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Versuch einer Losungsskizze am 26. September 2010, Dr. Peter Pfalzer

Teil 1

I. Ausgangsfall

Um die Teilloschung zu beseitigen wire eine zuléssige und begriindete Beschwerde des Franz
Sorgenfrei (S) gegen den DPMA-Beschluss erforderlich.

Zulassigkeit

Fraglich ist, ob die Beschwerde noch fristgerecht eingelegt werden kann. Die Beschwerde ist
innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses einzulegen, § 66 II MarkenG.

Die Zustellung an S miisste wirksam erfolgt sein, damit die Beschwerdefrist tiberhaupt in Lauf
gesetzt worden wire.

Durch die Zustellung mittels Einschreiben mit Riickschein konnte gemédl3 § 94 I MarkenG iVm § 4 1
2. Alt. VWZG eine wirksame Zustellung erfolgt sein. Grundsitzlich geniigt gemiB § 4 I VwWZG
der Riickschein als Nachweis fiir die Zustellung.

Die Zustellung ist jedoch nicht an den Zustellungsadressaten S erfolgt, sondern an den Freund
der Tochter. Problematisch ist, ob die Zustellung an den Freund der Tochter eine wirksame
Zustellung an S begriindet hat.

Wenn ein Schriftstiick durch Einschreiben mit Riickschein an einen in den AGB der Deutschen Post
AG genannten Ersatzempfanger ausgehdndigt worden ist, kann die eine vergleichbare rechtliche
Situation betreffende Regelung des §130 I BGB iiber das ,,Wirksamwerden der Willenserkldrung
gegeniiber Abwesenden” herangezogen werden. Danach wird eine empfangsbediirftige
Willenserkldrung, die in Abwesenheit des Erklarungsempféngers (Adressat) abgegeben wird, in
dem Zeitpunkt wirksam, in dem sie ihm zugeht. Zugegangen ist eine Willenserkldrung, wenn sie so
in den Bereich des Empfangers gelangt ist, dass dieser unter normalen Verhéltnissen die
Moglichkeit hat, vom Inhalt der Erkldrung Kenntnis zu nehmen. Eine Erklirung, die ein
Empfangsbote entgegen nimmt, geht dem Adressaten in dem Zeitpunkt zu, in dem nach dem
regelméifligen Verlauf der Dinge die Weiterleitung an den Adressaten zu erwarten war.
Empfangsbote ist eine Person, die vom Empfanger zur Entgegennahme von Erkldrungen bestellt
worden ist oder nach der Verkehrsanschauung als bestellt anzusehen ist. Dazu zéhlen bei
schriftlichen Erkldrungen zumindest alle Personen, die von § 178 ZPO (Regelung iiber die
,Ersatzzustellung in der Wohnung, in Geschiftsriumen und Einrichtungen” bei Zustellung gemal §
176 ZPO) erfasst werden, also auch die in der Wohnung des Empfangers lebenden Angehorigen und
Haushaltsmitglieder. (BSG: Urteilszustellung durch Einschreiben mit Riickschein -
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand; NJW 2005, 1303).

Die Ubergabe erfolgte aber an den Freund der volljihrigen Tochter. Beide waren nicht
empfangsbevollméchtigt und sind auch keine in der Wohnung des Empfangers wohnenden
Angehorigen und Haushaltsmitglieder. Vielmehr war der Freund nur zufillig in der Wohnung und
die Tochter hat eine eigene, 100 km entfernt liegende Wohnung.

Somit stellt der Riickschein keinen Nachweis fiir die Zustellung an S dar und die Behorde hat den



Zugang an S gemiB § 4 I S. 3 VWZG nachzuweisen. Fiir die Zustellung gilt damit der Zeitpunkt
des tatsdchlichen Zugangs, § 8 VWZG. Dieser erfolgte Mitte September 2009.

Demzufolge begann die Beschwerdefrist erst Mitte September 2009 zu laufen und ist am 5. Oktober
2010 noch nicht abgelaufen, so dass noch eine wirksame Beschwerde eingelegt werden kann.

