Patentanwaltsprüfung IC/2000

Wissenschaftliche Prüfungsaufgabe

Die Beschwerden von B und C hätten Aussicht auf Erfolg, wenn sie zulässig und begründet wären.

I    Beschwerde des B

1. Statthaftigkeit der Beschwerde des B (die Beschlüsse ...)

· Beschluss der Markenstelle vom 5.11.1998 (-): §§ 66 I, 64 I MarkenG

· Beschluss der Markenstelle vom 12.7.1999 (+): §§ 66 I, 64 I MarkenG

2. Zulässigkeit der Beschwerde des B

· Fristgerecht ? (Beschlusszustellung: 4.8.1999; Fristende des § 66 II: 4.8.1999 (Samstag),
verlängert auf 6.8.1999 gem. § 99 I MarkenG, § 222 II ZPO, § 193 BGB) (+)

· Schriftform ? (+) per Telefax zulässig da Fristablauf

· Unterschrift ?
- firmenmäßig, d.h. im Namen der KG (+)
- unterschreibende Person vertretungsberechtigt ? (+): persönlich haftender Gesellschafter 
  einer KG ist vertretungsberechtigt, §§ 161 II, 125 I, 170 HGB

3. Begründetheit der eschwerde des B

Die Erinnerung wurde form- und fristgerecht erhoben, Zulässigkeitsbedenken sind nicht ersichtlich.

Begründetheit der Erinnerung

Der Erinnerung wäre stattzugeben, wenn die angegriffene Marke wegen VWG mit der Widerspruchsmarke gem. § 42 II 1 i.V.m. § 9 I Nr. 2 MarkenG löschungsreif wäre, § 43 II 1 MarkenG.

1. Wirksame NBE der Inhaberin der angegriffenen Marke erhoben ? (+)
- zulässig ? (+): erhoben nach Ende der Benutzungsschonfrist (diese endete 30.09.1996)
- welche NBE ? nach § 43 I 1 UND § 43 I 2 MarkenG
- Bestreiten mit Nichtwissen möglich ? (+) § 138 IV ZPO

· Benutzungszeiträume: 12.3.1993 – 12.3.1998 (nach Satz 1)
                                     25.1.1995 -  25.1.2000 (nach Satz 2)

· Behaupteter Benutzungszeitraum 1993-1997: deckt beide Zeiträume ab

· Eidesstattliche Versicherung + Ergänzung der G, auch von Firmeninhabern möglich, unterliegen freier Beweiswürdigung, § 294 ZPO

· Funktionsgemäße Benutzung (auf der Ware selbst ?) (+)
- Prospekte und Kataloge (-)
- Einnähetiketten, sofern (!) körperlich verbunden mit Bekleidungsstücken (+)
  (körperliche Verbindung geht allem Anschein nach aus der EV hervor, ist aber 
   sicherlich diskussionsfähig ...)

· Benutzung im Inland ? problematisch !!
- aus eigener Sachkenntnis:  zumindest auch im Inland, da Sport-Scheck und Versandhaus 
  Bader auch im Inland tätig sind !
- Inlandsbenutzung o.k.k, aber sehr kritisch

· Ernsthaft ? (+) Umsatz (mind. 3,8 Mio DM) hoch

· Wie ? 
- identisch (-)
- in abgewandelter Form, § 26 III MarkenG (+), aber mit oder ohne Änderung des 
  kennzeichnenden Charakters ?
  - jeweils bedeutungslose, austauschbare Hinzufügungen -->unschädlich, vgl. Althammer, 
    § 26 Rdnr. 67


( Benutzung konnte glaubhaft gemacht werden (nicht unkritisch; sonst Hilfsgutachten) für 
     beide Einreden für Sportbekleidung
( Benutzung nur für Sportbekleidung, oder rechtserhaltende Benutzung für 
     Bekleidungsstücke ? vgl. Althammer, § 26 Rdnr. 107

2. Warenähnlichkeit 

· (Bekleidungen, Kopfbedeckungen, Schuhe) < -- > (Bekleidungsstücke)

