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Richter Schwarz: 

Einstieg mit zwei Texten über das Markenrecht. Einer Einleitung aus Götting, der andere???.  

Kernaspekt des ersten Textes waren Werbeleistung und Verbraucherschutz. Der zweite Text ging 
eher auf die Namensfunktion .Frage: definieren  beide den Begriff Marke gleich?  

Werbeleistung wurde zunächst so gedeutet, dass der Markeninhaber eine Leistung erbringt also für 
die Marke wirbt (Hab ich das richtig in Erinnerung?) 

Jemand benutzt ein Zeichen für seine Produkte über Jahre. Ein zweiter trägt das Zeichen als Marke 
ein. Wo ist bei dem zweiten die Leistung zu sehen? Kann dieser dem ersten verbieten seine Makrek 
zu benutzen. Dann wurde über Benutzungsmarken § 4 S2 diskutiert.  

Ging dann darauf ein, dass man mit einer Markeneintragung eine Vorschussleistung erhält . Im 
Gegensatz zu anderen Schutzrechten, bei denen man zuerst eine (kreative) Denkleistung erbringt 
und dafür ein Monopolrecht erhält.  

Beispiel für eine Marke bei der die Werbefunktion im Vordergrund steht: Apple- Argument Kandidat: 
auch hier steht die Leistung des Unternehmens dahinter gute Produkte herzustellen sodass die 
Marke mit hoher Qualität in Verbindung gebracht wird. Zustimmung von Schwarz. 

Marke als Name des Produktes. Stimmt der Begriff Produktbezeichnung? Wichtig hier 
Kennzeichnung. Bezeichnung stehen absolute Schutzhindernisse $ 8 II Nr 1, 2 entgegen. 

Markeneintragung „Betriebskultur“ für Werbedienstleistungen. Wie ist die Eintragungsfähig keit zu 
Prüfen? Normen kette § 37 iVm §§ 3, 8 und 10 

Zuerst § 3 I abstrakte Markenfähigkeit. Bei Wortmarken generell kein Problem. Spielt auch § 3 II eine 
Rolle  nein nur bei 3D Marken.  

Wie weiter? K: § 8 II Nr. 2 Was vorher  § 8 I graphische Darstellbarkeit. 

Dann § 8 II Nr.2  Freihaltebedürfnis  was versteht man darunter? Definition aus dem Gesetz 
ausschließlich aus Zeichen besteht, die Art, Beschaffenheit, etc. der Waren oder Dienstleistungen 
bezeichnen. 

Dann § 8 II Nr. 1 K: Auch hier spielt beschreibender Charakter des Zeichens eine Rolle. Schw: Versteh 
ich sie richtig, dass immer wenn Nr. 2 erfüllt ist, auch Nr. 1 erfüllt ist? Nein  

Was ist der wesentliche Unterschied: „ausschließlich aus Zeichen“ in Nr. 2, außerdem muss Nr. 2 
unmittelbar/glatt beschreibend sein. Dagegen bei Nr. 1? „Im Vordergrund stehender beschreibender 
Charakter“  

Was deckt Nr. 1 noch ab? Geforderte Antwort „an Beschreibung angelehnt“ 
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PA Wurm:  

Sinn der PVÜ? Unter anderem Prioritätsrecht. Wer ist Mitglied? Bekanntes Beispiel, wer nicht 
Mitglied ist? Taiwan! Wie kann taiwanesisches Unternehmen Priorität nach PVÜ nutzen? Sitz in PVÜ 
Staat.  

Diskussion über TRIPS wurde von Kandidaten angestoßen. 

Möglichkeiten wenn Priorität verpasst? Wiedereinsetzung. Was ist die innere Priorität? Gibt es da 
auch die Wiedereinsetzung? Was passiert bei innerer Priorität? Rücknahmefiktion 

Weitere Prioritätsregeln? Wollte hier hören Ausstellungspriorität. Antwort war aber PCT und EPÜ. 
Dann erstmal Diskussion, worin die sich unterscheiden. In welchen Gesetzen gibt es 
Ausstellungsprioritäten?  Wo geregelt? Kettenpriorität bei Gebrauchsmuster möglich? Wollte hier 
auch die Rechtsnormen wissen. 

Mandant mit dekorativ ausgestaltetem Gülleschlauch? Welches Schutzrecht? Geschmacksmuster. 
Stellt am nächsten Tag auf Landmaschinenmesse aus. Kann er noch Schutz erhalten? 
Ausstellungspriorität. Woher weiß man welche Ausstellungen dazu gehören. Was, wenn nicht. Ist 
dann noch Schutz möglich? Neuheitsschonfrist.  

