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VWissenschaftliche Priifungsaufgabe

Bestehend aus den Teilen A, B und C; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden
Teil A:

1. In Cloppenburg hatte die ,Kaster GmbH & Co. KG* das Eihrichtungshaus
~Speicher am Jakobsplatz* betrieben. Fiir die Gesellschaft war am 22. Mai 2001 die
Wortmarke 301 22 222 ,Speicher am Jakobsplatz* eingetragen worden fiir folgende
Waren der Klasse 20:

~oitzmdbel, Kissen, Spielpolster.”

Gegen diese Eintragung ist kein Widerspruch eingelegt worden. Sofern die JKaster
GmbH & Co. KG* in ihrem Einrichtungshaus die vorgenannten Waren in Verarbei-
tungen mit Polstermaterial aus Kunststoff, insbesondere aus Schaumstoff, vertrieben
‘hat, geschah das nicht unter der vorgenannten Marke, sondern ausnahmslos unter
der Marke ,Schaumstoff Kaster*, ‘

Am 1. Dezember 2010 wurde Ober das Vermdgen der ,Kaster GmbH & Co. KG* das

Insoivenzverfahren erdffnet und ein Insolvenzverwalter bestellt.

Im Februar 2012 schioss die Lebensgefahrtin des ehemaligen Geschéftsfihrers der
Kaster GmbH & Co. KG*, Hans-Georg Kaster, und zugleich Geschaftsfuhrerin der
.Hans-Georg Kaster Schaum Design GmbH*, Luise Lehnert, mit dem lnsolvehzv_er—
walter Gber die Marke Nr. 301 22 222 ,Speicher am Jakobsplatz* einen Kaufvertrag,
fur dessen Gultigkeit nur noch die Zustimmung durch die Gléubigerversamm!ung
erforderlich war. Am 28. Marz 2012 teilte der Insolvenzverwalter Frau Lehnert mit,

dass sich inzwischen ein neuer Bieter vorgestellt habe und dass die Glaubigerver-
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sammiung den Kaufvertrag mit Frau Lehnert nicht genehmigeh werde, wenn der
neue Bieter fur die Marke mehr als 2.000 € hieten werde.

Am 11. April 2012 meldete Frau Lehnert beim Deutschen Patent- und Markenamt die
Wortmarke

~opeicher am Jakobsplatz®
an fiir folgende Waren der Klasse 17:

JPolsterfllistoffe aus Kunststoff, insbesondere aus Schaumstoff,
‘soweit in Klagse 17 enthalten”.

Die Marke wurde am 10. Auguét 2012 mit der Nummer 30 2012 111 555 in das

Register eingetragen und am 3. September 2012 versffentlicht.

Bis zum gegenwértigen Zeitpunkt war und ist das Zeichen ,Speicher am Jakobsplatz*
fur niemanden anderen fur Waren der Klasse 17 angemeldet oder eingetragen
worden.

' Frau Lehnert hat im Bieterverfahren fur die altere Marke keinrweiteres Gebot abge-

gebeh. Der Zuschlag ging an die ,Panda GmbH", die auerdem den Zuschlag fiir die
" Marke ,Schaumstoff Kaster* erhalten hat. Am 13. August 2012 hat die ,Panda
GmbH" beim Deutschen Patent- und Markenamt den Antrag gestellt, die Marke
301 22 222 ,Speicher am Jakobsplatz”® auf sie- umzuschreiben. Der Umschreibungs-
antrag ist am 14. August 2012 beim Patentamt eingegangen. '

m 18. September 2012 kommt der Geschéfisfihrer der ,Panda GmbH*, Frank
eineke, zu lhnen - der Bearbeiterin oder dem Bearbeiter dieser Examensaufgabe -
und kbittet Sie zu prifen, ob die GmbH beim Deutschen Patent- und Markenamt die
Léschung der Marke 30 2012 111 555 erreichen kann. Da Frau Lehnert ihre Marke
bisher nicht benutzt, sollen zivilr?cﬁtliche ‘Schritte vorldufig unterbleiben. Frank
Meineke meint, bei Anmeldung der Marke 30 2012-441 555 am 11. April 2012 habe

bereits festgestanden, dass Frau Lehnert keine Marken aus der Insolvenzmasse der
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LwKaster GmbH & Co. KG" erhalten werde. Bei Anmeldung ihrer Marke habe Frau
Lehnert auch da\}on gewusst, dass die ,Panda GmbH" zu den Bietern flr die altere

Marke 30122222 ,,Speicher am Jakobsplatz® gehérte. Frau Lehnert .habe ihre
Anmeldung ohne Benutzungswillen und nur mit der Absicht gemacht, die ,Panda
GmbH" im Wettbewerb zu behindern.

