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% Deutsches
Patent- und Markenamt
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Patentanwaltspriifung I/ 2001 /(4 loLA
Wissenschaftiiche Priifungsaufgabe

Bestehend aus drei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt; 5 Stunden

Teil |
Sachverhalt:
Dis Wortmarke
KOCAD

ist am 17, Juli 2007 unter der Nummer 307 32 657 fUr die Waren und
Dienstleistungen

_ ~ochokoladengetrénke,
Einzelhandelsdienstlieistungen im Bereich Lebensmittel und Gefrénke”

in das beim Deutschen Patent- und Markenamt geftihrte Markenregister eingetragen

waorden,

Die Inhaberin der Wortmarke
SCHO-KAD

die seit 1996 unter der Nummer 2 100 664 fur zahlreiche Waren registriert ist, hat
dagegen gezielt aus den Waren

"Kakaohallige oder schokoladehaltige Getrénkepulver”

Widerspruch erhoben,



kt
Notiz
Weitere Lösungsvorschläge zu den schriftlichen Patentanwaltsprüfungen finden Sie unter www.kandidatentreff.de, der Internetplattform für Patentanwaltskandidaten.


Die  Widersprechende meint, Schokoladengetréinke und Kakao-  bzw.
schokoladehaltige Getrdnkepulver seien dasselbe, Auerdem verkaufe die Inhaberin
der jlingeren Marke Getrdnke (worunter auch Getrankepuiver fallen kénne) und
kontrelliere dabei auch die Qualitat der von ibr verkauften Ware.

Die Widerspruchsmarke ,SCHO-KAQ" sel schon wegen der identischen Vokalfolge
,0-A-0" mit der jungeren Marke ,XOCAQ" verwechselbar, X" Und ,SCH", die jeweils
auf dem Laut ,s" aufbauen seien sich auch sehr ghnlich, So stamme X' aus dem
griechischen ,chi" und sel dern ,ch” stark angendhert, Auch Im portugiesischen und
stidamerikanischen Sprachraum werde X" teilweise als ,Sch" ausgesproghen,

Die Inhaberin der jlngeren Marke wendet ein, dass schon ein erheblicher
Unterschied zwischen Getrdnken und Getrénkepulver bestehe und bereits deshalb
niamand die Marken miteinander verwechseln wiirde, Erst recht gelte dies fir den
Einzelhande! im Bereich Lebensmittel, der Ja wohl nichts mit Getrdnkepulver zu tun
habe. Niemand wlrde auf die ldee kommen, ,SCHO-KAQ" mit ,XOCAQ" zu
verwechseln - das wlrde ja bereits ganz anders ausgesprochen. Aulerdem denke
jeder bel der Widerspruchsmarke nur an ,Schokolade" und Kakao", weil ,SCHO-"
eben flir Schokolade ,KAQ" flir Kakao stehe. Durch den Bindestrich wlrde das noch
besonders deutlich. Die beiden Marken sahen im Ubrigen auch ganz anders aus und
das sei ja wohl entscheldend, wenn man sie beim tég!ichen Einkaufim Regal stehen
sehe. Selbst wenn man davon ausginge, dass die beiden Marken &hnlich
ausgesprochen wlrden, kdnne das allein ja wohl hier nicht ausreichen, wenn man
sich die komplett unterschiedliche Schreibweise ansieht.
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Aufgabe.
1. Nehmen Sie zur Vorbereitung der Entscheidung der zustandigen Markenstelle des

Deutschen  Patent- und  Markenamts  gutachterlich  zur  Frage der
Verwechsiungsgefahr nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG Stellung. Gehen Sie dabel ~
gegebenenfalls hilfsgutachtlich - auf alle von den Beteiligten vorgebrachten
Arguments ein, |

2. Entwerfen Sie den Tenor der Entscheidung der Matkenstelle.

@/ﬁwtersielh, die zustandige Markenstelle ist mit einer Priferin / einem Prifer des

grehop‘enleg Dienstes besetzt, welche( 1) Rechtsbehelf (e) sind dagegen innerhalb
welcher Frist(en) statthaft?

