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Frau Freese-Godecke (PA)

Fragen zur Insolvenz

- Anwalt bekommt Anruf vom Mandanten, der ihn (iber seine Insolvenz informiert.
Was machen Sie als Anwalt als erstes?

Nachfragen beim Mandanten, wer im Augenblick zustandig ist, da Insolvenzantrag
5 zwar gestellt ist, aber das Insolvenzverfahren evtl. noch nicht lauft. Zustandiges

o Gericht hat 3 Monate Zeit (anfallende Gehélter werden solange weiter gezahlt), einen
). Bis zur Er6ffnung des Insolvenzverfahrens
Patentanwalt muss sein Mandat noch

, bis das Amtsgericht einen

Insolvenzverwalter zu stellen
ist noch der Mandant zustandig
solange erfilllen (Kiindigung zur Unzeit, |
Insolvenzverwalter bestimmt hat.

- Was ist zu tun, wenn im Ausland Gebdihren anfallen, z.B. Priifungsantragsgeblihr,
Jahresgebiihren eftc., die weiterbezahlt werden miissen, und Sie zu diesem Zweck,
einen Kollegen im Ausland beauftragt haben, dies zu tun und zwar bevor Sie
Kenntnis von der Insolvenz Ihres Mandanten erhalten haben?

Sofort den Kollegen im Ausland tiber drohende Insolvenz informieren und ihm
mitteilen, dass sich ab Mitteilung seine Verpflichtung auf das Honorar und die
Auslagen beschranken, die bis zu diesem Zeitpunkt angefallen sind (§ 18 (3) BOPA).
In DE: Anmeldungen miissen am Leben gehalten werden, d.h. Jahresgebihren sind
jedoch nur gegen Vorschuss vom Mandanten zu entrichten.

- Was gilt im Falle einer Insolvenz in Bezug auf ein europédisches Schutzrecht ?

Unterbrechung des Verfahrens nach R 90 (1) + (2) EPU.
Auslandsverbindlichkeiten werden nicht verfolgt.

- § 103 InsO: Wahlrecht des Insolvenzverwalters (einfach nachlesen)

- Insolvenzverwalter kann Vertreter bestimmen, der ihn bspw. im Einspruchsver-
fahren vertritt. Wer ist Einsprechender?

Trotz Vertretung ist der Insolvenzverwalter persénlich Einsprechender.
- Muss im Falle einer Insolvenz nach unbeschrénkter Inanspruchnahme noch Arbeit-

nehmerverglitung an den Arbeitnehmererfinder ausbezahlt werden? Falls ja, wer
muss diese zahlen? '


kt
Notiz
Weitere Gedächtnisprotokolle finden Sie unter www.kandidatentreff.de, der Internetplattform für Patentanwaltskandidaten.


Es sind 3 Falle zu unterscheiden: § 27 (1) — (3) ArbEG:

a) Diensterfindung wird mit Geschéaftsbetrieb verkauft: Erwerber tritt in Vergltungs-
pflicht des Arbeitgebers ein.

b) Diensterfindung wird ohne Geschéftsbetrieb veraulert: Arbeitnehmer hat
Vorkaufsrecht. Im Falle der Nichtausiibung dieses Rechtes: Ubernahme der
Vergutung durch Erwerber oder angemessene Abfindung aus Verkaufserios.

c¢) Verwertung der Diensterfindung im Unternehmen: Arbeitnehmer erhélt ange-

messene Vergutung fur die Verwertung aus der Insolvenzmasse (neue
Festsetzung mdglich!).

» BGH-Urteil: ,Vergitung nach Eintritt Insolvenz”.
lesenswert:  Schiedsstelle GRUR 1996, 49 — Gieereimaschinen (zum alten Konkursrecht)

Frau LeiBler-? (PA)

1.)  Sachverhalt:

Patentanmeldung enthélt die Zusammensetzung A + B.

Prufer schickt Prifungsbescheid mit folgendem Inhalt:
<LZusammensetzung A + B bekannt. Erteilung kann nicht in Aussicht
gestellt werden.”

- Was kann ich als Anwalt in einem solchen Fall tun?

Prifungsbescheid fehlt jegliche Begriindung. Anmelder hat Anspruch auf Erteilung
des Patents und somit Anspruch auf substantiierten Bescheid, der ihm die
Méglichkeit zur Erwiderung gibt.

