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Wissenschaftliche Prifungsaufgabe

Bestehend aus zwei Teilen; Bearbeitungszeit insgesamt: 5 Stunden

Teil I:

Die Firma Meier ist ein Hersteller von Pumpen fur Metallschmelzen und hat eine
Erfindung beim DPMA angemeldet. Gleichzeitig mit dem ,Antrag auf Erteilung eines
Patents” hat sie Prufungsantrag gestellt. Auf die Anmeldung erhielt sie einen vom
DPMA formlos herausgegebenen Prifungsbescheid mit vier Entgegenhaltungen, in
dem die Prufungsstelle zum Ausdruck bringt, dass der im Anspruch 1 beschriebene
Gegenstand wegen einer unverstandlichen Textstelle unklar sei. Schon aus diesem
Grunde sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht patentfahig. Rein vorsorglich wird
im Prufungsbescheid zum Gegenstand des Anspruchs 1 noch darauf hingewiesen,
dass auch eine Klarstellung der unverstandlichen Textstelle entsprechend der
Beschreibung in Zeile 3 der Seite 5 nicht zu einer Patenterteilung fihren kénne, da
aus der Entgegenhaltung 1 sdmtliche Merkmale eines so klargestellten Anspruchs 1
bekannt waren. Die Merkmale der weiteren, auf den Anspruch 1 riickbezogenen
Anspriiche seien aus den Entgegenhaltungen 2 bis 4 bekannt.

Weiterhin schreibt die Prifungsstelle zum Nebenanspruch 5, dass auch dieser nicht
gewahrbar sei, weil es nicht verstandlich sei, wie ein Linearmotor ohne zusatzliche
Einrichtungen eine Antriebswelle rotieren lassen kann. Es lage daher eine unklare
Lehre vor. Diese lasse sich auch nicht unter Zuhilfenahme des Fachwissens oder
von Angaben der tbrigen Anmeldeunterlagen ausraumen.

Schliel3lich offenbare der Nebenanspruch 10 zwar eine klare Lehre, diese
beinhalte jedoch genauso wie die dazugehodrige Beschreibung und die
dazugehdrigen Figuren eindeutig eine elektrische Schaltung, die einen Kurzschluss
verursacht. Ferner wird dargelegt, dass der Fachmann auch unter Bertcksichtigung

seines Fachwissens mit den vorgeschlagenen Mitteln das zugrunde liegende
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technische Problem nicht I6sen kénne. Der Gegenstand des Nebenanspruchs 10 sei
daher ebenfalls nicht patentfahig.

Der Prufungsbescheid, in dem eine Frist zur AuRerung von 4 Monaten gewéhrt wird,
schliel3t mit den Worten: Bei Aufrechterhaltung des geltenden Antrags auf Erteilung

eines Patents musste die Anmeldung zurtickgewiesen werden.

Der Geschaftsfuhrer der Fa. Meier kommt heute, fast 11 Monate nach dem
Anmeldetag, zur Beratung in lhre Kanzlei.

Er bringt zum Ausdruck: Der im Bescheid genannte Zuriickweisungsgrund der
Unklarheit sei doch rechtlich véllig unhaltbar und stelle eine abwegige Begrindung
der fehlenden Schutzfahigkeit dar. Nirgends im Patentgesetz habe er diesen
Zuriickweisungsgrund des ,unklaren Anspruchs* finden konnen. Im Ubrigen habe er
gehort, dass eine Anmeldung im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe
gleichsam ihr eigenes Lexikon sei. Hieraus ergdbe sich doch, dass es einer
Klarstellung unklarer Anspriiche nicht bedarf. Allerdings rdumt er ein, dass der im
Nebenanspruch 10 beschriebene Gegenstand tatséachlich einen elektrischen
Kurzschluss beinhalte, was er korrigiert haben mdéchte. Hierzu waren lediglich noch

Anderungen notwendig, die eindeutig in der Zusammenfassung offenbart seien.

Er stellt heute in lhrer Kanzlei folgende Fragen und bittet Sie um Erarbeitung einer

gutachterlichen Stellungnahme.

Fragen:

1. Da die im Bescheid gewahrte Vier-Monatsfrist heute abgelaufen ist, beflirchtet
er in den néachsten Tagen bzw. schon morgen den Zurtickweisungsbeschluss
zu erhalten.

Befiirchten Sie das auch? Gibt es Bestimmungen die den sofortigen Erlass
eines Zurickweisungsbeschlusses noch verhindern koénnten? Welche
grundsatzliche Voraussetzung muss vorliegen, damit ein
Zurickweisungsbeschluss ergehen kann. Kdnnen Sie hierzu gesetzliche

Bestimmungen nennen?
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2. Wie ist es mit dem vom Geschéftsfihrer vorgebrachten Argument, dass eine
Anmeldung im Hinblick auf die dort gebrauchten Begriffe gleichsam ihr
eigenes Lexikon sei, und sich hieraus ergabe, dass es einer Klarstellung

unklarer Anspriiche im Erteilungsverfahren nicht bedarf? Stimmt das?