Teil Hi
Sachverhalt:

Die Bau GmbH ist im Bereich des Bauwesens t8tig und Inhaberin der deutschen
Patentanmeldungen DE X und DE Y, die am 23, Mdrz 2004 angemeldet wurden. Die
beiden Patentanmeldungen betreffen Verfahren zum Herstellen von Asphalt, wobei
die beiden Patentanmeldungen unterschiedliche Verfahrensablaufe beschreiben und
beanspruchen, die alternative Vorgehensweisen betreffen. Bislang bezieht die Bau
GmbH Asphalt von Zulieferern, die Asphalt glnstig anbieten. Daher wurden die in
den Patentanmeldungen beschrigbenen Verfahren noch nicht von der Bau GmbH
gingesetzt, Da ein Einsatz nicht absehbar ist, wurde in beiden Verfahren nach kein
Prifungsantrag gestelit. Die Jahresgebithren wurden allerdings regelmaRig und
fristgeracht entrichtet.

Fur die Betreuung der Verfahren ist Patentanwalt Meler zusténdig, der seit mehr als
zwanzig Jahren fur die Bau GmbH in Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes tatig
ist und diese gegentiber dem DPMA vertritt, Sdmtliche Fristen werden in der Kanzlei
Meier notiert und Uberwacht. Far das Notieren und die Kontrolle der Fristen ist der
Patentanwaltsfachangestellte Schmidt verantwortlich, der vor mehr als 10 Jahren die
Ausbildung zum Patentanwaltsfachangestellten in der Kanzlei absolvierte und seit




erfolgreichem Ablegen der Prifung als Patentanwaltsfachangestellter in dieser
Kanzlel tatig ist. Herr Schmidt notiert die Fristen sowohl handschriftlich in einem
Kalender als auch slektronisch mittels EDV, was mit der in der Kanzlei eingesetzten

Verwaltungssoftware mdglich ist,

Im Rahmen seiner Ausbildung wurde Schmidt von Anwalt Meier in alle Bereiche der
Blrocrganisation, insbesondere auch in die Bereiche Fristen und Zustellung,
eingewiesen. Die Tatigkeit von Herrn Schmidt-wird regelmaiig, anfahgs haufiger und
nunmehr alle sechs Monate, von Hern Meler (berwacht, hierzu werden
stichprobenartig Fristen Uberpriift. Bislang gab es keine Beanstandungen. Samtliche
Fristen wurden korrekt notlert und Gberwacht, Schriftstiicke wurden rechtzeitig
zugestellt. '

Samtliche Schutzrechte und Schutzrechtsanmeldungen bei der Bau GmbH werden in
zeitlichen Absténden bewertet und in Kategorien eingestuft. Die Ergebnisse der
Einstufungen werden Patentanwalt Meler mitgeteilt. Schutzrechte der Kategorie |
missen in jedem Fall aufrechterhalten werden. Bei Schutzrechten der Kategarie |l
werden rechizeitig vor Ablauf der Frist die Fachabteilungen informiert, die nach
Ricksprache mit der Geschéftsfihrung Patentanwalt Meler entsprechende
Weisungen geben. Schutzrechte und Anmeldungen der Kategorie Il werden
fallengelassen. Dle Patentanmeldungen X und Y sind in Kategorie !l eingestuft,

Aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage wird von Seiten der
Geschaftsfihrung der Bau GmbH zu Beginn des Jahres 2011 entschieden,
Schutzrechte und Anmeldungen der Kategorie [l nicht weiterzuverfoigen. Allerdings
soil bei diesen zunédchst Uberprift werden, ob elne Verwertung durch Verkauf oder
Lizenzierung in Betracht kommt, Aus diesem Grunde nimmt zu Beginn des Jahres
2011 Meier Kontakt zu der Asphalt AG auf, einem der Zulieferer von Asphalt. Die
Verhandlungen flhren schnell zu einem Ergebnis und man kommt lberein, die
beiden Patentanmeldungen zu Oberragen. Am 21, Marz 2011 erfolgt die
rechtsgeschiftiiche Ubertragung der beiden Patentanmeldungen. Die Umschreibung
wird am 24. Mérz 2011 beantragt.
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Zuvor werden in den beiden Patentanmeldungen X und Y von der Bau GmbH die
Jahresgeblhren fristgerecht entrichtet. Am 16. M&rz 2011 erhalt Patentanwait Meier
auflerdem von der Bau GmbH den Auftrag, in beiden Anmeldungen Prifungsantrag
fristgerecht bis zum 23, Méarz 2011, einem Mittwoch, zu stellen, Er gibt dies an
Patentanwaltsfachangestellten Schmidt welter, der noch am selben Tag
Patentanwalt Meler zwei Eingaben an das DPMA varlegt. In den beiden Eingaben
werden die Prifungsantrdge flr die Patentanmeldungen X und Y gestelit Die
Gebuhren sollen mit beigefligten Einzugsermachtigungen entrichtet werden,
Patentanwalt Meier prift die Schreiben und die Einzugserméchtigungen und gibt
diese zum Versenden an Schmidt zurlck, Dieser macht die beiden Eingaben
postfertiq, d.h, er kuvertiert und frankiert diese.

Allerdings ist Schmidt an diesem Tage durch sinen Magen-Darm-Infekt in seiner
Konzentrationsfahigkeit stark beeintrachiigt und er verwechseit bei der Auswahl die
Briefmarken und wahlt welche mit zu geringem Wert aus. In das Postausgangsbuch
trégt er jedoch die korrekten Betrdge ein. Die Erkrankung flithrt auch dazu, dass
Schmidt erst am 28, Marz 2011 wieder in der Kanzlel erscheint.

Am 25, Mérz 2011 erhélt Meler die beiden Postsendungen zuriick, die aufgrund der
unzureichenden Frankierung nicht zugestellt wurden. Er erkennt, dass die Frist am
23. Marz 2011 zum Stellen der Prifungsantrage versdumt wurde und telit dies,
nachdem er den Sachverhalt mit Schmidt erdrtert hat, der Bau GmibH am 28. Marz
2011 mit. Digse berat sich mit der Asphalt AG, die zundchst den Kaufpreis
zurlickveriangt. Nach mehrwochigen Beratungen beschlieft man am 23, Mai 2011
ginen andeten Weg zu gehen. Die Umschreibung ist zu diesem Zeipunkt noch nicht
erfolgt, d.h. die Bau GmbH ist noch als inhaberin im Register eingetragen. |

Fallvariante 1

Die Bau GmbH beauftragt Patentanwalt Meier, Wiedereinsetzung geméanR §123 PatG
zu beantragen,

Aufgabe:
Prifen Sie die Erfolgsaussichten des Antrags auf Wiedereinsetzung




Fallvariante 2

Die Asphalt AG beschlief3t, seibst Wiedereinsetzung zu beantragen.

Aufgabe!
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Sachverhalt: , {';\ZL }ﬂ‘(}v ’ S
Do

Gegen ein deutsches Patent (”'S"treitpateﬂ%) dessen Erteilung am 02.09.2010
verdffentlicht wurde, wird am 29.11.2010 beim DPMA von der Einsprechenden
Einspruch erhoben, Die Einspruchsgeblhr wird durch eine unterschriebene
Einzugserméchtigung entrichtet.  Als Widerrufsgrund wird einzig mangeinde
erfinderische Tatigkeit geltend gemacht. Ausflhrungen, weshalb keine erfinderische
Tatigkeit vorliege, enthalt der Einspruchaschriftsatz nicht, ebenso wenig wird Stand [ fﬁm 5

