patent- und Markenamt ein
Patent an. Am 18. November 2004 zwelgte er aus der Patentanmeldung eine
Gebrauchsmusteranmeldung ab und beantragte glelchzemg, die Elntragung und Be—
kanntmachung des Gebrauchsmusters fiir 15 Monate auszusetzen.

Am 14. November 2005. meldete P bei dem Deutschen Patent- und Markénamt ein
Patent an wobei er erklarte die Prioritat der Gebrauchsmusteranmeldung des G
vom 18. November 2004 in Anspruch zu nehmen. Er Iegte hierzu eln Schriftstlick vor,-
das von G und von P unterzelchnet war und folgenden Inhalt hatte: '

Ubertragung des Priorititsrechts

Hiermit Ubértra‘ge ich das Prioritatsrecht aus meiner Gebrauchsmusteranmeldung
vom 18. November 2004 auf P.

Miinchen, den 25. August 2005 (Unterschrift des G)

Ich nehme die Ubertragung an.

Minchen, den'25. August 2005 (Unterschrift des P)




Die Patentanmeldung des P enthalt zwei Anspriche:
1. Vorrichtung mit den Merkmalen A und B, gekennzeichnet durch Merkmal C.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, bei der zusétzlich die Merkmale D und E vorlie-

Hierbei kennzeichnen die Merkmale A, B und.C eine von P entwickelte Vorrichtung,
die durch die aus der Gebrauchsmusteranmeldung stammenden Merkmale_'D und E
vorteilhaft weitergebildet wird. '

Die Prufungsstelle erteilte das Patent wie beantragt. Die Patentertellung wurde am 4.
Mai 2007 veroffentllcht

Am 3. August 2007 ging bei dem DPMA der Eihépruch des E ein, der den Widerruf
‘des Patents gem. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. §3 PafG und § 4 PatG be‘antragté.
Der Vorrichtung nach dem Patentanspruch 1 fehle es im Hinblick auf die Druckschrift
D1, einer deutschen Patentschrift aus dem Jahre 2000, schon an der Neuheit. In der
: 'Emspruchsschnft ist detailliert ausgefuhrt dass die Erfindung aus der Druckschrlft D1
die Merkmale A, B und C enthélt; Eine Komblnatlon der Druckschrift D1 mit der am
27. Oktober 2005 veroffentllchten Druckschrift D2, einer deutschen Offenlegungs-
schrift, die die Merkmale A, B D und E enthalt, was ebenfalls ausfiihrlich dargelegt
'w1rd lege dle Vorrichtung gemaR Patentanspruch 2 fiir den Fachmann nahe. Inso-
~ weit fehle es daher an der notwendigen erfinderischen Tatlgkelt

P verteidigte sein Patent daraufhln eingeschrankt nur im Umfang des Patentan-
spruchs 2. In diesem Umfang sei das Patent aufrechtzuerhalten, denn D2 stelle
Stand der Technik geméan § 3 Abs. 2 Nr. 1 PatG dar, der fir die Beurteilung der er-
finderischen Tétigkeit nicht heraanziéhen sei, §4 S. 2 PatG. .

Die zustandige Patentabteilung des DPMA erlieR am_14. Oktober 2008 folgénden



. Beschluss:
Das Patent wird mit folg'enden Unterlagen beschrankt aufrechterhalten;
e Patentanspruch 2 sowie

e Beschreibung und Zeichnungen,'

| jeweils geman Patentschrift.

. Grinde: -

| (Es schiiefen sich die Griinde an.)

' Unterschrift X Unterschrift Y _ Unterschrift Z

Dieser Beschluss wurde beiden Beteiligten am 10. NoVember2008 zugestellt. -

Gegen diesen Beschluss legte Patentanwalt A namens des E mit Schnftsatz vom 10,
Dezember 2008 Beschwerde ein und begrundete dlese gleichzeitig. Insbesondere
fuhrte er aus, die Druckschrlft D2 sei als Stand der Technlk nicht nur bei der Beur-
teilung der Neuheit, sondern auch bei der. erflnderlschen Tatlgkelt zu bericksichti-
gen, weil die Inanspruchnahme der Pnorltat unwwksam sei. Er beantragte den Be-
schluss der Patentab,tgllung aufzuheben und da_s Patent in vollem Umfang zu wider-
rufen.