3. Der Geschaftsfihrer mochte aul3erdem wissen, auf welchen gesetzlichen
Bestimmungen die im Bescheid angegeben Argumentationen zu den
Anspruchen 1, 5 und 10 beruhen konnten. Er sehe jedenfalls, wie bereits
dargelegt, keinen im Patentgesetz angegebenen Grund, der zu einer
Zurtckweisung wegen unklarer Anspriche fihren kénnte. Sehen Sie das
genauso?

(Bemerkung: Gehen Sie auf die Anspriche 1, 5 und 10 gesondert ein und

begriinden Sie Ihre Auffassung.)

4. Zur Entgegenhaltung 1 bringt er zum Ausdruck, dass die dort beschriebene
Pumpe tatséchlich alle raumlich-kérperlichen Merkmale eines wie vom Prifer
angesprochenen klargestellten Anspruchs 1 aufweise. Bei dieser handle es
sich jedoch um keine Pumpe fir ,heil3e Flussigkeiten, wie z. B.
geschmolzenes Metall, und schon gar nicht um eine Pumpe fir ,heil3e und
korrodierende Flussigkeiten®, sondern um eine einfache Umwalzpumpe.

Sind die im_Anspruch 1 angegebenen Merkmale Uber die Eigenschaften der

zu pumpenden Flussigkeit bei der Neuheitsprifung denn nicht zu
berticksichtigen? Was ist konkret zu prifen? Kommt es nicht darauf an, dass
in der Entgegenhaltung 1 heil3e Flussigkeiten genannt sind?

Bemerkung: Der Anspruch 1 beginnt mit den Worten:

»L. Pumpe fir heil3e Flussigkeiten, insbesondere fir heil3e und korrodierende

Flissigkeiten, dadurch gekennzeichnet, dass...".

5. Nach genauem Studium samtlicher Entgegenhaltungen bringt der
Geschaftsfuhrer zum Ausdruck, dass er die Erfindung lediglich gemafR dem
Anspruch 10 unter Aufnahme eines Merkmals aus der Zusammenfassung
geschitzt haben will, um den Fehler hinsichtlich des Kurzschlusses zu

beseitigen. Weitere Merkmale sollen in Unteranspriichen aufgenommen
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werden. Die Merkmale der Anmeldung sollen weiterhin als am Anmeldetag

offenbart gelten. Was schlagen Sie vor?



Teil II:

Am 02.09.2006 wurde von der A-GmbH die Bildmarke

bepéska

fur die Waren ,Fleisch; Fleischwaren; Fleischkonserven; Wurst; Wurstwaren;
Pasteten und Teigtaschen mit Fleischfullung” zur Eintragung im Markenregister
angemeldet. Die Eintragung erfolgte am 30.03.2007 zunéchst zugunsten dieses
Unternehmens. Hiergegen hat die L-GmbH (6sterreichischen Rechts) mit Schreiben
vom 08.06.2010 die Léschung wegen Bosglaubigkeit nach 8§ 50 Abs. 1 i.V.m. 88
Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Die Loschungsantragstellerin betreibt seit 20 Jahren in Osterreich eine Fleischfabrik.
Die dort hergestellten Waren werden ganz Uberwiegend Uber Superméarkte
vertrieben. Seit 2001 vertreibt die L-GmbH in Osterreich unter der Bezeichnung
Bepéska - es handelt sich hierbei um das russische, in lateinischer Schreibweise mit
.Berjozka“ wiedergegebene Wort fur ,Birklein“ - eine nach traditionellem russischen

Rezept hergestellte Salami.

Von 1999 bis 2005 war der Anfang der 1990-er Jahre aus Russland nach
Deutschland Ubergesiedelte A einer der Auf3endienstmitarbeiter der L-GmbH. 2004
schlug A dem Vorstand der L-GmbH vor, ihre Geschéaftsaktivitaten auch auf
Deutschland auszudehnen, weil seiner Ansicht nach insbesondere die ,Berjozka-
Wurst® in Lebensmittelgeschéaften, die sich gezielt an russische Aussiedler wenden,
gut zu vermarkten sei; dem Vorschlag wurde zu diesem Zeitpunkt aus
wirtschaftlichen Erwéagungen zunéchst nicht ndher getreten. Mittlerweile vertreibt die
L-GmbH allerdings solche Wurstwaren auch im deutschen, sich insbesondere an
russische Aussiedler richtenden Lebensmitteleinzelhandel, wobei der Schwerpunkt in