Teil lit

der Technik zitiert, der der Schutzfahigkeit entgegenstehen wlirde,

- LS

Am 03.12 2010 noch bevor dle Belastung des angegebenen Kontos erfolgt, widerruidt 2(4 ‘
dle Einsprechende die Einzugsermachtigng. (C EU.(

Die zustandige Patentabteilung des DPMA hat die Patentinhaberin und die

Einsprechende auf den 06,10.2011 zur Anhérung geladen, Gl

Auf eine Abmahnung der Patentinhaberin hin, in der eine‘ Vearletzung des
Streitpatents durch die Beigetretene behauptet und diese zur Unterlassung der
Verletzungshandlung  unter Kla?%gndrohung aufgefordert wird, reicht die

Beigetretene  am 01.07.2011 ' 'Beim zustadndigen Landgericht negative W\&/

Feststellungskliage gegen die Patentinhaberin ein, dass sie das Streitpatent nicht M
verlatze, Diese Klage wird der Patentinhaberin am 14.07.201 1" Zugestsllt, e

L 2t
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Am 04.10.2011 erkitrt die Beitretende dem DPMA gegenlber schriftiich den Beitritt
zum Einspruchsverfahren gegen das Streitpatent. Der Beitrittserklarung sind Kopien
der Abmahnung und der Klageschrift samt Nachweis des Eingangstags beim
L.andgericht und das Zustellungsdatum an die Patentinhaberin beigefligt. Gleichzeitig S
£ 300

wird eine Gebithr von 300 EUR entrichtet. In dem Beitrittsschriftsatz wird als einziger
- Widerrufsgrund widerrechtliche Entnahme geitend gemacht, die ausfihrlich und

i T
é”"%-;—f.f\)

schllssig dargelegt wird,

1. Aufgabe:

Ceben Sie gutachtlich elne Bewertung der Rechtslage ab. Wie ‘hat die
Patentabteilung zu entscheiden, wenn sie der Auffassung ist, dass eine
widerrechtliche Entnahme vorliegt.

Formulieren Sie auch den Tenor des Beschlusses wértlich.

2. Variante:
Fuhren Sie gutachtlich aus, ob und gegebenenfalls wie sich die Rechislage andert,
wenn die Einsprechende die Einzugsermachtigung nicht widerrufen hatte?

Auch hier ist zu tenorieren.

3. Abwandlung:

Wahrend des Einspruchsverfahrens gemald der Variante b, — also ohne erfolgten
Widerruf der Einzugsermachtigung der Einsprechenden — erlischt das Streitpatent,
da der Inhaber darauf verzichtet, |

Finhren Sie gutachterlich aus, wie die Rechtalage ist und formulieren Sie den Tenor

des Beschlusses,
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Klausurbheurteilung
Klausur 12/0&

Teil §i:

Frage 1:
Systematisch missen Sie bei der Priifung eines Antrags auf Wiedereinsetzung zunéchst

einmal feststellen, dass eine Frist versdumt worden ist. Im nachsten Schritt ist das
Verschulden zu prifen. Das Verschulden ist bei Angestellten vor allen Dingen darin zu
sehen, wenn in der Organisation alles in Ordnung ist und aufgrund eines einmaligen
menschlichen Versagens ein Fehler aufgetreten ist. D.h. zunéchst ist festzustellen,
welcher Fehler aufgetreten st und sodann zu prifen, liegt hier ein
Organisationsverschulden vor, oder ein menschliches Versagen. Dies hétte hier in aller
Kirze geprift werden kdnnen, da natlrlich der Patentanwait nicht auch noch die
Frankierungen Uberprifen muss. Es reicht aus, wenn er sorgfaltig seine Angestellten
ausgewahit hat. Insoweit sind aus meiner Sicht ihre Ausflihrungen viel zu lang geraten und

wirden wahrscheinlich im Ernstfall fur Sie in dem Umfang gar nicht zu schaffen sein.

