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Klausur W I 2001 – Lösungsschema

20.01.1995 abschließende Mitteilung des DPMA über Schutzbewilligung der Wi-Marke

18.12.1997 Veröffentlichung „EagleSPORT“

...               Widerspruch F (Brasilien) aus IR-Marke

22.10.1999 NBE

...               Übertragung der angegriffenen Marke von A auf N; Antrag auf Umschreibung

11.02.2000 Beschluss: Löschung der jüngeren Marke, NBE = noch nicht zulässig = rechtsunwirksam

26.02.2000 Zustellung des Beschlusses an A und N

...               Eintragung der Umschreibung von A auf N als MI ins Register

20.03.2000 Beschwerde durch A, Antrag mV, Warenverzeichnis beschränkt, nochmals NBE

...                vorsorglich Glaubhaftmachung für ausreichende Benutzung ab 1998 durch Wi; 
                   Beschränkung der angegriffenen Warenverzeichnisses

08.11.2000 NBE nicht weiter aufrecht erhalten

...                Wi: Benutzung für alle genannten Waren als zugestanden; weitergehende Erwiderung
                    für mV vorbehalten

15.01.2001 Zustellung an Wi der Zurücknahme des Antrags auf mV

I.
1.
kann Entscheidung zu diesem Zeitpunkt getroffen werden?

Verfahren vor BPatG grundsätzlich schriftlich

§ 69 #1 MarkenG : mV wenn von Beteiligten beantragt

hier: nur A hatte mV beantragt und diesen Antrag zurückgenommen; 
Wi hat nur angekündigt, sich in mV zu äußern
Auslegung (§133 BGB) = Antrag auf mV? – 

Rücknahme (# Widerruf -> ex tunc) einer Verfahrenshandlung möglich? + -> ex nunc
=> mV muss nicht stattfinden

=> BPatG kann im schriftlichen Verfahren entscheiden, wenn rechtliches Gehör gewahrt 
d. h. wenn Beteiligte sich zu allen entscheidungserheblichen Tatsachen äußern konnten (§78II rechtliches Gehör): +

=> Entscheidung kann im schriftlichen Verfahren getroffen werden

kein Rechtsanspruch auf Mitteilung eines Entscheidungstermins im schriftlichen Verfahren


2.
ist Widersprechende zu Stellungnahme aufzufordern?

§78 II MarkenG : Entscheidung darf nur auf Tatsachen gestützt werden zu den Beteiligte sich äußern konnten (rechtliches Gehör):

Zustellung der Terminsrücknahme am 15.1.2001 = keine neuen Tatsachen

Widersprechende hatte ausreichend Zeit zu Schriftsatz mit neuen Tatsachen inhaltlich Stellung zu nehmen (da bereits 8.11.2000 zugestellt)

=> rechtliches Gehör gewahrt

unerheblich das ausländische Verfahrensbeteiligte, da Gleichstellung aller Anmelder und Vertretungszwang für Ausländer (§96) zur Wahrung der Rechtsinteressen; 
Vertreter der Widersprechenden hätten Zeit für eigenen Antrag auf mV gehabt 
(vgl. §75I MarkenG Ladungsfrist zwei Wochen)

=> Widersprechende ist nicht zu Stellungnahme auffordern

(vgl. BGH – Kupfer-Nickel-Legierung GRUR 2000, 597)


3.
Beschwerde erfolgreich, wenn zulässig und begründet

Beschwerde zulässig?

statthaft? § 66I MarkenG + Beschlüsse der Markenstellen, Beamtin des höheren Dienstes

wirksam? + Gebühr zusammen mit Beschwerdeeinlegung entrichtet

Beschwerdeberechtigung? A = Markeninhaberin + Beteiligte des Widerspruchsverfahrens,
aber Wi bestreitet Aktivlegitimation von A: 
A zum Zeitpunkt des Beschlusses nicht mehr materielle Markeninhaberin, da Übertragung der angegriffenen Marke auf N vor Beschluss
=> A ist nicht beschwert durch Beschluss
aber: §28I MarkenG Vermutung der Registereintragung = A ist aktivlegitimiert
Umschreibung im Register ist trotz Antrag noch nicht erfolgt
=> A ist beschwerdeberechtigt 
rein formale Beschwer ist ausschlaggebend 
=> nur auf Verfahrensbeteiligung am Hauptverfahren abstellen (§66I 2)
(merke: §28I,II MarkenG Rechtsnachfolger = N ist auch beschwerdeberechtigt, da bereits Antrag auf Umschreibung beim DPMA eingegangen
aber: §28 MarkenG betrifft nur Sachbefugnis nicht Verfahrensbefugnis
=> § 82I MarkenG iVm 265 II 1 ZPO A ist weiter Verfahrensbeteiligte, sofern Wi nicht Übergang auf N zustimmt; Wi verweigert aber nur Verfahrensbeteiligung von A)

