Protokoll zur miindlichen Patentanwaltsprifung am #4.11.2007 (9 -13 Uhr)

6 Kandidaten

5 Prirfer (Passin Lindner-Vogt, PA Heisel, Dr. Waiter (DPMA), PA Wilkes, Herr Dr.
Fuchs-Wissemann (BPatG))

Reine Fragezeit:3.5 h

Pausen: 1 Mal 10 Minuten, 1 Mal § Minuten, keine Mittagspause

1.

Lindner-Vogt {Patentassessorin aus der industrie {(Daimler-Chrysier(?))
Fragezeit: 45 Minuten

Verletzung
Sie haben ein Patent incl. Schutzzertifikat und ein Konkurrent méchte direkt nach

Ablauf mit dem Medikament auf den Markt kommen. Kann er jetzt schon eine
Anzeige schalten, dass er demnachst das Medikament auf den Markt bringt?

Nein, da Anbieten jetzt schon verboten.

Welcher Schaden entsteht dadurch? Marktverwirrungsschaden

Wie kann man ein Recht zur Benutzung erwerben? Vorbenutzungsrecht, § 12
PatG

Einspruch
Sie vertreten den Einsprechenden. Was machen sie mit der Aussage des

Patentinhabers, dass eine in seinem Patent arigegebene Ausfithrungsform nicht
unter den Anspruch falit? Kann man das im Verletzungsverfahren verwenden?
Nein, in den USA aber schon ("file wrapper estoppel” bzw. "prosecution history
estoppel", siehe Festo-Entscheidung)

Teilung im Einspruchsverfahren D/EP méglich? Nach deutschem Gesetz nicht
mehr méglich (§ 60 PatG weggefallen gemal Einspruchsanderungsgesetz)
EP? Auch nicht méglich.

Mandant mdchte frithzeitige Veréffentlichung. 3

Kann man vorzeitige Verdéffentlichung beantragen? Ja, § #1 Abs. 2 Nr. 1 PatG
Was bewirkt Veroffentlichung? Anspruch auf angemessene Entschadigung gem.
§ 33 PatG

Was bringt eine Versffentlichung noch? Anmeldung wird SdT, von dem sich der
Konkurrent abgrenzen muss.

Wirken Zweckangaben einschrankend bei der Auslegung des Schutzbereichs?
Grundsétzlich nein. Warum verwendet man sie dann? Um den Anspruch
versténdlicher zu machen.

Heisel (Patentanwalt)
Fragezeit: 45 Minuten; frégt sehr gern interne Amtsabladufe und
Zahlungsmodalitaten bei verschiedenen Amtern und Gerichten

MMA/PMMA/GMVO
Anstellen bzw. Ausbilden einer PaFa: Was miissen Sie alles beachten, was fir
Abgaben missen Sie zahlen?
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(Wollte Antworten bis ins Detail: Lohn, Versicherungen: z.B. Kranken- Pflege-,
Mutterschutz (i!))

Was passiert mit einer Gemeinschaftsmarkenanmeldung wenn sie beim HABM
eingeht?
Wollte auf Eingangsbestatigung raus. Was steht da alles drin?

Wie kann man Gebithren ans HABM zahlen? )
z.B. Einrichten eines Kontos in Spanien, Achtung bei Uberweisung, da zu
zahlender Betrag womdoglich nicht vollstandig beim HABM ankommt.

Welche Lander kann man mit einer EPA Anmeldung erreichen? Alie
europdischen Lander? Vergleich mit EU

Achtung: EPU 2000: talien fallt automatisch aus EPU, falls es Ratifikation bis
13.12.2007 nicht abgeschlossen hat.

Recherchemdéglichkeiten zu nationalen und internationalen Marken

Kann ein Chinese in D eine Basismarke fiir MMA hinterlegen? Nein, da
Hinterlegung im Heimatiand erfolgen muss.

Rechercheverfahren bei Gemeinschaftsmarken: nationale Amter recherchieren
und geben ihr Ergebnis an das HABM weiter. (Art. 33 GMVO, andert sich zum
10.03.2008) )

Stellt eine Box fiir Pillen (Medikamente) auf den Tisch. Was fiir Schutzrechte
bekommen Sie dafiir?

ArbErG:

Freigabe der Schutzrechtsanmeldung fiir Arbeitnehmer im Ausland: § 14 ArbErfG
Was kann Arbeitgeber fun, wenn er dann doch Patent im Ausland haben / nutzen
mdchte?