° Befangenheitsantrag (§ 27 (6) PatG): nein, Prufer lediglich ,faul®

° Dienstaufsichtsbeschwerde: mdglich
) Untatigkeitsbeschwerde: keine Regelung
° Anspruch auf Priferwechsel: nicht anwendbar, da kein aus-

reichender Grund vorliegt

) Beschwerde: brauche beschwerdefahige
Entscheidung, nicht vorliegend, lediglich erster Prifungsbescheid.

Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage stellen: Prifer schickt
Zurilickweisung. Damit erhalt ich beschwerdefahigen Beschluss.

l
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BPatG verweist an DPMA zuriick: sinnvoll, da kein Recherchebericht existiert
und tber die Sache noch nicht entschieden ist.

Aufgrund Amtsermittlungsgrundsatz kénnte BPatG in der Sache auch selbst
entscheiden bzw. Recherche durchfiihren (§ 79 PatG).

- Wo muss die erste Patentanmeldung einer Erfindung erfolgen?

a) nach deutschem Recht muss die Anmeldung nicht in Deutschland zuerst
erfolgt sein. Ausnahme: Geheimpatent (§ 52 PatG).

b) US, GB, FR, IT: Erstanmeldung muss bei nationalem Patentamt erfolgen zur
erstmaligen Uberpriifung auf Geheimpatent.

- Was untemehme ich als Anwalt, wenn ich mir nicht sicher bin, ob es sich um ein
Geheimpatent handelt, aber internationale Anmeldung folgen soll?

PCT-Anmeldung beim DPMA vornehmen, um Anmeldetag zu sichern und Hinweis
auf mogliches Geheimpatent geben — DPMA priift dann zuerst auf Geheimpatent
und leitet ggf. Anmeldung an zusténdige PCT-Behérde weiter.

- Patentanwalt weil3, dass es sich um ein Geheimpatent handelt und meldet es
trotzdem im Ausland an. Konsequenzen?

° § 93 StGB
° BOPA: verliert seine Zulassung
° im US-Recht: gefahrdet Patentanmeldung

- Ist eine Anderung der Anspriiche A + B (sind bereits bekannt) in A + C méglich
(auch offenbart), wenn ja, zu welchem Zeitpunkt?

a) Anderung der Anspriiche im Erteilungsverfahren méglich, da Riickgriff auf
vollen Offenbarungsgehalt.

b) Anderung im Einspruchsverfahren méglich, aber gebunden an erteilten
Schutzumfang (also obige Anderung nicht méglich).

H. Miiller (DPMA)

Geschmacksmuster {GSM)

- Nachteile bei der Aufschiebung der Bekanntmachung (§ 21 GeschmMG)?

° nur Nachahmungsschutz (gilt auch fiir nicht eingetragenes GSM)
e kein Stand der Technik (,Formenschatz)
° zu diesem Zeitpunkt: kein Schadensersatz, nur Entschéadigung.



- Was passiert mit GSM nach Antrag auf Aufschiebung der Bekanntmachung?
Aufschiebung der Bekanntmachung um 30 Monate ab Anmeldetag,
Bekanntmachung beschrankt sich auf Einragung des Geschmacksmusters in das
Register.

- Ist Akteneinsicht zu diesem Zeitpunkt méglich?

Steht jedermann frei (§ 33 GeschmMG), wenn Wiedergabe bekannt gemacht worden
ist.

- Wo liegt die Beweislast bei Verletzung eines noch nicht bekannt gemachten GSM?

° Beweislastumkehr (sofern Produkt auf dem Markt ist) aufgrund ,unbewufitem
Formengedéachtnis® (Rechtsprechung nach altem Recht): Anscheinsbeweis
Beweislast liegt beim Verletzer, d.h. er muss den Gegenbeweis antreten, dass
sein Produkt nicht verletzt, sondern auf eigenem Entwurf beruht.

- Merkmale des ,nicht eingetragenes GSM*?

° keine Kosten
° Schutzdauer 3 Jahre
° 1. Veréffentlichung sollte unbedingt dokumentiert werden

- Erschépfung GSM (§ 48 GeschmMG)?
> Erschépfung tritt EU-weit (EWR-Wirtschaftsraum) ein

> bei Erscheinen auf US-Markt tritt keine Erschépfung ein

- wann ist eine Sammelanmeldung sinnvoll?

Bei vielen Mustern, da glinstigere Anmeldung. Voraussetzung hierbei: gleiche
Klassifikation (Locarno).