Ein erstes Anschreiben von lhnen beantwortet Frau Lehnert wie folgt: Sie habe
bereits im Dezember 2011, als sie sich noch um den Erwerb der aiteren Marke
30122 222 Speicher am Jakobsplatz bemilhte, daran gedacht, zur Ergénzung des
Schutzes fiir diese Marke eine weitere Wortmarke "Speicher am Jakobsplatz" fir
Waren der Klasse 17 anzumelden, um weitere Anbieter von Polsterfilistoffen aus
Kunststoff, insbesondere aus Schaumstoff, der Klasse 17, daran zu hindern, solche
Produkte ebenfalls unter der Bezeichnung ,Speicher am Jakobsplatz® zu vertreiben.
Zu dieser Anmeldung sei es dann erst am 11. April 2012 gekommen. Als die poten-
tiellen Konkurrenten, die sie, Frau Lehnert, mit dieser Anmeldung von der Bezeich-
nung ,Speicher am Jakobsplatz® ausschliefen wollte, hatte sie auch die ihr noch
unbekannten weiteren anonymen Bieter flr die Marke Nr. 301 22 222 ,Speicher am
Jakobsplatz* befrachtet. So habe sie am 4. April 2012 von einem weiteren anonymen
Bieter erfahren, der 2.700 € fur den Erwerb der Marke aus der Insolvenzmasse
geboten. hatte. Sie selbst habe ihr Angebot erst kurz vor Abschiuss des
Bieterverfahrens abgeben wollen, am 22. Mai 2012 jedoch erfahren, dass ein
weiterer Bieter zum Preis von 11.100,00 € den Zuschlag efhaiten habe. Bis zum
22. Mai 2012 habe sie. nicht gewusst, dass sich die ,Panda GmbH" am
Bieterverfahren beteiligt hatte.

Heute haben Sie eine weitere Besprechung mit Frank Meineke.

Zu dem Schreiben von Frau Lehnert meint er; Jedenfalls sei Frau Lehnert spatestens
am 28. Méarz 2012 bekannt gewesen, dass weitere Bieter, darunter auch die ,Panda
GmbH", Interesse an dem Erwerb der &lieren Marke angemeldet hatten. Das habe

einen schutzwirdigen Besitzstand der ,Panda GmbH" begriindet.

- Weiter kdnnen Sie den Sachverhalt nicht aufkiaren. -



Aufgabe:

Nehmen Sie gutachtlich, einschlieBlich der gegebenenfalls erforderlichen
Hilfsgutachten, Stellung zu der Frage, ob und wie die ,Panda GmbH® beim
Deutschen Patent- und Markenamt die Ldschung der Mérke Nr. 302012 111 555
,Speicher am Jakobéplatz“ erreichen kénnte.

Bei Ihren Uberlegungen kénnen Sie davon ausgehen, dass der

Umschreibungsantrag der ,Panda GmbH" vom 13. August 2012 zur Umschreibung
fihrt, die unangefochten bleibt.
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Teil B:

Frau Pfiffig ist Erfinderin und Inhaberin eines in Deutschland ér‘teiiten Patents. Das
e e e e -

Patent schiitzt einen Stecker zur Herstellung einer elektrischen Verbindung. Kurz

nach der Patenterieilung hat Frau Pfiffig der Firma Emsig eine ausschlieBliche Lizenz
am Gegenstand ihres Patents erteilt und erhalt von Firma Emsig umsatzabhangige
Lizenzgebilhren. Firma Emsig vertreibt mit. wachsendem Erfolg den

T ——

patentgeschitzten Stecker.

Firma Nachbauer stelitﬁ/Tsrbmdungskabei ]\‘er an denen Stecker angebracht sind, die
von allen Merkmalen des geschitzten Steckers wortsinngemaf Gebrauch machen.