Berlin und Sachsen liegt.
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Die A-GmbH, welche die streitgegenstandliche Marke angemeldet hatte, war Mitte
2006 von A nach seinem Ausscheiden aus der L-GmbH als Allein-Gesellschafter
gegrundet worden; A wurde auch als einziger Geschaftsfuhrer der GmbH im
Handelsregister eingetragen. Laut dem Handelsregistereintrag ist
Unternehmensgegenstand der A-GmbH der Import von Wurst- und Fleischwaren aus
Russland nach Deutschland; nach ihrer Grindung hat die A-GmbH in der Tat von

Ende 2006 bis Méarz 2010 vor allem sog. ,,Berjozka-Wurst* aus Russland importiert.

Am 01.04.2010 beantragte die A-GmbH die Umschreibung der Marke auf eine
russische Firma namens B-OOO (,000“= russische GmbH). Der
Umschreibungsantrag, bei dem es sich um ein vom Deutschen Patent- und
Markenamt bereitgestelltes Formular handelt, war dabei fir die A-GmbH von
A unterzeichnet worden. Als Verfahrensbevollmachtigter und Inlandsvertreter der
Ubernehmerin wird hierin ,Rechtsanwalt R. A., Glitschiner Str. 2, Berlin-Kreuzberg*
angegeben, der zudem in der Unterschriftsleiste als derjenige genannt wird, der den
Antrag fir die Ubernehmerin unterzeichnet; die Unterschrift selbst Iasst allerdings die
Person des Unterzeichnenden nicht erkennen, sondern ist unlesbar. Mit Schreiben
vom 03.05.2010 teilte das Patentamt die vollzogene Umschreibung der A-GmbH
sowie Rechtsanwalt R. A. schriftlich mit. Letzterer schrieb hierauf mit Schreiben vom
17.05.2010 zurtck: ,lhr Schreiben vom 03.05.2010 ist mir unverstandlich. Ich bin
nahezu ausschlie3lich als Strafverteidiger tatig. Mit Markenangelegenheiten war ich
noch nie befasst. Die von lhnen im Betreff genannte Firma B-OOO ist mir zudem
vollig unbekannt. Insbesondere bin ich von einer Firma gleichen oder ahnlichen
Namens weder in Markenregistersachen noch anderweitig mandatiert.” Hierauf

wurde seitens des Patentamts allerdings nichts weiter veranlasst.

Auf die entsprechende Anmeldung wurde am 01.12.2009 fir die L-GmbH die
(gleichlautende) Bildmarke Bepéska fir  Fleisch; Fleischwaren; Fleischkonserven;
Wurst; Wurstwaren® im Markenregister eingetragen. Hiergegen hatte die A-GmbH,
vertreten durch A, am 26.02.2010 Widerspruch eingelegt, tiber den bislang noch
nicht entschieden worden ist. Als Reaktion hierauf hat die L-GmbH mit Schreiben
vom 08.06.2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Ldschung der
Streitmarke nach 8 50 Abs. 1 i.V.m. § 8 Abs. 2 Nr. 10 MarkenG beantragt. Sie hat

den Antrag damit begriindet, dass sie unter der angegriffenen Kennzeichnung seit
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2001 in Osterreich sog. ,Berjozka-Salami“ vertrieben habe; seit 2002 beliefen sich
die jahrlichen Umsatze auf mindestens 50.000 €. Seit Juni 2006 vertreibe sie die
Salami auch in Deutschland, und zwar schwerpunktmafig in Berlin und Sachsen;
2006 sei zwar hierbei nur ein Umsatz von 1.000 € erzielt worden, seitdem sei er aber
infolge starker Bewerbung ,explosionsartig” nach oben geschnellt; 2007 habe er sich
bereits auf 8.000 € belaufen, seit 2008 wirden Umsatze von jeweils mindestens
12.000 € jahrlich erzielt. Zum Nachweis hierfir legt sie eine eidesstattliche
Versicherung ihres Chefbuchhalters vom 07.06.2010 vor, welche die vorstehenden
Angaben enthalt und die auf eine ihr beigefligte Abbildung Bezug nimmt, welche die
von der L-GmbH vertriebene Salami mit einem den Schriftzug Bepéska
aufweisenden Etikett wiedergibt. In diesen von ihr im In- und Ausland erworbenen
Besitzstand habe die Markenanmelderin, der die Kenntnisse ihres Gesellschafter-
Geschaftsfihrers zuzurechnen seien, durch die Anmeldung der
streitgegenstandlichen Marke wettbewerbswidrig eingegriffen. Dass sie hierdurch
allein die Ausweitung der Geschaftstatigkeit der Antragstellerin nach Deutschland
habe sperren wollen, ergebe sich daraus, dass sie gegen die Eintragung der Marke

der Antragstellerin Widerspruch eingelegt habe.

