Protokoll vom 27.Juli 2022 @
Prifer:

Hartlieb (Vorsitzende)

Dr. Clever (Patentanwalt)

Dr. Flichsle (Patentanwaltin)

Dr. Conrad (Patentpriifer)

Rebbereh (Patentanwaltin)
Die Stimmung war sehr kiihl und angespannt.

Beim Vorgesprach wurde gefragt, warum man Patentanwalt werden will? Was die Beweggriinde
sind...

Herr Conrad hat sich stets auf einen Priifling fokussiert und nach ca. 10 Minuten zum nachsten
Priifling gewechselt.

Conrad:

Wie lauft eine Anhorung in einem Prifungsverfahren ab und wo ist das geregelt?

§ 15 Abs. 4 DPMAV, § 46 PatG, Identifizierung durch Ausweisvorlage, Vollmacht, Einfiihrung
in den Sachstand, Antrage, Beschluss

Was hat der Priifer wahrend der Anhorung zu tun?

Niederschrift anfertigen

Was beinhaltet die Niederschrift?

Den wesentlichen Gang der Anhorung und alle rechtserheblichen Erklarungen der Beteiligten

Es wird in der Anhorung eine Erteilung mit geanderten Unterlagen in Aussicht gestellt. Was muss der
Patentanwalt als nachstes tun?

Uberarbeitete Unterlagen (Beschreibung und Anspriiche) einreichen

Nach Erteilung taucht ein Fehler auf. Welche Moglichkeiten gibt es?


user
Notiz
Weitere Prüfungsprotokolle zu mündlichen Patentanwaltsprüfung finden Sie unter www.kandidatentreff.de.


Offensichtlicher Fehler, Schwerwiegender Fehler, Berichtigungsbeschluss bei
offensichtlichem Fehler, sonst Beschwerde

Im Verfahren sind Dokumente D1, D2 und D3 bereits eingefiihrt. In der Anhoérung wird eine
Zurickweisung basierend auf D1 und D2 in Aussicht gestellt. Dem Priifer fallt nach der Anhérung
aber auf, dass sich die Zuriickweisung besser basierend auf D1 und D3 argumentieren lasst. Geht
das?

Nein, wegen Rechtlichem Gehor. Es muss so beschlossen werden, wie es in der Anhérung
vorgetragen wurde.

In der Anhorung fahrt der Patentanwalt eine Salamitaktik, also er beantragt jede Menge Hilfsantrage,
die sich nur unwesentlich unterscheiden. Was kann der Priifer tun?

Auf die Prozessokonomie hinweisen, Riige geht nicht, den Patentanwalt fiir jeden Hilfsantrag
die Beschreibung dandern lassen ,um dem Patentanwalt mehr Arbeit zubereiten.

Im deutschen Verfahren wird eine EP-Schrift mit dlterem Zeitrang eingefiihrt, die jedoch nach dem
Zeitrang der DE Anmeldung veroffentlicht wird. Was ist hier zu beachten?

Nachveroffentlichter Stand der Technik § 3 Abs. 2 Nr. 2 PatG, DE muss benannt sein und die
entsprechenden Benennungsgebiihren missen bezahlt werden.

In einem Einspruchsverfahren sollen Zeugen vernommen werden. Was muss die Priifungsabteilung
tun und wo ist das geregelt?

Beweisbeschluss erlassen, § 46 PatG

Verhandlung ist in Miinchen und der Zeuge ist in Hamburg und kann aus Griinden nicht nach
Minchen kommen. Welche Optionen gibt es?

§ 128 Abs. 1 PatG, Amtshilfe ersuchen, Amtsgericht Hamburg kann beauftragt werden den
Zeugen zu vernehmen.

Was passiert zu Beginn einer Zeugenvernahme und wo ist das geregelt??
Vereidigung mit Belehrung, § 395 Abs. 2 ZPO
Wird jeder Zeuge vereidigt? Woran liegt das?