Beschwer ist wegen der Teilloschung ersichtlich gegeben. Probleme zu den iibrigen
Zulassigkeitsvoraussetzungen (Statthaftigkeit [Beschluss und keine Erinnerung], § 66 1 S. 1
MarkenG a.F.; Beteiligtenstellung, § 66 I S.2 MarkenG) ergeben sich aus dem SV nicht oder
konnen bei Einreichung der Beschwerde beachtet werden (Form und Adressat gemél § 66 11
MarkenG).

Damit ist noch eine zuldssige Beschwerde moglich.

Begrundetheit

VWwG hinsichtlich DL der KI. 39 beziigl. WiM1

Hinsichtlich des Widerspruchs des W1 aus WiM1 (Wort/Bild-Marke ,,Sorgenfrei Reisen® +
Bildbestandteil) wére die Beschwerde des S begriindet, wenn keine VwG fiir die DL ,,Veranstaltung
und Vermittlung von Reisen* vorlige.

Die VwG ist nach den Umsténden des Einzelfalls anhand der wechselwirkenden Faktoren DL-
Ahnlichkeit, Kennzeichnungskraft der WiM und ZeichenZhnlichkeit zu beurteilen. Dabei kommt es
auf das Verstdndnis der angesprochenen Verkehrskreise an. Bei Reisen ist das der
Durchschnittsverbraucher.

Die zu fraglichen DL der WiM und der jM sind identisch.

Die WiM1 hat einen stark beschreibendem Anklang. Der Wortbestandteil beschreibt eine
Eigenschaft des Gegenstands der DL, ndmlich die Sorgenfreiheit der vermittelten / veranstalteten
Reisen. Der Bildbestandteil gibt ein typisches Reiseziel, einen sonnigen Sandstrand mit Palmen
wieder. Durch diese beschreibenden Anklénge ist die Kennzeichnungskraft der WiM1
geschwicht und somit unterdurchschnittlich.

Bei DL-Identitdt und unterdurchschnittlicher Kennzeichnungskraft der WiM geniigt ein
durchschnittlicher Abstand der Zeichen, um die unmittelbare VwG auszuschlief3en.

In (schrift-)bildlicher Hinsicht besteht schon wegen des naturgetreuen Bildbestandteils der WiM|1
keine Ahnlichkeit zwischen der WiM1 und der jM.

In klanglicher Hinsicht konnte die WiM1 ihren Wortbestandteil geprégt, sein, da dieser in
klanglicher Hinsicht fiir die angesprochenen Verkehrskreise die einfachste Moglichkeit zur
Bezeichnung der Marke darstellt. Dem Wortbestandteil fehlt jedoch wegen seines stark
beschreibenden Anklangs jede Unterscheidungskraft, so dass in diesem Fall der Grundsatz ,, Wort
vor Bild“ durchbrochen ist und der Wortbestandteil das Gesamtzeichen auch in klanglicher
Hinsicht nicht prigen kann (BGH Kinder).

Somit stehen sich ,,Sorgenfrei Reisen mit naturgetreu dargestellter Sonne, Strand und Palme* und
»Franz Sorgenfrei” gegeniiber. Eine klangliche Ahnlichkeit ist damit ersichtlich nicht gegeben.

Eine begriffliche Ahnlichkeit scheidet ebenfalls aus.

Damit ist hinsichtlich der er identischen DL der KI. 39 keine VwG zwischen jM und WiM|1
gegeben. Der Widerspruch des W1 ist somit im Umfang der fraglichen DL unbegriindet.

Demnach ist der Beschluss des DPMA insoweit aufzuheben.



N.B. (zu Frage 2): Die Ahnlichkeit der iibrigen DL (KI. 35 und 36) der jM zu der fiir die WiM1
eingetragene DL ist geringer, so dass hier ebenfalls keine VwG gegeben ist.