- Zusammensefzung einer Vase aus zwei bekannten Vasen: lasst sich dies
schiitzen?

a) Neue Vase muss Unterschiede aufweisen, Eigenart bzw. Eigentimlichkeit
aufweisen -> vorliegend gegeben

b) Prifung muss Einzelvergleich mit beiden Ausgangsvasen standhalten -> hier
ebenfalls gegeben.
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Gebrauchsmuster (Gbm)
- Gbm als Prio fiir Patentanmeldung, wo steht das?
> auBere Prio: PVU

> innere Prio: PVU - analog gemaR Gesetzesbegriindung
Prioritat Gbm: § 6 (1) GebrMG, Prioritat Patent: § 40 PatG

Portmann

- Markenanmeldung ist ohne Vollmacht erfolgt. Was bedeutet das fiir die
Anmeldung / Geblihrenriickzahlung méglich?

§ 812 BGB Zahlung ,ohne rechtlichen Grund*
z.B. Markenanmeldung ohne Vollmacht:

> unwirksam
> ohne rechtlichen Grund
> Gebiihr muss zuriickgezahlt werden

- Vertretung, Vollmacht im Zusammenhang mit Wiedereinsetzung

a) wenn Verschulden durch Anwaltsgehilfin: § 278 BGB
b) wenn Verschulden durch PA als Vertreter: § 164 BGB

- Der Tenor eines Urteils ist falsch. Kann man ihn berichtigen?
Nach § 319 ZPO ist die Berichtigung eines Urteils mdglich.
Voraussetzung: Fehler muss offensichtlich sein und sich aus dem Urteil ergeben.

Ein Nachschauen erst in der Akte ist keine Offensichtlichkeit.

- Welche Fristen gelten fiir die Beschwerdeerhebung nach Berichtigung des
vorausgegangenen Urteils?

Berichtigungsbeschluss hat keinen Einfluss auf die Rechtsmittelfrist zur Einlegung
der Beschwerde. Frist l1duft mit Zustellung des vorausgegangenen Urteils.

- Unklarheiten im Zusammenhang mit Vertragen. Welche Vorschriften greifen?
§§ 154, 155 BGB - Dissens

- Mandant méchte einen schnellen Anmeldetag fiir seine Marke. Anwalt zahlt fiir
~Schnellen Anmeldetag” zusétzlich Beschleunigungsgebiihr. Mandant hat hierftir

keine Anweisung gegeben. Bekommt der Anwalt seine Auslagen ersetzt?

§§ 665, 670 BGB



- Mandant meint, dass ihm die Marke der Gegenpartei nie auf dem Markt
untergekommen sei. Einrede erfolgt?

Einrede unterliegt strenger Auslegung — Einrede muss explizit erfolgen, d.h. obige
AuRerung ist streng genommen keine Einrede.

H. Fuchs-Wissemann (Vors.Ri BPatG)

1. Fall:

Altere Marke (selbe Waren) “Ideal-Standard* gegen jiingere Marke ,,Paulus Hygiene
Ideall”

e Anspruchsgrundlagen: § 14 MarkenG i.V.m. 9 MarkenG

o ldeall - Werbemafige Anpreisung, nach §23 Nr. 2 MarkenG keine markenmafige
Benutzung.

2. Fall:

Verwendung der Marke Maredo (Ware: rohes Fleisch) auf Speisekarte eines
Gastronoms im Zusammenhang mit einem Gericht (Rohfleisch vom Markeninhaber
bezogen): Wie ist hier zu entscheiden?

a) zu diskutieren ist § 24 (1) MarkenG — Erschépfung
b) ferner: § 24 (2) MarkenG
Auswirkung auf Zustand der Ware, die sich nach in Verkehr bringen veréndert
oder verschlechtert, z.B. durch weitere Verwertung: Marke Maredo fiir ,rohes
Fleisch® wird nun von Gastronom verwendet fir ,gebratenes Fleisch®.
» Veranderung greift nicht, da bestimmungsgemafier Gebrauch:
Fleisch wird nun mal zum Braten in Verkehr gebracht.

3. Fall:

Die ,Harlem Gospel Singers“ sind nicht nur in USA, sondern auch in DE bekannt.
Die Agentur, die hier die Vermarktung der Gruppe managt, méchte den Namen der
Gruppe/Band in DE als Marke anmelden. Geht das?

° § 8 (2) Nr. 1 MarkenG: beschreibend, aber bekannt — Verkehrsdurchsetzung

° Problem: Anmelder ist Agentur
Agentur muss sich nach § 26 (2) MarkenG Zustimmung des
Vertretungsberechtigten der Gruppe/Band, z.B. Bandleader, einholen
(d.h. Erlaubnis von dem, der Besitzstand geschaffen hat).
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