Mit ihrer Klage beim zustsndigen Landgericht begehrt Frau Pfiffig Feststeliung der
Schadensersatzpflicht.

‘ Frage:

Ist die Kiage von Frau Pfiffig erfSlgreich?
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Teil C:

Am 05. Juni 2010 hat Frau A Clever - zugleich Patentanwéltin - die von ihr
erfundene Vorrichtung - zur automatischen Futterbereitsteliung far  einen
Kanarienvogel zum Gebrauchsmuster angemeldet. Das Gebrauchsmuster wurde am
. 02. August 2010 eingetragen und am 06. September 2010 bekanntgemacht. -

Am Q7. April 2011, ihrem 15. Geburtstag, reicht Tochter Claudia 'Clever als
Anmelderin beim DPMA zusatzlich eine Patentanmeldung fur die Vorrichtung ein und
@'eansprucht die Pri@des Gebrauchsmusters. Auf dem mit eingereichten

Formblatt(,Erfinderbenennung’ benennt sie ihre Mutter A) Clever ais Erfinderin und |

erklart, da; Recht auf das Patent sei durch Vertrag vom 07. April 2011 auf sie,

Claudia Clever, tbergegangen. Auf einem mit eingereichten Blatt erklért Frau A.

Clever am 07. April 2011, Ciaudia Clever werde emmachtigt, die Prioritat der friheren

Gebrauchsmusteranmeldung zu beanspruchen auf Grund einer W

-

zwischen ihr und ihrer Tochter vom 07. April 2011.

. Das DPMA fordert am 09. Juni 2011 die A,_r,}_melderin Claudia Clever auf, wegen

fehlender - - Anmelderidentitat NachWeise einzureichen, wie einen

" Umschreibungsantrag oder eine Prioritatsrechtsiibertragungserklarung.

Daraufhin wendet sich Claudia hilfesuchend an ihre Mutter A. Clever in deren
Eigenschaft als Patentanwattin. Diéseam 26. Juni 2011 gegeniiber dem

DPMA, das Recht fir die- Beanspruchung der Prioritat  der

-Gebrauchsmusteranmeldung' sei von ihr, A. Clever, auf Claudia Clever
Uibergegangen.

Im Priifungsbescheid vom 17. Juli 2011 verweigert die _Prilfuhgsstelle der Anmelderin

Claudia Clever das Prioritatsrecht, da die Rechtsnachfolge der Anmelderin Claudia

Clever vor Abgabe der Prioritatserklarung hatte eingetreten sein missen.

Mit ‘Schriftsatz vom 08. Dezember 2011 erkldren Claudia Clever und ihre Vertreterin
Patentanwiltin A. Clever, dass Claudia Clever bereits seit 24.12.2010 Inhaberin der
Gebrauchsmusteranmeldung sei. Eine Umschreibung des Gebrauchsmusters auf

Claudia Clever sei aber nicht beabsichtigt. Fine Volimacht der Patentanwaltin liegt
nicht vor. '
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Mit Beschluss der Prifungsstelle vom 17. Mérz 2012 wird die Patentanmeldung
wegen fehiender Neuheit gegeniiber dem Gebrauchsmuster zuriickgewiesen. Die

Prioritéit des Gebrauchsmusters sei mangels Nachweises der Rechtsnachfolge nicht

wirksam in Anspruch genommen worden.

Gegen diese Entscheidung des DPMA [egt Claudia Clever durch ihre Mutter in deren

Eigenschaft als Patentanwaltin fnstgerecht Beschwerde ein und beantragt diesen

Beschluss aufzuheben und das Patent wie beantragt zu erteilen. Eine Volimacht
wurde nicht vorgelegt.

————

Fragen:

1. Hat die Beschwerde Erfolg?

Anmerkung:

Der Senat des BPatG hat durch'éém"fiiche Ermittiung festgéstellt, dass die am 07.
April 1996 geborene Claudia Clever minderjahrig ist und Unter derselben Anschrift

bei ihrer alieinsorgeberechtigten Mutter, Patentanwaltin A. Clever, wohnt.

——

2. Was wire, wenn die Eliern das gemeinsame Sorgerecht filr ihnre Tochter hatien?