VWwG hinsichtlich DL der KI. 36 beziigl. WiM2

Im Widerspruchsverfahren zwischen der jM und der WiM2 (Wortmarke ,,Sorglos*) des W2 ist die
VwG fiir die DL ,,Versicherungswesen; Finanzwesen* fraglich. MaBigeblich fiir die Beurteilung der
VwG ist wieder der Durchschnittsverbraucher, der solche DL in Anspruch nimmt.

Bei der Beurteilung der DL-Ahnlichkeit kommt es darauf an, ob der angesprochene
Durchschnittsverbraucher einen gemeinsamen betrieblichen Ursprung vermutet.

Dies ist fiir ,,Versicherungswesen der Fall, da hier DL-Identitéit besteht. Auch fiir die DL
»~Finanzwesen* der jM nimmt der angesprochene Verkehr ebenfalls einen gemeinsamen
betrieblichen Ursprung zu ,,Versicherungswesen an. Denn zum einen bieten Finanzdienstleister
Versicherungen an (z.B. Kreditausfallversicherungen). Zum anderen dienen Versicherungen auch
der Geldanlage, d.h. dem Finanzwesen (z.B. Kapitallebensversicherungen). Zwischen diesen beiden
DL besteht damit eine hochgradige Ahnlichkeit.

Die WiM2 beschreibt eine Eigenschaft der Abnehmer der DL (sie sind ihre Sorgen los, also
sorglos). Grundsétzlich konnte die KK der WiM2 durch diesen beschreibenden Anklang stark
geschwicht sein. Jedoch ist diese Kennzeichnungsschwiiche durch Verkehrsdurchsetzung
iiberwunden, so dass die KK der WiM2 jedenfalls durchschnittlich ist. Fiir eine gesteigerte KK
geniigt der Durchsetzungsgrad von 75% wegen der Beschreibungseignung des Markenworts jedoch
noch nicht. Hierzu wire eine nahezu einhelliger Zuordnungsgrad erforderlich (Strobele/Hacker, § 9
RN 110 m.w.N.). Demnach ist von einer durchschnittlichen KK auszugehen.

Bei DL-Identitit bzw. hochgradiger DL-Ahnlichkeit und durchschnittlicher KK ist ein groBer
Zeichenabstand erforderlich, um die VwG auszuschlief3en.

In schriftbildlicher Hinsicht besteht wegen der unterschiedlichen Lénge und der Mehrgliedrigkeit
der jM keine Ahnlichkeit zwischen der WiM2 ,,Sorglos* und der jM ,,Franz Sorgenfrei® in ihrer
Gesamtheit. Die jM konnte aber durch den Nachnamen ,,Sorgenfrei” geprégt sein. Jedoch orientiert
sich der angesprochene Verkehr am Gesamtnamen (BGH MEY/Ella May). Eine Prigung
scheidet damit aus.

In klanglicher Hinsicht ist wegen des Bestandteils ,,Franz* der jM, der der WiM2 fehlt und in der
JM wiederum nicht vollsténdig im Sinn einer Pragung durch ,,Sorgenfrei” in den Hintergrund tritt,
ebenfalls keine Ahnlichkeit gegeben.

Begrifflich besteht eine Ahnlichkeit zwischen ,,Sorglos* und ,,Sorgenfrei*, jedoch erkennt der
Verkehr den Bestandteil ,,Sorgenfrei” im Zusammenhang mit ,,Franz* der jM ohne Weiteres als
Nachnamen, so dass er diesen Begriff im Gegensatz zur WiM2 nicht als Eigenschaftswort auffasst.
Damit besteht zwischen den Zeichen insgesamt hochstens eine geringe begriffliche Ahnlichkeit.

Der erforderliche gro3e Zeichenabstand ist damit eingehalten und es liegt keine unmittelbare
VwG vor.

Eine mittelbare VwG konnte vorliegen, wenn die WiM2 in die jM iibernommen worden wére und
dort eine selbststindig kennzeichnende Stellung behalten hétte. Es ist jedoch kein
Unternehmenskennzeichen zur WiM2 hinzugefiigt worden und die WiM2 ist auch nicht identisch
iibernommen. Vielmehr wird der angesprochene Durchschnittsverbraucher die jM als
Gesamtzeichen wahrnehmen, so dass auch eine solche mittelbare VwG ausscheidet.