Hinsichtlich der zweiten Variante war nicht weiter auszufiihren, ob eine Ubertragung
méglibh ist oder nicht. Vielmehr war hier zu prifen, ob die Aktivlegitimation gegeben ist. Im
vorliegenden Falle war der Prifungsantrag zum 23.03.2013 zu stellen. Zu diesem
Zeitpunkt war noch die Bau-GmbH im Register eingetragen. Allerdings war die
rechtsgeschéftliche Ubertragung auf die Asphalt-GmbH schon erfolgt. D.h. hier war zu
prifen, wer Uberhaupt zur Antragsstellung berechtigt war. Im Zweifelsfalle ist von der

Registerlage auszugehen.

Problematischer ist in diesem Zusammenhang, ob die Asphalt-AG (berhaupt
Wiedereinsetzungsantrag stellen kann. Sie misste quasi das Verschulden der
Rechtsvorgéngerin bzw. von deren Vertreter schildern. Welche Funktion hat sie in diesem
Zusammenhang? Ist sie Vertreterin? Jedenfalls ist der Asphalt AG selbst kein Verschulden
anzulasten. Dies kann ihr nur zuzurechnen sein. Auch dieser Zurechnungszusammenhang

musste sodann hergestellt werden.



Teil 111;
Liegt mir leider nicht vor.
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Per E-Mail:

Her—

Klausur 12/08 — Teil lll

Sehr geehrter Hert

haben Sie vielen Dank fir thre Mail vom 25.07.2013. Sie sehen daran, wo das Risiko Ihrer
Arbeitsweise liegt. Hier habe ich offensichtlich prompt Ubersehen, dass Sie den Teil Il doch
geldst hatten, Daher bleibt es bei meinem Tipp, ordnen Sie die Blatter ggf, hinterher mittels
Seitennummerierung und machen Sie ganz deutlich, welchen Teil Sie bearbeiten. Auf Ihren
Klausuren steht oben nur IlI-1-2“. Dies kann auch leicht Gibersehen werden, schreiben Sie
ruhig deutlich hin ,Teil I, Und darunter kdme die Unter-Uberschrift ,Aufgabe |, Variante 2,
Variante 3",

Inhalttich ist zu bemerken, dass Sie vollkommen recht haben, dass mit der Nichtzahlung der
GebUhr der Einspruch als nicht eingelegt gilt. Die Folge fir den Beitritt ist, dass dieser nicht
zuléssig ist. Sie schreiben nicht moglich®, juristisch ausgedriickt wére jedoch richtig ,nicht



Zulassig",

Hinsichtlich des Tenors bleibt zu bemerken, dass darin keine Begriindungen enthaiten sein
durfen. Es reicht vollkommen, wenn Sie tenorieren:

1. Der Einspruch gilt nicht als eingelegt.

2. Der Beitritt ist unzuldssig.

Bei der Variante 2 schreiben Sie schlicht und einfach, es sei kein Stand der Technik
angegeben, der Einspruch sei nicht begrlindet. Dies ist so nicht richtig formuliert. Im Grunde ist
hier der Einspruch nicht mit Grinden versehen, denn es ist nicht ausgefihrt, aufgrund welcher
Argumente und welchen Standes der Technik die erfinderische Tatigkeit nicht gegeben sein
soll. Damit ist der Einspruch nicht zulassig. Eine andere Frage wére die Begriindetheit. Aber im
vorliegenden Fall sind keine nachvollziehbaren Argumente gegeben, so dass der Einspruch als
nicht zulassig anzusehen ist.

Die Zulassigkeit bzw. Nichtzulassigkeit des Einspruchs hat aber keine Auswirkungen auf den
Beitritt. Einem nicht zulassigen Einspruch kann durchaus beigetreten werden. Dies ist ndmlich
genau der Unterschied zum Grundfall.