· Bekleidungen identisch zu Bekleidungsstücke

· Kopfbedeckungen  < -- > Bekleidungsstücke
- regelmäßig identische Herkunft (+)
- gleicher Vertrieb (+)
- gleiche stoffliche Beschaffenheit (+): Textilien
- gleicher Verwendungszweck (+): Körper warm halten
( hohe Ähnlichkeit

· Schuhe < -- > Bekleidungsstücke
- regelmäßig identische Herkunft (-): Textilwarenindustrie, Lederwarenindustrie
- gleicher Vertrieb (-): getrennte Geschäfte
- gleiche stoffliche Beschaffenheit (-): regelmäßigerweise Textilien bzw. Leder
- gleicher Verwendungszweck (+): Körper warm halten
( geringe Ähnlichkeit

3. Kennzeichnungskraft: mittel

4. Markenähnlichkeit
· Gesamteindruck (-), daher Prägetheorie

· Prägung durch „Family“ ???
- Wortelemente EU, Family und Store, zu lesen als „EU family store“
- EU Abkürzung für „europäische Union“
- family store = Familienladen; im Englischen typischerweise auseinander geschrieben
- „family“ bezieht sich auf „store“ und bildet Subeinheit ( keine Prägung durch „Family“
   alleine, da sonst der Bezug der Wörter aufeinander zerissen wird


( keine Prägung durch einen Bestandteil ( Gesamteindruck wird durch die Gesamtheit 
     der Elemente bestimmt

5. assoziativer VWG ? 
(Unterschiede werden zwar erkannt, aber die Marken werden einer gemeinsamen betrieblichen Zuordnung unterstellt)
· Serienmarke ?: 
- keine Indizien für Markenserie ersichtlich ( strenger Maßstab
- klangidentisch und dabei geringe schriftbildliche Abweichung ? (-) selbst bei Neigung 
  zur Verkürzung (Weglassen von „EU“)
- Kennzeichnungskraft von „family“ schutzumfangsbestimmend ? (-)

· Begriffliche VWG ?
- ähnlicher Sinngehalt (-)

6. Ergebnis der Markenähnlichkeit: keine

7. Mündliche Verhandlung:
- nur A und B: we sind die Beteiligten ???
- Disclaimer schränkt Waren ein, wäre zulässig; hier aber nur Erwägung bei 
  außergerichtlicher Einigung

8. Ergebnis: VWG (-), daher Beschwerde unbegründet

II Beschwerde der A

1. Zulässigkeit: Es bestehen keine Bedenken

2. Begründetheit

Zulässigkeit der Erinnerung

Die Erinnerung wurde (zunächst) form- und fristgerecht erhoben, Zulässigkeitsbedenken sind nicht ersichtlich.

Erlöschen der Widerspruchsmarke im Zeitpunkt der Entscheidung: führt zur (nachträglichen) Unzulässigkeit des Widerspruchs, vgl. Althammer, § 42 Rdnr. 51

--> Beschwerde (des A !!) begründet

III Kosten

· Grundregel: jeder trägt seine Kosten selbst, § 71 I 1 MarkenG

· Ausnahmetatbestand der prozessualen Sorgfaltspflichtverletzung ? 

· § 71 IV MarkenG analog: 
- Löschung der Widerspruchsmarke des C wegen Nichtverlängerung der Schutzdauer
- keine unverzügliche Rücknahme des Widerspruchs (+): P hat den angefochtenen 
  Beschluss zunächst verteidigt
- „schließe meine Akte“: reicht nicht aus

Tenor: 

1. Die Beschwerde der B wird zurückgewiesen.

2. Auf die Beschwerde der A wird der Beschluss der Markenstelle vom 12.7.1999 aufgehoben

3. Kostenentscheidung: B trägt seine Kosten selbst, C trägt seine Kosten und (aus Billigkeitsgründen) die Kosten des A 

Gemeinsame Entscheidung über beide Widersprüche

· Prozessual 2 Widersprüche, 2 Verfahren

· Gesetzl. Grundlage § 28 II MarkenV

· Zusammenführung aus Gründen der Prozessökonomie