Nutzungsrecht vertraglich sichern lassen bei Freigabe (§ 14 ArbErG)
Ubertragung des Patents auf ihn, vgl. § 453 BGB (Rechtskauf),
Rechtstibertragung, Lizenz

Darf ein einfacher Lizenznehmer Unterlizenzen vergeben? Nein, nicht ohne

weiteres méglich.

. Dr.Waiter (Mitglied des DPMA, Chemie-Priferin(?))
Fragezeit: 45 Minuten

Verletzungsrecht und internationale Gerichtszustindigkeit

Anspriche bei Verletzung aus PatG und aus BGB:

§ 139 ff. PatG: Unterlassung, Schadensersatz (nur bei Verschulden), Auskunft
Auskunftsanspruch Besichtigungsanspruch § 809 BGB

§§ 242, 259, 812 BGB

Enforcement-Richtlinie (TABU 696 q);
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Solf dem potentiell Verletzten bessere Méglichkeiten geben, in einem
vorgerichtlichen Verfahren Beweismittel sicherzustellen (vgl. in F: saisie
contrefacon, It: descrizzione, US: discovery)

In D momentan noch nicht umgesetzt, es gilt Regelung des § 485 Abs. 2 ZPO
Wie geht man mit EU-RILi um, sofange sie nicht in nationales Recht umgeseizt
ist: Nationales Gesetz wird richtlinienkonform ausgelegt.

Was passiert, wenn EU-RILi nicht umgesetzt wird? D kann vor EuGH verkiagt
werden.

Problem der Enf.-RiLi: Auskunftsanspruch auch gegeniiber unbeteiligten Dritten
Glaubhaftmachung, dass Verletzung vorliegt: "Fax-Karte"-Entscheidung des BGH

EUGVVO: Gilt fur welche Lander? Fur welche nicht? Grundsatzlich nur fir EU-
Lander, mit Ausnahme D&nemark, und Einschrankung bei UK und Irland
(Prdambel Abs. 20)

Lugano-Ubereinkommen (TABU 694b) vs. EUGVVO: Die EUGVVOQ gilt nur in
Bezug auf die Mitgliedstaaten der EU. Flr die EFTA-Staaten (also Island,
Norwegen, Schweiz, aber nicht Liechtenstein) gilt das inhaltlich fast wértlich mit
der EUGVU ibereinstimmende Lugano-Abkommen.

Was ist Torpedo? Art 27 EUGVVO

Gerichtsstand bei Verletzung: Art. 2, Art. 5 Nr. 3 EUGVVO

Diskussion tiber Art. 33 EUGVVO

Was bedeutet "Forum Shopping"? Gezielte Auswahl eines Gerichts, das mit
hoher Wahrscheinlichkeit einer Klage stattgeben wird. Voraussetzung:
konkurrierende Zusténdigkeit verschiedener Gerichte

Patentamt recherchiert auf Antrag ein Gebrauchsmuster ihres Mandanten.
Recherchenbericht falit positiv aus, Mandant tatigt auf ihren Rat hin EPA-Patent-
nachanmeldung. Im Européischen Recherchenbericht 3 neuheitsschédicihe
Dokumente. Mandant ist verdrgert. Wer haftet? das Amt?

§ 7 GbmG verweist auf § 43 PatG (§ 43 Abs. 7 PatG "ohne Gewabhr fir
Volistandigkeit”, daher keine Haftung des DPMA)

Aulerdem Unterschied Gebrauchsmuster-/Patentrecherche: unterschiedlicher
Stand der Technik.

Verjahrung bei Patentverletzung: § 141 PatG i.vV.m. §§ 195, 197, 199 BGB
Wann beginnt die Verjahrungsfrist? Wollte auf § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB hinaus:
Erlangen der Kenntnis oder ohne grobe Fahrldssigkeit erlangen miisste
Voraussetzungen fir die Verwirkung von Rechten aus dem Patent?

Dr. Wilkes {Patentanwalt)

' Fragezeit: 45 Minuten

US-Patentrecht

"inequitable conduct”, "interference”, "duty of candor and good faith", "inventor's
oath"; Welche Konsequenzen haben falsche Angaben im Erteilungsverfahren?
Patent wird “unenforcable”.

First-to-invent Prinzip? Gibt es noch weitere Lander? Nein, nur die USA.
Patentrechte haben in den USA Verfassungsrang

Woher kommt das "first-to-invent” Prinzip? Warum halten USA so daran fest?
(Verfassungsrang)
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Deutsches und EU-Geschmacksmusterrecht

Stellt Fa-Deospray auf den Tisch. Was fiir Schutrechte bekommen sie dafiir?
Wie funktioniert eine Geschmacksmusterrecherche? Wo kann man
recherchieren?