Frist? Beschluss über Widerspruch vom 11.2.2000, Beschwerde am 20.3.2000 eingelegt; 
§66II MarkenG: 1M ab Zustellung; hier zugestellt am 26.2.2000 => fristgerecht

=> zulässig

Beschwerde begründet, wenn die Löschung zu Unrecht erfolgt ist, d. h. Widerspruch §42 II #1 iVm §9 I #2 MarkenG unbegründet ?

Zulässigkeit des Widerspruchs? +

Widerspruch begründet ?

Doppelidentität §9I #1? – 

VWG §9I #2?

WÄ?

grundsätzlich Registerlage, aber:

NBE vom 22.10.1999? 5-Jahres-Schonfrist für Benutzung endet für IR-Marke nach §43 I 1 iVm §§ 116I, 115II MarkenG am 20.1.2000
=> NBE am 22.10.1999 nicht zulässig => unwirksam; wird nicht durch Ablauf der Benutzungsschonfrist wirksam, sondern muss neu gestellt werden

NBE vom 20.3.2000? nach §43 I iVm §§ 116I, 115II MarkenG wirksam
S.1 oder S.2? pauschal => beide, aber S.1 unzulässig wegen 5J-Frist => §43I 2
ausreichende Benutzung im maßgeblichen Zeitraum? 
   + für Webstoffe, Garne für textile Zwecke glaubhaft gemacht, 
   – für Oberbekleidungsstücke für Damen und Herren

A hat am 8.11.2000 „Nichtbenutzungseinwand nicht weiter aufrecht erhalten“ 
= Verzicht oder Rücknahme des Einwandes insgesamt oder Anerkenntnis der Benutzung dieser Waren? Auslegung §133 BGB? 
kein Verzicht (muss eindeutig sein); keine Rücknahme des Einwandes, eher Anerkenntnis

=> glaubhaft gemachte Waren werden als unstreitig gestellt 
= „Webstoffe, Garne für textile Zwecke“ der älteren Marke zugrunde legen

A hat Warenverzeichnis beschränkt = Verzicht auf übrige Waren
aber A ist nicht mehr Inhaber des dinglichen Rechts Marke 
=> Verzicht nur mit Zustimmung des N (Rechtsnachfolgers) möglich 
   (grundsätzlich darf nur materiell Berechtigter Verfügungen treffen = N; 
     aber Vermutung des §28I => N)
=> keine wirksame Beschränkung des Warenverzeichnisses (vgl. Wi-RiLi TABU 257, S.5)

Wi hat Widerspruch nur noch gegen „Bekleidungsstücke für Golfsport“ gerichtet 
= Rücknahme des Widerspruchs gegen übrige Waren (vgl. Klagerücknahme)
unwirksame Beschränkung des Warenverzeichnisses durch A 
=> Verfahrenserklärung der Wi nichtig, da Widerspruch auf nicht existierende Waren gerichtet
=> Umdeutung §140 BGB Widerspruch nur noch gegen „Bekleidungsstücke“ gerichtet? +

=> nur noch WÄ für „Bekleidungsstücke“ prüfen mit benutzten Waren der Wi-Marke:

Bekleidungsstücke –Webstoffe, Garne für textile Zwecke?
Waren unterschiedlicher Fertigungsstufen
aber: „begleitende Marke“ gerade im Textilbereich üblich 
(Althammer §9 Rn.71, BGH Dolan GRUR 1970, 80)
=> sehr ähnlich

KK der älteren Marke? durchschnittlich (keine Anzeichen für gesteigert oder geschwächt)

ZÄ? 