Demnach ist der Beschluss auch insoweit aufzuheben, als die jM wegen VwG mit der WiM2
geldscht wurde.



N.B. (zu Frage 2): Wiederum ist die DL-Ahnlichkeit der iibrigen DL der jM zu der DL, fiir die die
WiM2 eingetragen ist, geringer. Damit scheidet eine VwG fiir diese DL ebenfalls aus.

Damit hétte die einzulegende Beschwerde des S in vollem Umfang Erfolg.

Fiir den Mandanten ist zu veranlassen, dass die Beschwerde umgehend unter Zahlung der
Beschwerdegebiihr (§ 64a MarkenG iVm § 2 PatKostG) eingereicht und mit den oben erlduterten
Argumenten begriindet wird. Hinsichtlich des Zustellungszeitpunkts sollten eidesstattliche
Versicherungen von S, von seiner Tochter und von deren Freund vorgelegt werden.

(Der Riickschein ist zwar grds. ein Vollbeweis iSv § 416 ZPO fiir die erfolgte Zustellung. Er kann
aber nur den Zugang beim Freund der Tochter beweisen, nicht bei S. IMHO ist daher kein voller

Gegenbeweis durch das Zeugnis von S' Tochter und deren Freund und Parteivernahme des S
erforderlich.)

ll. Variante 1
Abweichend zum Ausgangsfall ist an die Ehefrau des S zugestellt worden.

Abzustellen ist wieder auf die Mdglichkeit der Kenntnisnahme des S unter normalen Umstdnden.
Bei der Ubergabe des Briefes an ein Familienmitglied in der Wohnung des Empfiingers ist das
zuzustellende Schriftstiick mit der Ubergabe zugegangen, unabhingig davon, ob der Empfinger
das Schriftstiick ausgehidndigt erhélt oder ob das Schriftstiick vor der Aushidndigung verlorengeht
oder verlegt wird (BPatGE 2, 202). (Benkard § 127 RN 10).

Damit begann die einmonatige Beschwerdefrist des § 66 11 MarkenG bei dieser Variante mit der
Zustellung Mitte Juli 2009 zu laufen und endete somit Mitte Augsut 2009. Damit ist sie heute (5.
Oktober 2009) bereits abgelaufen.

S konnte aber Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebiihr und in die
Beschwerdefrist beantragen, § 91 MarkenG.

Die Beschwerde hétte Erfolg, wenn die Wiedereinsetzung erfolgreich wiére.

Die WE miisste zundchst statthaft sein. S miisste eine Frist versiumt haben, die einen gesetzlichen
Rechtsnachteil zur Folge hat, § 91 I MarkenG.

S hat die Frist zur Zahlung der Beschwerdegebiihr gemil § 64a MarkenG iVm §§ 3 I Nr. 1,6 1
PatKostG iVm § 66 II MarkenG versdumt und dadurch den gesetzlichen Rechtsnachteil erlitten,
dass die Beschwerde gemal § 64a MarkenG 1Vm § 6 II PatKostG als nicht eingelegt gilt.

S hat auch die Beschwerdefrist des § 66 II MarkenG versdumt, was den gesetzlichen Rechtsnachteil
zur Folge hat, dass die Beschwerde gemal3 § 70 MarkenG als unzuldssig zu verwerfen ist.

Damit ist fiir beide WE-Antrige die Statthaftigkeit gegeben.

Die WE miisste innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt werden, § 92
II MarkenG, spitestens jedoch 1 Jahr nach Ablauf der versdumten Frist, § 92 V MarkenG.

S hat objektiv erst Mitte September 2009 von dem Beschluss Kenntnis erhalten, so dass die WE-
Frist bis Mitte November 2009 l4uft. Die Zustellung erfolgte erst im Juli 2009, so dass die
Jahresfrist fiir den Ablauf der Grundfrist (Beschwerdefrist bzw. Frist zur Gebiihrenzahlung)
ersichtlich noch nicht abgelaufen ist.