Ein Designer entwirft ein Geschmacksmuster. Wer hat das Recht an dem
Geschmacksmuster? § 7 Abs. 2 GeschmG

Domain-Recht: www.fa.de (Shell-Entscheidung)

Welche Rechtsformen stehen lhnen als Patentanwalt zur Verfligung? GbR,
Partnerschaftsgesellschaft, Patentanwaltsgesellschaft (= Patentanwalts-GmbH),
Aktiengeselischaft

Aktiengesetz. Bestandieile einer AG (Vorstand, Aufsichtsrat)

Was ist der Vorteil einer GmbH? Keine persénliche Haftung der Gesellschafter,
steuerliche Vorteile

Kénnen Sie auch eine KG griinden? Nein, da Patentanwalte kein Gewerbe
ausiuben

Diskussion {iber Kommanditgesellschaft auf Aktien, § 278 ff. AktienG

Wie kann man den Wert eines Patents bestimmen? Z.B. Lizenzanalogie

Deutsches Patentrecht

Eine neu erfundene, aber noch nicht zum Patent angemeldete Maschine wird am
Firmengeldnde aufgestellt, die ein Lieferant sieht. Welche Schutzrechte kann man
jetzt noch bekommen? Patent fraglich, Gebrauchsmuster wohl schon.

Was ist, wenn Geheimhaltungsvereinbarung mit dem Lieferanten geschlossen
wurde? Kann man nachtraglich noch eine Gehéimhaltungsvereinbarung
vereinbaren? Wohl nicht mehr.

Fraglich auch, ob Lieferant die Erfindung wiedergeben kann. Angenommen, der
Lieferant erzahlt die Erfindung weiter.

=> evil. missbrduchliche Offenbarung gemat § 3 Abs. 5 Nr. 1 PatG ("wenn sie
nicht friiher als sechse Monate vor Einreichung der Anmeldung erfolgt ist und
unmittelbar oder mittelbar zurickgeht auf einen offensichtlichen Missbrauch zum
Nachteil des Anmelders"”)

Dr. Fuchs-Wissemann (Richter am BPatG)
Fragezeit: 30 Minuten; wollte nur Stichworte héren, sehr schnelle Fragerunde

Sortenschutz:

Wo ist das Bundessortenschutzamt? Hannover

Welche Beschwerdemdgglichkeit gibt es gegen Beschlilsse des
Bundessortenschutzamtes? Beschwerde am Sortenschutzsenat des BPatG

Kartellrecht:

Wo ist das Bundeskartellamt? Bonn

Welches Gericht entscheidet in zweiter Instanz ber Entscheidungen des
Bundeskartellamts? OLG Diisseldorf

Wo war das Bundeskartellamt vorher? Berlin

Wer entschied da in 2. instanz? Kammergericht (=bes. Bezeichnung fir das OLG
Berlin)

Deutsches Markenrecht und BGB:

Verletzungsklage aus im Handelsregister eingetragener Geschaftsbezeichnung: §
15 MarkenG
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Wie weit reicht der Schutz einer Geschéftsbezeichnung grundsatzlich? Lokal oder
global (deutschlandweit)?

Markenlschung wg. Verfalls in Verbindung mit § 28 MarkenG

Ist die Marke "Pic-Nic" fur Restaurants gemaf § 8 MarkenG eintragungsfahig?
Wollte Argumente pro und contra Eintragung héren.

Unterschied zwischen Unterscheidungskraft in § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG und
Unterscheidungskraft in § 18 Abs. 1 HGB

Ein 17-Jahriger kommt zu thnen und méchte ein Patent anmeiden.

Was fiir ein Vertrag kommt zwischen ihm und thnen zustande?

Entgeltlicher Geschaftsbesorgungsvertrag, § 675 BGB.

Minderjahrigen Problematik: §§ 106, 107, 108, 110, 112(}) BGB; Einwilligung
(vorher), Genehmigung (nachher), Zustimmung (Oberbegriff)

Fazit: Es wird ein sehr breites Spektrum an Teilgebieten des gewerblichen
Rechtsschutzes abgedeckt, teilweise gehen die Frage auch in die Tiefe und
beziehen sich auf Details und aktuelle Themen. Die Priifung veriief in einer relativ
angespannten Atmosphare. :
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