P stellte sich auf den Standpunkt, der Beschluss der Patentabteilung sei nicht zu be-

_ anstanden. Im Ubrigen seien die Beschwerde und die Einzugsermachtigung fir die
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g Beschwerdegebijhr nicht fristgerechf bei dem DPMA eingegangen. Es sei auszu-
sprechen, dass die Beschwerde des E als nicht erhoben gilt, hilfsweise sei sie als
unzuléssig zu verwerfen, weiter hilfsweise als unbegriindet zurlickzuweisen.

Aus den Akten ist folgendes zu ersehen:

Am Nachmitfag des 10. Dezember 2008 versuéhte die Sekretérin des Patentanwalts
A, die ausgedruckte und unterzeichnete Beschwerdeschrift samt Begriundung und
'Einzugsermachtigung fiir die BeschwerdegebUihr per Telefax an das DPMA zu. uber-
mitteln. Der erste Ubermlttlungsversuch schlug gegen 14.15 Uhr nach Ubermittlung
Jer ersten Seite der Beschwerdeschrift fehl: weitere erfolglose Versuche folgten Auf
telefonische Anfrage erhielt die Sekretarin von einer Beamtln aus der fur das Ein-
spruchsverfahren zustandigen Patentabtellung des DPMA dle Auskunft die Be-
schwerdeschrift kbnne auch auf elektronischem Wege (per E-Mail) (ibersandt wer-
“den; die Beamtin nannte hierzu ihre persénliche elektronische Anschrift unter der E;
Mail-Adresse des DPMA. Die Anwaltssekretarin tibersandte hierauf die von ihr zuvor
eingescannte Beschwerdeschrlft mit Begriindung und Elnzugsermachtlgung far die
Beschwerdegebiihr als Datei im Portable-Document-Format (PDF). Die Beamtln des
DPMA druckte die Datei aus und lieR sie in der Eingangsstelle des DPMA mit einem
Eingangsstempel versehen; hieriiber vérgewisserfe sich die'Anwalts_sekretérin tele-
fonisch und bat um UBe_rs_endung einer Eingangsbestatigung. Am Folgetag, dem 11.
Dezember 2008 ging die Beschwerdeschrift mit Begriindung und Einzugserméchti- -
gung fur die Beschwerdegebiihr per Post beim DPMA ein. -

E ist der Ansicht, dass die Beschwerde samt' Einzugsermachtigung fir die Be- -
schwerdegebuhr fristgerecht bei dem DPMA eingegéngen ist.

Die Beschwerde wird dem technischen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
vorgelegt.

Aufg’ abe: _
1. Nehmen Sie gutachtiich zu den aufgeworfenen Fragen Stellung.

2. Entwerfen Sie den Tenor des Beschlusses des Bundespatentgerichts.



Teil Il (Seiten 5 - 7)

Sachverhalt:
Sie erhalten als Patentanwalt/Patentanwiltin folgendes Schreiben:

3. Februar 2009

Sehr geehrte Frau Patentanwéltin,
* sehr geehrter Herr Patentanwalt,

wir sind ein Unternehmen mit Siti in Frankfurt/Main, welches sich auf den Ir,riport und
Vertrieb hochwertiger Geréte und Utensilien _fi]r den Haushalt spezialisiert hat. Im
April 2007 haben wir mit der Firma' Alessandro Maximo S.p.A., einem sehr renom-
mierten Hersteller fiir elektrische Haushaltsmaschinen, eine schriftliche Vereinbarung
geschlosSen, nach der wir offizielle Vertriebévertretung dieser Firma in Deutschland
sind und dariiber hinaus fiir alle ihre Produkte das Alleinvertriébsrecht‘in Deutsch-
Iand haben Seit gut 15 Monaten haben wir auch eine \/on der Firma Alessandro Ma-
X|mo S.p. A hergestelite Espressomaschlne mit der Bezelchnung ,,CAPRESSIMO“ im
Programm Wegen ihres ausgezeichneten Preis- Lelstungsverhaltnlsses hat diese ;
Maschine voll eingeschlagen und ist derzeit einer unserer Verkaufsschlager.