Damit ist ein zuldssiger WE-Antrag noch mdoglich.

S diirfte die Fristversdumnis nicht verschuldet haben, damit dem WE-Antrag stattgegeben wiirde.
S hat nicht vorsétzlich oder fahrlassig iSv § 276 I, Il BGB gehandelt. Eigenes Verschulden des S
liegt demnach nicht vor.
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Moglicherweise muss sich S aber ein mogliches Verschulden seiner Ehefrau zurechnen lassen. Dies
wiére der Fall, wenn sie den S wirksam vertreten hétte, § 82 I MarkenG analog iVm § 85 I ZPO.
Fiir eine explizite Bevollméichtigung der Ehefrau durch S gibt es im SV aber keine Anhaltspunkte.
Im Ubrigen kennt das Zivilrecht eine gesetzliche Rechtswirkung von Rechtgeschiiften des einen
Ehegatten filir andere nur im Rahmen des § 1357 BGB, der hier nicht einschligig ist. Damit muss
sich S auch ein mogliches Verschulden seiner Ehefrau nicht zurechnen lassen.

Vorausgesetzt, die WE-Antrag wird noch rechtzeitig gestellt und unter Darlegung und
Glaubhaftmachung der Tatsachen (eidesstattliche Versicherungen von S und seiner Ehefrau, § 82 I
MarkenG iVm § 294 ZPO) begriindet, sowie die Beschwerdeeinlegung und Gebiihrenzahlung
gemdl § 91 IV MarkenG nachgeholt, wire der WE-Antrag erfolgreich.

Ill. Variante 2

Anmelder ist nun die Franz Sorgenfrei GmbH, die durch ihre Geschéftsfiihrer vertreten wird, § 35
GmbHG. Obwohl die Gesellschaft mehrere Geschéftsfiihrer hat, die grds. nur gemeinsam
vertretungsbefugt sind, § 35 I1 S. 1 GmbHG ist die Zustellung durch die Ubergabe an den
Mitgeschéftsfiihrer nach der Regelung des § 6 I VWZG iVm § 3511 S. 2, 3 GmbHG bewirkt.

Wie in Variante 1 ist daher die Beschwerdefrist bereits abgelaufen und fiir eine eigene
Beschwerde der GmbH wire eine erfolgreiche Wiedereinsetzung in die Frist zur Zahlung der
Beschwerdegebiihr und in die Beschwerdefrist erforderlich. Somit sind wiederum Zuldssigkeit und
Begriindetheit der WE zu priifen.

Problematisch ist zunédchst, ob die Wiedereinsetzungsfrist — zwei Monate ab Wegfall des
Hindernisses, § 92 II MarkenG — bereits abgelaufen ist. Fiir die GmbH, vertreten durch ihren
Geschiftsfiihrer, bestand kein Hindernis, denn der Beschluss ist dem Geschéftsfiihrer zugegangen.
Somit begann die WE-Frist mit Ablauf der Grundfrist, d.h. mit Ablauf der einmonatigen
Beschwerdefrist Mitte August 2009, zu laufen. Die Zweimonatsfrist endet damit Mitte Oktober
2009. Mithin ist die Wiedereinsetzungsfrist am 5. Oktober 2009 noch nicht abgelaufen und ein
WE-Antrag wire nicht bereits aus diesem Grund unzuléssig.

Damit der WE-Antrag begriindet sein konnte, miissten die Fristversiumnisse aber auch
unverschuldet gewesen sein. Die GmbH miisste sich ein Verschulden, insbesondere die
Fahrlassigkeit nach § 276 II BGB, ihres Vertreters zurechnen lassen.

Indem der Geschéftsfiihrer und Mitgesellschafter in den Urlaub féhrt und sich nicht um den
zugestellten Beschluss zu kiimmert, beobachtet er nicht die gebotene Sorgfalt und handelt somit
fahrlissig. Damit ist die Fristversiumnis nicht unverschuldet und eine Wiedereinsetzung in die
Beschwerdefrist und die Gebiihrenzahlungsfrist kann nicht erfolgreich beantragt werden.