Gesamtheit (Wort-Bildmarke versus Wortmarke) –

Prägung des älteren Zeichens durch Wort? + 
Wort vor Bild, Hauptbildbestandteil (Adler) = Bilddarstellung des englischen Wortes; Querstreifen nicht prägend, Wort nicht beschreibend

„Prägung“ des jüngeren Zeichens durch „Eagle“ / Vernachlässigung von „SPORT“? + „SPORT“ beschreibend für Teilbereich der Waren (Sport-Bekleidungsstücke)

=> prägende Bestandteile (begrifflich) identisch

=> ZÄ hoch bis sehr hoch

=> VWG + für Bekleidungsstücke

=> beschränkter Widerspruch begründet 

=> Beschwerde unbegründet

Tenor:

1. Der Beschluss der Markenstelle wird hinsichtlich der W&DL „Ausrüstung für den Golfsport, Organisation von Golf-Events“ aufgehoben.

2. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

II.
a.
Inanspruchnahme von A aus DD 2?

§ 4 I ErstrG Erstreckung des Ausschließungspatentes DD 2 auf übriges Bundesgebiet unter Beibehaltung des Zeitranges Markierung

§ 5 ErstrG bisher geltende Rechtsvorschriften sind nur noch hinsichtlich Voraussetzungen der Schutzfähigkeit und Schutzdauer anzuwenden; im übrigen gilt Bundesrecht
=> § 15 DD-PatG 20 Jahre (1.7.1987 bis 1.7.2007) (§6a ErstrG noch nicht in Kraft) 

§6 ErstrG erteiltes DD-Patent steht Veröffentlichung der Erteilung eines DE-Patents gleich
(§58 PatG) 

=> Wirkung des Patents §9 PatG eingetreten = ist Benutzung des DD-Patents verboten

=> Patentverletzung durch A: Unterlassungs- und Schadensersatzanspruch 
nach § 139 I,II PatG iVm §§ 4 I, 5, 6 ErstrG

evtl. hat A Weiterbenutzungsrecht in gesamten Bundesgebiet nach § 28 I ErstG, wenn A Erfindung in BRD vor 1.7.1990 rechtmäßig in Benutzung genommen wurde

aber: DD 2 hat Prio vom 3.7.86 aus DE => es könnte DE-Patent existieren (Erstreckung nach § 1 I ErstG), d.h. zumindest unwahrscheinlich das A Erfindung daher vor 1990 benutzt hat


b.
mögliche Maßnahmen zur Beseitigung von DD 2?

DD 2 = erteilt gem. § 17 I DD-PatG: entspricht vorgeschriebenen Anmeldeerfordernissen, keine materielle Prüfung (§ 5 II,III,V DD-PatG)

hier: weitere Dokumente legen Gegenstand nahe; vor 1987 veröffentlicht = vor AT von DD 2; § 5 V DD-PatG erfinderische Tätigkeit = nicht naheliegend aus Stand der Technik => keine erfinderische Tätigkeit für DD 2

§ 12 I ErstrG : A kann Prüfungsantrag stellen und ggf. Dokumente nennen (§43III 3 PatG)

=> Prüfung auf materielle Schutzvoraussetzungen gemäß §18 DD-PatG

A wird nicht Verfahrensbeteiligter, Kosten: Prüfungsantrag, Dauer: Erteilungsverfahren

=> nicht zu empfehlen; besser bei Erteilung Einspruch einlegen, da dann verfahrensbeteiligt

alternativ: § 12 IV ErstrG: § 81 II PatG ist nicht anzuwenden d.h. Nichtigkeitsklage ist bereits jetzt möglich, d.h. auch parallel

=> Nichtigkeitsklage einreichen wegen mangelnder Patentfähigkeit

A wird Beteiligter, Kostenrisiko: § 84 II PatG iVm ZPO = unterliegende Partei, 
Dauer: eventuell schneller, da für den Fall, dass trotz Stand der Technik Patent erteilt wird Einspruch/Nichtigkeit eingelegt werden müsste

aber: DD 2 nimmt Prio vom 3.7.86 aus DE in Anspruch 

=> nach PVÜ gilt der Prio-Tag als AT 

=> entgegenstehender Stand der Technik muss vor 3.7.86 veröffentlicht sein


c.
Anwaltszwang?

A = Sitz in den DE => kein Inlandsvertreter notwendig (§ 25 PatG)

Prüfungsantrag stellen: § 12 I ErstrG Dritte = jeder = L im Namen von A sofern von A bevollmächtigt

Nichtigkeitsklage erheben: § 81 I PatG L im Namen von A sofern von A bevollmächtigt