Nein, im Einspruchsverfahren sehr selten, da die Vereidigung schwerwiegende Auswirkungen
auf das Leben des Zeugen haben kann.

Was muss die Niederschrift einer Anhérung umfassen?
§ 46 PatG

Der Anwalt verlisst die Anhérung ohne Grund und weitere AuRerungen. Was ist seitens des Priifers
zu tun?

Es wird in die Niederschrift aufgenommen, dass der Anwalt die Anhérung verlasst,
Entscheidung nach Aktenlage

Der Anwalt vertritt einen Japanischen Mandanten, der die Anmeldung uneingeschrankt aufrecht
erhalten will. Die Prifungsstelle will die Anmeldung zuriickweisen. Was kann der Anwalt tun?

Option 1: zurick ins schriftliche Verfahren; Option 2: mit Hilfsanspriichen arbeiten; Option 3:
Pause beantragen um mit Mandanten zu telefonieren...



Was ist eine unentrinnbare Falle, wie kann man dieser entkommen? Nennen Sie mir ein
entsprechendes BGH-Urteil

Aliud geht nicht; Einschranken geht ebenfalls nicht; Disclaimer ist moglich, sofern das nicht
offenbarte Merkmal lediglich einschrankend wirkt. BGH- Winkelmesseinrichtung

Dr. Fichsle prifte ArbEG, internationales Patentrecht und Sortenschutz:

Wie kann eine Arbeitnehmererfindung angemeldet werden?

DE, EP mit Benennung Deutschland, PCT mit Benennung Deutschland, Einheitspatent, Patent
oder Gebrauchsmuster

Warum geht auch PCT in der Arbeitnehmererfindung, wo das Gesetz doch eindeutig eine DE-
Anmeldung fordert?

Wirkung flir Deutschland
Was ist eine US-Provisional Anmeldung, wozu wird diese eingesetzt?

Fiir die Sicherung der Prioritat, man muss keine Anspriiche einreichen, man hat 12 Monate
nach Einreichung Zeit eine Anmeldung zu tatigen.

In welcher Sprache ist eine US-Provisional einzureichen?
Geht in jeder Sprache
Wann muss eine US-Anmeldung getatigt werden? Wie kann ich das umgehen?

Wenn einer der Erfinder US-Amerikanischer Staatsbiirger ist, kann mit einer foreign filing
licence umgangen werden.

Welchen Vorteil hat eine US-Provisional gegenliber einer DE-Anmeldung?

Sprache hat keine Unterschiede, Anspriiche miissen ebenfalls nicht eingereicht werden, also
keinen Vorteil gegeniiber einer DE-Anmeldung

Nennen Sie mir Internationale Vertrage, die fiir das Patentrecht relevant sind?
PCT, TRIPS, EPU, WTO, Stockholmer ...; EU, AEUV, Einheitspatentgesetz
Was ist der Unterschied zwischen Verordnungen und Richtlinien?

Verordnungen wirken unmittelbar, Richtlinien miissen erst in nationales Recht umgesetzt
werden

Wo wurden EU-Richtlinien im PatG umgesetzt?

BioTech-Richtlinie in § 2a PatG, Durchsetzungsrichtline, Zwangslizenzen
Wie kommt wer zum EuGH?

Vorlagefragen von BGH, OLG, LG, BPatG; EuGH priift, wie Richtlinien auszulegen sind
Wer kann und wer muss Fragen dem EuGH vorlegen?

OLG, BPatG, LG konnen vorlegen, BGH muss vorlegen



Wo kann ich wie einen Strauch schiitzen lassen?
DE beim Sortenschutzamt in Hannover, Gemeinschaftssortenschutz in Anges, Frankreich
Ich will den Strauch aber auch mit einem Patent schiitzen lassen. Wie?
§ 2a PatG schliel3t das doch aus
Lesen Sie §2a PatG noch einmal griindlich
§ 2a ll schlie8t Pflanzen als (ibergeordnete Kategorie nicht aus, nur Pflanzensorten
Wie ist §2a PatG auszulegen?