Im Weiteren filhren Sie aus, dass zunichst die erfinderische Tatigkeit behandelt wiirde. Im
vorliegenden Falle ist jedoch kein Stand der Technik zitiert, der der Schutzfahigkeit
entgegensteht. Damit wlirde sich die Frage stellen, ob im Rahmen des geltend gemachten
Widerrufsgrundes des Beitretenden das Amt von Amts wegen auch andere Grinde
recherchieren darf bzw. diese Griinde von Amts wegen in das Verfahren einfihren darf. Dies
war vorliegend abzuhandeln. Ich verweise hierzu auf die Rechtsprechung des BGH
(Aluminiumtrihydroxid), wonach im Einspruchsverfahren das Amt von Amts wegen ermitteln
darf und die Grinde wechseln darf, nicht jedoch das Bundespatentgericht. Fraglich ist aber
(dies war zu erortern), ob dies auch fir den héchst personlichen Widerrufsgrund der

widerrechtlichen Entnahme gilt.

Hinsichtlich des Tenors ist zu bemerken, dass auch dieser zu lang ist. Wenn Sie den Einspruch
fur zuldssig halten, aber unbegriindet, reicht es aus, dass Sie tenorieren:
Der Einspruch wird zurlickgewiesen.



Wenn er unzuléssig ware, hielle der Tenor:

Der Einspruch wird verworfen.

Hinsichtlich des Beitritts ist auch nicht gesondert festzustellen, ob dieser zuldssig ist. In dem
Tenor reicht es, wenn ausgefithrt wird:

Das Patent wird widerrufen.

Da im vorliegenden Fall zu tenorieren war, dass der Einspruch unzuldssig ist, ware im
vorliegenden Fall wie folgt zu tenorieren:

1. Der Einspruch wird verworfen.

2. Aufgrund des Beitritts wird das Patent widerrufen.

Aus meiner Sicht wére sagar ein ganz kurzer Tenor vertretbar:
Das Patent wird widerrufen.
Aber dies ist im Wesentlichen Geschmackssache. Grundprinzip muss jedoch sein, dass der

Tenor kurz zu sein hat und keine Begriindung zu enthalten hat.

Hinsichtlich der Abwandlung machen Sie sich das Leben etwas zu einfach. Sie stellen ja
richtigerweise fest, dass der Verzicht ,ex nunc' wirkt. Damit bestehen aber méglicherweise
noch Anspriiche aus der Vergangenheit. Das Patentamt wird nachfragen, ob ein rechtliches
Interesse vorliegt, das Verfahren weiterzuverfolgen. Grundsétzlich ist das Verfahren alse nicht
automatisch mit dem Verzicht beendet.

Hinsichtlich des Tenors gilt das zuvor Gesagte. Dieser sollte keine Begriindungen enthalten. Im

Ubrigen wiirde sich der Tenor in einen Feststellungsantrag umwandeln:

Es wird festgestelit, dass das Patent wirkungslos ist.

oy

I

Mit freundlich=n GriilRen



Klausurbeurteilung
Klausur 12/08, Teil | -

Teil I

Es ist unzweckmaliig (vgl. Seite IX) voranzustellen, was im Einzelnen theoretisch zu
prifen sei. Im Gutachten ist unmittelbar mit der Prifung der einzeinen Fragen zu beginnen
und zwar im juristischen Gutachtenstil, in dem Sie Abschnitt flir Abschnitt die zu prifenden
Fragen voranstellen und dazu die entsprechende Bestimmung anflgen. Vorliegend ist
gefordert, die Verwechselbarkeit zu priffen. Daher ist zunachst auf die Ahnlichkeit der
Waren und Dienstleistungen WD einzugehen. Ahnlichkeit ist im Allgemeinen anzunehmen,
wenn in Berlcksichtigung alle erheblichen Faktoren die ihr Verhalinis zueinander
kennzeichnen insbesondere ihre Beschaffenheit, ihre regeimalige betriebliche Herkunft,
ihre regelméafige Vertriebs- und Erbringungsart, den Verwendungszweck und ihre Nutzung
ihrer wirtschaftlichen Bedeutung, ihrer Eigenart als miteinander konkurrierende oder
einander ergdnzende Produkte und Leistungen oder andere fir die Frage der
Verwechslungsgefahr wesentliche Griinde so enge Berlhrungspunkte aufweisen, dass die
beteiligten Verkehrskreise der Meinung sein kénnten, sie stammten aus dem selben und

gofs. wirtschaftlich verbundenen Unternehmen.