Was muss man tun um eine Ausstellungspriorität zu erhalten? § 10 DPMAV 

 

PA Holzmüller: 

Was hat heute Geburtstag? 20.3.1883 PVÜ  130 Jahre 
Pariser Verbandsübereinkunft: übergreifende Regelung Was übergreift es? Länderübergreifend. Was 
gab es also vorher? Nur nationale Reglungen. PatG von wann  1877 

Was versteht man unter gewerblichem Rechtsschutz?  

Was soll das Schutzrecht schützen  geistitges Eigentum ausschließliches Nutzungsrecht (Sicherheit) 

 Wieviele Länder in der PVÜ? 174 Jüngstes Mitglied? Nach längerem Suchen Brunei. 

Was verdankt man dem PVÜ, das noch heute im PatG zu finden ist. Erwollte hören: Piroritätsrecht 2. 
Inländergleichbehandlung , Jahresgebühren, Uneinheitlichkeit, Teilung dazu wurden genannt: 
Zwangslizenzen, Verfarhenspatente, Recht auf Erfindernennung 

Was ist alles in der PVÜ geregelt? neben den Schutzrechten Patent, Marke, Geschmacks- und 
Gebrauchsmuster auch UWG (das haben die damals schon voraus gesehen, dass das relevant werden 
könnte) 

A19 PVÜ  Sonderabkommen (hier weiß ich die Frage nicht mehr) 

Wieviele PCT Staaten? Geschätzt 143 Richtig 144 wurde aber nicht aufgelöst nur dass es weninger 
sind als in PVÜ Wieviele EPÜ Staaten? 38 

Was regelt die Schnittstelle zum EPÜ  IntPatÜG Was regelt das noch? Schnittstelle zum PCT 



Sie erhalten eine Anmeldung aus Brunei am letzten Tag der Prioritätsfrist: Wo liegt Brunei, welche 
Sprache sprechen die? 

Anmeldung besteht aus einem Sprachmix. Was tun Sie? So einreiche. Geht das? Ja, obwohl Sprache 
eigentlich deutsch ist (§ 126 PatG) Übersetzen gemäß § 35 I PatG  

Könnte man nicht direkt übersetzen lassen und dann einreichen? Ja, aber dann Prioritätsverlust? 
Kann man da nicht Weiterbehandeln? Nein, sonst noch eine Möglichkeit? Wiedereinsetzung? Hier 
wollte er hören, dass das nicht geht? (Dabei ist doch nur WE bei inländischer Priorität 
ausgeschlossen) 

Was ist für ist nötig für einen AT?  § 35 II 

Es wurde der Originaltext eingereicht. Wie lange Zeit eine Übersetzung einzureichen 3 Monate. Was 
wenn kurz vor Fristende noch nicht erhalten. Franz. und Engl. könnte man noch selbst übersetzen. 
Für den Anmeldetag reicht es aus, wenn die Anmeldung einen Teil enthält, der für eine Beschreibung 
gehalten werden kann  Rechtsprechung: für AT reicht es wenn nur ein Teil der Beschreibung auf 
Deutsch ist und dieser ausreicht, dass es als Beschreibung angesehen werden kann. 

Wer darf übersetzen? Recht- oder Patentwalt oder öffentlich bestellter Übersetzer. Was ist noch zu 
tun. Im ersten Fall darf Anwalt selbst beglaubigen. Im zweiten Fall muss die Übersetzung und 
Übersetzer notariell (129 BGB) beglaubigt werden. 

Wie geht es mit der Anmeldung weiter? Recherche Prüfung 

Wieviele Prüfer im DPMA? Mehr als 1000 Qualifikation § 26 II: Hochschulabschluss plus 5 Jahre 
Berufserfahrung.  

Ausflug ins Markenrecht: Lila Postkarte mit der Aufschrift „Über den Gipfeln ist Ruh, nur irgenwo 
blökt eine Kuh – Muh“ von Reiner-Maria Milka 

Was macht Milka? Klage auf Unterlassung § 14 II MarkenG. Bekommt Recht vor LG OLG. Wie 
entscheidet der BGH: Künstlerische Freiheit Art 5 III GG  

PA Steinmetz: 

Sie sind Patentanwalt in einem Unternehmen: Ein Mitarbeiter kommt zu Ihnen und beschwert sich 
über zu geringe Arbeitnehmererfindervergütung  Widerstreitende Interessen 

Was muss AG nach Meldung der Diensterfindung machen? Anmelden 

Was heißt unverzüglich? Ohne schuldhaftes zögern  

2 Arten von Diensterfindungen? Qualifizierter Verbesserungsvorschlag und Diensterfindung NEIN, 
Dienst und freie Erfindung NEIN Obliegenheits- und Erfahrungserfindung 

Diensterfindungsmeldung  Patentanmeldung durch AG was passiert? 