Ist eng auszulegen

Wann kann die Laufzeit eines Patents verlangert werden?
Ergdanzendes Schutzzertifikat
Warum gibt es diese Moglichkeit?

Wegen der Zulassung der Arzneimittel

Rebbereh:

Es wurde der Gold-Teddy Fall behandelt. Es stehen sich die deutsche 3D-Marke (jiingere Marke), die
einen Goldenen Baren zeigt und eine IR-Wortmarke ,Gold-Teddy” mit Erstreckung auf die EU
gegeniber.

Wievielen Ansichten kénnen eingereicht werden?
6 Stiick
Wo kann ich eine solche Marke anmelden?
UMV, IR mit De-Benennung, DE-Marke
Welche Prioritaten gibt es und wie kann ich diese nutzen und wo sind die geregelt?
6 Monatsfrist, Art. 4 PVU, Ausstellungsprioritat
Wo kann ich die Ausstellungen ermitteln?
Bundesanzeiger, Blatt fir PMZ
Wie lauft die Inanspruchnahme einer Ausstellungsprioritat ab?

Messebetreiber stellt Patentanwalte, die die Ausstellung dokumentieren und erstellen ein
entsprechendes Gutachten.

Kommen wir zum vorliegenden Fall: Mit welchen Problemen kdnnte die jingere Marke konfrontiert
sein?

Relatives Schutzhindernis, Widerspruchsverfahren,



Frage beziglich der Léander der alteren und jlingeren Marke.
Was gibt es bei den relativen Schutzhindernissen zu prifen?

Identitdt, Verwechslungsgefahr mit Vergleich der W/DL, Zeichenihnlichkeit,
Kennzeichungskraft (Wurde alles ausfihrlich und auch tiefergehend besprochen) und die
Nichtbenutzungseinrede

Wie berechnet sich der Gegenstandswert im Loschungsverfahren einer Marke?

Marktwert, bei einem anhangigen Verletzungsverfahren wird der Gegenstandswert
entsprechend erhoht.

Markeninhaber ist insolvent und die eine Verlangerung der Marke steht an. Mit wem muss der
Patentanwalt kommunizieren?

Die Marke féllt in die Insolvenzmasse § 35 InsO, lber die der Insolvenzverwalter verfligt § 85
InsO, entsprechend muss mit dem Insolvenzverwalter kommuniziert werden

Es kommt ein wahnsinnig unsympathischer neuer Mandant zu Ihnen. Missen Sie lhn annehmen?
Sympathie ist kein Ablehnungsgrund

Der neue Mandant ist nicht nur unsympathisch, sondern auch noch finanziell schlecht aufgestellt.
Was wie kann man hier beraten?

Verfahrenskostenhilfe
Was sind die Voraussetzungen fiir die Verfahrenskostenhilfe?

Entsprechendes Formular verwenden, Nachweis tiber die persénlichen und wirtschaftlichen
Verhaltnisse, hinreichende Aussicht auf Eintragung, die Anmeldung selbst

In einem EP-Verfahren wird der Priifungsantrag zurlickgezogen und die entsprechende
Rickerstattung erfolgt auf das Patentanwaltskonto. Was gilt es hier zu beachten?

Treuhdnderischer Umgang mit fremden Geldern § 39a PAO

Der Mandant fiir die die Geblihrenrilickzahlung getatigt wurde hat eine schlechte Zahlungsmoral und
hat entsprechende Riickstande. Ist eine Aufrechnung der Riickstande mit der Gebiihrenriickzahlung
moglich?

Nein
Was muss alles auf einen Briefbogen?

Gesellschaftsform mit allen Voraussetzungen, Adresse, Partner und Sozien,
Ist Erfolgshonorar zuldssig?

Unter gewissen Umstdnden ja, Siehe PAO
Warum miissen Patentanwalte und Arzneimittel zugelassen werden?