Die GmbH kann demzufolge keine wirksame und zulédssige Beschwerde mehr gegen den Beschluss
einlegen.

Jedoch hat W1 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt. Zwar macht W1 auch die DL der
Klasse 36 zum Gegenstand seines Beschwerdebegehrens.

Die Widerspriiche des W1 und des W2 sind jedoch getrennte Verfahren, iiber die lediglich aus
verfahrens6konomischen Griinden in einem Beschluss entschieden wird, § 31 II MarkenV. W2 hat
keine Beschwerde eingelegt, die GmbH als Inhaberin der jM kann wegen des Ablaufs der
Beschwerdefrist ebenfalls keine Beschwerde mehr einlegen. Der Beschluss iiber den Widerspruch
des W2 ist damit bestandskriftig geworden.

Somit sind die DL der Klasse 36 endgiiltig geloscht.
W1 ist zwar im Umfang der DL der Klasse 36 beschwert, obwohl die Léschung dieser DL aufgrund



eines anderen Widerspruchs erfolgt ist, denn sein Widerspruch ist insoweit zuriickgewiesen worden.
W2 fehlt jedoch das Rechtsschutzbediirtnis beziiglich dieser DL, wenn die Loschung aufgrund des
anderen Widerspruchs rechtskréftig wird (BGH Stute, Strobele/Hacker § 66, RN 33). Dies ist hier
der Fall, wie eben erldutert.

Somit sind nur noch die DL der Klasse 35 Gegenstand der Beschwerde des W1. Wie im
Zusammenhang mit dem Ausgangsfall erldutert, diirfte die Beschwerde hinsichtlich dieser DL
keinen Erfolg haben, so dass die jM zumindest im Umfang der DL ,,Werbung* bestehen bliebe.

Die GmbH kdénnte zusétzlich im Rahmen der Beschwerde des W1 eine unselbststindige
Anschlussbeschwerde gemal} § 82 I MarkenG iVm § 567 III ZPO einlegen.

Hierzu wire eine anhingige Beschwerde im Gegenseitigkeitsverhéltnis und ein
Rechtsschutzinteresse der GmbH erforderlich. Die GmbH ist Antragsgegnerin von W1, iiber
dessen zuldssig eingelegte Beschwerde noch nicht entschieden wurde. Somit liegt eine anhdngige
Beschwerde im Gegenseitigkeitsverhéltnis vor. Die GmbH hat auch ein rechtliches Interesse an der
Aufrechterhaltung ihrer Marke im Umfang der aufgrund des Widerspruchs von W1 geloschten DL.

Die Anschlussbeschwerde hitte Erfolg, wenn die Loschung im Umfang der DL der Klasse 39 zu
Unrecht erfolgt wire, dies ist der Fall, wie im Ausgangsfall erldautert. Somit konnte die GmbH die
Teilloschung insoweit verhindern.

Die Anschlussbeschwerde ist jedoch von der Hauptbeschwerde abhiingig und verliert ihre
Wirkung, wenn letztere zurlickgenommen wird, § 567 III S. 2 ZPO. Somit besteht fiir die GmbH
das Risiko, dass W1 seine Beschwerde zuriicknimmt, wodurch auch die Anschlussbeschwerde ihre
Wirkung verlére und der Beschluss des DPMA auch hinsichtlich der DL der Klasse 39
bestandskriftig wiirde.

Teil 2

Verletzung von DE

Die Unterlassungsklage gemdl3 § 139 I PatG hitte Aussicht auf Erfolg, wenn eine Verletzung im
Sinne der §§ 9 bis 13 PatG vorldge. In Betracht kommt, als einzige Handlung im Inland, die
Herstellung des Kiichenstuhls QUATTRO durch Q. Dies wire grds. eine Patentverletzung von DE
iSv § 9 Nr. 1PatG, wenn der Kiichenstuhl von Q vom Schutzgegenstand des Anspruchs 1 umfasst
wire.