Dié Firma Alessandro Maximo S.p.A ist Inhaberin der Wortmarke “CAPRESSIMO”,
die seit 2005 in ltalien fir elektrische Kaffeemaschinen eingetfagen ist. Uber Marken-
rechte in Deutschland oder in anderen europalschen Staaten verflgt die F|rma Ales-
sandro Maximo S.p. A aber nicht. Wir haben mit der Flrma Alessandro Maximo S.p.A.
schon vor einiger Zeit darliber gesprochen, dass uns ein Markenschutz fiir die Be-
zelchnung ,CAPRESSIMO" auch in Deutschland smnvoll und wichtig erschelnt Man
_hatte uns zunéchst gesagt, man wolle dariiber nachdenken und sich (ber die Kosten
. informieren. Wir haben das Thema dann noch wiederholt angesprochen sind aber
immer wieder auf spéter vertrostet worden Eine Regelung beziiglich Markenrechte
enthalt die Vereinbaruhg mit der Flrma Alessandro Maximo S.p.A. Ielder'nlcht.



1. Frage:

Nachdem die 'Maschine inzwischen allerdings so erfolgreich geworden ist, befﬂrchten
wir, dass wir Gefahr laufen, dass sich ein Dritter die Beze|chnung ,,CAPRESSIMO"
als Marke fiir Kaffeemaschlnen beim Deutschen Patent- und Markenamt elntragenA
lasst und uns dann den Verkauf der Maschinen unter dieser Bezeichnung verbieten
kénnte. Oder kdnnten wir uns dagegen mit dem bestehenden italienischen Marken-

recht. und/oder der bereits erfolgten Benutzung der Marke hier in Deutschland weh-
ren?

2. Frage: _

Wie dem auch sei, wir haben uns entschlossen, zur Sicherheit ohne weitere Riick-
‘sprache mit der Firma Alessandro Mammo S.p.A die Markenemtragung in Deutsch-
land Jetzt selbst in die Hande zu nehmen Wir bitten Sle daher, s0 bald wie moglich in
“unserem Namen die Bezeichnung +~CAPRESSIMO" fir die Waren ,elektrische Kaf-

. feemaschinen” beim Deutschen Patent- .und Markenamt als Marke anzumelden.

Oder gibt es Grunde, die dagegensprechen dass wir die Marke flr uns eintragen
lassen?

3. Frage:

Da wir zu der Espressomaschme ,,CAPRESSIMO" in der letzten Zeit auch Anfragen
aus Frankreich, Holland und Osterreich erhalten haben, haben wir uns iberlegt, dass
wir unseren Vertrieb europaweit ausdehnen sollten. Wir haben vor, bei nachster Ge-
legenheit mit der Firma Alessandro Maximo S.p.A. Ubef Vertriebsrechte fir das Ge-
biet der Européaischen Union zu verhandeln. Wir sollteﬁ daher vielleicht gleich eine
‘MarkenanmeldLiing fur die gesamte EU einreichen. Oder sehen Sie da Probleme auf
uns zukommen?

Mit freundlichen GriiRen
RM Handelskontor Reinhard Magnus e.K.

Reinhard Magnus



Aufgabe:

Entwerfen Sie ein Antwortschreiben mit gutachterlicher Stellungnahme zur
Rechtslage (wettbewerbsrechtliche Anspriiche sind nicht zu beriicksichtigen).