Weil gefahrlich fur die Menschen bzw. als Organ der Rechtspflege ... KEINE AHNUNG



Dr. Clever:

DE-Design fiir eine Lampe mit 8 Abbildungen soll angemeldet werden. Der Mandant ist finanziell
schlecht aufgestellt. Was gibt es fir Moglichkeiten?

Verfahrenskostenhilfe § 24 DesignG, es muss eine hinreichende Wahrscheinlichkeit
bestehen, dem Antrag muss die Anmeldung beigefligt werden

Wie viele Abbildungen kann man bei welchem Amt einreichen?
10 beim DPMA, 10 beim EUIPO (die ersten 7 bestimmen den Schutzumfang)

Welche Schutzausschlussgriinde gibt es im Hinblick auf die Lampe? Welche Auswirkungen haben
diese?

Schutzumfang wird beschrankt, Ausschlussgriinde nach § __ DesignG
Wie kann man diese Schutzausschliisse vermeiden?

Graphische Disclaimer
Das Design wird verkauft. Was gilt es zu beachten?

§ 29 DesignG , die Umschreibungsrichtlinie, Antrag kann durch beide Seiten unterschrieben
werden

Eine Designanmeldung wird eingereicht. Es gibt Einheitlichkeitsbeanstandungen (3 Abbildungen
zeigen eine erste Ausflihrung, weitere Abbildungen zeigen eine weitere Abbildung), welche
Moglichkeiten bestehen?

Umwandlung in Sammelanmeldung, aber Verlust des Anmeldetages, da der ersten
Anmeldung kein AT zuerkannt wurde

Was muss eine Prioritdtsbeanspruchung (Design) umfassen?
Abschrift der friiheren Anmeldung (Kein beglaubigter Prio-Beleg mehr)
Wieviele Designs kann eine Sammelanmeldung in DE, EUIPO, USA und China aufweisen?

USA hat keine Sammelanmeldung, DE 100 Stiick, EUIPO unbegrenzt es sei denn es wird
elektronisch eingereicht dann nur 99 aus technischen Griinden, China 100?

Wie lang ist die Priofrist?
6 Monate

Irgendwas mit BGH Jagermeisterentscheidung

Harlieb:

Was sind die Unterschiede zwischen dem Einspruchsverfahren und Nichtigkeitsverfahren?

Frist, Ort, Art des Verfahrens (Verwaltungsverfahren vs. Gerichtsverfahren),
Praklusionsvorschriften



Das Patent, gegen das ein Nichtigkeitsverfahren anhangig ist, 1auft aus. Der Patentinhaber moéchte
Geld sparen. Welche Moglichkeiten hat er?

Verzicht auf Rechte gegeniiber dem Antragsteller und seine verbundenen Unternehmen,
irgendwas mit Nichtangriffsabrede, Ausschlief3liche Lizenz

Was ist die Rechtskraft und wo ist das definiert?

Subjektive Rechtskraft und materielle Rechtskraft wurden besprochen, Streitgegenstand aus
Lebenssachverhalt und Antrag...

Wann liegt ein Rechtsschutzbediirfnis vor?

Wenn Patent noch lebt, immer. Wenn Patent erloschen, dann wenn ein
Verletzungsverfahren anhangig ist, bzw. eines im Raum steht oder Abmahnung erfolgt ist.

Muss sich eine GmbH eine gegen ihren alleinigen Geschaftsfiihrer erwachsene Rechtskraft gegen sich
wirken lassen?

Prifling sagt ja, weil der Geschaftsfiihrer auch im Sinne seines Unternehmens handelt. BPatG
stimmt dieser Auffassung zu. BGH verneint.

Letzte Frage: Fuhlen Sie sich ausreichend gepriift?

Betretenes Schweigen

Es haben alle Priflinge bestanden. Die miindlichen Noten waren zwischen 3,8 und 6,8.