Gemadl Anspruch 1 hat der Kiichenstuhl eine Sitzplatte, drei an der Unterseite der Sitzplatte
angeschweillte, parallel zueinander ausgerichtete Beine und eine an der Oberseite der Sitzplatte
angeschweil3te Riickenlehne. Dies ist laut SV auch bei dem QUATTRO-Kiichenstuhl der Fall.

Der Kiichenstuhl geméf Anspruch 1 hat ein weiteres Bein, das an der Unterseite der Sitzplatte
angeschweiBt ist. Fraglich ist, ob das halblange Rohr des QUATTRO Kiichenstuhls ein Bein im
Sinne von Anspruch 1 ist.

Gemadl § 14 PatG ist die Beschreibung zur Auslegung der Patentanspriiche heranzuziehen.
Insbesondere ist ein Patent ,,sein eigenes Lexikon®, was die Definition der benutzten Begriffe
angeht. Laut der Beschreibung von GBM, die laut SV mit DE identisch ist, sind ,,Beine* beliebige
Rohre, die an der Unterseite der Sitzplatte angeordnet, insbesondere angeschweif3t sind.

Auch ein halblanges Rohr, das an der Unterseite der Sitzplatte angeschweift ist, wie beim
QUATTRO Stuhl, ist ein ,,beliebiges Rohr. Somit stellt es ein ,,Bein* im Sinne von Anspruch 1 dar.

Mindestens eines der vier Beine, ndmlich die drei Rohre mit voller Lange, die Stuhlbeine darstellen,



sind an ihren der Sitzplatte abgewandten Enden mit einem plattenférmigen Ring verschweif}t. Somit
ist auch das letzte Merkmal von Anspruch 1 erfiillt.

Grundsétzlich stellt die Herstellung von QUATTRO somit eine patentverletzende Handlung
entgegen § 9 Nr. 1 PatG dar.

Q konnte jedoch den Einwand der Wirkungslosigkeit gemiB Art. I1 § 8 I Nr. 1 IntPatUG
geltend machen. Danach hat ein deutsches Patent in dem Umfang keine Wirkung, wie es dieselbe
Erfindung schiitzt, wie ein fiir denselben Erfinder bzw. dessen Rechtsnachfolger erteiltes EP-Patent
mit derselben Prioritét schiitzt, sofern die Einspruchsfrist ohne Einlegung eines Einspruchs
abgelaufen ist.

Das Klagepatent DE des W ist mit dessen EP-Patent EP identisch. DE beansprucht zudem die
Prioritét von EP, so dass DE und EP dieselbe Prioritit haben. Die Einspruchsfrist von EP ist auch
ohne Einlegung eines Einspruchs abgelaufen.

Somit liegen alle Tatbestandsmerkmale von Art. IT § 8 I Nr. 1 IntPatUG vor und DE ist wirkungslos.
Auch der Widerruf von EP im Nichtigkeitsverfahren éndert daran nichts, Art. II § 8 II IntPatUG.

Somit hat die Klage des W aus dem Patent DE keine Aussicht auf Erfolg.

Verletzung von DE

W's Unterlassungsklage gemall § 24 I GbmG wegen Verletzung von GBM hitte Erfolg, wenn die
Herstellung von QUATTRO entgegen § 11 I GbmG verstoflen wiirde. Wie oben bereits dargelegt,
verletzt der Kiichenstuhl QUATTRO den Anspruch 1 wortsinngemal, so dass grds. eine
Gebrauchsmusterverletzung vorliegt.

Moglicherweise kann Q aber erfolgreich die Schutzunfihigkeit von GBM einwenden. Gemal §§
241, 13 1, 15 I Nr. 1 GbmG ist dieser Einwand im Gebrauchsmusterverletzungsprozess auch
zuldssig. GBM wire schutzunfahig, wenn es nicht neu iSv § 3 I GbmG wire.