Umgekehrt kann von einer Waren- und Dienstleistungsundhnlichkeit nur ausgegangen
werden, wenn trotz ldentitst oder groBer Ahnlichkeit der Marken und héchster
Kennzeichnungskraft der &lteren Marke die Annahme einer Verwechselbarkeit ,im Sinne
einer Verwirrung Uber die Ursprungsidentitat der Waren und Dienstleistungen wegen des
Abstands der Waren und Dienstleistung von Vornherein ausgeschlossen erscheint. Die
Prifung der Waren und Dienstleistungen wird hier erst auf Seite XV vorgenommen. Das ist
ganz allgemein aufbaumafiig nicht richtig. Es wéare auch noch zu erbrtern und
anzumerken, dass es sich fur die Waren und Dienstleistungen um allgemeine
Verkehrsglter im Lebensmittelbereich handelt. Die Feststellung ist wichtig fur die Frage,
wie die Aufmerksamkeit des Verbrauchers zu beurteilen sein wird. Es dirfte hier von einer
eher flichtigen Wahrnehmung der Zeichen auszugehen sein. Die Ahnlichkeit der Waren
und Dienstleistungen voranzustellen ist wichtig, weil bei der Feststellung von grofer

Ahnlichkeit oder gar Identitat der Waren und Dienstleistungen die Zeichen schlieflich
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einen entsprechend grof3en Abstand aufweisen miissten.

Bei der Frage der Verwechsiungsgefahr der Zeichen ist auch von dem Grundsatz
auszugehen, dass eine Verwechslungsgefahr zu verneinen ist, wenn sich die
Gemeinsamkeiten der Vergleichsmarken im Wesentlichen auf schutzunfahige oder
kennzeichnungsschwache Elemente der alteren Marke beschrénken. insoweit kemmt den
abweichenden anderen Markenteilen, hier zum Beispiel der Anfangsbuchstabe X, sowohl
nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs als auch bei objektiver Bewertung der
Kennzeichnungskraft eine starkere und insoweit die Verwechslungsgefahr ausschlieBende
Bedeutung zu. Ganz allgemein vermischen Sie schriftbildliche, klangliche und begriffliche
Ahnlichkeit zu sehr. Diese einzelnen Merkmale hatten Sie streng abgegrenzt im Einzelnen
prifen sollen. Dabei genligt es nicht, auf die Trennung des Zeichens und die Eigenschaft
des nicht getrennten Wortes hinzuweisen ohne zu sagen, welche Schlussfolgerung daraus
gezogen wird. Der Tenor, der hier gefordert wird, kénnte zum Beispiel lauten: auf den
Widerspruch aus der Marke Scho-Ko, Register-Nr. 2100564 gegen die Anmeldemarke
XOCAO Reg.-Nr, 30732647 wird die Anmeldemarke geldscht, oder der Widerspruch aus
der Marke Scho-KAQO Reg. Nr. 2100564 gegen die Marke XOCAO wird zurlickgewiesen.

Die weitere Forderung wird von lhnen richtig beantwortet.

Es ist ratsam, die Seiten durchgehend zu nummerieren. Das wirde die Orientierung lhrer

Ausfihrungen wesentlich erleichtern.
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Klausurbeurteilung
Patentanwaltspriifung 12/08

Teil [:

Die Kriterien einer Ahnlichkeit (s. Seite 1) greifen zu kurz und es lauft schliellich auf eine
reine Behauptung aus, dass die Waren vom gleichen Hersteller aus der Sicht des
Verbrauchers angeboten werden. Ahnlichkeit der beiderseitigen Waren ist anzunehmen,
wenn diese in Berlcksichtigung aller erheblichen Faktoren, die ihr Verhéltnis zueinander
kennzeichnen, insbesondere ihrer Beschaffenheit, ihrer betrieblichen Herkunft, ihrer
regelmaliigen Vertriebs- und Erbringungsart, ihrem Verwendungszweck und ihrer
Nutzung, ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als miteinander konkurrierende oder einander
ergénzende Produkte und Leistungen oder andere fiir die Frage der Verwechslungsgefahr
wesentlichen Grinde so enge BerGhrungspunkte aufweisen, dass die beteiligten
Verkehrskreise der Meinung sein kdnnten, sie stammien aus dem selben oder ggfs.
wirtschaftlich  verbundenen Unternehmen, sofern sie mit identischen Marken
gekennzeichnet sind. Auf der anderen Seite bildet die Kennzeichnungskraft ein Indiz fir
die Ahnlichkeit der Marken, wobei hier von der Verfasserin die Kennzeichnungskraft der

Widerspruchsmarke wohl verneint wird.

Bedenklich ist jedoch auf die Situation beim Einzelh&ndler abzustellen, um dann die
Ahnlichkeit zu bejahen. Mit der Annahme, dass der Verbraucher die Waren die gleiche
Ursprungsidentitét zuzuordnen wlrde, bedurfte jedoch einer eingehenden Begriindung. Im
Ergebnis kann aber der Losung zugestimmt werden, dass hier eine Verwechslungsgefahr

verneint wird.,

Viel entscheidender ist die Frage, ob die Zeichen ahnlich und verwechselbar sind. Dabei
ist die Frage, ob innerhalb eines Worte einzelne Teile als pragend herausgehoben werden
kénnen, sehr umstritten. Vor allem, wenn diese eigentlich beschreibend sind und nicht

schutzwlrdig sind.

Was Verfasserin unter Verwechslungsgefahr ,im weiteren Sinne" versteht, wird nicht

erlgutert.



Klausurbeurteilung
Patentanwaltspriifung 12/08

Teil ll:
lhre Ausfihrungen zur Zuldssigkeit und- Statthaftigkeit der Wiedereinsetzung sind etwas

lang geraten; denn hier ist Uberhaupt kein Problem in der ersten Fallvariante.
Am Ende schreiben Sie; ,Somit scheint die Wiedereinsetzung begriindet zu sein." Sie
sollen ein eindeutiges Ergebnis liefern. D.h. entweder ist die Wiedereinsetzung begriindet,

oder nicht. Ansonsten stimme ich thren Ausfiihrungen zu.

Bei der zweiten Fallvariante stimme ich Ihnen zu, dass die Asphalt AG wohl nicht

berechtigt ist, Antrag zu stellen.

Im Weiteren untersuchen Sie den Fall hilfsweise. Dies ist schlicht und einfach Uberflissig.

Teil lll:
thren Ausfihrungen zum Teil 1 stimme ich zu. Allerdings muss ggf. auch festgestelit

werden, dass der Beitritt unzuldssig ist. D.h. hier ergeht ein Beschluss. Ebenso ist
festzustellen, dass der Einspruch als nicht eingelegt gilt. Auch hier muss ein Beschluss
ergehen.

lch stimme Ihnen zu, dass der Beitritt in der zweiten Variante zulassig ist.

Hinsichtlich des Tenors sollten Sie noch kirzer sein. Eine Begriindung gehdrt in diesen
nicht hinein. D.h. es ist nur zu formulieren, dass das Patent widerrufen wird. Weshalb,
warum ist Sache der Begrindung des Beschlusses.

Bei der dritten Abwandlung ist zu berlicksichtigen, dass § 7 Abs. 2, zweite Variante PatG
der Verzicht die Modglichkeit erdffnet, dass der Einsprechende selbst mit der
Entnahmeprioritdt neu anmelden kann. Damit bleibt zu prifen, ob Uberhaupt ein

Rechtsschutzinieresse an einer Fortsetzung des Einspruchsverfahrens besteht.
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