Der Loschungsantrag wird Rechtsanwalt R. A. am 29.06.2010 mit
Empfangsbekenntnis zugestellt. Dieser sendet das Schreiben am 02.07.2010 an das
Patentamt mit den folgenden Worten zuriick: ,Wie ich Ihnen bereits am 17.05.2010
mitgeteilt hatte, bin ich von einer Firma B-GmbH, die mir vollig unbekannt ist, nicht
mandatiert. Da ich daher zu irgendeiner Reaktion auf lhr Schreiben unzustandig bin,
sende ich dieses und das von mir nicht ausgefiillte Empfangsbekenntnis zu meiner
Entlastung an Sie zurtick. Ich bitte, kiinftig mich in dieser Sache nicht mehr zu
behelligen.” Hierauf stellt das Patentamt den Ldschungsantrag der B-OOO mit
Einschreiben, das bei der Post am 12.07.2010 aufgegeben wurde, und zusatzlich
auch an die A-GmbH mit Zustellungsurkunde zu; auf der Zustellungsurkunde
vermerkt der Postbedienstete: ,Geschaftslokal geschlossen. Kein Briefkasten
vorhanden, daher Schriftstick unter der Ladentir durchgeschoben. 03.08.2010.
(Unterschrift). Nachdem in der Folgezeit keine weitere Erklarungen beim Patentamt
eingegangen sind, ordnet die Vorsitzende der Markenabteilung 3.4 die Léschung der
streitgegenstandlichen Marke an, was der B-OOO mit am 17.01.2011 bei der Post

aufgegebenem Einschreiben und der A-GmbH durch Einschreiben vom selben Tag
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bekanntgegeben wird; beide Schreiben waren dabei jeweils mit einer
Rechtsbehelfsbelehrung versehen, mit der auf die Moglichkeit, binnen Monatsfrist
beim Bundespatentgericht Beschwerde einlegen zu kdnnen, hingewiesen wird. Das
an die A-GmbH gerichtete Einschreiben wird von der Post ungeotffnet am 15.03.2011
als unzustellbar zuriickgesandt. Die Ldschung wurde am 28.01.2011 auch im

Markenblatt ver6ffentlicht.

Bereits am 01.08.2010 war uber das Vermogen der A-GmbH das Insolvenzverfahren
eroffnet worden und Insolvenzverwalter I. V. bestellt worden. Bei der Sichtung des
Vermoégens der Schuldnerin, die sich als schwierig und besonders zeitaufwandig
herausstellte, weil die Unterlagen vollig ungeordnet waren und eine Nachfrage bei A
daran scheiterte, dass sein Aufenthalt seit Mitte Juni 2010 unbekannt ist, fallt I. V.
Anfang Marz 2011 die Eintragungsurkunde sowie eine Kopie der Umschreibung in
die Hande. Nachdem er von Rechtsanwalt R. A. am 15.03.2011 telefonisch die
Auskunft erhalten hat, dass diesem die angebliche Ubernehmerin unbekannt ist,
bietet er in der Annahme, dass die Schuldnerin weiterhin Inhaberin der Streitmarke
ist, diese einem Investor an, der sich bereit erklart, sie fir einen beachtlichen Betrag
zu erwerben. Als I. V. seine Mitarbeiterin bittet, sich beim Deutschen Patent- und
Markenamt zu erkundigen, welche Férmlichkeiten fir eine Ubertragung der Marke zu
beachten sind, erfahrt diese bei einem Telefonat mit dem Patentamt vom 15.04.2011

erstmals von der Léschung der Marke, wovon sie sofort I. V. unterrichtet.

. V. trifft sich darauf am 02.05.2011 mit dem ihm bekannten Patentanwalt P. A., den

er fragt, was getan werden kann, um die Verédu3erung an den Investor doch noch
durchfuhren zu kdénnen, insbesondere ob und wie die Léschung rickgangig gemacht
werden kann; dabei mochte er auch wissen, ob sich ein solches Verfahren, falls es
durchfuhrbar ware, im Hinblick auf den Vortrag der L-GmbH, mit dem diese ihren

Loschungsantrag begrindet hatte, iberhaupt lohnen wirde.

Bitte nehmen Sie daher zu allen rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit dem
anhéngigen Léschungsverfahren, die sich aufgrund des Sachverhalts fur P. A.
stellen kdnnten, Stellung. Auf evtl. kosten- und strafrechtliche Fragen braucht

dabei nicht eingegangen zu werden.
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