Zunichst konnte die 6ffentliche Benutzung eines mit QUATTRO identischen Stuhls in Rom
neuheitsschadlich sein, wenn diese Benutzung StdT iSv § 3 I GbmG wire. StdT geméal dieser Norm
sind jedoch nur schriftliche Beschreibungen und inldndische Vorbenutzungen. Somit kann die in
Rom, d.h. im Ausland, erfolgte Benutzung keinen StdT fiir das GBM darstellen.

Dagegen kann die Benutzung in Berlin grundsétzlich StdT fiir GBM darstellen, da sie im Inland
erfolgt ist. Jedoch miisste sie vor dem Zeitrang von GBM erfolgt sein.

Der Zeitrang eines Gebrauchsmusters ist grds. sein Anmeldetag, das ist der 1.6.2005.

GBM konnte jedoch wirksam die Prioritdt von GSM in Anspruch nehmem. § 6 I GbmG er6ffnet
jedoch nur fiir frithere Patent- oder Gebrauchsmusteranmeldungen ein Priordtsrecht. Die
Inanspruchnahme der Prioritit eines Geschmacksmusters wie GSM ist nicht moglich. Somit
nimmt GBM die Prioritidt von GSM nicht wirksam in Anspruch.

GBM konnte aber die Prioritdt von FR wirksam in Anspruch nehmen. Dazu miisste gemal3 § 6 11
GbmG iVm § 41 1 PatG iVm Art 4 A(1), C(1), C(2) PVU das GBM innerhalb von 12 Monaten nach
dem Anmeldetag von FR eingereicht worden sein. Anmeldetag von FR war der 1.8.2003, so dass
die Priorititsfrist am 1.8.2004 endete. Die Einreichung von GBM erfolgte aber erst am 1.6.2005,
nach Ablauf der Priorititsfrist. Somit ist die Prioritit von FR nicht wirksam beansprucht.

SchlieBlich konnte GBM noch die Prioritdt von GB wirksam beansprucht haben. GB ist aber nicht
die erste Anmeldung iSv Art. 4 C PVU, da die am 1.9.2004 eingereichte GB zur ilteren
Anmeldung FR (vom 1.8.2003) identisch ist. Die ausnahmsweise mogliche Beanspruchung der
Prioritit der jiingeren GB gemif Art. 4 C(4) PVU scheitert schon daran, dass FR und GB nicht im



selben Verbandsland eingereicht worden sind. Damit ist auch die Prioritit von GB nicht wirksam
beansprucht.

Demnach bleibt es beim Anmeldetag, dem 1.6.2005, als Zeitrang von GBM.

Die Vorbenutzung eines Stuhls geméiB Anspruch 1 in Berlin am 3.1.2005 ist damit grundsétzlich
neuheitsschadlicher StdT fiir GBM.

Er wiirde aber auBBer Betracht bleiben, wenn die Benutzung innerhalb von 6 Monaten vor dem
Anmeldetag erfolgt wire und auf den Anmelder (W) oder dessen Rechtsvorginger (E) zuriickginge,
§31S.3 GbmG.

Die Benutzung in Berlin erfolgte am 3.1.2005, die 6-monatige Neuheitsschonfrist lief vom
1.12.2004 bis 1.6.2005. Somit erfolgte die Benutzung innerhalb der Neuheitsschonfrist. Sie ging

auch auf den Rechtsvorgidnger E der Anmelderin W zuriick. Somit stellt die Benutzung in Berlin
keinen StdT fiir das GBM dar.

Jedoch konnte GSM neuheitsschidlich fiir GBM sein. GSM ist am 18.12.2004, und somit ebenfals
innerhalb der Neuheitsschonfrist von GBM verdffentlicht worden. Die Verdffentlichung geht
ebenfalls auf die Anmelderin W zuriick. Somit bleibt auch die Verdffentlichung von GSM fiir die
Priifung der Neuheit von GBM auf3er Betracht.

GBM ist damit schutzfdhig, so dass der Einwand der Q nicht durchgreift.
Die auf GBM gestiitzte Verletzungsklage hat demnach Aussicht auf Erfolg.
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