Nach alter Fassung nicht berechtigt, hätte noch in Anspruch nehmen müssen. Keine konkludente 
Inanspruchnahme  Muss die Anmeldung dem AN überschreiben (Welche Norm?) 

Entscheidung Haftetikett? 



Rücknahmefiktion bei Inanspruchnahme inländischer Priorität 

Parallele europäische Anmeldung  Prüfungsantrag spätestens nach 7 Jahren. Prüfungsantrag 
gestellt. Wie kann ich es weiter hinaus zögern? Fristverlängerung für beantwortung 
Prüfungsbescheid 1 Jahr aber noch weiter verlängerbar. Wie lange ? Bis zur rechtskräftigen 
Entscheidung über die EPA Anmeldung  Welche Norm? Prüfungsrichtlinien 3.5 

Mandant behauptet Verletzung seines Patents. Was machen Sie? Verletzungsgegenstand prüfen, 
Schutzrecht prüfen. Berechtigungsanfrage. Abmahnung  

Unterschied der letzten beiden? Grund für die beiden Maßnahmen, Bei Abmahnung: Vertretung 
anzeigen, Vollmacht. Formulierung Abmahnung, Formulierung Berechtigungsanfrage.  

 Risiko bei Abmahnung? Schadensersatz Auch bei Klage? Nein BGH Entscheidung 

Strafbewährte Unterlassungserklärung: Formulierung? Wenn nicht strafbewährt? Räumt 
Rechtsschutzinteresse für Klage nicht aus 

Höhe derVertragsstrafe? Hamburger Brauch 

Was wenn Vertragsstrafe deutlich höher als Wert des Verletzungsgegenstands? Keine Herabsetzung 
wegen § 348 HGB. Sollte man als Verletzer in Unterlassungerklärung ausschließen! 

Herabsetzung gemäß BGH „Kinderwärmekisse“ möglich auf das Doppelte des 
Verletzungsgegenstandwerts aus § 242 BGB abgeleitet Steinmetz bevorzugt § 138 BGB 

Koreanischer Konkurrent will Messestand des Mandanten räumen lassen Was tun? 

Nichts sagen, um anwaltlichen Beistand bitten, warten  

Straftatbestand? Ja § 142 PatG 

von ausländischem Konkurrenten Sicherheitsleistung verlangen? Frage???? 

Starfverfahren Strafbefehlsverfahren???? 

 

Richterin Klante: 

Rechte und Pflichten von Patentanwälten ggü 

Mandanten: Verschwiegenheit, keine widerstreitende Interessen, Unabhängigkeit, Fortbildung 

Gericht: Wahrheitspflicht § 124 PatG heisst nichts falsches vortragen, nichts wesentliches zur 
Wahrheitsfindung weglassen. Vortrag ins Blaue? Nein. Halbwahrheiten? Nein. 

Welche Pflicht bei Mandant der mit hoher Menge Bargeld bezahlen will? Geldwäsche, BKA siehe 
DPMA Website 

Kollege redet in derÖffentlichkeit schlecht über Richter oder Kollegen. Was tun? 

Direkt ansprechen, über Vertrauensmann (Mittelsmann) ansprechen. Schließlich der Kammer petzen  
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ggü Angestellten Fürsorgepflicht, Anweisung zur Verschwiegenheit, uU Verschwiegenheitserklärung 

Sortenschutz: Mandant kommt mit 20 Reben Weintrauben, alle silberfarben und viereckig bis auf 2. 

VOrrausseztungen des Schutzes: Homogenität, Stabilität etc 

Laufzeit? 25 Jahre. Bei Reben anders? 30  

Klage: Warten auf den Tenor. Problem? Entscheidung mündlich. Bei zuviel Zeit kann der 
geschriebene Tenor nicht mehr als Nachweis für den mündlichen Beschluss gelten 

Wann beschweren? 5 Monate gemäß Rechtsprechung 

Möglichkeit Rüge gemäß 198 GVG 


